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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde des Patentinhabers richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent

EP 1 852 252 zu widerrufen.

IT. Der Einsprechende hatte den Widerruf des Patentes im
gesamten Umfang auf der Grundlage der Einspruchsgriinde
gemdl Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und

mangelnde erfinderische Tatigkeit) beantragt.
Im Einspruchsverfahren wurden unter anderem vorgelegt:
D3: H. C. Nicholson, "Bonding of a Pyrolytic Graphite

Hypervelocity Impact Target", WANL-PR(FF)-001,
NASA CR 54734, 15. September 1965;

D17: EP 0 527 948 B1;
D18: EP 0 538 417 B1;
D23: N. Cunningham et al, "Structural and mechanical

characterization of as-compared powder mixtures
of graphite and phenolic resin", Carbon 43, 2005,
Seite 3054 bis 3066;

D27G: Aufnahmen des Graphits in Colle SGL und Colle GV;

D30A: Erklarung von Frau N. L. Heimerl, unterzeichnet

am 2-9-11;

D31: Einwendung Dritter vom 5. Marz 2008;
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D33: Produktdatenblatt von TIMCAL TIMREX® KS6 Primary

Synthetic Graphite;

D34: G. Juri et al, "High-Purity Graphite Powders for
High Performance", cfi/Ber. DKG 84, 2007,
Nummer 4, Seite E22 bis E25;

D34A: G. Juri et al, "High-Purity Graphite Powders for

High Performance", Internetausdruck; und

D41 : Internetausdurck zu "TIMCAL TIMREX® KS6 Primary

Synthetic Graphite".

ITT. Der am 16. Marz 2011 mindlich verkiindeten und am
4. April 2011 schriftlich begriindeten Entscheidung der
Einspruchsabteilung lagen die erteilten Anspriiche
(Hauptantrag) sowie ein 1. und 2. Hilfsantrag zugrunde,

wobeil der erteilte Anspruch 1 wie folgt lautete:

"l. Hochtemperaturbestandiger Verbundwerkstoff,
umfassend mindestens zwei Schichten aus
hochtemperaturbestandigen kohlenstoff- oder
grafitbasierenden Werkstoffen, welche durch einen
carbonisierten Binder miteinander verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der Binder flachige

anisotrope Partikel aus Graphit enthalt."

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrages war gegeniiber dem
erteilten Anspruch 1 hinsichtlich der Werkstoffe der
verbundenen Schichten sowie dem Durchmesser der
Graphitpartikel eingeschrankt. Ferner waren die
Graphitpartikel als Flocken aus Naturgraphit oder als
durch Zerkleinern von zu flachigen Gebilden verdichtetem

Graphitexpandat erhaltene Partikel definiert.

C10184.D



- 3 - T 1414/11

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrages unterschied sich vom

erteilten Anspruch 1 ausschlieRlich dadurch, dass die

Werkstoffe der verbundenen Schichten ndher definiert

wurden.

Iv. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann wie folgt

zusammengefasst werden:

C10184.D

Hauptantrag

Der am 1. Dezember 1965 als "unclassified"

bezeichnete Bericht D3 sei ab diesem Datum fir jeden
Interessenten frei kduflich gewesen. Dies konne
zweifelsfrei aus den Preisangaben auf dem Deckblatt
der D3 gefolgert werden. Es sei daher nicht glaubhaft,
dass zwischen der NASA und den in D3 aufgelisteten
Vertragspartnern eine Geheimhaltungsvereinbarung bis
zum Anmeldedatum des Streitpatents bestanden habe. D3

gehore damit zum vorverdoffentlicht Stand der Technik.

Dem Hauptantrag mangele es an Neuheit gegeniiber D3.
Aus diesem Dokument gehe hervor, dass Graphitplatten
mit einem Binder aus Phenol-Formaldehyd, vermischt
mit einem Fillmaterial aus Grafoil®-Pulver, verklebt
worden seien. Da das Grafoil®-Pulver durch
Pulverisierung von Grafoil®-Folien in einer
Hammermiihle hergestellt worden sei (wie auch im
Streitpatent vorgesehen), miisse dieses Pulver auch

fldchige, anisotrope Graphitpartikel enthalten.

Ferner sei der Hauptantrag auch nicht neu gegeniiber
Beispiel 8 der D17 und Beispiel 14 der D18. Diese

Beispiele beschrieben die Verklebung wvon
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Graphitplatten mit einem RIGIDLOCK®-Binder. Das
Argument des Patentinhabers, dass dieser Binder
synthetisch hergestellt sei und damit andere
Eigenschaften als die anspruchsgemédRfen Binder habe,
sei nicht iUberzeugend, da Anspruch 1 nicht auf
natiirlichen Graphit begrenzt sei, und in D34 gezeigt
sei, dass sowohl natiirlicher als auch synthetischer

Graphit flachige, flockenartige Partikel enthalte.

- 1. Hilfsantrag

Die Neuheit gegeniiber D3 sei anzuerkennen, da die
dort verbundenen Werkstoffe aus pyrolytischen
Graphitplatten bestinden und der Durchmesser der

Graphitpartikel weniger als 590 um betrage.

Auch hinsichtlich D17 sei die Neuheit anzuerkennen,
da dort als Binder kein Naturgraphit, sondern der
synthetische Graphit RIGIDLOCK® der Firma TIMCAL mit

der Bezeichnung TIMREX® KS-6 eingesetzt werde.

Jedoch mangele es dem Gegenstand des Anspruchs 1 des
1. Hilfsantrages an erfinderischer Tatigkeit
gegeniber D17 als nachstliegendem Stand der Technik.
Wie in D34 gezeigt, konne sowohl natiirlicher als auch
synthetischer Flockengraphit je nach
Herstellungsprozess mehr oder weniger kristallin,
rein oder hochrein sein. Somit konne der Fachmann auf
dem Gebiet der Verbundwerkstoffe die wvom
Patentinhaber behaupteten Verbesserungen sowohl mit
Naturgraphit als auch mit synthetischem Graphit
erzielen. Ferner sei Anspruch 1 ohne Angabe der
Mindest- beziehungsweise Maximalmenge von Graphit im

Binder so breit formuliert, dass nicht glaubhaft sei,
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dass die vorgenannten Verbesserungen iber den

gesamten beanspruchten Bereich erzielt wlirden.

- 2. Hilfsantrag

Der 2. Hilfsantrag wurde nicht in das Verfahren
zugelassen, da die Definition der Werkstoffe der zu
verbindenden Schichten nicht die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU erfiillte und da der Antrag

verspatet vorgelegt worden sei.

V. Gegen diese Entscheidung legte der Patentinhaber
(Beschwerdefihrer) am 14. Juni 2011 Beschwerde ein und
entrichtete am selben Tag die vorgeschriebene Gebihr.
Die am 12. August 2011 eingereichte Beschwerdebegriindung
enthielt einen Hauptantrag sowie die Hilfsantrdge 1-4

zusammen mit

D36: E-Mail-Korrespondenz zwischen Frau H. Galus und

Herrn W. Watzka; und

D37: Seminarfolie "Typical Properties of Synthetic
Graphite Overview", SGL Group, 6. bis
8. Oktober 2010.

VI. Die Erwiderung des Einsprechenden (Beschwerdegegners)
erfolgte mit Schreiben vom 3. Januar 2012. Zusammen mit

dieser Erwiderung wurden eingereicht:

D38: "U.S. Government Research & Development Reports",

10. Mai 1966, Band 41, Nummer 9, 14 Seiten;

D39: M. Smalc et al, "Thermal Performance of Natural

Graphite Heat Spreaders", Proceedings of
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IPACK2005, ASME InterPACK '05, 17. bis 22. Juli,

San Francisco, USA, Seite 1 bis 11; und

D42: A. V. Tamashausky, "Graphite - A Multifunctional
Additive for Paint and Coatings", Paint &
Coatings Industry October 2003, Seite 64 bis 66,
68, 70, 72, 74 bis 77, 79.

Mit Schreiben vom 13. Juli 2012 reichte der

Beschwerdefiihrer neue Hilfsantrdge 1 bis 5 ein.

In der am 21. Februar 2013 ergangenen Mitteilung wurde
den Parteien die vorlaufige Meinung der Kammer
mitgeteilt, in der u. a. ausgefihrt wurde, dass nicht
D17, sondern D3 den nadchstliegenden Stand der Technik

darzustellen scheine.

Mit Schreiben vom 18. Marz 2013 wurden vom

Beschwerdegegner eingereicht

D43: FR 1,395,964;

D44 : USs 3,404,061;

D45: US 3,494,382;

D46: Us 758,239; und

D47 : J. F. Revilock, ""Grafoil"” Graphite Tape - Its

Manufacture, Properties and Uses", Am. Chem. Soc.,
Div. Fuel Chem., Prepr.; (United States);

Band 12:4; 156th national meeting on standards in
nuclear chemistry and technology, Atlantic City,

NJ, USA, 8. September 1968.
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Mit Schreiben vom 21. Mai 2013 wurden vom
Beschwerdefiithrer Hilfsantrdge 4-8 eingereicht zusammen

mit den Dokumenten

El: Versuchsbericht zur Grafitfolie F020127Z, datiert
21. Mai 2013;

E2: Versuchsbericht zur Grafitfolie L20003Z, datiert
21. Mai 2013; und

E3: Vortragsfolien "Carbon-related Solutions For
Modern Batteries", TIMCAL GRAPHITE & CARBON,

Batteries 2009, Cannes-Mandelieu, September 2009.

Ferner wurde das Einreichen der Dokumente D43 bis D47

als verspatet gerugt.

Eine Erwiderung hierzu wurde vom Beschwerdegegner mit

Schreiben vom 6. Juni 2013 eingereicht. Hierbei wurden
erstmals Klarheitseinwande und Einwd@nde unter

Artikel 100 (b) /83 EPU erhoben. Ferner wurde beantragt,
die Dokumente E1 bis E3 nicht in das Verfahren

zuzulassen.

Eine weitere Erwiderung seitens des Beschwerdefiihrers
erfolge mit Schreiben vom 10. Juli 2013, in der E1 und
E2 in unterschriebener Form als E1-2 und E2-2 nochmals
eingereicht wurden. Ferner wurde ausgefiihrt, dass die
Klarheitseinwande sowie die Einwdnde unter

Artikel 100 (b)/83 EPU als verspatet und

verfahrensmissbrduchlich anzusehen seien.
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Am 23. Juli 2013 fand die miindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Beide Parteien hielten ihre im
schriftlichen Verfahren eingereichten Antrdage aufrecht,
wobeili vom Beschwerdegegner der Einwand unter

Artikel 100 (b) /83 EPU zuriickgenommen wurde. Vom
Beschwerdefiihrer wurden an die Anspriiche des
Hauptantrages angepasste Beschreibungsseiten

3, 3a, 4 und 5 eingereicht.

Anspruch 1 des Hauptantrages lauteten wie folgt:

"l. Hochtemperaturbestandiger Verbundwerkstoff,
umfassend mindestens zwei Schichten aus
hochtemperaturbestandigen kohlenstoff- oder
grafitbasierenden Werkstoffen, welche durch einen
carbonisierten Binder miteinander verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der Binder flachige
anisotrope Partikel aus Graphit enthalt, wobei die
fldchigen anisotropen Partikel Flocken aus Naturgraphit
oder durch Zerkleinern von zu flachigen Gebilden
verdichtetem Graphitexpandat erhaltene Partikel sind,
und, wobei die thermische Leitfahigkeit in den fléchigen
anisotropen Partikeln aus Graphit entlang der
Schichtebenen des Graphits mindestens um den Faktor 10
hoher ist als senkrecht zu den Schichtebenen des
Graphits" (das letztgenannte Merkmal ist nachfolgend als

Anisotropiegrad bezeichnet).

Die weiteren unabhangigen Anspriiche 5 und 6 sind auf die
Verwendung des Verbundwerkstoffs des Anspruchs 1
beziehungsweise auf ein Verfahren zum Verbinden von
Schichten oder Bauteilen mit einem Binder gerichtet,
wobei der Binder analog zu dem Binder in Anspruch 1

definiert ist.

C10184.D
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XV. Die Argumente des Beschwerdefithrers beziiglich des

Hauptantrages konnen wie folgt zusammengefasst werden:

C10184.D

Anderungen - Artikel 123 (2) EPU

Eine Basis fiir die Kombination der Merkmale der
Anspriche 1 und 2 liege in Absatz [0013] des
Streitpatentes (entsprechend dem vierten Absatz auf
Seite 5 der urspriinglich eingereichten Anmeldung) vor.
Die Kombination der Anspriiche 1 und 3 sei auf

Absatz [0018] des Streitpatents (entsprechend dem die
Seiten 7 und 8 der urspriinglich eingereichten
Anmeldung uberbrickenden Absatz) gestitzt.
SchlieBlich finde Anspruch 6 eine Basis in den
urspringlichen Ansprichen 8, 13 und 16 und sei die
Kombination dieser Merkmale der Seite 4, Zeile 17

bis 22 der urspringlich eingereichten Anmeldung

entnehmbar.

Anderungen - Artikel 84 EPU

Diese Einwande seien nicht zuladssig, da die
vermeintlichen Klarheitsmédngel bereits in den
erteilten Anspriichen vorhanden waren. Zudem seien die
Einwande verspatet vorgebracht, nicht relevant und
auBerdem habe nicht ausreichend Zeit bestanden, auf
die Einwdnde reagieren zu konnen. Auch sei der
Einwand, dass der anspruchsgemaBe Anisotropiegrad
wegen fehlender Angaben zur Messmethode unklar sei,
vbllig unsubstantiiert. Dariliber hinaus wisse der
Fachmann, dass der Anisotropiegrad mit einem Laser-

Flash-Verfahren bestimmt werden kodnne.
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Neuheit

Das Dokument D3 sei nicht o6ffentlich zugdnglich
gewesen und stelle damit hinsichtlich des
Streitpatents keinen Stand der Technik dar. Die
Hinweise auf die kaufliche Erwerbbarkeit in D3
konnten auch bedeuten, dass das Dokument nur von
NASA-Mitarbeitern gekauft werden konnte und damit der
Offentlichkeit nicht zur Verfiigung stand. Auch in der
Erklarung D30A werde lediglich festgehalten, dass das
Dokument fiir NASA-Mitarbeiter und Vertragspartner
zuganglich war. In diesem Zusammenhang sei auch das
Dokument D38 nicht relevant, da nicht sicher sei,
dass dieses Dokument vor dem Anmeldetag des
Streitpatents in der Universitatsbibliothek wvon
Grenoble eingegangen sei. SchlieBlich werde durch D36
belegt, dass der in D3 enthaltene Eintrag
"UNCLASSIFIED" nicht bedeute, das dieses Dokument

O0ffentlich zuganglich war.

Unabhédngig hiervon nehme D3 den Gegenstand des
Hauptantrages auch nicht neuheitsschadlich vorweg. So
seili in D3 die anspruchsgemale Flachigkeit nicht
offenbart. In diesem Zusammenhang sei dem
Streitpatent nicht zu entnehmen, dass jede Art des
Mahlens automatisch zu flachigen Partikeln fihrt. Im
Gegenteil sei es Teil des allgemeinen Fachwissens,
dass die Partikelmorphologie von den Mahlbedingungen
abhédnge. Da in D3 keinerlei Information zu den
Bedingungen wahrend der dort offenbarten
Pulverisierung in einer Hammermiihle enthalten sei,
kénne auch nicht davon ausgegangen werden, dass die
in D3 offenbarten Graphitpartikel die anspruchsgemalRe

Fladchigkeit aufweisen.
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Darliber hinaus enthalte D3 auch keine explizite
Offenbarung des anspruchsgemdBen Anisotropiegrades.
Es k&énne auch nicht angenommen werden, dass dieser
implizit in D3 vorhanden sei. Wie aus D31 hervorgehe,
hange der Anisotropiegrad stark von der Dichte des
Materials ab. Da D3 nichts Utber die Dichte der
verwendeten Grafoil®-Folie aussage, und aus D23
hervorgehe, dass die Dichte von Grafoil®-Folien in
einem Bereich wvon 0,2 bis 1,5 g/cm? variiert, konne
nicht zu Gunsten des Beschwerdegegners angenommen
werden, dass die Dichte der Grafoil®-Folie in D3
oberhalb von 0,5 g/cm® und damit der Anisotropiegrad

im anspruchsgemdflen Bereich liege.

In diesem Zusammenhang seien die auf D39 und D42
gestiitzten Uberlegungen des Beschwerdegegners nicht
iberzeugend, weil diese Druckschriften keinerlei
Anhaltspunkt in Bezug auf das Produkt Grafoil® der D3
enthielten. Auch aus der Streitpatentschrift ergebe
sich an keiner Stelle ein Hinweis, dass das in D3
offenbarte Grafoil®-Produkt einen anspruchsgemiaBen

Anisotropiegrad aufweist.

Die Neuheit sei auch gegenliber dem Beispiel 8 der D17
und Beispiel 14 der D18 zu bejahen. Der in diesen
Beispielen offenbarte RIGIDLOCK®-Binder enthalte

neben einem Phenolharz das Graphitpulver KS-6. Wie
durch D33 und D41 gezeigt, handele es sich bei diesem
KS-6 Graphitpulver um einen synthetischen Graphit.
Somit offenbarten D17 und D18 nicht die
anspruchsgemahlen Graphitpartikel aus Naturgraphit bzw.
die anspruchsgemaBen durch Zerkleinern von zu

flachigen Gebilden verdichtetem Graphitexpandat
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erhaltenen Partikel. Da aus D37 hervorgehe, dass
synthetischer Graphit einen Anisotropiegrad von 1.625
bzw. 1 aufweise, sei ferner davon auszugehen, dass
der Anisotropiegrad in D17 und D18 unterhalb der
anspruchsgemalen Untergrenze liege. In diesem
Zusammenhang gehe aus D33 hervor, dass die KS-6
Graphitpartikel TeilchengroRen im Mikrometerbereich
aufweisen, wadhrend die darin enthaltenen Kristallite
GroBen im Nanometerbereich besitzen, so dass im
Gegensatz zu Partikeln aus Naturgraphit oder
Graphitexpandat jeder KS-6 Graphitpartikel eine
Vielzahl von Kristalliten enthalt. Dies erklare den
in D37 beschriebenen niedrigen Anisotropiegrad von
synthetischem Graphit, da die Anwesenheit einer
Vielzahl kleiner Kristalle zu einem Herausmitteln der
Anisotropie fihre, so dass makroskopisch ein geringer
Anisotropiegrad vorliege. SchlieBlich sei auch die
anspruchsgemale Flachigkeit in D17 und D18 nicht
offenbart. In diesem Zusammenhang sei D27G nicht
relevant, da die dort gefundene Flachigkeit an einem
Produkt gemessen worden sei, das erst Jahre nach dem

Prioritatsdatum der D17 und D18 zur Verfiigung stand.

Zulédssigkeit von E1, E2 (bzw. E1-2 und E2-2) und E3

El und E2 belegten, dass das Vermahlen einer
Graphitfolie in einer Hammermihle nicht zwangslaufig
zu flachigen Graphitpartikeln fihrt. E3 zeige, dass
die in dem RIGIDLOCK®-Binder der D17 enthaltenen KS-6
Graphitpartikel "sehr isotrop" sind. Da diese
Dokumente hochrelevant seien, sollten sie in das

Verfahren zugelassen werden.
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Zulassigkeit von D43 bis D47

D43 bis D47 seien verspatet vorgebracht und wegen
fehlender Relevanz nicht in das Verfahren zuzulassen.
D47 konne nicht belegen, dass der anspruchsgemale
Anisotropiegrad auch in dem 1965 in D3 beschriebenen
Grafoil®-Produkt vorlag. Insbesondere handele es sich
bei dem in D47 offenbarten Grafoil®-Produkt um eine
neue Graphitform aus einem Graphitband, welches auch
in Form von Schaumen oder geformten Gegenstanden
vorliegen kann. Das Grafoil®-Produkt der D47 sei
somit von der in D3 verwendeten Grafoil®-Folie
verschieden. Ferner offenbare keines der Dokumente
D43 bis D46 den Anisotropiegrad eines Grafoil®-
Produktes, geschweige denn, dass aus diesen
Dokumenten der Anisotropiegrad der Grafoil®-Folie der

D3 ableitbar sei.

Erfinderische Tatigkeit

D3 stelle den nachstliegenden Stand der Technik dar.
Die dem Patent zugrundeliegende Aufgabe sei in der
Bereitstellung eines Binders zu sehen, der keine
signifikante Warmeleitung zwischen den zu
verbindenden Schichten bewirkt und zum Abbau wvon
Spannungen zwischen den Schichten fihrt. Diese
Aufgabe werde durch flachige Graphitpartikel mit
einem Anisotropiegrad von mindestens 10 geldst.
Infolge der Fladchigkeit der Partikel komme es zu
einer Ausrichtung der Partikel parallel zu den
Werkstoffschichten, was wiederum aufgrund der
anisotropen thermischen Leitfahigkeit der

Graphitpartikel zur Folge habe, dass die Warmeleitung
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parallel, jedoch nicht senkrecht zu den Schichten
erfolge und damit eine Warmeleitung von einer zur
anderen Schicht unterbunden werde. Ferner bedinge die
groBe KristallgroBe ein gutes Abgleiten der
Graphitschichten, wodurch Spannungen zwischen den
Schichten abgebaut wliirden. Die anspruchsgemdRe Losung
werde durch D3 nicht nahegelegt, da D3 zum
Warmetransfer oder Spannungsabbau zwischen den
Schichten nichts aussage. Diese L&sung ergdbe sich
auch nicht aus D17 oder D18 da diese Druckschriften
andere technische Gebiete als D3 betrafen und der

Fachmann sie somit nicht mit D3 kombiniert wirde.

Hinsichtlich der Argumente des Beschwerdegegners sei
nicht relevant, ob kommerzielle Produkte zur
Verfiigung standen, die bei Anwendung des Verfahrens
der D3 tatsadchlich zum Anspruchsgegenstand gefihrt
hatten. Es sei nicht zu prifen, ob der Fachmann zum
Anspruchsgegenstand gelangen kénnte, sondern ob er
angesichts der objektiven Aufgabe tatsachlich zum

Anspruchsgegenstand gelangen wirde.

XVTI. Die Argumente des Beschwerdegegners beziiglich des

Hauptantrages konnen wie folgt zusammengefasst werden:

C10184.D

Anderungen - Artikel 123(2) EPU

Anspruch 2 entspreche einer Kombination der
urspringlichen Anspriche 1, 2, 4 und 6. Analog
entspreche Anspruch 3 einer Kombination der
urspriinglichen Anspriche 1, 3, 4 und 6. Die
Merkmalskombinationen dieser Anspriiche seien jedoch
nicht urspringlich offenbart. Anspriiche 2 und 3

erfillten daher nicht die Erfordernisse des
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Artikels 123(2) EPU. Ferner seien die Merkmale des
Anspruchs 6 zwar in den urspriinglichen Anspriichen 8,
13 und 16 offenbart, es fehle jedoch auch hier eine
Basis flir die Kombination dieser Merkmale in der

urspringlich eingereichten Anmeldung.

Anderungen - Artikel 84 EPU

Die Anspriliche seien sehr breit formuliert, so dass
Ausfihrungsformen umfasst seien, die keinen Beitrag
zur erfinderischen Tatigkeit leisteten. Ferner sei
der anspruchsgemadfRe Anisotropiegrad unklar, da im
Streitpatent eine Angabe iiber die Messmethode zur
Bestimmung des anspruchsgemaBen Anisotropiegrades

fehle.

Neuheit

D3 sei vor dem Anmeldetag des Streitpatents

O0ffentlich zuganglich gewesen und stelle damit fir

das Streitpatent Stand der Technik dar. Diese
O0ffentliche Zugadnglichkeit gehe aus D3 selbst hervor,
da dort vermerkt sei, dass das Dokument kauflich
erwerbbar war und da das Dokument entsprechend dem
Aufdruck "UNCLASSIFIED" keiner Geheimhaltung unterlag.
Dass dieses Dokument ohne Geheimhaltungsverpflichtung
zur Verfligung stand, werde auBerdem durch die
Erkladrung D30A belegt. Ferner zeige D38 unzweifelhaft,
dass D3 1966 vom Autor der D38 als Offentlich
zuganglich angesehen wurde. Dem stehe auch die
Erklarung D36 nicht entgegen, da dort explizit auf

die Erklarung D30A Bezug genommen werde und

festgehalten sei, dass im konkreten Fall der D3 keine
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Aussagen zur Frage einer Geheimhaltungsverpflichtung

gemacht werden kdnnten.

Ferner nehme D3 den Gegenstand des Hauptantrages
neuheitsschadlich vorweg. Die anspruchsgemale
Flachigkeit und der anspruchsgemdBe Anisotropiegrad
seien zwar nicht explizit offenbart. Gemal
Streitpatent fihre das Mahlen von Graphitfolie und
damit auch das in D3 offenbarte Pulverisieren in
einer Hammermiihle jedoch automatisch zu der
anspruchsgeméaflen Flachigkeit. In diesem Zusammenhang
seili auch D39 relevant, deren Autoren zur GrafTech-
Gruppe gehorten, die das in D3 offenbarte Produkt
Grafoil® der D3 verkaufe. Aus diesem Dokument gehe
hervor, dass die Anisotropie von Graphitexpandat
oberhalb der anspruchsgemaBen Untergrenze von 10
liege. Zudem wiesen, wie durch D42 gezeigt, flachige
Graphitpartikel und damit auch die Grafoil®-Partikel
der D3 immer anisotrope physikalische Eigenschaften
auf. Dies werde auch durch das Streitpatent selbst
bestatigt, welches fiir Graphit
Warmeleitfahigkeitswerte nenne, die auf einen
Anisotropiegrad im anspruchsgemafBen Bereich schlieRen
lassen. SchlieBlich sei auch vom Beschwerdefilthrer in
D31 zugegeben worden, dass der anspruchsgemale
Anisotropiegrad ein intrinsisches Merkmal der

Grafoil®-Partikel der D3 darstelle.

Die Neuheit des Hauptantrages sei auch gegeniiber
Beispiel 8 der D17 und Beispiel 14 der D18 zu
verneinen. Zwar bestiinden die im RIGIDLOCK®-Binder
enthaltenen KS-6 Graphitpartikel aus synthetischem
Graphit, es sei jedoch D34A zu entnehmen, dass

Partikel aus natiirlichem und synthetischem Graphit
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die gleiche Morphologie und damit die gleichen
physikalischen Eigenschaften aufweisen. Daher sei
davon auszugehen, dass der anspruchsgemale
Anisotropiegrad inharent in den KS-6 Graphitpartikeln
der D17 und D18 vorhanden sei. Ferner besédBen diese
Partikel, wie in D27G gezeigt, auch die

anspruchsgemaRle Flachigkeit.

Zulédssigkeit von E1, E2 (bzw. E1-2 und E2-2) und E3

El bis E3 seien nicht in das Verfahren zuzulassen, da

diese Dokumente verspatet vorgebracht sein.

Zulassigkeit von D43 bis D47

D43 bis D47 belegten, dass das in D3 offenbarte
Produkt Grafoil® den anspruchsgemdfen Anisotropiegrad
aufweist. Insbesondere sei D47 zu entnehmen, dass
Grafoil® einen Anisotropiegrad von 33.3 aufweise. Aus
D43 bis D46 gehe hervor, dass es sich bei dem

Grafoil®-Produkt der D47 um dasjenige der D3 handele.

Erfinderische Tatigkeit

Ausgehend von D3 als nachstliegendem Stand der
Technik brauche der Fachmann nur ein kommerzielles
Graphitprodukt im Verfahren der D3 einzusetzen, um
zum Anspruchsgegenstand zu gelangen. AuBerdem sei dem
Fachmann bekannt, dass sich in einem Binder
enthaltene flachige Graphitpartikel bei Druckausiibung
parallel zur Binderebene orientieren und dass infolge
dieser Orientierung die Warmeleitung senkrecht zur
Binderebene, d. h. zwischen den durch den Binder

verbundenen Schichten, verhindert wiirde. Somit habe
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es nahegelegen, flachige Graphitpartikel mit einer
anisotropen Struktur in D3 einzusetzen. SchlieBlich
sei bekannt, das Graphit ein Schmiermittel sei, so
dass es auch nahelag, einen Graphitbinder zum Abbau

von Spannungen einzusetzen.

- Hinsichtlich der Anpassung der Beschreibung wurden

keine Einwande erhoben.
XVII. Der Beschwerdefiihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des

Patentes in folgender Fassung:

- Anspriche 1 bis 12 gemal Hauptantrag, eingereicht mit

Schreiben vom 12. August 2011;

- Beschreibung Seite 2 gemd@B Patentschrift, Seiten 3,
3a, 4 und 5 wie eingereicht in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer;

- Figur 1 gemaBR Patentschrift.

Der Beschwerdegegner beantragte die Zurlickweisung der

Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

C10184.D
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Hauptantrag
2. Anderungen - Artikel 123(2) EPU
2.1 Vom Beschwerdegegner wurden Einwadnde hinsichtlich der

Anspriche 2, 3 und 6 erhoben.

2.2 Anspriche 2 und 3 definieren die Werkstoffe der
Schichten des Verbundwerkstoffes des Anspruchs 1 naher.
Insbesondere bezieht sich Anspruch 2 auf einen
"Verbundwerkstoff nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens zwei miteinander
verbundenen Schichten aus je einem der folgenden
Werkstoffe bestehen: Graphitfolie, auf eine Dichte
zwischen 0,02 und 0,3 g/cm’ verdichtetes Graphitexpandat,
Carbonfaser-Hartfilz, Carbonfaser-Weichfilz,
carbonfaserverstarkter Kohlenstoff". GleichermaBen ist
Anspruch 3 auf einen Verbundwerkstoff nach Anspruch 1
gerichtet, "dadurch gekennzeichnet, dass der
Verbundwerkstoff mindestens eine gekrimmte Schicht (3)
aus auf eine Dichte zwischen 0,02 und 0,3 g/cm3
verdichtetem Graphitexpandat enthdlt, welche aus
einzelnen Segmenten (3a, 3b, 3c) zusammengesetzt sind,
die durch einen carbonisierten Binder miteinander
verbunden sind, der fladchige Partikel aus Graphit

enthalt".

Wahrend Anspriiche 2 und 3 gegeniiber den erteilten
Anspriichen 2 und 3 nicht gedndert wurden, unterscheidet
sich Anspruch 1 gegeniliber dem erteilten Anspruch 1
dadurch, dass der die mindestens zwei Schichten
verbindende Binder dahingehend definiert wurde, dass er
fldchige anisotrope Partikel aus Naturgraphitflocken

oder aus durch Zerkleinern von zu flachigen Gebilden
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verdichtetem Graphitexandat erhaltene Partikel enthéalt
(nachfolgend als "Naturgraphit- oder Expandatpartikel"
bezeichnet), und dass die thermische Leitfadhigkeit der
fldchigen anisotropen Partikel entlang der Schichtebenen
des Graphits mindestens um den Faktor 10 hoéher ist als
senkrecht zu den Schichtebenen des Graphits (nachfolgend
als Anisotropiegrad bezeichnet) (beziiglich der genauen

Anspruchsformulierung, siehe Punkt XIV).

2.2.1 Diese im Anspruch 1 hinzugefligte Definition der im
Binder enthaltenen Graphitpartikel, die durch den
Rickbezug auf Anspruch 1 auch in den Anspriichen 2 und 3
enthalten ist, findet eine Basis in den Anspriichen 4
(Naturgraphit- oder Expandatpartikel) und 6
(Anisotropiegrad) der urspringlich eingereichten
Anmeldung. Die die Schichtwerkstoffe betreffenden
Merkmale der Anspriiche 2 und 3 sind in den Ansprichen 2
und 3 der urspringlich eingereichten Anmeldung offenbart.
Die Tatsache, dass diese Merkmale der Graphitpartikel
und der Schichtwerkstoffe Teil der urspringlich
eingereichten Anspriiche sind, impliziert, dass es sich

hierbei um bevorzugte Merkmale handelt.

2.2.2 Der Beschwerdegegner erhob einen Einwand dahingehend,
dass die Kombination dieser bevorzugten Merkmale der
Graphitpartikel einerseits mit denjenigen der
Schichtwerkstoffe andererseits urspringlich nicht
offenbart sei. Insbesondere enthielten die
urspringlichen diese Merkmale offenbarenden Anspriiche 2,
3, 4 und 6 keine gegenseitige Riickbeziehung. Daher
kéonnten diese urspriinglichen Anspriichen keine Basis filir

die Kombination der darin offenbarten Merkmale liefern.
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2.2.3 Diesem Argument kann sich die Kammer nicht anschlieBen.
Insbesondere findet sich eine implizite Basis flr die
angegriffene Merkmalskombination im ersten Satz des
vierten Absatzes der Seite 5 der urspringlich

eingereichten Anmeldung, der wie folgt lautet:

"Die flachige anisotrope Partikel aus Graphit
enthaltenden carbonisierbaren Binder sind geeignet zur
Herstellung von Schichtverbundwerkstoffen aus
verschiedenen fiir Hochtemperaturanwendungen
gebrauchlichen Kohlenstoff- oder Graphitwerkstoffen bzw.

deren Vorstufen, wie beispielsweise Schichten aus

Aus dieser Textpassage geht unmittelbar und eindeutig
hervor, dass der in der urspriinglich eingereichten
Anmeldung offenbarte Binder, d. h. auch der Binder mit
den bevorzugten Graphitpartikeln, fir die verschiedenen,
in der urspringlich eingereichten Anmeldung offenbarten
Schichten aus Kohlenstoff- und Graphitwerkstoffen, und
damit auch fir die in den urspringlichen Ansprichen 2
und 3 offenbarten Schichtwerkstoffe eingesetzt werden

kann.

2.3 Der vom Beschwerdegegner ebenfalls angegriffene
Anspruch 6 bezieht sich auf ein mehrere Schritte
umfassendes Verfahren zum Verbinden von Schichten oder
Bauteilen mit einem carbonisierbaren Binder, dem
flachige anisotrope Graphitpartikel zugesetzt sind. Die
Graphitpartikel sind wie im Anspruch 1 als Naturgraphit-
oder Expandatpartikel definiert und durch ihren
Anisotropiegrad charakterisiert. Eine Basis fir die
jeweiligen Merkmale des Anspruchs 6 stellen Anspriiche 8

(Verfahrensschritte), 13 (Naturgraphit- oder
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Expandatpartikel) und 16 (Anisotropiegrad) der

urspringlich eingereichten Anmeldung dar.

Vom Beschwerdegegner wurde argumentiert, dass diese
urspringlichen Anspriiche die Merkmale des Anspruchs 6

nicht in Kombination offenbarten.

Auch dieses Argument muss fehlgehen. Eine Kombination
der Merkmale des urspringlichen Anspruchs 13
beziehungsweise des urspringlichen Anspruchs 16 mit
denjenigen des urspriinglichen Anspruchs 8 ergibt sich
unmittelbar und eindeutig aus dem Rickbezug der
urspriinglichen Anspriche 13 und 16 auf den
urspriinglichen Anspruch 8. Ferner geht die Kombination
der Merkmale der urspringlichen Anspriiche 13 und 16
untereinander, d. h. eine Kombination der Definition als
Naturgraphit- oder Expandatpartikel mit einem
Anisotropiegrad von mindestens 10 unmittelbar und
eindeutig aus Seite 4, Zeile 17 bis 22 der urspringlich
eingereichten Anmeldung hervor ("In beiden Varianten der
erfindungsgemdall dem carbonisierbaren Binder zugesetzten

Partikel, d. h. sowohl in Naturgraphitflocken als auch

in dem durch Zerkleinern von Graphitfolie gewonnenen

plattchenformigen Partikeln liegt die typische

Schichtebenenstruktur des Graphits vor, welche die filr

Graphit charakteristische hohe Anisotropie der

thermischen Leitfahigkeit bewirkt. Die thermische
Leitfdhigkeit entlang der Schichtebenen, also in der

Fldchenausdehnung der Partikel ist mindestens um den

Faktor 10, bevorzugt mindestens um den Faktor 20 hoher
als senkrecht zu den Schichtebenen." (Hervorhebungen

durch die Kammer)) .
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2.4 Somit finden die vom Beschwerdegegner angegriffenen
Anspriche 2, 3 und 6 eine Basis in der urspringlichen
Offenbarung. Da keine weiteren Einwadnde vorgebracht
wurden und die Kammer der Uberzeugung ist, dass eine
Basis auch fiir die weiteren Anspriiche des Hauptantrages

vorliegt, sind die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU

erfillt.
3. Anderungen - Artikel 84 EPU
3.1 Vom Beschwerdegegner wurden erstmals mit Schreiben wvom

6. Juni 2013 Klarheitseinwande erhoben. Vom
Beschwerdefithrer wurde beantragt, diese Einwdnde nicht

in das Verfahren zuzulassen.

3.2 Die Klarheitseinwadnde beziehen sich u. a. auf die
Anspriche des Hauptantrages, der vom Beschwerdefiihrer
bereits mit Schreiben vom 12. August 2011 eingereicht
wurde. Die Klarheitseinwadnde erfolgten somit beinahe
zwel Jahre nach Einreichen der beanstandeten Anspriiche
und nur etwa sechs Wochen vor der miindlichen Verhandlung
vor der Kammer. Diese Klarheitseinwdnde sind daher als

verspatet anzusehen.

3.3 Gemal einem ersten, ausschlieBlich im schriftlichen
Verfahren vorgebrachten Klarheitseinwand des
Beschwerdegegners seien die Anspriiche sehr breit
formuliert, so dass sie Ausfiithrungsformen umfassten, die
keinen Beitrag zur erfinderischen Tatigkeit leisteten.
Dies ist jedoch fir die Erfordernisse des Artikels 84
EPU nicht relevant, da dieser Artikel weder eine enge
Anspruchsformulierung noch einen Beitrag zur

erfinderischen Tatigkeit fordert.
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3.4 Der zweite Klarheitseinwand des Beschwerdegegners
besteht darin, dass der anspruchsgemale Anisotropiegrad
unklar sei, da im Streitpatent eine Angabe iber die

Messmethode zur Bestimmung des Anisotropiegrades fehle.

3.4.1 Das Fehlen von Angaben zur Messmethode kann jedoch einen
Klarheitsmangel des zu bestimmenden Parameters nur dann
begriinden, wenn der Fachmann mehrere Messmethoden in
Betracht gezogen hdtte und diese zu unterschiedlichen
Ergebnissen fihren wiirden. Diesbeziiglich wurde keinerlei

Nachweis vom Beschwerdegegner erbracht.

3.4.2 Dem verspateten Einwand des Beschwerdegegners fehlt es
somit an jeglicher Substanziierung. Ferner hatte bei
Beriicksichtigung dieses Einwandes dem Beschwerdefiihrer
Gelegenheit gegeben werden miissen, entsprechend zu
reagieren, beispielsweise durch Nachweis, dass das von
ihm genannte Laser-Flash-Verfahren die einzige vom
Fachmann in Betracht gezogene Messmethode darstellt.
Hierzu hatte es der Verlegung der miindlichen Verhandlung

bedurft.

3.5 Die Kammer hat daher entschieden, die Klarheitseinwande
des Beschwerdegegners nicht in das Verfahren zuzulassen

(Artikel 13 (1) und (3) RPBA).

3.6 Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob, wie
vom Beschwerdefiihrer vorgebracht, die Zuldssigkeit des
Klarheitseinwandes hinsichtlich des Anisotropiegrades
auch deswegen zu verneinen ist, weil dieser bereits im

erteilten abhangigen Anspruchs 6 vorhanden war.
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4. Neuheit

4.1 Vom Beschwerdegegner wurde die Neuheit auf der Grundlage

der Dokumente D3, D17 und D18 angegriffen.

4.2 Offentliche Zugidnglichkeit von D3

4.2.1 Es war zwischen den Parteien strittig, ob D3 vor dem
Anmeldedatum des Streitpatentes (4. Mai 2006) offentlich

zuganglich war.

4.2.2 D3 stellt einen Forschungsbericht dar, der von
H. C. Nicholson flir die NASA abgefasst wurde und der das
Datum "15. September 1965" (Seite 3 der D3) tragt. Vom
Beschwerdefiihrer wurde nicht bestritten, dass das
Dokument zu diesem Zeitpunkt abgefasst wurde, jedoch
vertrat der Beschwerdefiihrer die Auffassung, dass das
Dokument bis zum Anmeldetag des Streitpatentes nicht

O0ffentlich zuganglich war.

4.2.3 Es kann jedoch bereits aus dem Dokument D3 selbst
geschlossen werden, dass dieses Dokument nach seinem
Erstelldatum der Offentlichkeit zur Verfiigung stand. So
enthalt D3 unmittelbar unterhalb des Datums auf Seite 3
den Hinweis, dass das Dokument ka&uflich erworben werden
konnte ("Purchase Order C-67076-A"). Dies wird auch

durch die folgenden weiteren Eintrdge in D3 bestatigt:
- "Requests for copies of this report should be

referred to: National Aeronautics and Space

Administration" (letzter Absatz auf Seite 2); und
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-  "GPO PRICE $
CFSTI PRICE (S) S
Hard copy (HC) 1.00
Microfiche (MF) .50"

SchlieBlich enthdalt D3 noch den Hinweis "INFORMATION
CATEGORY UNCLASSIFIED" (Seite 3, linke obere Ecke).

4.2.4 Die offentliche Zuganglichkeit des Dokumentes D3 wird
noch zusatzlich durch die Erklarung D30A von Frau Nora
Lynn Heimerl, immerhin "Agency Technical Publications
Manager" der NASA, bestatigt. GemaB dieser Erklarung hat
Frau Heimerl das Dokument D3 und die damit verbundenen
Dokumente geprift und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass
D3 fir NASA-Mitarbeiter und NASA-Vertragspartner bereits

1966 ohne Geheimhaltungsbeschrankung verfiigbar wurde

("...was made available for release to NASA employees
and NASA contractors back in 1966, with no
confidentiality restrictions associated with its

release.").

4.2.5 SchlieBlich weist auf die O0ffentliche Zugédnglichkeit der
D3 auch D38 hin. Bei diesem Dokument handelt es sich um
eine Verdffentlichung der US-Regierung mit dem Datum
"10. Mai 1966" (rechte obere Ecke der Seite 1 und linke
obere Ecke der Seite 2). Diese Verdffentlichung enthalt
eine Ubersicht iiber Forschungs- und Entwicklungsberichte,
einschlieBlich D3 (siehe zweiter Eintrag in der
mittleren Spalte der Seite 518) mit der Zielsetzung,

diese 0ffentlich verfigbar zu machen (Seite 2 wvon D38).

4.2.6 Dieser insgesamt eindeutigen Beweislage hinsichtlich der

offentlichen Zuganglichkeit der D3 steht auch die auf

C10184.D



- 27 - T 1414/11

der ersten Seite der D36 enthaltene E-Mail der NASA-
Patentanwaltin Frau Galus nicht entgegen, da diese
E-Mail sich auf die - eigentlich logische - Feststellung
beschrankt, dass Dokumente, die den Vermerk
"unclassified" bzw. eine Preisangabe enthalten, nicht
notwendigerweise frei zuganglich waren. AuBlerdem
verweist diese E-Mail explizit auf die Erklarung von
Frau Heimerl (D30A), aus der hervorgeht, dass der Inhalt
der D3 einem groReren Personenkreis ohne
Geheimhaltungsbeschrankung zugadnglich war. SchlieBlich
geht aus dem ersten Absatz der Seite 3 der D36 hervor,
dass sich Frau Galus nicht in der Lage sah, zur Frage
der Vertraulichkeit im konkreten Fall des Dokumentes D3
Aussagen zu machen ("Documents exchanged between NASA
and its contractors are governed by the terms and
conditions of the contract under which the document was
created and/or exchanged, Without the opportunity to
review the applicable terms and conditions, we are

unable to comment on your points below.").

4.2.7 D3 ist daher als vor dem Anmeldedatum des Streitpatentes
dffentlich zugdnglich im Sinne von Artikel 54 (2) EPU
anzusehen und stellt somit hinsichtlich des
Streitpatents Stand der Technik im Sinne der genannten

Bestimmung dar.

4.3 Neuheit gegeniiber D3

4.3.1 D3 stellt eine Untersuchung zur Verbindung von flachen
Platten aus pyrolythischem Graphit dar (Zusammenfassung
auf der ersten Seite). Zum Verbinden wird ein Binder aus
Phenol-Formaldehydharz verwendet, der als Filler
Grafoil®Pulver enthidlt. Das Pulver wird erhalten, indem

Grafoil®-Folien in einer Hammermithle zu einem Pulver mit
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einer PartikelgroRe von 30 Mesh pulverisiert werden
(zweiter Absatz der Seite 2). Die Grafoil®Folien sind
ein Produkt der Firma High Temperature Materials Inc.
(FuBnote (B) auf Seite 2). Der Binder wird auf beide
Platten aufgebracht, die so behandelten Platten werden
miteinander verbunden und der Binder unter Druck
vernetzt. Danach wird der so erhaltene Verbund zuerst
carbonisiert und dann graphitisiert (erster Absatz der

Seite 3).

4.3.2 Es war zwischen den Parteien strittig, ob die
anspruchsgemale Flachigkeit und der anspruchsgemale

Anisotropiegrad des Binders in D3 offenbart sind.

4.3.3 Eine explizite Offenbarung der anspruchsgemaBen
Flachigkeit fehlt in D3. Vom Beschwerdegegner wurde
jedoch ausgefithrt, dass gemaBl Seite 3, Zeile 30 bis 34
des Streitpatentes das Mahlen von Graphitfolie und damit
auch das in D3 offenbarte Pulverisieren in einer
Hammermithle automatisch zu der anspruchsgemaBen
Flachigkeit fihrt. Somit stelle diese Flachigkeit ein

implizites Merkmal des Grafoil®-Pulvers der D3 dar.

Diesem Argument kann sich die Kammer nicht anschlieBen.
Es ist zwar richtig, dass gemaB der zitierten Textstelle
des Streitpatentes der erfindungsgemdlbe Filler aus
Partikeln bestehen kann, welche durch Mahlen von
Graphitfolie gewonnen werden ("Eine Alternative sind
Partikel, welche durch Zerkleinern (Schneiden, Mahlen,
Héckseln oder Shreddern) von zu flachigen Gebilden (z.B,
[sic] Graphitfolie) verdichtetem Graphitexpandat
gewonnen werden"). Es ist dieser Textstelle jedoch nicht
zu entnehmen, dass jede Art des Mahlens automatisch zu

fldchigen Partikeln fihrt. Im Gegenteil ist es Teil des
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allgemeinen Fachwissens, dass die Partikelmorphologie
von den Bedingungen wahrend des Mahlens abhangt. Da in
D3 keinerlei Information zu den Bedingungen wahrend der
dort offenbarten Pulverisierung in einer Hammermiihle
enthalten ist, kann somit ohne entsprechenden Nachweis
nicht davon ausgegangen werden, dass die in D3
offenbarten Graphitpartikel die anspruchsgemale

Fladchigkeit aufweisen.

4.3.4 Ferner enthalt D3 auch keine explizite Offenbarung des
in allen Anspriichen des Hauptantrages enthaltenen

Anisotropiegrades von mindestens 10.

Wie Abbildung 2 der D31 entnehmbar, hangt der
Anisotropiegrad, d. h. das Verhaltnis der
Warmeleifadhigkeiten parallel und senkrecht zur
Folienebene, stark von der Dichte des Materials ab.
Beispielsweise liegt der Anisotropiegrad bei einer
Dichte von 1,5 g/cm® bei weit tber 10, widhrend er bei
Dichten unterhalb von 0,5 g/cm3 unterhalb von 10, und
damit aubBerhalb des anspruchsgemaBlBen Bereiches liegt. In
D3 fehlt jegliche Angabe zur Dichte der dort offenbarten
Grafoil®-Folie. Aus D23 geht hervor, dass die Dichte wvon
Grafoil®-Folien zumindest zum Verdffentlichungszeitpunkt
dieses Dokuments (2005) in einem Bereich von 0,2 bis

1,5 g/cm’® lag. Es kann somit nicht ausgeschlossen werden,
dass die Dichte der Grafoil®-Folie in D3 unterhalb von
0,5 g/cm’ und damit der Anisotropiegrad unterhalb von 10

lag.

Dem steht auch die Offenbarung der D39 nicht entgegen.
Es ist zwar dem Beschwerdegegner darin zu folgen, dass
in der Tabelle 1 dieses Dokumentes ein Anisotropiegrad

oberhalb der anspruchsgemaBen Untergrenze von 10
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offenbart ist. Jedoch bezieht sich diese Tabelle nicht,
wie vom Beschwerdegegner behauptet, auf ein
Graphitexpandat, sondern auf natiirliche Graphitschichten
("natural graphit material" im ersten Satz des der
Tabelle 1 vorangehenden Absatzes sowie "Natural Graphit
Sheet" in Tabelle 1). Damit besitzt der in Tabelle 1 der
D39 offenbarte Anisotropiegrad allein deswegen keine
Relevanz fir den Offenbarungsgehalt der D3, da das
Grafoil®-Produkt der D3 gerade keine natiirliche
Graphitschicht, sondern eine durch Kompression von
expandiertem, natiirlichem Graphit hergestellte Folie
darstellt (zweiter Absatz der Seite 2 der D3 und Zeile 4
bis 6 der linken Spalte auf Seite 3055 der D23).
Unabhédngig hiervon wird in D39 an keiner Stelle das
spezifische Grafoil®-Produkt der D3 offenbart. Vielmehr
wird in den in D39 beschriebenen Experimenten das
Handelsprodukt eGraf® Spreader Shield™ eingesetzt
(letzter Absatz der linken Spalte der Seite 6).

Auch die auf D42 gestiitzten Uberlegungen des
Beschwerdegegners, dass flachige Graphitpartikel immer
anisotrope physikalische Eigenschaften aufweisen,
vermdgen nicht zu ilberzeugen. Insbesondere sind diese
Uberlegungen rein theoretischer Natur und haben
keinerlei Relevanz fiir das spezifische Grafoil®-Produkt
in D3. Dariber hinaus wiurde, selbst wenn man von einer
Anisotropie der thermischen Leitfdhigkeit in Graphit
ausgeht, ein Nachweis fehlen, dass diese Anisotropie im

anspruchsgemalen Bereich liegt.

Ferner ist zwar richtig, dass, wie vom Beschwerdegegner
ausgefihrt, das Streitpatent auf Seite 3, Zeile 37
bis 44 Warmeleitfahigkeitswerte nennt, die auf einen

anspruchsgemalen Anisotropiegrad schlielBen lassen.
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Jedoch ist hier nicht deutlich, ob diese Werte allgemein,
beispielsweise in allen Graphitprodukten, vorliegen,

oder lediglich fir die erfindungsgemaRen Graphitpartikel
gelten. Somit kann auch aus dieser Textpassage des
Streitpatents nicht mit Sicherheit abgeleitet werden,
dass alle Graphitpartikel einschlieBlich der Grafoil®-
Partikel der D3 den anspruchsgemaBen Anisotropiegrad

aufweisen.

SchlieBlich ist auch die Aussage des Beschwerdegegners,
vom Beschwerdefiihrer sei in D31 zugegeben worden, dass
der anspruchsgemalBe Anisotropiegrad ein intrinsisches
Merkmal der Grafoil®-Partikel der D3 darstelle, nicht
zutreffend. Insbesondere wird in D31 lediglich
festgestellt, dass ein Anisotropiegrad von mindestens 20
im Stand der Technik bereits beschrieben sei. Es wird
jedoch an keiner Stelle ausgesagt, dass das spezifische

Grafoil®-Pulver der D3 diesen Anisotropiegrad aufweist.

4.3.5 Somit kann zugunsten des Beschwerdegegners bestenfalls
angenommen werden, dass die Grafoil®Partikel der D3

moglicherweise die anspruchsgemdBe Flachigkeit und den

anspruchsgemalen Anisotropiegrad aufweisen. Das

Vorliegen einer solchen Moglichkeit ist jedoch nicht
ausreichend, um die Neuheit zu verneinen (siehe T 793/93
vom 27. September 1995; nicht im ABl. EPA veroffentlicht;
Punkt 2.1). Daher sind sowohl die anspruchsgemaBe
Flachigkeit, als auch der anspruchsgeméafe

Anisotropiegrad als Unterscheidungsmerkmale gegeniiber D3
anzusehen, so dass die Neuheit gegeniiber diesem Dokument

zu bejahen ist.
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4.4 Neuheit gegeniiber D17

4.4.1 Beispiel 8 der D17 (Abbildung 8c) offenbart einen
hochtemperaturbestandigen Verbundwerkstoff, umfassend
eine mit Grafoil®-Folie (Nr. 126 in Abbildung 8c)
umwickelte und mit einer Fillerschicht (Nr. 124 in
Abbildung 8c) beschichtete Matrixmetallfolie (Nr. 120 in
Abbildung 8c), sowie zwei duBere Graphitplatten (Nr. 128
in Abbildung 8c), entsprechend den anspruchsgemafBen
mindestens zwei Schichten aus hochtemperaturbestandigen

kohlenstoffbasierten Werkstoffen.

Die Grafoil®-Folie und die Grafitplatten sind in
Beispiel 8 mit dem Grafitbinder RIGIDLOCK® (Nr. 129 in
Abbildung 8c) verklebt.

4.4.2 Von beiden Parteien wurde anerkannt, dass dieser
RIGIDLOCK®-Binder neben einem Phenolharz das
Graphitpulver KS-6 enthalt.

4.4.3 D17 enthalt keinerlei Information iUber die Art dieses
KS-6 Graphitpulvers. GemaB dem Produktdatenblatt D33 und
dem Internetausdruck D41 handelt es sich bei diesem KS-6

Graphitpulver um einen synthetischen Graphit, der durch

einen kontrollierten Graphitisierungsprozess hergestellt
wird. Somit offenbart D17 nicht die anspruchsgemédlen
Graphitpartikel aus Naturgraphit bzw. die
anspruchsgemalen durch Zerkleinern von zu flachigen

Gebilden verdichtetem Graphitexpandat erhaltenen

Partikel.

4.4.4 In D17 wird auch der anspruchsgemédRBe Anisotropiegrad
nicht offenbart. Da aus D37 hervorgeht, dass

synthetischer Graphit einen Anisotropiegrad von 1.625
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(grobe Graphitpartikel) bzw. 1 (feine Graphitpartikel)
aufweist, ist davon auszugehen, dass der Anisotropiegrad

in D17 unterhalb der anspruchsgemédBe Untergrenze liegt.

4.4.5 Vom Beschwerdegegner wurde diesbeziiglich argumentiert,
dass der Abbildung 2 der D34A zu entnehmen sei, dass
Partikel aus natiirlichem und synthetischem Graphit die
gleiche Morphologie und damit die gleichen
physikalischen Eigenschaften besitzen. Daher sei davon
auszugehen, dass der anspruchsgemdle Anisotropiegrad
inhdrent in den KS-6 Graphitpartikeln des RIGIDLOCK®-

Binders der D17 vorhanden sei.

Dieses Argument kann allein deswegen nicht durchgreifen,
weil die vom Beschwerdegegner postulierte Korrelation
von Partikelmorphologie und physikalischen Eigenschaften
in keiner Weise substantiiert wurde. Ferner steht dieses
Postulat im Widerspruch zu den in D33 fir die KS-6
Graphitpartikel genannten physikalischen Eigenschaften.
Insbesondere geht aus D33 hervor, dass die KS-6
Graphitpartikel TeilchengroRen im Mikrometerbereich
aufweisen, wadhrend die darin enthaltenen Kristallite
GroBen im Nanometerbereich besitzen (siehe erste und
letzte Tabelle in D33). Wie vom Beschwerdefiihrer
ausgefihrt wurde, folgt hieraus, dass jeder KS-6
Graphitpartikel eine Vielzahl von Kristalliten enthalt,
deren Anisotropien sich herausmitteln, so dass
makroskopisch ein geringer Anisotropiegrad vorliegt. Im
Gegensatz hierzu weisen die anspruchsgemdBen Partikel
aus Naturgraphit oder daraus gewonnenem Expandat
Einkristalle auf, so dass es nicht zum Herausmitteln der
Anisotropien innerhalb eines Partikels kommt und

entsprechend eine hohe Anisotropie vorliegt.
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4.4.6 Somit unterscheidet sich der Gegenstand aller Anspriliche
des Hauptantrages von D17 zumindest dadurch, dass die
anspruchsgemalen Graphitpartikel Naturgraphit- oder
Expandatpartikel sind und einem Anisotropiegrad von
mindestens 10 aufweisen. Die Neuheit gegeniiber D17 ist

daher gegeben.

4.5 Neuheit gegeniiber D18

Beispiel 14 der D18 offenbart ein Verbundelement aus
einem Graphitstab, der mit RIGIDLOCK®—Graphitbinder mit
einer Graphitform verklebt ist. Somit wird in

Beispiel 14 der D18 der gleiche Binder verwendet wie in
Beispiel 8 der D17. Daher liegen die gleichen
Unterscheidungsmerkmale wie beziiglich Beispiel 8 der D17
vor, so dass auch die Neuheit gegeniiber D18 anzuerkennen

ist.

4.6 Zulassigkeit der verspatet vorgebrachten Dokumente

4.6.1 Im Rahmen der Neuheitsdiskussion wurden von den Parteien
die Dokumente E1, El1-1, E2, E2-2, E3 und D43 bis D47
eingereicht. Die Zul&ssigkeit dieser Dokumente war

zwischen den Parteien strittig.

4.6.2 7Zuladssigkeit von El1l und E2 (bzw. E1-2 und E2-2)

El und E2 wurden vom Beschwerdefithrer mit Schreiben wvom
21. Mai 2013 eingereicht, um zu zeigen, dass ein
Hammermiihlenmahlen von Graphitfolie, wie in der D3
offenbart, nicht zwangslaufig zu flachigen
Graphitpartikeln fihrt. El1 und E2 wurden in
unterzeichneter Form als E1-2 und E2-2 mit Schreiben vom

10. Juli 2013 nochmals eingereicht. Vom Beschwerdegegner
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wurde beantragt, diese Dokumente nicht in das Verfahren

zuzulassen.

Die vom Beschwerdefiihrer eingereichten Erklarungen E1,
E2, E1-1 und E2-2 sind als nicht relevant anzusehen, da,
wie oben in Punkt 4.3.3 ausgefiihrt, ohnehin zu Gunsten
des Beschwerdefilhrers angenommen werden muss, dass die

anspruchsgemale Flachigkeit in D3 nicht offenbart ist.

Wegen des spaten Zeitpunktes der Einreichung dieser
Dokumente und der fehlenden Relevanz hat die Kammer
entschieden, diese Dokumente nicht in das Verfahren

zuzulassen (Artikel 13(1) RPBA).

4.6.3 Zuldssigkeit von E3

E3 wurde vom Beschwerdefiihrer mit Schreiben wvom

21. Mai 2013 eingereicht, um zu zeigen, dass die in dem
RIGIDLOCK®-Binder der D17 enthaltenen KS-6
Graphitpartikel "sehr isotrop" sind. Vom
Beschwerdegegner wurde beantragt, dieses Dokument nicht

in das Verfahren zuzulassen.

Das vom Beschwerdefithrer eingereichte Dokument E3 ist
als nicht relevant anzusehen, da, wie oben in

Punkt 4.4.4 ausgefiihrt, ohnehin zu Gunsten des
Beschwerdefiihrers angenommen werden muss, dass die in
dem RIGIDLOCK®-Binder der D17 enthaltenen KS-6
Graphitpartikel nicht den anspruchsgemalen

Anisotropiegrad aufweisen.

Wegen des spaten Zeitpunktes der Einreichung dieses

Dokumentes und der fehlenden Relevanz hat die Kammer
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entschieden, E3 nicht in das Verfahren zuzulassen

(Artikel 13 (1) RPBA).

4.6.4 Zuldssigkeit von D43 bis D47

Die Dokumente D43 bis D47 wurden vom Beschwerdegegner
mit Schreiben vom 18. Marz 2013 eingereicht, um zu
belegen, dass das in D3 offenbarte Produkt Grafoil® den
anspruchsgemalen Anisotropiegrad aufweist. Vom
Beschwerdefiihrer wurde beantragt, diese Dokumente als

verspatet nicht in das Verfahren zuzulassen.

D47 ist ein wissenschaftlicher Artikel aus dem Jahr 1968,
der sich mit Grafoil®-Graphitband ("GRAFOIL graphite
tape", Zusammenfassung) beschaftigt, welches einen
Anisotropiegrad von 33.3 besitzt (Tabelle III). Das
Grafoil®-Graphitband der D47 weist somit einen

Anisotropiegrad im anspruchsgemaben Bereich auf.

Dieses Dokument kann jedoch nicht belegen, dass dieser
Anisotropiegrad auch in dem 1965 in D3 beschriebenen
Grafoil®-Produkt vorlag. Insbesondere wird in D47 darauf
hingewiesen, dass es sich bei dem in diesem Dokument
offenbarten Grafoil®-Produkt um eine "neue Graphitform"
("new form of graphite", Zusammenfassung) handelt, was
darauf hindeutet, dass dieses Produkt am
Veroffentlichungstag der D3 noch gar nicht existierte.
Ferner werden die Graphitpartikel in D3 aus
Graphitfolien ("Sheets of Grafoil", Seite 2) erhalten,
wahrend D47 Graphitbadnder ("GRAFOIL graphite tape")
offenbart, die auch in Form von Schaumen oder geformten
Gegenstanden vorliegen konnen ("foam and molded forms";

erster Satz des vorletzten Absatzes der Seite 1 der D47).
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Somit handelt es sich bei dem Grafoil®-Produkt der D47

nicht um die in D3 verwendete Grafoil®-Folie.

Vom Beschwerdegegner wurde noch argumentiert, dass den
Dokumenten D43 bis D46 entnommen werden kdnne, dass das
in D47 beschriebene Grafoil®-Produkt identisch mit der in
D3 verwendeten Grafoil®-Folie sei. Diesem Argument kann
schon allein deshalb nicht gefolgt werden, weil es im
Widerspruch zu den oben diskutierten Textstellen der D47
steht. Unabhangig hiervon beschaftigt sich keines der
Dokumente D43 bis D46 mit dem Anisotropiegrad eines
Grafoil®-Produkts, geschweige denn, dass aus diesen
Dokumenten eine Identitat hinsichtlich des
Anisotropiegrades der Grafoil®-Folie der D3 und dem

Grafoil®-Band der D47 hervorgehen wiirde.

Somit sind die Dokumente D43 bis D47 entgegen den
Angaben des Beschwerdegegners fiir die Neuheit nicht
relevant. Da diese Dokumente dariiber hinaus zu einem
sehr spaten Verfahrenszeitpunkt eingereicht wurden, hat
die Kammer entschieden, diese Dokumente nicht in das

Verfahren zuzulassen (Artikel 13(1) RPBA).

5. Erfinderische Tdtigkeit

5.1 Die dem Streitpatent zugrundeliegende Erfindung ist auf
hochtemperaturbestdandige Verbundelemente aus mindestens
zwel mit einem Binder verbundenen Schichten aus
hochtemperaturbestandigen Kohlenstoff- oder Graphit-
basierenden Werkstoffen gerichtet (Anspruch 1).
Insbesondere beschaftigt sich die Erfindung damit,
solche Binder bereitzustellen, die einen verbesserten
Zusammenhalt der Schichten des Verbundelementes

gewdahrleisten, keine signifikante Warmeleitung zwischen
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den zu verbindenden Schichten bewirken und Spannungen
aufgrund der unterschiedlichen thermischen Ausdehnung
der verschiedenen Werkstoffe abbauen (Seite 3, Zeile 12

bis 22).

5.2 Von der Einspruchsabteilung wurde D17 als der
nachstliegende Stand der Technik angesehen. Dieses
Dokument ist auf ein Verfahren zur Bildung eines
Metallmatrixverbundkdrpers gerichtet, bei dem eine Form
aus keramischem Material mit einem Matrixmetall
infiltriert wird (Anspruch 1 und Spalte 5, Zeile 29
bis 37). Es wird insbesondere ein einfaches und
zuverlassiges Verfahren zur Herstellung solcher
Matrixmetallverbundkorper angestrebt, bei dem bei der
Infiltration des Matrixmaterials mit dem Metall weder
Druck noch Vakuum angelegt oder schéadliche
Vernetzungsmittel hinzugefligt werden miissen (Spalte 5,

Zeile 20 bis 26).

Das in D17 herzustellende Verbundelement und die durch
das Verfahren der D17 zu losenden Aufgaben sind wvon
denjenigen des Streitpatents grundverschieden. Daher
kann D17 nicht als nachstliegender Stand der Technik

angesehen werden.

Im Gegensatz zu D17 befasst sich D3 mit der gleichen Art
von Verbundelementen wie das Streitpatent, namlich
Verbundelementen aus mit einem Binder verbundenen
hochtemperaturbestandigen Graphitplatten. Ferner spricht
D3 eine der im Streitpatent genannten Aufgaben an,
namlich das Bereitstellen von Verbundelementen mit
verbessertem Zusammenhalt (in D3 ausgedrickt als
Scherfestigkeit, siehe insbesondere die beiden ersten

Absatze ("Summary" und "Introduction") auf Seite 1).
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Daher ist D3 als nadchstliegender Stand der Technik

anzusehen.

5.3 Die dem Patent im Lichte der D3 zugrundeliegende Aufgabe
ist in der Bereitstellung von Bindern zu sehen, die
keine signifikante Warmeleitung zwischen den zu
verbindenden Schichten bewirken (Seite 3, Zeile 12

bis 22 des Streitpatents).

5.4 Zur Losung der oben genannten Aufgabe schlagt das
Streitpatent den hochtemperaturbestandigen
Verbundwerkstoff aus zwei oder mehreren Schichten gemaf
Anspruch 1 vor, welcher dadurch gekennzeichnet ist, dass
der die Schichten verbindende Binder Graphitpartikel
enthalt, die fldchig sind und einen Anisotropiegrad von

mindestens 10 aufweisen.

5.5 Es ist glaubhaft, dass diese Aufgabe durch die
anspruchsgemale Kombination aus Fladchigkeit und hohem
Anisotropiegrad geldst wird. Insbesondere kommt es, wie
vom Beschwerdefithrer ausgefiihrt, infolge der Flachigkeit
der Partikel zu einer Ausrichtung der Partikel parallel
zu den angrenzenden Werkstoffschichten, was wiederum
aufgrund der anisotropen thermischen Leitfahigkeit der
Graphitpartikel zur Folge hat, dass die Warmeleitung
parallel, jedoch nicht senkrecht zu den Schichten
erfolgt und damit eine Warmeleitung von einer zur
anderen Schicht unterbunden wird. Dies wurde vom

Beschwerdegegner nicht bestritten.

5.6 Wie oben in Punkt 4.3 ausgefihrt, offenbart D3 weder die
anspruchsgemale Flachigkeit, noch den anspruchsgemdlben

Anisotropiegrad. Auch gibt D3 keinerlei Hinweis auf die
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streitpatentgemaBe Aufgabenstellung der Verhinderung der
Warmeleitung zwischen den Schichten, geschweige denn,
dass ein Hinweis auf die anspruchsgemale Losung dieser

Aufgabe vorliegt.

Ein solcher Hinweis auf die streitpatentgeméale
Aufgabenstellung beziehungsweise deren anspruchsgeméafle
Losung fehlt auch in D17 und D18. Insbesondere
beschaftigen sich diese beiden Dokumente mit einer von
der streitpatentgemaBen Aufgabe grundverschiedenen
Aufgabenstellung, namlich der Bereitstellung eines
Verfahrens zur Herstellung von Matrixmetallverbundkorper,
bei dem bei der Infiltration des Matrixmaterials mit dem
Metall weder Druck noch Vakuum angelegt werden missen
oder schadliche Vernetzungsmittel hinzugefiigt werden

mussen.

5.7 Vom Beschwerdegegner wurde noch argumentiert, der
Fachmann hatte nur ein kommerzielles Graphitprodukt
nehmen und das Verfahren der D3 durchfiihren miissen, um
zum Anspruchsgegenstand zu gelangen. Es mag zwar
zutreffen, dass zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatentes
kommerzielle Produkte zur Verfiigung standen, die bei
Anwendung des Verfahrens der D3 tatsachlich zum
Anspruchsgegenstand gefiihrt hatten. Dies ist jedoch bei
der Betrachtung der erfinderischen Tatigkeit nicht
relevant, da nicht entscheidend ist, was der Fachmann
prinzipiell tun kénnte, sondern vielmehr was der
Fachmann zur L&sung der streitpatentgemalen Aufgabe im
Hinblick auf die Lehre des Standes der Technik tun wlrde.
Wie oben ausgefiihrt, gab keines der Dokumente D3, D17
und D18 dem Fachmann irgendeine Veranlassung, zur

Verhinderung der Warmeleitung zwischen Schichten einen
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Binder einzusetzen, der flachige Graphitpartikel mit

einem Anisotropiegrad von mindestens 10 enthalt.

Vom Beschwerdegegner wurde schlieBlich ausgefithrt, dem
Fachmann sei bekannt gewesen, dass sich in einem Binder
enthaltene flachige Graphitpartikel bei Druckausiibung
parallel zur Binderebene orientieren. Ferner sei bekannt
gewesen, dass Graphit eine anisotrope Warmeleitfahigkeit
aufweist. Dem Fachmann ware daher auch bewusst gewesen,
dass infolge der Orientierung der flachigen, anisotropen
Graphitpartikel parallel zu den Schichten eine
Warmeleitung zwischen den Schichten wirksam unterbinden
wlirde. Diese Argumentationskette beruht jedoch auf einer
riickschauenden Betrachtungsweise, die bei der Analyse
der erfinderischen Tatigkeit nicht angewendet werden
darf. Gemal dem zur Analyse der erfinderischen Tatigkeit
anzuwendenden Aufgabe-Losungsansatz ist die Frage zu
prifen, ob der vom nadchstliegenden Stand der Technik
ausgehende und mit der streitpatentgemalen Aufgabe
konfrontierte Fachmann aus dem Stand der Technik
Anregungen erhalt, die Lehre des nachstliegenden Standes
der Technik derart abzuandern, dass er zum
Anspruchsgegenstand gelangt. Wie oben ausgefilhrt, ist

diese Frage zu verneinen.

5.8 Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 als
erfinderisch anzusehen. Da die Anspruchsmerkmale der
Flachigkeit und des Anisotropiegrades auch in allen
Ubrigen Ansprilichen des Hauptantrages enthalten sind, ist
die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands dieser

Anspriche ebenfalls anzuerkennen.
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Anpassung der Beschreibung

Vom Beschwerdefithrer wurde wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer die Beschreibung an die
Anspriche des Hauptantrages angepasst. Vom
Beschwerdegegner wurden keine Einwdnde gegen die
geanderten Beschreibungsseiten erhoben. Auch die Kammer
sieht keine Veranlassung, Einwdnde gegen die geanderten

Beschreibungsseiten zu erheben.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurickverwiesen mit der Anordnung das Patent in
folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

- Anspriche 1 bis 12 gemal Hauptantrag, eingereicht mit
Schreiben vom 12. August 2011;

- Beschreibung Seite 2 gemd@B Patentschrift, Seiten 3,
3a, 4 und 5 wie eingereicht in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer;

- Figur 1 gemaBR Patentschrift.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Cafiueto Carbajo W. Sieber
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