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Sachverhalt und Antréage

C3959.D

Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabteilung, mt der der Einspruch gegen das

Eur opai sche Patent Nr. 1 070 027 zuruckgew esen wurde.

Di e Ei nspruchsabteilung gel angte in ihrer Begrindung zu
dem Schl uss, dass der Gegenstand der Anspriche des
Streitpatents imHi nblick auf den fol genden, von der

Ei nsprechenden angezogenen Stand der Techni k neu und
erfinderisch sei:

E1l: EP O 864 548 A2
E2: US 4 397 901 A
E3: DE 39 33 039 Al
E4: EP 0 172 082 Al
ES: WD 92/ 16469 Al

In ihrer Beschwerdebegrindung machte die
Beschwer def ihreri n mangel nde Neuheit gegenuber El1 und
mangel nde erfinderische Tatigkeit imH nblick auf

Konbi nati onen von Dokunment E5 mt einem der Dokunente E2,
E3 oder E4 geltend.

In ihrem Antwortschrei ben vertrat di e Beschwerdegegnerin
di e Auffassung, dass El1 nicht neuheitsschéadlich sei,

unter anderemim H nblick auf die fehl enden Angaben zu
den Schi chtdi cken der darin beschri ebenen Beschi chtungen.

Ferner sei, ausgehend von E5 als néchstli egendem St and
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der Techni k, der Gegenstand der Anspriuche auch durch
Konmbi nati onen mt E2, E3 oder E4 nicht nahegel egt.

In i hrem Bescheid vom 27. Mai 2010 warf die Kanmer die
Neuheit betreffende Fragen auf und w es darauf hin, dass
I m Rahnmen der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
nach dem Auf gabe- L6ésung Ansatz nbgli cherwei se eines der
Dokunente E2 bis E4 als nachstliegender Stand der

Techni k anzuzi ehen sei .

In i hrem Schrei ben vom 8. Juni 2010 erneuerte die
Beschwer def Ghrerin i hren Neuheitsei nwand i m Hi nblick auf
El. Ferner vertrat sie die Auffassung, dass der
Gegenstand des Streitpatents imH nblick auf E4 nicht
erfinderisch sei.

Mt einemweiteren Schrei ben vom 2. Juli 2010 reichte
di e Beschwerdegegnerin fiunf gednderte Anspruchssatze als

Hi | f santrage ein.

Di e spate Einreichung di eser Antrage wurde von der

Beschwer def ihrerin in ei nemweiteren Schrei ben gerigt.

Am 8. Juli 2010 fand ei ne nundliche Verhandl ung statt,
in deren Verlauf unter anderemdie Giltigkeit des in
Anspruch genommenen Prioritéatsdatuns, der Zeitrang von
Dokunent E1, die Neuheit der erteilten Anspriche im

H nblick auf die Dokunente E1, E3 und E4, sowi e die
erfinderische Tatigkeit imH nblick auf E4, und auf
Konbi nati onen von E1 mit E4 und E3 mit E4 behandelt
wur den. Der Schwer punkt der Erdrterungen | ag dabei nicht
nur auf jenen Ansprichen des erteilten Patents, die
beschi chtete Verstarkungsfasern (Anspruch 1) bzw

Ver st ar kungsf aser biundel (Anspruch 6) zum Gegenst and
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haben, sondern auch auf demerteilten Anspruch 20, der
auf Faserverbundwerkstoffe gerichtet ist, welche die

besagten Fasern oder Faserbindel enthalten.

Zul etzt | egte di e Beschwerdegegnerin einen weiteren Satz
gednderter Anspriche (als "Hilfsantrag 6" bezeichnet),
den si e dann unter Rucknahme aller bis dahin geltenden
Antrage zu i hrem neuen Hauptantrag machte. Gegen di esen
Antrag erhob di e Beschwerdef Uhrerin kei ne Ei nwande.

Di e unabh&ngi gen Produktanspriche 1 und 5 genéal3 di esem
Antrag lauten wie folgt (Anderungen der erteilten
Anspriche durch die Kamrer kenntlich genacht):

"1. Verstarkungsfaser (1), insbesondere auf der Basis von

Kohl enstoff, Stickstoff, Bor, Silizium Metall und/ oder d as,
i nsbesondere fur Faserverbundwerkstoffe, mit einemKern (2),
und ei ner Beschi chtung, wobei die Verstéarkungsfaser (1) eine
doppel t e Beschi chtung aufwei st, und wobei zwi schen dem Kern
(2) und einer Schicht aus einem pyrol ysi erbaren Bindemttel
(4) eine zusatzliche Beschichtung (3) aus nmi-nhdestens—einem
pyrobyti-schenKehlenstoff~ Pech oder nindestens ei nem Zucker
vorgesehen ist, und wobei die Beschichtung (3) 100 bis 300 nm
di ck ist undfeder die Schicht (4) 200 bis 800 nmdick ist."

"5. Faserbindel aus Verstarkungsfasern, insbesondere auf der
Basi s von Kohlenstoff, Stickstoff, Bor, Silizium Metall

und/ oder @ as, insbesondere fir Faserverbundwerkstoffe,

wobei das Faserbiindel ei ne doppelte Beschi chtung auf wei st,
und wobei unter einer Schicht aus ei nem pyrolysierbarem

Bi ndem ttel eine zusatzliche Beschichtung aus wndestens
ei-nempyrobyti-sehemKohlenstoff—oeder Pech vorgesehen ist, und
wobei di e Beschi chtung aus Pyrokohl enstoff 100 bis 300 nm

di ck ist undfeder die Schicht aus pyrolysierbarem Bi ndem ttel
200 bis 800 nmdick ist."
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X. Di e Beschwerdef ihrerin beantragte di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents.

Di e Beschwer degegnerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Entschei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents auf der Basis der Anspriche 1 bis 15 des in der
mindl i chen Ver handl ung ei ngerei chten Hauptantrags.

Ent schei dungsgr tinde

1. Zul assi gkeit der Anderungen in den Anspriichen

1.1 Di e Anderungen in den Ansprichen bestehen im
Wesent | i chen aus Streichungen von zuvor ausdricklich
beanspruchten al ternativen Ausfihrungsfornmen sow e aus
erforderlich gewordenen Umunmeri erungen der Anspriche
und Rickbeziige. Di e Anderungen sind ei nschrankender
Nat ur und werfen auch kei ne neuen Kl arheitsfragen auf.

1.2 Di e Beschwerdefihrerin hat keine Ei nwande gegen die
Ander ungen er hoben und auch di e Kanmer ist zur
Auf f assung gel angt, dass di e Anderungen kei nen Anl ass zu
Ei nwanden unter den Artikel 123(2)(3) oder 84 EPU geben.

2. Prioritatsdatum des Streitpatents - Zeitrang des
Dokunents E1

2.1.1 In der deutschen Patentannel dung Nr. 19815308. 2, deren
Prioritat in Anspruch genommen wird, ist das Vorsehen
ei ner inneren Beschichtung 3 "aus m ndestens ei nem
pyrol yti schem Kohl enst of f oder m ndestens ei nem Zucker"
of fenbart, wobei diese Beschichtung 3 vorzugswei se ei ne

"pyrol yti sche Tauchbeschi chtung, insbesondere aus Pech”

C3959.D
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sei n kann; siehe Anspriche 1 und 2 bzw. 8 und 9 besagter
Annel dung. Pech wrd auf Seite 6, Zeilen 7 bis 8,
besagt er Annel dung ausdrucklich als "bevorzugter

pyrol yti scher Kohl enstoff" bezei chnet.

In der mindlichen Verhandl ung waren sich die Parteien
hi ngegen | etztendlich einig, dass Pech kein
pyrol yti scher Kohl enstoff imeigentlichen Sinn ist.

Dennoch findet der Fachmann nach Auffassung der Kanmer
i n der Gesantof fenbarung der deutschen Prioritats-
Anmel dung (vgl. Artikel 88(4) EPU), trotz der etwas

wi der spriachlichen Term nol ogie, eine unmttel bare und
ei ndeuti ge O fenbarung ei ner Ausfidhrungsform in der
Ver st ar kungsfasern bzw. Ver st ar kungsfaserbindel n sowohl
ei ne i nnere Beschichtung 3 aus - noch unpyrolysiertem -
Pech, als auch eine &dul3ere Schicht 4 aus ei nem
pyrol ysi erbaren Bindemttel aufweisen. I'm

Ausf Uhrungsbei spiel 1 der Prioritéatsannel dung wrd
zundchst ein derartiges (Vor-)produkt hergestellt,

wel ches erst anschliefRend einer Pyrolyse unterworfen und

zuletzt mt Siliziuminfiltriert wrd.

Die Giltigkeit des geltend genmachten Prioritatsdatuns
(06.04.1998) ist demach bezuglich der nunnehr
vorl i egenden Anspriche sowohl fir die Variante mt

Zucker als auch fur die Variante mt Pech gegeben.

Di es hat zur Fol ge, dass das (am 16. 09.1998)

zwi schenveroffentlichte Dokunent E1 | ediglich dem Stand
der Techni k nach Artikel 54(3) EPU zuzurechnen ist und
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht
in Betracht zu ziehen ist; siehe Artikel 89 EPU in
Ver bi ndung mit Artikel 54(2)(3) EPU.
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Neuhei t

Di e Beschwerdefihrerin hat die Neuheit des CGegenstands
der vorliegenden Anspriuche i mH nblick auf den
angezogenen Stand der Techni k in der mindlichen

Ver handl ung ausdrucklich anerkannt. Auch waren ihre
friheren Ei nwande betreffend die Neuheit nie gegen jene
nunmehr ausschli el3l i ch beansprucht en Ausf Ghrungsfornen
gerichtet, bei denen eine innere Beschichtung (3) aus
Pech oder mi ndestens einem Zucker vorgesehen ist (siehe
di esbeziglich etwa das Schrei ben der Beschwerdef Ghrerin
vom 8. Juni 2010, Seite 4, die letzten bei den Absatze).

Auch di e Kamrer hat sich davon Uberzeugt, dass kei nes
der im Einspruchs- und Beschwerdeverfahren angezogenen
Dokunente E1 bis E5 anspruchsgenmiaf3e Ver st arkungsfasern
oder Ver st ar kungsf aserbindel bzw. deren Herstell ung oder
Ver wendung of fenbart. |nsbesondere werden unstreitig
weder in E1 noch in einemder Dokunente E2 bis E5

Ver st arkungsfasern oder Verstarkungsfasebindel offenbart,
wel che ei ne anspruchsgentl3e doppelte Beschi chtung
auf wei sen, mt einer inneren Beschichtung 3 aus Pech
oder m ndestens ei nem Zucker in Konbination mt einer
aul3eren, 200 bis 800 nm di cken Schi cht aus ei nem

pyrol ysi erbaren Bindemttel.

Der Cegenstand der unabhéangi gen Produktanspriche 1 und 5
i st daher neu imH nblick auf den angezogenen Stand der
Techni k (Artikel 52(1) und 54(1)(2)(3) EPU). Anspruch 4
bezi eht sich auf Bundel von Fasern nach Anspruch 1. D e
unabhéngi gen Anspriche 9 bzw. 15 bezi ehen sich auf die
Herstel l ung bzw. Verwendung der Fasern und Fasebindel
gemall den Ansprichen 1, 4 oder 5. Der Gegenstand dieser
Anspriche sow e der abhangi gen Anspriche 2, 3, 5 bis 8
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und 10 bis 14 ist folglich ebenfalls neu (Artikel 52(1)
und 54(1)(2)(3) EPU).

4, Erfinderische Tatigkeit

4.1 Gegenstand des Streitpatents sind nunnehr
Ver st ar kungsfasern und Ver st ar kungsf aser bundel
I nsbesondere fur Faserverbundwerkstoffe, und deren
Her stel | ung und Verwendung.

4.2 Al's néachstliegender Stand der Techni k kann die
O f enbarung von E3 angesehen werden. E3 offenbart in
ei ner speziellen Ausfihrungsformein Material, in dem
Kohl enst of f - Faser bindel mit einer ersten, inneren,
"chem sch inerten pyrolytischen Gafitschutzschicht”
ver sehen werden, auf welcher anschlielRend aus der
Gasphase eine weitere "reaktionsfreudi ge
Pyr okohl enst of f - Schi cht" abgeschi eden wird. Lediglich
di ese Schicht reagiert bei der abschlielBenden
Infiltration mt geschnol zenem Silizium zu
Siliziuncarbid. Verw esen sei insbesondere auf Spalte 2,
Zeile 42 bis Spalte 3, Zeile 16, von ES.

4.3 Zunachst nuss imH nblick auf den in der Beschreibung
des Streitpatents nicht erwdhnten néchstli egenden Stand
der Technik E3 die dem Streitpatent zugrunde |iegende

Auf gabe festgestellt werden.

4.3.1 Im Streitpatent (Abschnitt [0005]) wird als Aufgabe die
Berei tstell ung von Ver st ar kungsf asern angegeben, wel che
ver besserte nechani sche Bauteil ei genschaften ergeben und
ei nfach und ginstig herstell bar sind.

C3959.D
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Der Beschrei bung des Streitpatents (Abschnitt [0008])

i st zu entnehnen, dass di e besagten verbesserten

Ei genschaften laut Streitpatent i mRahnmen der

Her stel | ung von Fornkorpern erreicht werden, in denen

di e beschichteten Fasern aus Kohl enstoff sind und eine
abschlieBende Infiltration mt geschnol zenem Silizium
unter Bildung von Siliziuncarbid erfol gen soll.

Al'l erdi ngs werden di e Verbesserungen in Bezug auf

Ver st &r kungsfasern aus Kohl enstoff geltend gemacht,

wel che nicht durch eine Schutzschicht vor dem Angriff
durch fl Ussiges Siliziumgeschutzt sind (Streitpatent,
Abschnitte [0002] und [0004]). Der nachstliegende Stand
der Techni k E3 of fenbart hi ngegen ausdrtcklich das

Vor sehen ei ner sol chen Schut zschi cht aus Kohl enstoff;

si ehe obi gen Punkt 4. 2.

I n Ermangel ung ei nes Vergleiches mt den in E3

of f enbarten Verst arkungsfasern nuss di e Auf gabe daher
unformuliert werden. Die dem Streitpatent zugrunde

| i egende Aufgabe kann im Lichte von E3 darin gesehen
wer den, weitere Verstarkungsfasern bzw.

Ver st ar kungsf aser btindel fiar die Herstellung von

Ver bundwer kst of f en bereitzustell en.

Es gilt nun zu untersuchen, ob diese Aufgabe gel 6st w rd.

Zur Losung di eser Aufgabe werden die Verstarkungsfasern
bzw. Verst ar kungsfaserbindel nach Anspruch 1 bzw. 5

vor geschl agen, wel che unter anderem dadurch

gekennzei chnet sind, dass sie mt einer doppelten
Beschi chtung versehen sind, wobei jeweils eine innere
Beschi cht ung aus Pech oder m ndestens ei nem Zucker und
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ei ne duflere, 200 bis 800 nm di cke Schi cht aus ei nem

pyrol ysi erbaren Bindemttel vorgesehen ist.

Fir die Kammer ist es unter anderemim Hinblick auf das
Ausf Uhrungsbei spiel 1 des Streitpatents nachvol |l zi ehbar
und gl aubhaft, dass di ese weni ger ehrgei zi ge Aufgabe
durch di e doppelt beschichteten Verstarkungsfasern bzw.
Ver st ar kungsf asebiindel gemal3 Anspruch 1 bzw. Anspruch 5
gel 6st wrd.

Es nmuss noch entschi eden werden, ob die gemal3 den
gednderten Ansprichen vorgeschl agene Losung der besagten
Auf gabe sich in naheliegender Wise aus dem Stand der
Techni k ergi bt oder nicht.

Di e Mbglichkeit, im Rahnmen der Verarbeitung von
Ver st &r kungsfasern ei nen Zucker als Beschichtungs-
Konponent e ei nzuset zen, wird i m angezogenen Stand der

Techni k gar ni cht angesprochen.

Di e Verwendung von Pech wird in E3 lediglich als
"Matrix-Precursor” im Zusamrenhang mt den ublichen
vor bekannten Herstell wei sen von CFC- Ver bundwer kst of f en
erwdhnt (siehe Spalte 1, Zeilen 1 bis 14). In den
Dokunenten E2, E4 und E5 wird Pech jedoch uberhaupt

ni cht erwahnt.

Kei nes der Dokunente E2 bis E5 vermag daher fur sich
genonmen oder in Konbination mt einemder anderen
Dokunent e anzuregen, an sich bekannte Verstarkungsfasern
bzw. Ver st ar kungsfaserbindel mt einer doppelten

Beschi chtung genél3 Anspruch 1 bzw. Anspruch 5 zu
versehen. Dies wurde von der Beschwerdef threrin auch

ni cht geltend gemacht.
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El ist aufgrund seines Zeitrangs bei der Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit aulBer Betracht zu | assen.

Di e GCegenst ande der unabh&ngi gen Produktanspriche 1 und
5, und folglich auch jene der Anspriche 2 bis 4 und 6
bis 15, beruhen demmach auf einer erfinderischen
Tatigkeit (Artikel 52(1) und 56 EPU).

Anpassung der Beschrei bung

Bei der noch erforderlichen inhaltlichen und
sprachl i chen Anpassung der Beschrei bung ist strikt
darauf zu achten, dass di e angepasste Beschrei bung

kei nesfalls den Ei ndruck zu erwecken vermag, dass Fasern
bzw. Faserbindel mit einer anderen inneren Beschichtung
3 als Pech, wie etwa Fasern mt einer inneren

Beschi chtung 3 aus pyrol yti schem Kohl enstof f bel i ebi gen
Ursprungs, unter Schutz gestellt werden sollen (siehe in

di esem Zusamenhang auch obi gen Punkt 2).
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zuruckverw esen mt
der Anordnung, das Patent in geanderter Form auf
Grundl age der Anspriuche 1 bis 15 des in der mindlichen
Ver handl ung ei ngerei chten Hauptantrags sow e ei ner daran
anzupassenden Beschrei bung, sowi e der Figuren 1 bis 4

wie erteilt, aufrechtzuerhalten.

Di e Geschaftsstell enbeantin Der Vorsitzende

C. Vodz G Raths
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