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Sachverhalt und Antrage
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Das europaische Patent Nr. 0 826 022 wurde mit den
Anspriuchen 1 bis 5 erteilt, deren unabhangige Anspriche
wie folgt lauten:

"1. Reibbelagmischung fir mit einem Reilbpartner
zusammenwirkende Brems- und Kupplungsbelage, bestehend
aus Metallen, die in Faser- oder Pulverform vorliegen
konnen, Fullstoffen, Gleitmitteln, Bindemittel und
organischen Bestandteilen, dadurch gekennzeichnet, daf}
die Reibbelagmischung als Festschmierstoffzusatz
zumindestens ein Metallsulfid der Formel

M1yM2,M3,Sx
enthalt, in der M1, M2 und M3 voneinander verschieden
sind und fur jeweils ein Metall aus der Reihe Ti, V, Mn,
Fe, Cu, Zn, Mo, W, Sb, Sn und Bi stehen, S Schwefel
bezeichnet und die Indices die Bereiche I = 1-5, m = 1-5,

n = 0-5 und X = 2-8 umspannen.'’

4. Brems- oder Kupplungsbelag, bestehend aus einer
gebundenen Reibbelagmischung nach einem der Anspriche 1
bis 2."

Der Einspruch gegen das Patent zielte auf den
vollstandigen Widerruf des Patents und basierte auf
Grinden gemdfll Artikel 100(a) (mangelnde erfinderische
Tatigkeit) und 100(c) EPU.

Im Einspruchsverfahren wurden u. a. die folgenden

Druckschriften zitiert:

(D1)  AT-B-399 162
(D2)  US-A-5 288 792
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(D3)  JP-A-07 165 937
(D4)  US-A-4 130 492
(D5)  US-A-2 421 543
(D6)  US-A-3 851 045

Die Einspruchsabteilung traf die Zwischenentscheidung,

dass das gemél} dem Hauptantrag gednderte Patent den

Erfordernissen des Ubereinkommens geniige.

Im Einzelnen entschied sie, dass

die Merkmale "Verwendung als Festschmierzusatz' bzw.
"fUr Reibbelagmischungen fiUr mit einem Reibpartner
zusammenwirkende Brems- und Kupplungsbelage'™ seien in
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung offenbart; das Merkmal "bestehend aus
Metallen, die iIn Faser oder Pulverform vorliegen
konnen, Fullstoffen, Gleitmitteln, Bindemittel und
organischen Bestandteilen™ sei gemall der Entscheidung
G 01/93 nicht zu beanstanden;

Dokument (D1) sei als nachstliegender Stand der
Technik anzusehen. Der Gegenstand der Anspriche lose
die Aufgabe, die Reibwerte beil hohen Temperaturen zu
stabilisieren; dieser Effekt sei in keinem der
Entgegenhaltungen beschrieben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der

Einsprechenden.

Im Beschwerdeverfahren wurden u. a. die folgenden

Druckschriften zusatzlich zitiert:

(09 Prioritatsdokument AT A 838/95 zum angefochtenen

Patent

(D10) JP-A-60 106 932
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(D10a) Ubersetzung von (D10) ins Englische

(D11) US-A-4 137 214

(D12) EP-A-0 328 514

(D13) WO-A-96/23 952

(D14) EP-A-0 768 149

(D17) Kopie der Erklarung von Albrecht Seyfried vom
18. Mar 2009, eine Seite

VIl. Die vorliegende Entscheidung basiert auf den Ansprichen
1 bis 3 des Hauptantrags, welcher wahrend der mindlichen

Verhandlung am 12. Januar 2012 eingereicht wurde.

Dessen einziger unabhéangiger Anspruch lautet wie folgt:

1. Verwendung eines Festschmierstoffzusatzes, der
zumindestens ein Metallsulfid der Formel

M1yM2,M3,Sx
als Festschmierstoff enthalt, in der M1, M2 und M3
voneinander verschieden sind und fur jeweils ein Metall
aus der Reihe Ti, V, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo, W, Sb, Sn und
Bi stehen, S Schwefel bezeichnet und die Indices die
Bereiche I = 1-5, m = 1-5, n = 0-5 und X = 2-8 umspannen,
In einer Reibbelagmischung fur mit einem Reibpartner
zusammenwirkende Brems- und Kupplungsbelage, bestehend
aus Metallen, die in Faser oder Pulverform vorliegen
kénnen, Fullstoffen, Gleitmitteln, Bindemittel und

organischen Bestandteilen.”

VI1I. Die Argumente der Beschwerdefuhrerin (Einsprechenden)

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Sie hielt die Anspriche des neuen Hauptantrags fur
verspatet eingereicht; sie seien deshalb nicht

zuzulassen. Das Dokument (D9) zeige, dass die

C7222.D
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Anmelderin der Prioritatsanmeldung nicht mit der des
Streitpatents identisch sei. Die Erklarung (D17)
geniige nicht, um die rechtzeitige Ubertragung des
Prioritatsrechts zu belegen. Aufgrund der
Ungultigkeit der Prioritadt des Streitpatents gehore
das Dokument (D14), dessen Prioritat gultig sei, zum
Stand der Technik.

Die geadnderten Anspriche seien auf die Verwendung der
Sulfide als Festschmierstoff iIn einer
Reibbelagmischung gerichtet. Deren Schutzbereich gehe
Uber den der erteilten Anspriche hinaus, die auf die
Sulfide enthaltende Reibbelagmischung gerichtet sind,
da nun bereits der Verkauf der Sulfide fur die
Herstellung der Reibbelagmischung vom Schutz umfasst

sel.

Die Einfugung der Merkmale

"in der M1, M2 und M3 voneinander verschieden sind",
"fUr mit einem Reibpartner zusammenwirkende'™ sowie
"bestehend aus Metallen, die iIn Faser oder Pulverform
vorliegen konnen, Fullstoffen, Gleitmitteln,
Bindemittel und organischen Bestandteilen™

in den Anspruch 1 verstoRe gegen Artikel 123(2) EPU.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer machte
sie auch geltend, Dokument (D11) belege, dass nicht
alle Mehrmetallsulfide gemall der Formel im
vorliegenden Anspruch 1 sich als Festschmierstoffe
eigneten. Somit sei die Erfindung nicht im gesamten
Unfang der Anspriuche ausfihrbar.
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e) Der Gegenstand der Anspriche sei nicht neu im
Hinblick auf jedes der Dokumente (D1), (D2) und (D10)
bis (D14).

) Es seil naheliegend gewesen, die in den Dokumenten (D4)
bis (D6) offenbarten Mischmetallsulfide in den
Reibbelagmischen gemall den Dokumenten (D1) bis (D3)
und (D10) bis (D12) einzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) entgegnete

folgendes:

a) Die Anderungen in den Ansprichen des neuen
Hauptantrags seien ausschlielB3lich durch erstmals in
der mundlichen Verhandlung vorgebrachte Einwéande

bedingt. Der Antrag sei daher zuzulassen.

b) Ihren Antrag, die mit der Beschwerdebegrindung
eingereichten Dokumente (D10) bis (D14) nicht in das
Verfahren zuzulassen, zog sie wahrend der mundlichen
Verhandlung zuriuck, nachdem die Kammer das Dokument
(D11) zugelassen hatte.

c) Die Erklarung (D17) belege, dass die Prioritat des
Streitpatents gultig sei. Somit gehdre das Dokument
(D14) nicht zum Stand der Technik.

d) Die Anderungen in den Ansprichen seien zulassig.
Jeder Reibbelag misse mit einem Reibpartner
zusammenwirken. Die Anfihrung der weiteren
Komponenten der Reibbeldge leiste keinen technischen
Beitrag und stelle daher gemal G 1/93 keine

unzulassige Erweiterung dar.
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Sie erweilterten auch nicht den Schutzbereich der
erteilten Anspriche, da der Verkauf der Sulfide fur
die Herstellung der Reibbelagmischung bereits vom
Schutz des erteilten Anspruchs 1 umfasst sel.

Dokument (D11) gebe keinen Hinweils darauf, dass die
dort genannten Mehrmetallsulfide nicht als
Festschmierstoffe geeignet sein konnten. Es gebe
daher keinen Grund, an der Ausfuhrbarkeit der

beanspruchten Erfindung zu zweifeln.

Der Gegenstand der Anspriche sei neu, da

- die Dokumente (D1) und (D2) keine
Mehrmetallsulfide beschreibe, und

- Dokument (D11) die Verwendung der
Zweimetallsulfide als Asbestersatz offenbare,

nicht als Festschmierstoff.

Dokument (D1) sei der nachstliegende Stand der
Technik. Die objektive Aufgabe der Erfindung sei es
gewesen, Reibbelagmischungen zu modifizieren, damit
der Reibwert auf hohem Niveau stabilisiert und der
Verschleil3 minimiert wird. Die Im Patent aufgefihrten
Beispiele und Vergleichsbeispiele belegten, dass
diese Aufgabe gegenuber dem Dokument (D1) geldst
werde. Keines der anderen Entgegenhaltungen erwahne
den Zusatz von Mehrmetallsulfiden zu diesem Zweck.

Die Kammer hat in i1hrem der Ladung zur mundlichen

Verhandlung beigefigten Bescheid die vorlaufige

Auffassung vertreten, dass nur ein Dokument als

nachstliegender Stand der Technik betrachtet werden

konne, das die Verwendung von Metallsulfiden in Brems-

bzw. Kupplungsbeldgen offenbare.
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X1. Die Beschwerdefuhrerin hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
Ferner beantragte sie, den wahrend der mundlichen
Verhandlung eingereichten neuen Hauptantrag nicht in das
Verfahren zuzulassen.

Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent
aufrechtzuerhalten auf der Basis der Anspriche 1 bis 3
des wahrend der miundlichen Verhandlung vom 12. Januar
2012 eingereichten neuen Hauptantrags.

X1l. Am Ende der mundlichen Verhandlung verkindete der
Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig

2. Zulassung des neuen Hauptantrags

2.1 Dieser Antrag wurde erst in der mundlichen Verhandlung

C7222.D

vor der Kammer eingereicht. Gemal} Artikel 13 der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) steht es
Im Ermessen der Kammer, ob sie spat eingereichte
Anderungen zulasst (siehe die Beilage zum ABI. EPA
172011, 39). Bei der Ausibung dieses Ermessens ‘‘werden
insbesondere die Komplexitat des neuen Vorbringens, der
Stand des Verfahrens und die gebotene
Verfahrensokononmie bericksichtigt” (Artikel 13(1) VOBK).
Anderungen des Vorbringens sind nicht zuzulassen, wenn

sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung den Beteiligten



2.2

2.3

2.4
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ohne Verlegung der mundlichen Verhandlung nicht
zuzumuten ist (siehe Artikel 13(3) VOBK).

Die Anspriche des neuen Hauptantrags entsprechen den
Ansprichen 1 bis 3 des der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hauptantrags, wobei der Anspruch 1
geandert wurde, in dem
- "fur Reibbelagmischungen™ ersetzt wurde durch

"in einer Reibbelagmischung'™, und
- direkt nach der Formel M1,M2,M3,Sx die Worter

"als Festschmierstoff" eingefigt wurden.

Da bereits Anspruch 1 des der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegenden Hauptantrags die Verwendung eines die
MetallsulfTide enthaltenen Festschmierstoffzusatzes
betrifft, fugen die Anderungen keine grundsatzlich neuen
Merkmale hinzu. Sie sind daher nicht komplex. Es konnte
somit der Beschwerdefihrerin zugemutet werden, sich mit
den derart gednderten Ansprichen ohne Vertagung der

mundlichen Verhandlung zu befassen.

Aus diesen Grunden lieR die Kammer den neuen Hauptantrag

in das Verfahren zu.

Anderungen

Artikel 100(c) EPU

Es war strittig, ob der durch Einfigung der Merkmale

- "in der M1, M2 und M3 voneinander verschieden sind",

- "fFfUr mit einem Reibpartner zusammenwirkende™ und

- "bestehend aus Metallen, die In Faser oder Pulverform
vorliegen konnen, Fullstoffen, Gleitmitteln,

Bindemittel und organischen Bestandteilen"
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3.1.2
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gednderte Anspruch 1 gegen die Erfordernisse des
Artikel 123(2) EPU verstoRe.

Was das erstgenannte Merkmal betrifft, so lasst die
Definition der Formel

M1 M2 M3 Sx

im urspriunglichen Anspruch 1 durch den Wortlaut "in der
M1, M2 und M3 Ffur jeweils ein Metall aus der Reihe ...
stehen™ offen, ob M1, M2 und M3 gleich oder verschieden
sein sollen. Sind alle Metalle M1, M2 und M3 gleich, so
beschreibt die Formel ein Einmetallsulfid; sind sie alle
verschieden, so beschreibt die Formel entweder ein
Dreimetallsulfid, oder, da einzig der Index n Null sein
kann, ein Zweimetallsulfid. Analog bildet die Formel,
wenn nur zwei der Metalle M1, M2 und M3 gleich sind,
Zweimetall- oder Einmetallsulfide ab. Die urspriungliche
Beschreibung stellt die erfindungsgemale Verwendung *‘von
Zweimetall- und Dreimetallsulfiden™ der bereits vorher
bekannten Verwendung von *‘Mischungen von
Einmetallsulfiden” gegenuber (siehe den letzten Absatz
der Seite 2). Sie bezieht sich daher eindeutig auf
Verbindungen der obigen Formel, in denen, wie Im
geédnderten Anspruch 1 M1, M2 und M3 voneinander
verschieden sind"”. Diese Anderung ist daher nicht gemaR
Artikel 100(c) EPU zu beanstanden.

Wie die Beschwerdefuhrerin richtig bemerkte, ist das
Merkmal "fur mit einem Reibpartner zusammenwirkende™
nicht explizit in der urspringlichen Fassung der
Anmeldung offenbart. Es i1st jedoch zu beachten, dass
sich dieses Merkmal auf eine Reibbelagmischung fur
Brems- und Kupplungsbelage bezieht. Gem&l der
ursprunglichen Beschreibung ist "ber der Herstellung von

Reibelementen, wie ... Brems- und Kupplungsbelage, deren
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Zweck nicht die Vermeidung von Reibung, sondern die
Erzeugung von Reibung” (siehe Seite 1, dritter Absatz).
Ein Reibbelag kann jedoch nur dann Reibung erzeugen,
wenn er mit einem Partner in Kontakt gebracht wird, an
dem er sich reiben kann. Daher wird das Merkmal "fur mit
einem Reibpartner zusammenwirkende™ im vorliegenden
Anspruch 1 vom Fachmann mitgelesen. Es ist also implizit
offenbart. Folglich fugt dieses Merkmals dem Anspruch
nichts hinzu und ist gemaR Artikel 100(c) EPU nicht zu

beanstanden.

Wie die Beschwerdefihrerin richtig bemerkte, war das
Merkmals "bestehend aus Metallen, ..., Fullstoffen,
Gleitmitteln, Bindemittel und organischen Bestandteilen”
nicht in der urspringlichen Fassung der Anmeldung
offenbart. Es war jedoch strittig, ob die entsprechende
Anderung der Aufrechterhaltung des Patents entgegensteht,

oder ob sie gemdll der Entscheidung G 01/93 zulassig ist.

In dieser Entscheidung kommt die Grol3e Beschwerdekammer

zum folgenden Schluss:

2. EiIn Merkmal, das in der Anmeldung urspringlich nicht
offenbart war, thr aber wahrend der Priufung hinzugefiugt
wurde und - ohne einen technischen Beitrag zum
Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten -
lediglich den Schutzbereich des Patents iIn der erteilten
Fassung einschrankt, indem es den Schutz fur einen Teil
des Gegenstands der in der ursprunglichen Anmeldung
beanspruchten Erfindung ausschliel3t, ist nicht als
Gegenstand zu betrachten, der im Sinne des

Artikels 123 (2) EPU uber den Inhalt der Anmeldung in
der urspriunglich eingereichten Fassung hinausgeht. Der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 c¢) EPU steht deshalb
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der Aufrechterhaltung eines europaischen Patents, das
ein solches Merkmal enthalt, nicht entgegen.” (siehe ABI.
EPA 1994, 541, Teil 2 der Antwort).

Im vorliegenden Fall wurde das Merkmal wédhrend des
Priufungsverfahrens in die Anspriche eingefihrt. Es ist
auch unstrittig, dass es den Schutzbereich des Patents
in der erteilten Fassung einschrankt. Das Merkmal konnte
nur dann als zulassig angesehen werden, wenn es keinen
technischen Beitrag zum Gegenstand der beanspruchten

Erfindung zu leistet.

Die Beschwerdefuhrerin war der Ansicht, das Merkmal sei
erfindungswesentlich, grenze den Gegenstand der
Anspriuche vom Stand der Technik ab und leiste folglich
einen technischen Beitrag (siehe den zweiten Absatz auf

Seite 7 der Beschwerdebegriundung vom 13. Mai 2008).

Dem ist insofern zuzustimmen, als dieses Merkmal, als es
im Rahmen des Priufungsverfahrens eingefuhrt wurde,
tatsachlich den Gegenstand des Anspruchs vom Stand der
Technik abgrenzen sollte. Wie jedoch unten unter Punkt 7
ausgefuhrt wird, trifft dies fur die vorliegenden
Verwendungsanspriuche nicht mehr zu (vergleiche den unter
obigem Punkt I zitierten erteilten Anspruch 1 mit dem
unter Punkt VIl zitierten Anspruch 1 des neuen
Hauptantrags). Wie In der angefochtenen Entscheidung
richtig ausgefuhrt wird, steht bei dem
Verwendungsanspruch die Verwendung der Sulfide als
Feststoffschmierzusatz in Reibbelagmischungen technisch
Im Vordergrund. Dieser Zusatz soll den Abrieb verringern
und die Temperatur- und Druckabhé&ngigkeit der Reibung
vermindern (siehe den vierten Absatz auf Seite 1 der

ursprunglichen Fassung der Anmeldung). Dieser

C7222.D
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angestrebte Beitrag zur Wirkung der Reibbelé&ge ist
weitgehend unabhé&ngig von den Ubrigen Komponenten der
Reibbelagmischung. Daher liefert die Definition der
Ubrigen Komponenten der Mischung keinen technischen
Beitrag zur beanspruchten Erfindung, sondern schrankt
lediglich den Gegenstand der Anspriche ein.

Deshalb steht im Einklang mit der Entscheidung G 01/93
die Einfugung dieser Definition In den vorliegenden
Anspruch 1 der Aufrechterhaltung des Patents nicht

entgegen.

3.1.4 Folglich stehen keine Einspruchsgrinde gemaf
Artikel 100(c) EPU der Aufrechterhaltung des Patents

entgegen.

3.2  Artikel 123(3) EPU

3.2.1 Der erteilte Anspruch 1 war gerichtet auf
Reibbelagmischungen enthaltend die Metallsulfide. Der
vorliegende Anspruch 1 ist gerichtet auf die Verwendung
der Metallsulfide in einer Reibbelagmischung. Strittig
war, ob durch diesen Kategoriewechsel der Schutzbereich
des Patents erweitert wurde.

3.2.2 "Eine Anderung der Anspruchskategorie im
Einspruchsverfahren ist nicht nach Artikel 123 (3) EPU
zu beanstanden, wenn sie bei einer Auslegung der
Anspriche nach Artikel 69 EPU und dem dazu ergangenen
Protokoll nicht zu einer Erweilterung des Schutzbereichs
der Anspriche insgesamt fuhrt. In diesem Zusammenhang
kann das nationale Verletzungsrecht der Vertragsstaaten
auBer Betracht bleiben™ (G 02788, ABI. EPA 1990, 93,
Antwort 1) auf die gestellten Rechtsfragen).

C7222.D
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Die von den Parteien angestellten Uberlegungen zu
moglichen Verletzungsformen sind folglich in diesem
Falle unbeachtlich (siehe oben unter den Punkten VIII
und 1X).

3.2.3 Der Schutzbereich des erteilten Patents erstreckt sich
auf die Metallsulfid enthaltenden Reibbelagmischungen

als solche.

Der nun vorliegende Anspruch 1 ist auf die Verwendung
der Metallsulfide in den Reibbelagmischungen beschrankt.
Dies schliel3t eine Verwendung aul3erhalb der vom
erteilten Anspruch umfassten Mischungen aus. Daher
verlasst der vorliegende Anspruch 1 nicht den

Schutzbereich der Anspriche des erteilten Patents.

Somit verletzt dieser Kategoriewechsel nicht die
Erfordernisse des Artikels 123(3) EPU.

4. Artikel 100(b) EPU

Der vorliegende Anspruch 1 betrifft die Verwendung der
dort definierten Metallsulfide der Formel M1;M2,M3,Sx als
Festschmierstoff (siehe oben unter Punkt VII d)).

Der Einwand der Beschwerdefihrerin, nicht alle
Metallsulfide der Formel seien fur diesen Zweck geeignet,
stutzt sich auf das Dokument (D11) (siehe oben unter
Punkt VII1)). Dieses Dokument offenbart den Ersatz von
Asbest 1n Reibbelagen fur Fahrzeugbremsen durch "'Bornite
(FeS.2CuzS.CuS)™ bzw. "Chalcopyrite (CuFeS,)" (siehe
Spalte 3, Zeilen 54-65 und die Anspriche 1, 9 und 10).

Diese Sulfide fallen unter die Formel des vorliegenden

C7222.D
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Anspruchs 1. Die Tatsache, dass diese Sulfide Im
Dokument (D11) als Asbestersatz vorgeschlagen werden,
bedingt jedoch nicht, dass sie sich nicht als
Festschmierstoffe eignen. Daher kann der Verweis auf das
Dokument (D11) diesen Einwand nicht begrinden. Folglich
stehen der Aufrechterhaltung des Patents keine
Einspruchsgrinde gemaR Artikel 100(b) EPU entgegen.

Dokument (D11)

Die Kammer erachtete dieses Dokument fur sehr relevant
fUr die Beurteilung der Neuheit der zu diesem Zeitpunkt
vorliegenden Anspriche. Es wurde mit der
Beschwerdebegrindung vom 13. Mai 2008 vorgelegt. Die
Beschwerdegegnerin und die Kammer hatte somit genugend
Zeit, dieses Dokument zu prufen. Daher liel3 es die

Kammer in das Verfahren zu.

Dokument (D14)

Die europaische Patentanmeldung (D14) wurde am

14. Oktober 1996 unter Inanspruchnahme der Prioritat vom
16. Oktober 1995 angemeldet. Ihr Prioritatsdatum liegt
somit zwischen dem Prioritatstag (17. Mar 1995) und dem
Anmeldetag (12. April 1996) des Streitpatents. Die
Anmeldung (D14) kann daher nur dann als Stand der
Technik gemaRR Artikel 54(3) EPU angesehen werden, wenn

- die Prioritat von (D14) gultig und

- die Prioritat des Streitpatents ungultig

sind.

Die die Prioritat des Streitpatents begrindende
Anmeldung (D9) wurde im Namen der Firma Chemson Polymer-

Additive Gesellschaft m.b.H. angemeldet, die zum
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Streitpatent fiuhrende Anmeldung jedoch von der Chemetall
Ges. m.b_H.. Hieraus schloss die Beschwerdefuhrerin,
dass die Prioritat des Streitpatents nicht gultig seil.

GemaR Artikel 87(1) EPU steht das Prioritatsrecht nicht
nur dem Anmelder der Erstanmeldung, sondern auch seinem

Rechtsnachfolger zu.

Als Beleg fur eine solche Rechtsnachfolge reichte die

Beschwerdegegnerin die Erklarung (D17) ein.

Die Beschwerdefuhrerin nahm in ihrem Schreiben vom 11.
November 2011 zu dieser Erklarung wie folgt Stellung
(siehe den letzten Absatz unter Punkt 2. auf Seite 3):

"Die mit Schriftsatz vom 04. Oktober 2011 von der
Patentinhaberin vorgelegte Erklarung reicht hierzu nicht
aus. Es wird in diesem Zusammenhang auf die einschlagige
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen

Patentamts hingewiesen.™

Dieser Stellungnahme i1st nicht zu entnehmen, warum die
Beschwerdefiuhrerin die Erklarung (D17) fur nicht
ausreichend erachtete.

Wahrend der mundlichen Verhandlung vor der Kammer hat
die Beschwerdefuhrerin moniert, dass die Erklarung (D17)
nicht eidesstattlich i1st und dass aus i1hr nicht
hervorgehe, ob der Unterzeichner Angestellter der
Inhaberin des Prioritatsrechts gewesen sei.

Dass er tatsachlich Angestellter der Inhaberin des
Prioritatsrechts gewesen ist, hat die Beschwerdegegnerin
bestatigt.
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GemaR Artikel 117 EPU sind im Verfahren vor dem
Europaischen Patentamt insbesondere u.a. die "Abgabe
einer schriftlichen Erklarung unter Eid" als
Beweismittel zulassig. Dies schliel3t jedoch keinesfalls
aus, dass auch eine nicht eidesstattliche Erklarung vor

dem EPA als Beweismittel zugelassen wird.

Die Erklarung (D17) bestatigt, dass das fragliche
Prioritatsrecht durch Ubergang des betreffenden Betriebs
und Unfirmierung mit Wirkung zum 1. Oktober 1995 auf die
Beschwerdegegnerin Uberging. Weder wurde diese Aussage
von der Beschwerdefuhrerin bezweifelt, noch sieht die

Kammer einen Grund, dies zu tun.

Folglich besall die jetzige Beschwerdegegnerin das Recht,
die Prioritat der Voranmeldung (D9) in Anspruch zu

nehmen.

Die Kammer hat sich vergewissert, dass die urspriungliche
Fassung der Anmeldung, die zum Streitpatent gefihrt hat,
inhaltlich i1dentisch ist mit dem Prioritatsdokument (D9).
Die wurde auch nicht von der Beschwerdefihrerin

bezweifelt.

Da zudem die vorliegenden Anspriche die Erfordernisse
von Artikel 123(2) EPU erfilllen (siehe oben unter
Punkt 3.1), erachtet die Kammer die Prioritdt des
Streitpatents fur gultig.

Somit gehdort Dokument (D14) nicht zum Stand der Technik
fur das Streitpatent. Eine Entscheidung Uber die
Zulassung dieses Dokuments erubrigt sich daher.
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Neuheit

Die Beschwerdefiuhrerin bezweifelte die Neuhelt im
Hinblick auf jedes der Dokumente (D1), (D2) und (D10)
bis (D14).

Da das Dokument (D14) nicht zum Stand der Technik fur
das Streitpatent gehort, ist es fur die Beurteilung der

Neuheit nicht relevant.

Wie die englische Ubersetzung (D10a) klarstellt, wird im
entsprechenden Patent Abstract of Japan des Dokuments
falschlicherweise statt ""MoS,, WS," ""MoS,WS," genannt
(siehe (D10a), Seite 3, erster Absatz). Daher offenbart
das Dokument (D10), wie auch die Dokumente (D1), (D2)
und (D12), ausschlieRlich Einmetallsulfide. Keines
dieser Dokumente stellt somit die Neuheit des

Gegenstands der vorliegenden Anspriche in Frage.

Dokument (D11) offenbart ein asbestfreies
Reibungsmaterial, das als Ersatz fur Asbest, u.a.
"Bornite (FeS.2Cu,S.CuS)"™ bzw. "Chalcopyrite (CuFeS,)"
enthalten kann (siehe Spalte 3, Zeilen 54-65).

Die Gultigkeit der Prioritdt der Patentanmeldung (D13)
wurde wahrend der mundlichen Verhandlung nicht mehr
bestritten. Dieses Dokument beansprucht Reibmaterialien
enthaltend Hartungsbeschleuniger, insbesondere fur
Bremsbelédge (siehe die Anspriche 1 und 10). Als
Hartungsbeschleuniger (“'cure promoting compound™) kann
Kupfer-Eisen-Sulfid (CuFeS,;) zugesetzt werden (siehe
Anspruch 3).
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Weder das Dokument (D11) noch (D13) offenbaren jedoch
die Verwendung dieser Zweimetallsulfide als
Festschmierstoffe.

Folglich ist der Gegenstand des Anspruchs 1 und der der
von diesem abh&ngigen Anspriche 2 und 3 neu.

Erfinderische Tatigkeit

Der nachstliegende Stand der Technik

Der nachstliegende Stand der Technik ist normalerweise
ein Dokument, das einen Gegenstand offenbart, der auf
die gleichen Ziele wie die beanspruchte Erfindung
gerichtet ist und mit ihr die meisten technischen

Merkmale gemeinsam hat.

Ziel der beanspruchten Erfindung war es, Reibbel&age
bereitzustellen, insbesondere fur Brems- und
Kupplungsbelage (siehe den ersten Absatz der Seite 1 der

ursprunglichen Fassung der Anmeldung).

Die von der Beschwerdefihrerin als nachstliegend
vorgeschlagenen Dokumente (D4) bis (D6) betreffen
Schmierstoffe (siehe (D4), Anspruch 1; (D5), Anspruch 1;
(D6), Spalte 3, Zeile 70, bis Spalte 4, Zeile 1). Sie
offenbaren nicht die Verwendung in Reibbelagen,
geschweige denn in Brems- oder Kupplungsbel&agen.

Dahingegen beansprucht das Dokument (D1l) einen
Festschmierstoffzusatz fur harzgebundene
Reibbelagmischungen, der eine Kombination aus Kupfer-1I-
Sulfid (CuzS) mit zumindest einem weiteren Sulfid des

Molybdans, des Zinks, des Antimons, des Wolframs
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und/oder des Titans enthalt (siehe Anspruch 1). Aus
diesen Mischungen kénnen Reibbelage fur Bremsen und
Kupplungen hergestellt werden (siehe Seite 2, Zeilen 1-

4).

Deshalb hat das Dokument (D1), und nicht (D4) oder (D6),
die gleiche Zielrichtung wie die im Streitpatent
beanspruchte Erfindung; (D1) ist folglich als

nachstliegender Stand der Technik anzusehen.

Die zu losende Aufgabe

Die urspriunglich eingereichte Fassung der Anmeldung
erwahnt, durch die Zugabe des Festschmierstoffes solle
der Abrieb und die Abhangigkeit des Reibwertes gegenlber
Temperatur, Druck und Geschwindigkeit vermindert werden

(siehe Seite 1, vierter Absatz).

In den Beispielen des Streitpatents werden Zwei- bzw.
Dreimetallsulfide (erfindungsgemdl; im Patent mit
"Kombination™ bezeichnet) bzw. entsprechende Mischungen
der Einmetallsulfide (Vergleich mit (D1); im Patent mit
"Mischung™ bezeichnet) Reibbelagmischungen zugegeben und
aus letzteren Reibbelage hergestellt. Fur diese Belage
werden bei verschiedenen Geschwindigkeiten und Drucken
(v- bzw, p-Test) jeweils der Verschleild ("'PW") und die
Schwankung des Reibwerts mit der Temperatur ('dMy'™)
bestimmt. Die Zwei- bzw. Dreimetallsulfide enthaltenden
Reibbelage zeigten durchweg weniger Verschleild und eine
geringere Temperaturabhangigkeit des Reibwerts als die
Vergleichsbel&age.

Die gestellte Aufgabe wird also insoweit geldst, als der
Verschleil3 und die Temperaturabhangigkeit des Reilbwerts

verringert werden.
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Die Ldsung

Zur LoOsung dieser Aufgabe schlagt der vorliegende
Anspruch 1 vor, den Reibbelagmischungen mindestens ein
Metallsulfid der Formel

M1iM2pM3,Sx
als Festschmierstoff zuzugeben, In der M1, M2 und M3
voneinander verschieden sind, und der Index n Null sein

kann.

Dokument (D13) gehdrt zum Stand der Technik gemaf
Artikel 54(3) EPU und ist gemaR Artikel 56 EPU nicht bei
der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit zu

bericksichtigen.

Keines der zitierten Dokumente, die Zwei- bzw.
Dreimetallsulfide offenbaren, setzten diese zur L6sung
dieser oder einer vergleichbaren Aufgabe ein (siehe oben
unter den Punkten 7.4 und 8.1.2).

Folglich lag der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1
und der von thm abhé&ngigen Anspriche 2 und 3 nicht nahe.

Demnach stehen der Aufrechterhaltung des Patents auf der
Grundlage des Hauptantrags keine Einspruchsgrinde gemaf
Artikel 100 EPU entgegen.
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Auflage zurickverwiesen, das Patent im Umfang des in der
mundlichen Verhandlung vom 12. Januar 2012 eingereichten

Hauptantrags (Anspriche 1 bis 3) mit einer daran noch

anzupassenden Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Schalow P. Ranguis
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