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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 7. November 1995 durch den Vor-
sitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brof und Dr. Greiner

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtig-
keitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 24. Oktober
1990 wird auf Kosten der Beklagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen
Patents 30 23 726 (Streitpatents), das am 25. Juni 1980 un-
ter Inanspruchnahme einer Unionsprioritat vom 27. Juni 1979
angemeldet worden ist und das die Bezeichnung "Verfahren zur
Herstellung von Filamenten" tragt.

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung hat folgenden
Wortlaut:

"1. Verfahren zur Herstellung von Filamenten mit hohem
Modul und hoher Zugfestigkeit durch Verspinnen einer
Losung eines hochmolekularen linearen Polymerisats,
insbesondere Polyethylen, mit ginem gewichtsmittle-
ren Molgewicht von Mwa 4 x 10 und durch Strecken
der Filamente,
dadurch gekennzeichnet,
dap die Filanente mit einem Streckungsverhdltnis von
zumindest (12 x 10 /Mw) + 1 gestreckt werden, und
zwar bel einer solchen Strecktemperatur, dap der Mo-
dul der Filamente beim gewd@hlten Streckungsverhdalt-
nis zumindest 20 GPa betrégt."

Wegen der Unteranspriche 2 bis 5 wird auf die Streitpa-
tentschrift verwiesen.

Die Kl&gerin hat gegen das Streitpatent Nichtigkeitskla-
ge erhoben. Die Lehre sei gegeniber der prioritatsalteren,
jedoch nachverdffentlichten deutschen Patentanmeldung
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30 04 699 nicht mehr neu. Auperdem beruhe die Lehre im Hin-
blick auf den vorgelegten Stand der Technik nicht auf erfin-
derischer TAatigkeit.

Die Beklagte hat das Streitpatent nur eingeschrankt ver-
teidigt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent fir nichtig
erklart.

Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung, mit
der sie beantragt,

das angefochtene Urteil abzuandern und unter Abweisung
der weitergehenden Nichtigkeitsklage das Streitpatent in
der nachfolgend wiedergegebenen Fassung der Anspriche 1
bis 7 aufrechtzuerhalten:

1. Verfahren zur Herstellung von Filamenten mit hohem
Modul und hoher Zugfestigkeit durch Verspinnen einer
Lésung eines hochmolekularen linearen Polyethylens,
mit einem gewichtsmittleren Molgewicht wvon
(Mw) » 6 X 10 , die 1 bis 30 Gew.-% Polyethylen ent-
h&lt, durch eine Spinndise und durch Strecken der Fi-
lamente,
dadurch gekennzeichnet,
dap die aus der Spinndise austretenden Filamente, oh-
ne merkliche Verdampfung des Ldsungsmittels, unter
Bildung eines gelfdrmigen Filaments gekdhlt und mit
einem Streckungsverhdltnis von zumindest
(12 x 10 /Mw) + 1 gestreckt werden, und zwar bei ei-
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ner solchen unterhalb der Schmelztemperatur des Poly-
ethylens liegenden Strecktemperatur, dap der Modul
der Filamente beim gewdhlten Streckungsverhdltnis
mindestens 20 GPa betrégt, und daf die Spinndise ei-
nen unter Berlicksichtigung der Polymerisatkonzentra-
tion und der erstrebten Dehnverh&ltnisse ausreichend
grop bemessenen Lochdurchmesser > 5 mm aufweist, mit
Ausnahme der Verstreckung von solchen Filamenten, die
2u Beginn der Verstreckung des gelfdérmigen Filaments
eine Ldésungsmittelmenge von 25 Gew.-% oder mehr, be-
zogen auf das Polyethylen, enthalten.

. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeilchnet,
dap die Filamente in lésungsmittelhaltigem Zustand
gestreckt werden und das L&sungsmittel wdhrend oder

nach dem Streckvorgang aus den Filamenten entfernt
wird.

. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dap das Ldsungsmittel aus den Filamenten vor dem
Strecken ganz oder teilweise ausgewaschen oder ver-
dampft wird.

. Verfah}en nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dap das Streckungsverhédltnis mindestens

(14 x 10 /Mw) + 1 betragt.

. Verfahren nach Anspruch 4,



dadurch gekennzeichnet,
dap das Streckungsverhdltnis mindestens
(18 x 10 /Mw) + 1 betréagt.

6. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5,
dadurch gekennzeilichnet 'y
dap die Streckgeschwindigkeit minimal 0,5 sec be-
tragt.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dap die Filamente bei Temperaturen von 75 bis 135° C
gestreckt werden.

Die Klé&gerin beantragt die Zuruckweisung der Berufung.
Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Herr Dr. Bela
v. Falkal ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in

der mindlichen Verhandlung erléautert, erganzt und vertieft
hat.

Entscheidungsgrinde:

Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg. Auch in
der verteidigten Fassung erweist sich das Streitpatent als
nicht patentfdhig, da der Durchschnittsfachmann die Lehre
aus dem Stand der Technik auffinden konnte, ohne erfinde-
risch tétig zu sein. Als Durchschnittsfachmann ist dabei ein
wissenschaftlich ausgebildeter, mit den chemischen und phy-
sikalischen Eigenschaften von polymeren Fasern vertrauter
Chemiker mit mehrjahriger Berufserfahrung anzusehen, der



56

Uber verfahrenstechnische Kenntnisse verfigt oder sich der
Mithilfe eines Verfahrens- oder Textilingenieurs bedient,
dessen Fachwissen seinem Kenntnisstand deshalb zuzurechnen
ist. Dieser Fachmann konnte die von der Beklagten im Beru-
fungsrechtszug eingeschréankt verteidigte Lehre des Streitpa-
tents aus dem Stand der Technik des Prioritatstages und sei-
nem allgemeinen Fachwissen ohne erfinderisches Bemihen auf-
finden.

I. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft - soweit
das Patent von der Beklagten im Berufungsrechtszug vertei-
digt wird - ein Verfahren zur Herstellung von Polyethylenfi-
lamenten mit hohem Modul und hoher Zugfestigkeit durch Ver-
spinnen einer Lb6sung eines hochmolekularen linearen Poly-
ethylens mit einem gewichtsmittleren Molekulargewicht wvon
(Mw) > 6 x 10 , die 1 bis 30 Gew.-% Polyethylen enthéalt,
durch eine Spinndise und durch Strecken der Filamente.

In der Beschreibungseinleitung des Streitpatents wird
die allgemeine Verfahrenstechnik des Verspinnens von Polyme-
risaten in ihren Grundzigen kurz beschrieben. Ein fir das
Verspinnen geeignetes Polymerisat, bevorzugt ein lineares
Polymerisat aus kettenfédrmigen Makromolekilen, wird dazu in
eine flussige Form (Schmelze oder L&sung) gebracht, sodann
versponnen und anschliepend durch Verstrecken des Filaments
in Langsrichtung gerichtet. Die gebréuchlichste Methode sei
das Schmelzspinnen, das aber voraussetze, daf das zu ver-
spinnende Material schmelzbar und im geschmolzenen Zustand
stabil sei. Polymerisate, die oberhalb der Zersetzungstempe-
ratur oder im geschmolzenen Zustand eine nur geringe Stabi-
litat aufweisen, wirden meistens in Form einer L&sung ver-



sponnen. Beim sogenannten Trockenspinnen werde das Ldsungs-—
mittel in den Filamenten meistens in einem Spinnschacht
durch Einblasen von Warmluft verdampft, beim sogenannten
Nafspinnen wirden die Filamente in ein Fall- oder Spinnbad
gefihrt, wobei das LdOsungsmittel im FAllbad ausgewaschen
werden kdnne. Nach dem Spinnvorgang seili die mechanische Fe-
stigkeit der Filamente noch sehr gering, sie vergrdfere sich
durch das anschliepende Strecken. In ungestrecktem Zustand
Zzeigten Filamente eine starke Verformbarkeit, d.h. einen
niedrigen Modul. Durch das Strecken wirden die Makromolekile
in Langsrichtung orientiert, wobei Festigkeit und Modul zu-
nédhmen. Die gesponnenen Filamente seien im allgemeinen ober-
halb der Glaslbergangstemperatur des Polymerisats zu strek-
ken, andererseits solle die Verstreckung vorzugsweise unter
dem Schmelzpunkt des Polymerisats stattfinden, weil oberhalb
dieser Temperatur die Beweglichkeit der Makromolekile stark
ansteige und die gewlnschte Orientierung nicht oder nur in
unzureichendem Mape bewerkstelligt werden kénne. Meistens
empfehle es sich, den Streckvorgang zumindest 10° C unter-
halb der Schmelztemperatur durchzuflhren, wobel die intermo-
lekulare Warmeentwicklung infolge der auf die Filamente wir-
kenden Streckungsenergie einzukalkulieren sei. Es misse ver-
hindert werden, dap bei der Streckung die Temperatur im Fi-
lament sich der Schmelztemperatur zu stark ndhere oder sogar
uber diese Temperatur hinaus ansteige.

In der Beschreibung wird sodann auf das Problem hinge-
wiesen, dap die Festigkeit der gestreckten Filamente in vie-
len Fdllen weit hinter den theoretisch zu erwartenden Werten
zurickbleibe, und es werden Versuche und Verfahren zur Her-
stellung von Filamenten beschrieben, um die Zugfestigkeit



und den Modul den theoretisch ermittelten Werten besser an-
zupassen, die jedoch samtlich nicht zu befriedigenden Ergeb-
nissen gefuhrt hatten. Unter anderem wird auf die niederléan-
dische Offenlegungsschrift 76 05 370 hingewiesen. Mit dem
dort beschriebenen Verfahren kdénnten zwar Polyethylenfila-
mente mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften, insbe-
sondere mit hohem Modul und hoher Zugfestigkeit hergestellt
werden, die Produktionsgeschwindigkeit liege aber unter

1 m/min, so dap eine wirtschaftlich vertretbare Produktion
mit diesem Verfahren nicht zu verwirklichen sei.

Davon ausgehend soll die Lehre des Streitpatents das
Problem ldsen, ein wirtschaftliches Verfahren zur Herstel-
lung von Filamenten mit hohem Modul und grofer Zugfestigkeit
aus einem linearen Polymerisat, insbesondere aus Polyethy-
len, anzugeben. Geldst werden soll dieses Problem nach dem
von der Beklagten verteidigten Patentanspruch 1 durch fol-
gendes Verfahren:

Verfahren zur Herstellung von Filamenten mit hohem Modul
und hoher Zugfestigkeit mit folgenden Verfahrensschrit-
ten:

1.0 Verspinnen einer Ldsung
1.1 eines hochmolekularen linearen Polyethylens

1.2 mit einem ggwichtsmittleren Molgewicht
MW 6 X 10 ,
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1.3 die zwischen 1 und 30 Gew.-% Poylethylen ent-
hélt,

1.4 durch eine Spinndise mit einer unter Berucksich-
tigung der Polymerisatkonzentration und der er-
strebten Dehnverhdltnisse ausreichend grop be-
messenen Spinndffnung &£ 0,5 mm;

2.0 Abkuhlen der aus der Spinndise austretenden Filamen-

3.

0

Lte

2.1 ohne merkliche Verdampfung des Ldsungsmittels
und

2.2 unter Bildung eines gelfdérmigen Filaments;

Strecken der Filamente

3.1 mit eine% Streckungsverhéltnis von zumindest
(12 x 10 /Mw) + 1

3.2 bel einer solchen unterhalb der Schmelztempera-
tur des Polyethylens liegenden Strecktemperatur,
dap der Modul der Filamente beim gewdhlten
Streckungsverhdltnis zumindest 20 GPa betriagt,

3.3 mit Ausnahme der Verstreckung von solchen Fila-
menten, die zu Beginn der Verstreckung des gel-
formigen Filaments eine LoOsungsmittelmenge von
25 Gew.-% oder mehr, bezogen auf das Polyethy-
len, enthalten.
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Dem Hauptantrag folgen die auf diesen zurilckbezogenen
Unteranspriche 2 bis 7, die im Tatbestand wiedergegeben
sind.

II. 1. Zum Versténdnis des Streitpatents ist auf der
Grundlage der Diskussion des Streitstoffs mit den Parteien
in der mindlichen Verhandlung und der Erléauterungen und Er-
klarungen des gerichtlichen Sachversté&ndigen vorab folgendes
auszufuhren:

Die Beklagte macht geltend, ein wesentliches Merkmal der
Lehre des Streitpatents sei, dap die Verdampfung des LO-
sungsmittels vor dem Dehnen nicht gefdrdert werde. Das besa-
ge nicht nur, dap die Verdampfung des LOsungsmittels vor dem
eigentlichen Verstrecken des Filaments nicht gefdrdert wer-
den solle, sondern auch, dap bei der Dehnung des Spinn-
strahls nach dem Austritt aus der Spinndise kein L&sungsmit-
tel aus dem Spinnstrahl entfernt werden solle. Bereits durch
das Abziehen des Fadens beim Verspinnen gehe Ldsungsmittel
im FPilament verloren. Schon dies stelle eine besondere FoOr-
derung der Verdampfung des LOsungsmittels dar, die nach der
Lehre des Streitpatents vermieden werden solle.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Richtig ist, dap nach
der Lehre des Streitpatents eine Fdrderung der Verdampfung
des L&sungsmittels nicht nur unmittelbar vor der Verfahrens-
stufe des eigentlichen Verstreckens des Filaments unterblei-
ben soll. Eine FOrderung der Verdampfung des LOsungsmittels
soll schon wahrend der Abkuhlphase (- die nach dem Austritt
des Spinnstrahls aus der Spinndiise einsetzt -) unterbleiben
und damit auch bereits in der Verfahrensstufe des Abziehens
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des Fadens aus der Spinnéffnung, welches bereits eine - ge-
messen an der eigentlichen Verstreckung des Filaments ge-
ringfiugige - Dehnung des Spinnstrahls bewirkt. Der Beklagten
kann auch einger&umt werden, dap schon bei dieser geringfi-
gigen Fadendehnung beim Abziehen des Spinnstrahls aus der
Dise zwangsl&ufig Ldsungsmittel aus dem Filament austritt
(vgl. Us-Patentschrift 3 048 465, Ubers. S. 7, 8 oben). Das
ist jedoch keine "Férderung" der Verdampfung des Lésungsmit-
tels, die nach der Lehre des Streitpatents unterbleiben soll
(Merkmal 2.1). Ausgeschlossen werden sollen nach der Lehre
des Streitpatents nur Mafnahmen, die gezielt eingesetzt wer-
den, um LOsungsmittel zu verdampfen. Nicht gemeint sind MaB-
nahmen wie das Abziehen des Fadens aus der Spinndffnung, die
zwangslaufig zur Verminderung des LOsungsmittels im Filament
fihren. Die zwangsldufig eintretende geringfigige Verringe-
rung des Lésungsmittels im Filament durch das Abziehen des
Spinnstrahls ist keine aktive Fdrderung der Verdampfung des
Loésungsmittels.

Deshalb ist es auch unerheblich, ob man, wie Zwick vor-
geschlagen hat (vgl. Moshe M. Zwick, Applied Polymer Sympo-
sia Nr. 6 (1967) sS. 112 ff.), gleich nach dem Austritt des
Spinnstrahls aus der Spinndéffnung, d.h. im oberen Teil des
spinnschachts, den Faden mit dem Lésungsmittel darauf auf-
wickelt und dehnt (verzieht), wodurch gleich nach dem Aus-
tritt des Spinnstrahls zwangslaufig Losungsmittel entfernt
wird. Das Streitpatent l&pt auch diese Verfahrensvariante
offen.
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2. Das im Streitpatent unter Schutz gestellte Verfahren
ist nicht patentféhig. Dabei kann offenbleiben, ob der Lehre
gegenlber dem prioritétsélteren, jedoch nachverdffentlichten
deutschen Patent 30 04 699 bereits die Neuheit fehlt, denn
die verteidigte Lehre des Streitpatents beruht jedenfalls
nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Das Grundlagenwissen des mafgeblichen Durchschnittsfach-
manns ist durch die vom gerichtlichen Sachversténdigen vor-
gelegte Standardliteratur vor dem Prioritatszeitpunkt des
Streltpatents belegt, die der Gerichtsgutachter im schrift-
lichen Gutachten und vertieft in der mindlichen Verhandlung
erldutert hat.

Der allgemeine Kenntnisstand und das Basiswissen des
Fachmanns ist beispielsweise in der 1976 erschienenen
4. Aufl. von Ullmanns Encyklopddie der technischen Chemie
(Bd. 11 s. 249 ff.) beschrieben, wo die am Prioritatstag ub-
lichen Verfahren zur Herstellung synthetischer Fasern erlau-
tert sind. Zum Grundwissen des Fachmanns gehdrte, daPp syn-
thetische Fasern in Form dinner endloser Faden durch physi-
kalische und chemische Umwandlung von (bevorzugt linearen)
Polymeren mit hohem Molekulargewicht entstehen. Dazu wird
das Polymere, im Streitpatent ein bestimmtes Polyethylen, in
eine flieffdhige Form gebracht und in diesem Zustand durch
engporige Offnungen (Dlsen) in ein verfestigendes Medium
ausgepreft. Je nach den Eigenschaften des Polymeren kann der
zum Spinnen notwendige FliePzustand durch Aufschmelzen oder
durch L&sen erzielt werden. Manche Polymere kdénnen mit bei-
den Verfahren verarbeitet werden, in der Regel sind sie aber
nur entweder dem einen oder dem anderen zuganglich. Die Ver-



festigung des Spinnfadens wird beim sogenannten Schmelzspin-
nen durch Abkdhlung erreicht. Beim sogenannten Ld&sungsspin-
nen, um das es vorliegend geht, wird die Verfestigung des
Spinnfadens durch Verdampfen des Ldsungsmittels (sogenanntes
Trockenspinnen) oder durch Koagulation mit Hilfe von FAllba-
dern bzw. durch chemische Reaktion (sogenanntes Napspinnen)
in der AbkuUhlphase nach dem Austritt des Spinnstrahls aus
der Spinndise erreicht. Im Prioritatszeitpunkt bekannt war
auch eine als "Trocken-NaPspinnverfahren" bezeichnete Kombi-
nation, bei der die Spinndise nicht unmittelbar in das Koa-
gulations- oder Fallbad eintaucht, sondern der Spinnstrahl
zunachst durch eine Luft- oder Gasschicht geleitet wird.

FUr das LdOsungsspinnen mup das Polymere in einem geeig-
neten und bei industrieller Produktion in einem wirtschaft-
lich vertretbaren LOsungsmittel geldst sein. Weitere, dem
Fachmann geléufige Parameter fur das Verspinnen sind vor al-
lem das Molekulargewicht des Polymeren, die Viskositét und
die Temperatur der Spinnldsung. Der Fachmann wuPte, dap die-
se Paramenter fur das Jeweilige Polymere aufeinander abge-
stimmt und optimiert werden missen. Nach dem Spinnen er-
reicht der Faden erst durch Verstrecken (Dehnung), d.h.
durch eine Ausrichtung der Kettenmolekille, die notwendige
Festigkeit und wird so zu einem brauchbaren Faserstoff. Der
grundsdtzliche Ablauf der skizzierten Losungsspinnverfahren
zur Herstellung von Synthesefasern mit den geschilderten
klassischen Prozefschritten (Herstellung der L&sung, Ver-
spinnen der LOsung und Verstrecken des Spinngutes) gehérte
im Zeitpunkt der Prioritdt des Streitpatents in zahlreichen,
auf das jeweilige Ausgangspolymere abgestimmten Varianten
zum Basiswissen des Durchschnittsfachmanns.
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Aus der US-Patentschrift 3 048 465 war dem Fachmann ein
(technisches) Verfahren zur Herstellung von Polyolefinfila-
menten, insbesondere von hochfesten Polyethylenfilamenten
mit folgendem Verfahrensablauf bekannt. Eine L&sung eines
Polyethylens wird zu einem Filament versponnen, das Filament
wird abgekdhlt und verfestigt, sodann wird das Ldsungsmittel
extrahiert und schlieflich das Filament in einem bestimmten
Temperaturbereich gedehnt bzw. verstreckt, wobei sich dem
Zuletzt genannten Verfahrensschritt gegebenenfalls ein wei-
teres Extrahieren des Ldésungsmittels und ein nochmaliges
Verstrecken des Filaments anschliefien kann. Schon aus dieser
Schrift allein konnte der Fachmann die wesentlichen Hinweise
zur Entwicklung des patentgemdpen Herstellungsverfahrens
entnehmen. Denn die US-Patentschrift 3 048 465 beschreibt
ein Lésungsspinnverfahren (Napspinnverfahren) zur Herstel-
lung von Polyethylenfilamenten hoher Festigkeiten, das bis
auf noch darzustellende konkrete Bemessungsangaben im Grund-
satz alle Verfahrensschritte des verteidigten Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents enthdlt. In dieser Bewertung
stimmt der Senat nicht nur mit dem Bundespatentgericht und
dem gerichtlichen Sachversténdigen Uberein, sondern auch mit
dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten Comte/Suter, das
fir das Handelsgericht des Kantons Bern in einem Parallel-
verfahren erstattet worden ist.

Die Verfahrensschritte des Verspinnens der Polyethylen-
16ésung zu einem Filament (Merkmalsgruppe 1.0) und das an-
schliefende Abkihlen des Filaments (Merkmalsgruppe 2.0) er-
folgen nach der Lehre des US-Patents in gleicher Weise wie
beim Streitpatent. Es handelt sich um ein Ldsungsspinnver-
fahren (Trocken-NapPspinnmethode), bei dem eine L&sung eines
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hochmolekularen Polyethylens bei einer Spinntemperatur ober-
halb der Lésungstemperatur des Polyethylens im Ldsungsmittel
durch eine sSpinndéffnung zu einem Filament versponnen wird.
Dieses Filament wird sodann bis unter die Ld&sungstemperatur
abgekihlt, ohne die Verdampfung des Losungsmittels zu fér-
dern, wobei das Filament eines Polyethylengels entsteht.

Im einzelnen: Das eingesetzte Polymere, unter anderem
Polyethylen, soll ein hohes Molekulargewicht von beispiels-
weise 150.000 oder 500.000 haben. Die Spinnldsungskonzentra-
tion soll zwischen 10 und 18 % gewdhlt werden. Die Spinntem-
peratur liegt oberhalb der Ldsungstemperatur des Polyethy-
lens im Losungsmittel. Das ist allgemein UuUblich, denn die
Spinntemperatur mup generell so gewahlt werden, dap keine
Gelbildung der Lésung den Spinnvorgang stdrt, d.h. oberhalb
der Lésungstemperatur des Polyethylens in dem eingesetzten
LOsungsmittel. Das Verspinnen erfolgt, wie ebenfalls allge-
mein Ublich, durch eine Dise, wobei ein Filament (Faden)
entsteht. Das Abkih.en des versponnenen Filaments geschieht,
indem dieses Uber einen Luftraum in ein Kihlbad eingefihrt
Jand dort bis unter die Ldésungstemperatur abgekiihlt wird. Wie
bei jedem Lésungsspinnprozep erfolgt die Verfestigung durch
Abkuhlung des Fadens uber die Gelphase. Da die Kihlflussig-
keit (z.B. Wasser) sowohl gegeniber dem Polyethylen als auch
gegeniber dessen Ldésungsmittel inert und mit diesen im we-
sentlichen nicht mischbar ist, bleibt das Ldsungsmittel im
wesentlichen vollsténdig im Filament erhalten.

In der Beschreibung der US-Patentschrift 3 048 465 (vgl.
UObers. S. 3 Z. 31 f.) ist hervorgehoben, dap der abgekihlte
und verfestigte Faden leicht verarbeitet werden kann, obwohl
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aus ihm im wesentlichen kein Lésungsmittel extrahiert wurde
und dap der Faden sogar etwas ausgezogen oder verstreckt
werden kann, wenn dies gewlnscht werde. Anders als nach der
Lehre des Streitpatents wird beim Verfahren nach der US-Pa-
tentschrift 3 048 465 das Ldsungsmittel vor der Erwdrmung
und der eigentlichen Verstreckung aus dem Filament (teilwei-
se) extrahiert. Bei dem bekannten Verfahren erfolgt sodann
in Obereinstimmung mit der Lehre des Streitpatents ein Ver-
strecken gemdp der Merkmalsgruppe 3.0, wobei derselbe Tempe-
raturbereich wie nach der Lehre des Streitpatents (Merk-
mal 3.2) eingehalten wird. Fiur den Fachmann ist es selbst-
verstandlich, dap der obere Temperaturbereich der Verstrek-
kung nicht héher als der Schmelzpunkt des Polymeren liegen
soll und dap unterhalb der Quelltemperatur ein Gelfilament
kaum zu handhaben ist. Dem entspricht es, dap in der US-Pa-
tentschrift 3 048 465 alle angegebenen Strecktemperaturen
oberhalb des Quellpunkts von Polyethylen liegen; die Ober-
grenze (der Schmelzpunkt) ist sogar ausdrucklich angegeben
(vgl. Obers. S. 7 Z. 20 £.).

Betrachtet man die einzelnen Verfahrensschritte (unter
Vernachlédssigung der noch zu erdrternden Bemessungsangaben),
besteht der einzige verfahrensmdpige Unterschied zur Lehre
des Streitpatents darin, dap bei dem Verfahren nach der US-
Patentschrift 3 048 465 ein besonderer Verfahrensschritt zur
Extraktion des LOsungsmittels vor der eigentlichen Verstrek-
kung vorgesehen ist.

Der Unterschied zur Lehre des Streitpatents besteht nur
darin, dap dort die Verfahrensschritte der Entfernung des
Lésungsmittels und des Verstreckens des Filaments zusammen-
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gelegt sind. Diese Abwandlung war naheliegend. Der Fachmann
wurde dazu bereits durch die Ausfihrungen in der Patentbe-
schreibung der US-Patentschrift 3 048 465 angeregt. Dort ist
mitgeteilt, dap dem Verfahrensschritt der Extraktion des LO-
sungsmittels besondere Aufmerksamkeit zu widmen sei, weil
die Extraktion in einem einzigen Extraktionsbad die Reali-
sierung einer optimalen Produktionsgeschwindigkeit verhinde-
re. Deshalb sei es vorteilhaft, stufenweise vorzugehen und
bereits nach der ersten Teilextraktion des Ldsungsmittels
"die F&den ... auf den anderthalb- bis dreifachen Betrag der
ursprunglichen L&nge der Spinnfdden" zu verstrecken (US-Pa-
tentschrift 3 048 465, Ubers. S. 7 Z. 11-13) und den be-
schriebenen Vorgang sodann in einer weiteren Extraktionsstu-
fe zu wiederholen und die Spinnf&den "dann nochmals ... um
zwel- bis sechsmal die Fadenlénge" zu verstrecken (vgl. dazu
Fig. 2 d. Us-Patentschrift 3 048 465, Ubers. S. 7 Z. 18-24).

Dem Fachmann wird ferner mitgeteilt, dap der Losungsmit-
telgehalt bei der ersten Extraktion und damit vor der ersten
Verstreckung des Filaments bis auf den dreifachen Betrag der
urspringlichen Lange "von etwa 80 % oder héher bis auf hdéch-
stens 70 %, und Ublicherweise bis auf ungef&hr 50 % verrin-
gert" wird (Us-Patentschrift 3 048 465, Ubers. S. 8
Z. 6-10). Schon durch die US-Patentschrift 3 048 465 ist
mithin belegt, dap fir den Fachmann ein Vorurteil gegen die
Verstreckung eines ldsungsmittelhaltigen Fadens nicht be-
stand. Dariber hinaus wupPte der Fachmann - wie der gericht-
liche sachverstdndige ausgefihrt hat -, dap den Makromoleki-
len fir die Verstreckung des Filaments eine erhdhte Beweg-
lichkeit gegeben werden mup und daf nicht nur die Erwdrmung
des Filaments diese Beweglichkeit fdrdert, sondern im Fila-



ment zum Zeitpunkt der Verstreckung noch vorhandene Anteile
des Ldsungsmittels als "innere Weichmacher" die Beweglich-
keit der Makromolekile erhdhen und beginstigen (vgl. Ull-
manns Encyklop&die der Technischen Chemie, aa0O, S. 263

r. Sp. u. 8. 275 r. Sp.). Schlieplich erfuhr der Fachmann
aus der US-Patentschrift 3 048 465, dap die Extraktion des
Lésungsmittels in einem einzigen Extraktionsbad der Reali-
sierung einer optimalen Produktionsgeschwindigkeit deshalb
entgegensteht, weil "das LOsungsmittel zundchst in Oberfla-
chennahe des Fadens extrahiert wird und die zur Entfernung
des LOsungsmittels erforderliche Zeit unverhdltnismapig zu-
nimmt, da die Entfernung des LOsungsmittels in der Ndhe des
zentralen Teils oder der Achse des Fadens schwieriger wird"
(vgl. US-Patentschrift 3 048 465, Ubers. S. 7 Z. 31-36). In
diesem Zusammenhang wird weiter ausgefiihrt, dap das LOsungs-
mittel infolge der Durchmesserverringerung wahrend der Ver-
streckung "ausgeschwitzt oder zur Oberfldche des Fadens hin
verteilt" werde (vgl. Ubers. S. 8 Z. 3-6). Der Fachmann wur-
de mithin darauf hingewiesen, dap die Entfernung des L&~
sungsmittels durch die Verstreckung des Filaments erleich-
tert und beginstigt wird.

Zusammengefapt ergibt sich damit folgendes Bild: Durch
die Us-Patentschrift 3 048 465 wurde der Fachmann angelei-
tet, mit der Verstreckung schon vor der (vollsténdigen) Ex-
traktion des Ldsungsmittels im Filament zu beginnen. Aus
seinem allgemeinen Fachwissen war ihm bekannt, dap im Zeit-
punkt der Verstreckung im Filament noch vorhandene Ldsungs-
mittelanteile die Verstreckung von Makromolekilen als "inne-
re Weichmacher" beglunstigen. Dem entspricht es, dap bei dem
Verfahren nach der US-Patentschrift 3 048 465 in der ersten
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Stufe ein Faden mit erheblichem Loésungsmittelanteil ver-
streckt wird. SchlieBlich erfuhr der Fachmann aus der US-Pa-
tentschrift 3 048 465, dap der Extrahiervorgang die Produk-
tionsgeschwindigkeit nachteilig beeinflupt und dap beim Deh-
nen (Verstrecken) des Filaments Ldsungsmittel aus dem Faden
austritt und folglich leicht abgefihrt werden kann.

Nimmt man diese Hinweise zusammen, so mupte sich dem
stets um eine Verfahrensvereinfachung bemihten Fachmann der
Cedanke aufdréngen, auf die bei dem Verfahren nach der US-
Patentschrift 3 048 465 vorgesehene Teilextraktion des L&-
sungsmittels vor der Verstreckung zu verzichten und die in
jedem Fall - sowohl aus Wirtschaftlichkeitsgrinden als auch
aus Grunden des Umweltschutzes - erforderliche Rickgewinnung
des Ldsungsmittels beim Verstrecken des Filaments durchzu-
fihren, also die beiden bisher getrennt durchgefihrten Ver-
fahrensschritte zusammenzufassen. Der Senat tritt insoweit
der weitgehend druckschriftlich belegten, widerspruchsfreien
und dberzeugenden Deduktion des gerichtlichen Sachversténdi-
gen bei. Das mit fachkundigen Richtern besetzte Bundespa-
tentgericht hat dieselbe Auffassung vertreten.

Es war naheliegend, das (auch) fir die Herstellung von
Polyethylenfilamenten aus Polyethylen mit einem relativ
niedrigen Molekulargewicht von 150.000 bis 500.000 vorgese-
hene Verfahren nach der US-Patentschrift 3 048 465 fur die
Herstellung von Polyethylenfilamenten aus "hochmolekularem"
Polyethylen mit einem mittleren Molekulargewicht von Mw 6
X 105 zu nutzen. Aus der gegeniber dem Streitpatent etwa
zwei Jahre &lteren US-Patentschrift 4 137 394 erfuhr der
Fachmann, dap aus "hochmolekularem" Polyethylen mit einem



Vs

_.21_

den Angaben des Streitpatgnts etwa entsprechenden Molekular-
gewicht von Mw » 1,5 x 10 in einer Couette-Apparatur Fila-
mente mit Zugfestigkeiten uUber 1,32 GPa und Modulwerten uber
23,9 GPa hergestellt werden kénnen. Gemap Beispiel 5 der US-
Patentschrift 4 137 394 wurden golyethylenfilamente mit ei-
ner Zugfestigkeit von 295 kg/mm und einem Modul von

10.200 kg/mm erreicht. Das dort beschriebene Couette-vVer-
fahren ist fir eine groptechnische Produktion ungeeignet,
wie der gerichtliche Sachversténdige dargelegt hat. Da erst
ab Mitte der 70er Jahre ein Marktbedarf fir Hochleistungsfi-
lamente entstand und der Fachwelt auch erst um diese Zeit
die Grundlagen und Erkenntnisse fur die Herstellung von
Hochleistungsfilamenten aus hochmolekularem Polyethylen mit
einem mittleren Molekulargewicht im Bereich von 10 zugang-
lich wurden, lag es fir den Fachmann nahe, 2zu erproben, ob
mit dem aus der US-Patentschrift 3 048 465 bekannten techni
schen Verfahren zur Herstellung von (textilen) Polyethylen-
fasern aus "hochmolekularem" Polyethylen Hochleistungsfila-
mente mit den in der US-Patentschrift 4 137 394 beschriebe-
nen Zugfestigkeiten und Modulwerten hergestellt werden Kkoén-
nen.

Bei dieser Sachlage stellt sich nur noch die Frage, ob
in der Auffindung der in den verteidigten Ansprichen des
Streitpatents enthaltenen Bemessungsregeln eine erfinderi-
sche Leistung gesehen werden kann. Das ist jedoch nicht der
Fall; auch insoweit folgt der Senat den uUberzeugend begrin-
deten Ausflhrungen des gerichtlichen Sachverstdndigen und
der Auffassung des mit fachkundigen Richtern besetzten Bun-
despatentgerichts.
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Es war zunachst naheliegend, als Ausgangsstoff fir das
Verfahren nach der US-Patentschrift 3 048 465 "hochmolekula
res" Polyethylen mit einem gewichtsmittleren Molekularge-
wicht von Mw > 6 X 105 (Merkmale 1.1 und 1.2) einzusetzen.
In der US-Patentschrift 4 137 394 ist ein Verfahren zur Her
stellung von Filamenten aus "“hochmolekularem" Polyethylen
beschrieben und auf die aupergewdhnlich gute Reipfestigkeit
dieser Hochleistungsfilamente hingewiesen. Da das dort be-
schriebene sogenannte Couette-Verfahren fir eine groptechni-
sche Herstellung von Polyethylen-Hochleistungsfilamenten un-
geeignet ist, drangte sich ein RiUckgriff auf das bekannte
Verfahren nach der US-Patentschrift 3 048 456 auf.

Aus der US-Patentschrift 3 048 456 wurde der Fachmann
belehrt, mit Spinnldsungskonzentrationen zwischen 10 und 18%
zu arbeiten (Merkmal 1.3). AupPerdem war dem Fachmann gelau-
fig, die Spinnldsungskonzentration im Hinblick auf das mitt-
lere Molekulargewicht des jeweiligen Ausgangspolymeren und
die sonstigen Verfahrensparameter zu optimieren. Demgemap
ist in der US-Patentschrift 4 137 394 angegeben, dap die LO-
sungsmittelkonzentration im allgemeinen nicht Uber 5 Gew.-%
gewdhlt werden solle, weil die Viskositdt mit steigender
Konzentration zunehme (vgl. Ubers. S. 6 unten, 7 oben).

Das Verspinnen Uber eine Spinndise war Stand der Tech-
nik, die Bemessung des Lochdurchmessers 2 0,5 mm (vgl. Merk-
mal 1.4) ist lediglich ein Problem der Optimierung. Einflup-
gréen bel der Optimierung sind unter anderem die Polymeri-
satkonzentration und die erstrebten Dehnverhdltnisse. Auf
die von der Beklagten in der mindlichen Verhandlung vorge-
tragenen theoretischen Erwagungen fir die Wahl des Loch-
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durchmessers kommt es fir die Optimierung nicht an. Der
Fachmann wird - wie der gerichtliche Sachversta&ndige ausge-
fihrt hat - nicht aufgrund theoretischer Oberlegungen, son-
dern durch praktische Versuche im Einzelfall feststellen,
welcher Lochdurchmesser unter Berucksichtigung des mittleren
Molekulargewichts des Ausgangspolymeren, der Polymerisatkon-
zentration der Spinnldésung, der Spinntemperatur, der Visko-
sitét der Spinnldésung, der erstrebten Dehnverhdltnisse des
Filaments usw. jeweils am vorteilhaftesten ist. Dies gehdrt
- wie der gerichtliche Sachversténdige dargelegt hat - zur
Routinearbeit des Fachmanns; erfinderischer Uberlegungen be-
darf es dazu nicht.

Dap es naheliegend war, auf einen gezielten Entzug des
Lésungsmittels zu verzichten und ein ldsungsmittelhaltiges
Filament zu verstrecken, ist bereits dargelegt worden. Wie
der gerichtliche Sachverstandige ausgefihrt hat, erfolgt
beim LOsungsspinnen die Verfestigung des Spinnstrahls zu ei-
nem Filament durch Abkilhlen beil steigender Viskositét der
Lésung stets Uber die Gelphase (Merkmal 2.2; vgl. auch Ull-
manns Encyklopddie der technischen Chemie aa0O S. 261 r. Sp.,.
263) .

Das Strecken der Filamente zur Erzeugung hoher Festig-
keiten war Stand der Technik. Dem Fachmann war der Zusammen-
hang zwischen dem mittleren Molekulargewicht von Polyethy-
len, der Verstreckbarkeit und der Festigkeit (Zugfestigkeit
und Elastizitdtsmodul) der daraus ersponnenen Filamente be-
kannt. Er wupfte insbesondere, dap Reipfestigkeit und Modul
mit zunehmender Verstreckung des Filaments ansteigen. Des-
halb war es fur den Fachmann selbstverstandlich, das Fila-
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ment 80 weit wie méglich zu verstrecken. Die in Merkmal 3.1
enthaltene Formel ist als solche dem Patentschutz nicht zu-
ganglich, Gegenstand des Patentschutzes kdnnen nur die durch
die Formel beschriebenen und erzielten Werte des Streckungs-
verhdltnisses sein. Diese waren durch Routineversuche zu er-
mitteln, wie der gerichtliche Sachversténdige ausgefihrt
hat.

Es gehdrte zum Basiswissen des Fachmanns, dap die Ver-
streckung des Polymeren im allgemeinen nur oberhalb der
Glastemperatur ausgefuihrt werden kann, da die Makromolekiil-
ketten in diesem Zustand die notwendige Beweglichkeit besit-
zen. Zum Basiswissen des Fachmanns gehdrte ferner, dap wah-
rend des Verstreckungsprozesses durch die Streckarbeit in-
tramolekulare Warme im Filament auftritt, die an der Streck-
stelle zu einer Annéherung oder zum Uberschreiten der
Schmelztemperatur fuhren kann (vgl. Ullmanns Encyklopdadie
der technischen Chemie aa0 S. 275 r. Sp.). Wegen der durch
warme erhdhten Beweglichkeit der Makromolekilketten wird der
Fachmann bemiht sein, die Verstreckungstemperatur einerseits
zuverldssig unterhalb der Schmelztemperatur zu halten, ande-
rerseits aber mdglichst nahe an diese heranzukommen. Zur Er-
mittlung der optimalen Strecktemperatur, bei der das Streck-
gut einen Modul von wenigstens 20 GPa erreicht (Merkmal 3.2)
mupte der Fachmann - wie der gerichtliche Sachversténdige
ausgefdhrt hat - lediglich uUbliche Streckversuchsreihen
durchfidhren, die fir einen Faserspezialisten Tagesroutine
und keine erfinderische Tatigkeit sind.
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Das Merkmal 3.3, wonach bestimmte Filamente vom Patent-
schutz ausgenommen werden sollen, &ndert an der vorstehenden
Beurteilung nichts, wobei die Zulassigkeit dieser Anspruchs-
fassung unterstellt werden kann.

Ein eigenstandiger erfinderischer Gehalt der Unteran-
spriche 2 bis 7 wird von der Beklagten nicht geltend ge-
macht. Auch der gerichtliche Sachverstdndige vermochte darin
nichts zu erblicken, was auf eine erfinderische Ta&tigkeit
hindeuten kdnnte. Bei der groftechnischen Produktion von
Spinnfasern wurden und werden Filamente sowohl in lésungs-
mittelhaltigem Zustand verstreckt (Unteranspruch 2) als auch
nach dem Auswaschen des Ldésungsmittels (Unteranspruch 3).
Die Unteranspriche 4 und 5 geben etwas hdhergesetzte Werte
fir das Mindeststreckverhdltnis des Spinngutes an als der
Hauptanspruch. Das beruht ebensowenig auf erfinderischer Ta-
tigkeit wie die Angabe des Mindeststreckverh&ltnisses in
Merkmal 3.1 des Hauptanspruchs. Die Unteranspriche 6 und 7
enthalten lediglich die UGblichen Grenzwerte fir die Streck-
geschwindigkeit (Unteranspruch 6) und die Strecktemperatur
(Unteranspruch 7).
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III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO,
§ 110 Abs. 3 PatG.

Rogge Jestaedt Maltzahn

Brop Greiner
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