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Entscheidung der Prifungsabteilung des
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2005 zur Post gegeben wurde und mit der die
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aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurilckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

1964.D

Mit Entscheidung vom 22. Februar 2005 hat die
Prifungsabteilung die europaische Patentanmeldung

Nr. 00 984 605.6 zurickgewiesen. Die Zuruckweisung
erfolgte mit der Begrindung, dass die Gegenstédnde der
unabhéangigen Anspriche 1 und 2 im Hinblick auf den Stand
der Technik, wie er unter anderem In der Entgegenhaltung

D3: US-A-5 436 045

offenbart ist, nicht die in den Artikeln 52 (1) und 54

EPU verlangte Neuheit aufweisen.

Gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung haben die
Beschwerdefihrerinnen (Anmelderinnen) am 27. April 2005
unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebluhr
Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegrindung, die am
22. Juni 2005 eingegangen ist, enthielt nur den

vorliegenden Hauptantrag.

In einer gemdlR Artikel 11 (1) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) mit der Ladung zur mindlichen
Verhandlung erlassenen Mitteilung hat die Kammer ihre
vorlaufige Auffassung geaullert, wonach sie die Bedenken
der Priufungsabteilung hinsichtlich der Neuheit und der
erfinderischen Tatigkeit teile. Gleichzeitig wurde den
Beschwerdefuhrerinnen im letzten Absatz des Bescheids
mitgeteilt, dass, wenn sie beabsichtigten noch geanderte
Unterlagen vorzulegen, diese spatestens einen Monat vor
dem Tag der mundlichen Verhandlung eingereicht werden
sollten.
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Die mundliche Verhandlung vor der Kammer fand am 4. Juli
2007 statt.

Die Beschwerdefuhrerinnen beantragten, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage
der urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen
(Hauptantrag) oder auf der Basis des Hilfsantrags,

Uberreicht in der miundlichen Verhandlung, zu erteilen.

Die unabhangigen Anspriche 1 und 2 gemall Hauptantrag

haben folgenden Wortlaut:

1. "Reibbelag fur Nasslauf, bestehend aus einem auf
einen Trager (6) aufbringbaren, zum Teil mit Harz
impragnierten Gewebe (1), dadurch gekennzeichnet, dass
die Porositat des mit Harz impragnierten Gewebes (1) im
Bereich der Reibflache (4) durch einen geringeren
Harzgehalt in einer Oberflachenschicht (h) groéfer als in

der Ubrigen Schicht ist.”

2. "Verfahren zum Herstellen eines Reibbelages nach
Anspruch 1, wobei ein Gewebe (1) zum Teil mit flussigem
Harz getrankt und dann das Harz vorzugsweise unter einem
Pressdruck auf das Gewebe (1) ausgehartet wird, dadurch
gekennzeichnet, dass das Harz nach dem Aushéarten im
Bereich der Reibflache (4) teilweise mechanisch
abgetragen wird."

Der unabhangige Anspruch 1 gemadfl Hilfsantrag hat
folgenden Wortlaut:

1. "Reibbelag fur Nasslauf, bestehend aus einem auf
einen Trager (6) aufbringbaren, zum Teil mit Harz
impragnierten Gewebe (1), dadurch gekennzeichnet, dass

die Porositat des mit Harz impragnierten Gewebes (1) im
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Bereich der Reibflache (4) durch einen gegeniber einem
Harzanteil von 40 bis 70 % in der Ubrigen Schicht
geringeren Harzgehalt von maximal 12 % in einer
Oberflachenschicht (h) groRer als in der ubrigen Schicht
ist.”

Der unabhangige Anspruch 2 gemdfl} Hilfsantrag ist mit dem

unabhangigen Anspruch 2 gemall Hauptantrag identisch.

Das Vorbringen der Beschwerdefuhrerinnen, insoweit als
es fur die vorliegende Entscheidung von Relevanz war,

kann wie folgt zusammengefasst werden:

a) Zum Hauptantrag

Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 verlange, dass
die Porositat des mit Harz impragnierten Gewebes iIm
Bereich der Reibflache durch einen geringeren Harzgehalt
in einer Oberflachenschicht groRer als in der Ubrigen
Schicht sei. Dieses Merkmal sei mit dem Merkmal des
Oberbegriffs des Anspruchs kombiniert, wonach der
Reibbelag aus einem mit Harz teilimpragnierten Gewebe
bestehe. Entgegen der Ansicht der Prufungsabteilung
konnten diese Merkmale fTir einen durchschnittlichen
Fachmann nur so verstanden werden, dass der Reibbelag
durch eine Teirlimpragnierung des Gewebes durchgehend
poros sel.

Beir objektiver Betrachtung von D3 sei festzustellen,
dass dieses Dokument keinen Reibbelag offenbare, der
pords sei und aus einem zum Teil mit Harz impragnierten
Gewebe bestehe. Die Textstelle i1n der Spalte 2, Zeilen
10-15 von D3 beschreibe eine vollstandige Impragnierung
der Fasermatrix mit dem Harz. Die von der

Prufungsabteilung zitierte, auf einen Harzabtrag im
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Bereich der Reibflache verweisende Beschreibungsstelle
in Spalte 3, Zeilen 4 bis 7 von D3 sage hinsichtlich der
Porositat des Reibbelages nichts aus. Hier werde nur
festgestellt, dass durch eine Freilegung der Fasern an
der Oberflache die Kapillarwirkung der Fasern verbessert
werde. In D3 werde die Fasermatrix durch ein
Impragnierbad aus einem Bindeharz gefiuhrt mit dem
Ergebnis, dass das Fasermaterial vollstandig in das
Bindeharz eingebettet werde. Das Harzmaterial fulle den
Verbundstoff so aus, dass fur Poren kein Platz seil.
Aufgrund der Oberflachenspannungen wirden selbst die
Oberflachenfasern des impragnierten Gewebes vollstandig
vom Harz umschlossen. Es entstehe dadurch eine glédnzende
Oberflache, die durch einen Bandschleifer geglattet und

poliert werden solle (vgl. D3: Spalte 3, Zeilen 1-4).

Demgegenuber gehe der beanspruchte Reibbelag In seinem
Oberbegriff von einem ganz anderen Stand der Technik aus,
namlich der Patentschrift US-A-5 662 993 (D4). Bei
diesem Reibbelag werde eine minimale Menge an Bindeharz
eingesetzt, die als diunne und unregelmallige Schicht auf
der Oberflache der Gewebestrange aufgenommen werde. Die
sich entlang der gesponnenen und verwobenen Fasern
erstreckenden Spalte wirden nicht mit Bindeharz gefullt
(Teilimpragnierung), so dass die Spalte fiur eine
Struktur mit offenen Freirdumen (Porositat) sorgten und
einen Durchflussweg fur Schmierflissigkeit durch das
Reibmaterial bildeten. Eine solche Struktur sei in
Hinblick auf die Forderung nach einem moéglichst geringen
hydrodynamischen Reilbungsanteil ausschlaggebend und bei
dem 1in D3 beschriebenen Reibbelag nicht vorhanden.

1964.D
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b) Zum Hilfsantrag

Aufgrund von zwischen dem Vertreter der
Beschwerdefihrerinnen und seinen Mandantinnen
aufgetretenen Abstimmungsschwierigkeiten beil der
Abfassung eilnes geédnderten Patentbegehrens habe der
Hilfsantrag nicht friher eingereicht werden kénnen.
Daruber hinaus verlange der letzte Absatz der mit der
Ladung zur mundlichen Verhandlung erlassenen Mitteilung
der Kammer nur, dass geanderte Unterlagen spatestens
einen Monat vor dem Tag der Verhandlung der Kammer
vorliegen sollten. Dies bedeute nicht, dass keine neuen
Antrage wahrend der mundlichen Verhandlung gestellt

werden konnten.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
der Regel 64 EPU und ist somit zulassig.

2. Hauptantrag; Neuheit

2.1 D3 beschreibt einen Reibbelag fir Nasslauf, bestehend
aus einem auf einen Trager aufbringbaren (Spalte 3,
Zeilen 9-14) zum Teil mit Harz impragnierten Gewebe (vgl.
Anspruch 1). Die Impréagnierung erfolgt mit Hilfe einer
Harzldsung. Das Gewebe 20 wird mit flussigem Harz 10
getrankt (vgl. D3: Spalte 2, Zeilen 10-18 und Zeichnung).

Die Ausfuhrungen der Beschwerdefihrerinnen bezuglich der
Porositat des Reibbelags gemall D3 haben die Kammer nicht
Uberzeugt. Zuerst ist festzustellen, dass der Anteil an
Porositat im Anspruch 1 nicht definiert ist. Auch der

1964.D



1964.D

-6 - T 0958705

Begriff "zum Teil mit Harz impragniert'” ist ein
relativer Begriff ohne klare technische Bedeutung. Der
Reibbelag gemall D3 wird, wie der Reibbelag gemall der
vorliegenden Anmeldung (vgl. Absatz [0014] der
Anmeldung), durch Trankung in eine Harzldsung
hergestellt. Selbst wenn, wie in D3 beschrieben, ein
Unterdruck Uber dem Harzbad erzeugt wird, um die
kapillare Impragnierung zu erleichtern (Spalte 2, Zeilen
35-43), enthalt ein derart hergestellter Reibbelag immer
noch Hohlrdume und Poren. Auch die Beschwerdefiuhrerinnen
haben eingeraumt, dass es technisch nicht abstreitbar
ist, dass bei einem solchen Herstellungsverfahren eine
vollstandige Auffiullung samtlicher Poren nicht
erreichbar ist. Es ist somit nicht ersichtlich, wie mit
einem undefinierten Anteil an Porositat ein Unterschied
gegenuber dem aus D3 bekannten Reibbelag beziuglich der

Porositat festgestellt werden soll.

D3 beschreibt, dass der Reibbelag 10 nach dem Aushéarten
im Bereich der Reibflache geschliffen wird (vgl.

Spalte 3, Zeilen 4-7). In dieser Textstelle wird
insbesondere erwédhnt, dass durch diese Mallnahme eine
Freilegung der Fasern an der Oberflache erfolge und dass
dadurch die Kapillarwirkung der Fasern erhoht werde, was
fur den Nasslauf besonders wertvoll sei. Die Freilegung
der Fasern an der Oberfl&che des Reibbelages kann nur
mit dem Teilabtrag von oberflachigen Harzschichten
erklart werden, wobei die freigelegten Fasern mit dem iIn
den tieferen Schichten verankerten Ubrigen Gewebe
verbunden bleiben. Der Teilabtrag des Harzes an der
Reibflache fuhrt zwangslaufig zu einer Herabsetzung des
Harzgehalts in der Oberflachenschicht und zu einer
lokalen Erhéhung der Anteile an Freiraumen an dieser

Stelle. Es ergibt sich somit eine grolBere Porositat iIn
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der Oberflé&chenschicht als In den ubrigen Schichten,
denn die Porositat ist bekanntlich das Verhaltnis vom

Hohlraumvolumen zum Gesamtvolumen.

Daraus folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
gegenuber dem in D3 offenbarten Reibbelag nicht neu ist
(Artikel 54 EPU).

Die in D3 erwahnte MalBnahme entspricht dem im
kennzeichnenden Teil des Verfahrensanspruchs 2
beanspruchten mechanischen Abtrag und fuhrt zu demselben
Ergebnis. Dementsprechend ist auch das Verfahren gemaf

Anspruch 2 nicht neu.

Der Hauptantrag ist aus den vorstehenden Grinden nicht

gewahrbar .

Hilfsantrag; Zulassigkeit

Nach Artikel 10b (1) der VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten
nach Einreichung seiner Beschwerdebegrindung oder
Erwiderung zuzulassen und zu berucksichtigen. Beil der
Ausibung des Ermessens werden insbesondere die
Komplexitat des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrenstkonomie
bericksichtigt.

Der Einwand der mangelnden Neuheit gegenuber der
Entgegenhaltung D3 wurde bereits von der
Priufungsabteilung gemacht. lhre Entscheidung uUber die
Zurickweisung der Anmeldung war auch unter anderem mit
mangelnder Neuheit im Hinblick auf D3 begrindet. Da
Artikel 10a (2) VOBK vorschreibt, dass die
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Beschwerdebegriundung den vollstandigen Sachverhalt des
Beteiligten enthalten soll, hatten die
Beschwerdefiuhrerinnen nach Ansicht der Kammer den
vorliegenden Hilfsantrag in Reaktion auf die
Entscheidungsbegriundung bereits mit der

Beschwerdebegrindung einreichen kdnnen.

Der Ladungsbescheid der Kammer, in dem ein Zeitpunkt
bestimmt wurde, bis zu dem weitere Schriftsidtze oder
gednderte Unterlagen eingereicht werden sollten, fihrte
zu keiner Reaktion der Beschwerdefuhrerinnen. Sie nahmen
weder inhaltlich Stellung, noch reichten sie gednderte

Unterlagen ein.

Die Beschwerdefuhrerinnen haben als Erklarung dafur,
warum der Hilfsantrag nicht friher iIn das
Beschwerdeverfahren eingebracht wurde, lediglich
vorgetragen, dass es Abstimmungsschwierigkeiten zwischen
dem zugelassenen Vertreter und seinen Mandantinnen gab.
Angesichts des dem Verfahren zugrundeliegenden
Sachverhalts sind diese von den Beschwerdefuhrerinnen
vorgebrachten Griunde fur die verspatete Vorlage des
Hilfsantrags nicht stichhaltig, denn verfahrensexterne
Umstande werden bei der Beurteilung der Frage, zu
welchem Zeitpunkt geanderte Anspruche im
Beschwerdeverfahren einzureichen sind, nicht
beriucksichtigt (siehe dazu Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

5. Auflage 2006, VI1.D.14.2.3.c)). Zu welchem Zeirtpunkt
Antrage im Beschwerdeverfahren zu stellen sind, und wann
sie mit welchen Rechtsfolgen als verspatet anzusehen
sind, richtet sich allein nach den Regeln und
Gegebenheiten des betroffenen Beschwerdeverfahrens (vgl.
T 764/03). Vorliegend hatten die Beschwerdefuhrerinnen
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ausreichend Zeit und Gelegenheit den Hilfsantrag zu
einem fruheren Zeitpunkt in Reaktion entweder auf die
Begrundung der angefochtenen Entscheidung oder den
Ladungsbescheid der Kammer vorzulegen.

Nach Auffassung der Kammer greift auch die Argumentation
der Beschwerdefihrerinnen, dass die Formulierung des
letzten Absatzes des Ladungsbescheids dahingehend
interpretiert werden misse, dass sie nicht fur die
Vorlage neuer Antrage wahrend der mundlichen Verhandlung
gelte, nicht. Es ist zwar richtig, dass diese
Formulierung nicht bedeutet, dass geanderte Unterlagen
nach dem von der Kammer festgesetzten Zeitpunkt
grundsatzlich nicht mehr bericksichtigt werden. Es steht
jedoch im Ermessen der Kammer Anderungen in diesem
spaten Verfahrensstadium zuzulassen (Artikel 10b (1)
VOBK). Wenn die Anderungen allerdings Fragen aufwerfen,
deren Behandlung durch die Kammer oder den anderen
Beteiligten ohne Verlegung der mundlichen Verhandlung
nicht zuzumuten ist, steht es nicht mehr im Ermessen der
Kammer, sie zuzulassen. Vielmehr ergibt sich aus

Artikel 10b (3) VOBK die zwingende Rechtsfolge, dass
solche Anderungen nicht mehr zugelassen werden und zwar
auch nicht, um das Verfahren zur Prifung des neuen

Vorbringens an die erste Instanz zuriuckzuverweisen.

Im vorliegenden Fall sind in den Anspruch 1 gemald
Hilfsantrag einzelne, aus der Beschreibung herausgelotste
Merkmale eingefugt worden. Da diese Merkmale keinen
Niederschlag In den abhé&ngigen Ansprichen des bereits
dem Priufungsverfahren zugrunde liegenden Hauptantrags
finden, sind sie auch nicht recherchiert worden. Daher
ware eine weiltere Recherche fur die Priufung der

Patentfahigkeit des Gegenstands des Hilfsantrags
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notwendig gewesen. Eine gebihrende Priufung dieser
Anderungen hatte deshalb eine Vertagung der mindlichen
Verhandlung oder eine Zurickverweisung an die erste
Instanz erfordert, um weiteren Stand der Technik zu

recherchieren.

Da die Beschwerdefihrerinnen keine rechtfertigenden
Grinde fur die spate Vorlage des Hilfsantrags
vorgebracht haben, ist die Kammer zu der Entscheidung
gelangt, den Hilfsantrag aus den vorstehenden Grinden

nicht mehr in das Verfahren zuzulassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

A. Vottner S. Crane

1964.D



