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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Das europadische Patent Nr. 1 680 561 (im Folgenden:
Patent) betrifft ein Dammelement aus Mineralfasern fir
den Schiffbau.

Das Patent beansprucht die Prioritat der am
6. Oktober 2003 eingereichten europaischen
Patentanmeldung Nr. 03022610.4 (im Folgenden:
Erstanmeldung bzw. NI1).

Gegen das Patent im gesamten Umfang wurden zwei
Einspriche eingelegt. Als Einspruchsgriinde wurden
geltend gemacht unzuldssige Erweiterung des Gegenstands
der Anmeldung (Artikel 100 c¢) EPU 1973), unzureichende
Offenbarung (Artikel 100 b) EPU 1973) sowie mangelnde
Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit (Artikel
100 a) EPU 1973).

Am Ende der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung kam diese zu folgenden
Feststellungen:

a) der Prioritatstag vom 6. Oktober 2003 kodnne nicht
wirksam in Anspruch genommen werden;

b) der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten
Fassung sei im Hinblick auf die Verdffentlichung
der Erstanmeldung (N1) sowie zwei weitere
Druckschriften (N4 und N5; zur genauen Bezeichnung

der Dokumente, siehe Punkt XI a)) nicht neu.

Die Einspruchsabteilung entschied daher, das Patent zu

widerrufen.

Die Patentinhaberin (im Folgenden: Beschwerdefiihrerin)

hat Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt.



VI.

VIT.

VIIT.

IX.
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In der Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) wvom
2. Juli 2018 teilte die Kammer ihre vorlaufige

Einschatzung der Beschwerde mit.

In Anwendung von Artikel 21 (4) (b) EPU und Artikel 9
VOBK wurde die Kammer um ein weiteres technisch
vorgebildetes und ein weiteres rechtskundiges Mitglied

erweitert.

Die miindliche Verhandlung fand am 22. November 2018 in
Anwesenheit der Beschwerdefiihrerin und der
Einsprechenden 1 und 2 (im Folgenden:
Beschwerdegegnerinnen 1 und 2) statt. Zum Ablauf der
mindlichen Verhandlung, insbesondere zur Stellung neuer
Antrage bzw. deren Ricknahme durch die
Beschwerdefiihrerin, wird auf die Niederschrift der

miindlichen Verhandlung Bezug genommen.

Antrage

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in geanderter
Form auf der Grundlage der Anspruche des wahrend der
mindlichen Verhandlung eingereichten Hauptantrags,
hilfsweise auf der Grundlage der Anspriiche des wahrend
der miindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags

II, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerinnen 1 und 2 beantragten jeweils,

die Beschwerde zurickzuweisen.
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Anspruchssatze
a) Hauptantrag

Der gednderte Anspruch 1 lautet folgendermaBen (die
Nummerierung der Merkmale wurde von der Kammer
hinzugefiigt; die Anderungen am Anspruch 1 in der

erteilten Fassung sind wie folgt kenntlich gemacht: Die

gestrichenen Passagen erscheinen im Text als
durchgestrichen und die neuen Passagen erscheinen im
Fettdruck) :

a) Dammelement in der Form einer Platte (4,6,7,8) oder
eines Rollfilzes (5) fir den Schiffbau

b) aus gebundenen, in einem physiologischen Milieu
l6slichen Mineralfasern,

c) 1insbesondere als Brand- und/oder Warme- und/oder
Schallschutz eingesetztes Dammelement,

d) wobei die Zusammensetzung der Mineralfasern des
Dammelements ein Alkali/Erdalkali-Massenverhdltnis
von < 1 aufweist und

e) die Faserstruktur des Dammelements bestimmt ist
durch einen mittleren geometrischen
Faserdurchmesser < 4 um,

f) ein Flachengewicht von 0,8 bis 4,3kg/m? und

g) einen Anteil des Bindemittels bezogen auf die
Fasermasse des Dammelements im Bereich von groBer
0,5 bis 4 3 Gew.-%;

dadurch gekennzeichnet, dass

h) die Faserstruktur des Dammelements perlenfrei ist,

i) +dass das heilt der Anteil der Perlen in der

O

Faserstruktur < 1 % betragt.



XT.
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b) Hilfsantrag II

Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 des

Hauptantrags ausschlieBlich durch die zuséadtzlichen

Merkmale, dass die Zusammensetzung der Mineralfasern

- "die Bestandteile Al,0; und MgO beinhaltet" und

- "der Anteil von Al,0; auf 25 % beschrankt ist und
der Anteil an MgO wenigstens 1 %, bevorzugt 1-4 %,

insbesondere 1 bis 2 % betragt, wenn der Anteil an
Alo03 2 22 % betragt".

Entgegenhaltungen

a) In der Beschwerdebegriindung und in den
Beschwerdeerwiderungen haben die Beteiligten unter
anderem auf folgende bereits in der angefochtenen

Entscheidung genannten Druckschriften Bezug

genommen :
N1 EP 1 522 640 Al;
N4 EP 1 522 642 Al;
N5 EP 1 522 531 Al.

b) Die Beschwerdegegnerin 1 hat folgende Druckschrift
erstmalig mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2018

eingefihrt:

N26 EP 1 678 386 Bl.

c) Die Beschwerdegegnerin 2 hat folgende
Druckschriften erstmalig mit Schriftsatz wvom
30. Oktober 2018 eingefihrt:

D1 WO 93/02977;
N3 EP 1 522 800 Al;
N13 Us 5,601,628;



XIT.
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D14 EP 0 583 791 Al.

Das schriftsatzliche und miindliche Vorbringen der
Beteiligten ladsst sich, soweit es fir diese

Entscheidung relevant ist, wie folgt zusammenfassen:

a) Prioritéat

Das Unternehmen Saint-Gobain Isover G+H AG war
Anmelderin der Erstanmeldung. Es ist zwischen den
Beteiligten streitig, ob die Rechtsnachfolge von Saint-
Gobain Isover G+H AG auf deren Mutterkonzern Saint-
Gobain Isover, Anmelderin der Anmeldung, auf deren
Basis das Patent erteilt wurde, hinreichend

nachgewiesen wurde.

b) Neuheit im Hinblick auf N1, N4 und N5

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte in der
Beschwerdebegriindung, dass - entgegen der Auffassung
der Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerinnen -
der Gegenstand von Anspruch 1 in der erteilten Fassung
im Hinblick auf N1, N4 und N5 neu sei.

c) Zulassung des neuen Hauptantrags ins Verfahren

Die Beschwerdefiihrerin fihrt aus, der Anspruchssatz
gemal Hauptantrag sei in direkter Reaktion auf die
Einschatzung der Kammer eingereicht worden, dass N3 und
N26 ins Verfahren zuzulassen sind und der Disclaimer
des davor geltenden Anspruchs 1 nicht zuladssig ist.
Diese Anderung fithre weder zu verfahrensrechtlichen

noch zu materiellrechtlichen Komplikationen.

Die Beschwerdegegnerinnen argumentieren, dass der neue

Hauptantrag nicht zugelassen werden diurfe, weil er
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schon frither im Beschwerdeverfahren hatte eingereicht
werden konnen, alle noch offenen Einwadnde offenkundig

nicht ausrdaume und neue Fragen aufwerfe.

d) Hauptantrag - Ausfihrbarkeit

Die Beschwerdegegnerinnen machen geltend, dem Patent
sei keine Anleitung zur erfolgreichen Ausfihrung der
beanspruchten Erfindung entnehmbar. Merkmal i) von
Anspruch 1 (Perlenanteil < 1 %) sei aufgrund fehlender
Angaben im Patent zur Definition der Perlen und zur
Bestimmung des Perlenanteils nicht ausfiihrbar. Das
Patent nenne zwar ein Herstellungsverfahren, mit dem
ein Perlenanteil < 1 % erreicht werden solle, namlich
eine innere Zentrifugierung im Schleuderkorb-Verfahren
(Absatz 29 der Patentschrift). Im Hinblick auf den in
Absatz 29 genannten Stand der Technik stelle sich aber
heraus, dass fiir den Fachmann unzureichend offenbart

sei, wie dieser extrem geringe Perlenanteil erreicht

werden konne.

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert, dass der Einwand
der mangelnden Ausfiihrbarkeit unbegriindet sei. Mit dem
Begriff "Perlen" sei unzerfasertes Material, d. h.
grbbere Faserbestandteile gemeint, mit einer
PartikelgroRe von mehr als 40 ym oder gar mehr als 100
um. Absatz 29 der Patentschrift nenne ein konkretes
Herstellungsverfahren, mit dem ein Anteil an Perlen mit
einer GroBe von iUber 100 um von weniger als 1 Gew.-%
erreichbar sei, nadmlich eine innere Zentrifugierung im
Schleuderkorb-Verfahren mit einer Temperatur am
Schleuderkorb von mindestens 1.100 °C, wie in D1, N13
und D14 naher beschrieben wird. Dort werde offenbart,
dass der Perlenanteil abhangig von der Temperatur bzw.
der Viskositat des Schmelzmaterials sei und dass bei

geeigneter Einstellung der Betriebsbedingungen ein
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Anteil an Perlen mit einer GrdéBe von iUber 100 um von
weniger als 0,8 Gew.-% (D1, Seite 37, Zeile 17) und
sogar weniger als 0,6 Gew.-% (D14, Seite 16, Zeile 6)
erhalten werden koénne. Ein erfindungsgeméfles
Déammelement lasse sich mithin durch einfaches

Herumexperimentieren herstellen.
e) Zulassung des Hilfsantrags II ins Verfahren

Die Beschwerdefiihrerin fihrt aus, dass mit den
vorgenommenen Anderungen die beanspruchte Erfindung

nacharbeitbar sei.

Die Beschwerdegegnerinnen argumentieren, dass der neue
Hilfsantrag II nicht ins Verfahren zugelassen werden
dirfe, weil die Anderungen den bisherigen Einwand der
mangelnden Ausfihrbarkeit der Erfindung nicht ausrdumen

konnen und neue Fragen aufwerfen.

Entscheidungsgrinde

1. Anwendbares Recht

1.1 Die Anmeldung, auf deren Grundlage das Patent erteilt
wurde, ist am 4. Oktober 2004 eingereicht worden, d. h.
vor dem Inkrafttreten des revidierten Ubereinkommens
(EPU 2000) am 13. Dezember 2007.

1.2 Deshalb sind im vorliegenden Fall in Anwendung des
Artikels 1 (1) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom
28. Juni 2001 tber die Ubergangsbestimmungen nach
Artikel 7 der Akte zur Revision des Europaischen
Patentibereinkommens vom 29. November 2000 (ABl. EPA
2007, Sonderausgabe Nr. 4, 139) unter anderem die
Artikel 56, 83, 84, 100 und 114 (2) EPU 1973 sowie die
Artikel 52, 54 und 123 EPU (2000) anzuwenden. Beziiglich
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potenziell kollidierender europdischen Anmeldungen im
Sinne von Artikel 54 (3) EPU ist hingegen Artikel 54

(4)

EPU 1973 anzuwenden. Da die Regel 23a EPU 1973 dem

Artikel 54 (4) EPU 1973 zugeordnet ist, ist sie
ebenfalls anwendbar (in Analogie zu J 10/07, ABl. EPA
2008, 567).

Relevanz von N1, N4 und N5 und Prioritat

In der Mitteilung gemalB Artikel 15 (1) VOBK wvom

2.

Juli 2018 hat die Kammer den Beteiligten unter

anderem mitgeteilt,

dass jede der Druckschriften N1, N4 und N5 ein
potentiell kollidierender Stand der Technik gemaB
Artikel 54 (3) EPU und Artikel 54 (4) EPU 1973 ist
(Punkt 8.1 der Mitteilung);

dass die als Druckschriften N1, N4 und N5
verdffentlichten Anmeldungen Jjeweils wegen
Nichtentrichtung der Benennungsgebiihren aller
Vertragsstaaten nach Ablauf der vorgeschriebenen 6-
Monatsfrist am 14. Oktober 2005 als zurltckgenommen
galten (vgl. Rechtsverlustmitteilung nach Regel 69
(1) EPU 1973 vom 22. Februar 2006, 21. Marz 2006
bzw. 22. Februar 2006; Artikel 79 (3) EPU 1973), so
dass diese Druckschriften kein Stand der Technik
nach Artikel 54 (3) EPU und Artikel 54 (4) EPU 1973
sein koénnen (vgl. Regel 23a EPU 1973) (Punkt 8.2);
dass N1, N4 und N5 daher fir die Beurteilung der
Neuheit nicht relevant sind - entgegen der
Auffassung der Einspruchsabteilung (Punkt 9.2); und
dass die Frage der Glltigkeit der Prioritéat
voraussichtlich dahingestellt bleiben kann

(Punkt 6.3).

Die Beteiligten haben weder in ihren Erwiderungen auf

diese Mitteilung der Kammer noch in der miindlichen
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Verhandlung vor der Kammer auf diese vorlaufige Meinung
reagiert. Die Kammer sieht daher keinen Anlass, ihre
vorlaufige Meinung zu andern. Die Dokumente N1, N4 und
N5 sind kein Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU
und Artikel 54 (4) EPU 1973 und sind daher nicht fiir die
Beurteilung der Neuheit heranzuziehen. Weiterhin sieht
die Kammer im Hinblick auf die vorliegenden Antrage der
Beteiligten keine Griinde, sich mit der Frage der
Giltigkeit der Prioritat, geschweige denn der

Ubertragung des Prioritidtsrechts zu befassen.

Zulassung der Dokumente N3, N13, N26, D1 und D14 ins

Verfahren

Die Dokumente N3, N13, N26, D1 und D14 wurden erstmals
nach der Ladung zur mindlichen Verhandlung vor der
Kammer und damit in einem spadten Verfahrensstadium

eingereicht.

Nachdem die Kamer in der Mitteilung gemaBl Artikel

15 (1) VOBK ihre vorladufige Meinung zu N1, N4 und N5
kundgetan hatte, reichten die Beschwerdegegnerinnen die
Dokumente N3 und N26 ein. Diese Dokumente sind jeweils
prima facie hochrelevant fir die Frage der Neuheit,
wobei N3 bereits im Einspruchsverfahren dem

patentierten Gegenstand entgegengehalten worden ist.

Die Dokumente N13, D1 und D14 sind jeweils hochrelevant
fiir die Frage, ob im Patent fiir den Fachmann
ausreichend offenbart ist, wie ein geringer
Perlenanteil < 1 % erreicht werden kann, und dienen nur
dazu, das erstinstanzliche Vorbringen der
Beschwerdegegnerinnen zu untermauern. N13, D1 und D14
gehoren jeweils zur selben Patentfamilie wie die in

Absatz 28 der Patentschrift genannten Anmeldungen
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EP 0 583 792 (N13), EP 0 551 476 (D1) bzw. WO 94/04468
(D14) .

Die Kammer kam daher zu dem Schluss, diese Dokumente
ins Verfahren zuzulassen und zu berilicksichtigen
(Artikel 114 (2) EPU 1973 und Artikel 13 (1) VOBK). Im
Ubrigen hat sich die Beschwerdefilhrerin in der
mindlichen Verhandlung nicht gegen die Zulassung dieser

Dokumente ins Verfahren ausgesprochen.

Zulassung des neuen Hauptantrags ins Verfahren

Der Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin wurde in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht.
Seine Zulassung liegt gemal Artikel 13 (1) VOBK im

Ermessen der Kammer.

Dieser Hauptantrag unterscheidet sich vom Hauptantrag,
der mit Schriftsatz vom 14. November 2018 eingereicht
wurde, darin, dass der Disclaimer, dass "der Anteil des
Bindemittels nicht 4 Gew.-% ist", gestrichen wurde und
die Obergrenze fiir den Bindemittelanteil von 4 Gew.-%
auf 3 Gew.-% reduziert wurde (Merkmal g)). Damit
unterscheidet sich der Hauptantrag vom urspriinglichen
Hauptantrag, der mit der Beschwerdebegriindung wvom

21. Oktober 2015 eingereicht wurde, ausschlieRlich
durch die reduzierte Obergrenze fiir den

Bindemittelanteil.

Im vorliegenden Fall ist die Stellung dieses Antrags
als sachdienliche Reaktion auf die Einschatzung der
Kammer anzusehen, dass die spat eingereichten Dokumente
N3 und N26 ins Verfahren zuzulassen sind und dass der
Disclaimer des davor geltenden Anspruchs 1 nicht
zulassig ist, weil er mehr ausschlieBt, als notig ist,

um die Neuheit wiederherzustellen.
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Die Kammer kann mit der Einreichung dieses neuen
Antrags keinen Verfahrensmissbrauch durch die
Beschwerdefiithrerin erkennen. Die Beschwerdegegnerinnen
haben die Dokumente N3 und N26 erst kurz vor der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht, auch
wenn N3 bereits im Einspruchsverfahren entgegengehalten
wurde, und ihren Einwand der unzuldssigen Anderung
betreffend den Disclaimer erst in der miindlichen
Verhandlung erhoben haben, der auch erfolgreich war.
Hierauf einen neuen Antrag der Beschwerdefiihrerin als
sofortige Reaktion zuzulassen, erschien der Kammer

angemessen.

Ferner fihrt die Anderung in Anspruch 1 keinen neuen
Streitstoff ein, dessen Behandlung der Kammer oder den
Beschwerdegegnerinnen nicht zugemutet werden konnte
bzw. der zu einer Verlegung der miindlichen Verhandlung
oder zu einer Zurilickverweisung der Sache an die

Einspruchsabteilung fihren koénnte.

Aus diesen Grinden kam die Kammer zu dem Schluss, den
neuen Hauptantrag ins Verfahren zuzulassen (Artikel 114
(2) EPU 1973 und Artikel 13 (1) VOBK).

Hauptantrag - Artikel 100 b) EPU 1973

Nach Artikel 83 EPU 1973 ist die Erfindung so deutlich
und vollstandig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie
ausfihren kann. Nach der standigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ist diese Vorschrift so zu verstehen,
dass ein beanspruchter Gegenstand anhand des
Gesamtinhalts des Patents und mit Hilfe des allgemeinen
Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausfilhrbar sein

muss.
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Im vorliegenden Fall machen die Beschwerdegegnerinnen
geltend, dass das Patent keine ausreichende Offenbarung
enthalte fir die Herstellung des in Anspruch 1

definierten Dammelements.

Aus folgenden Grinden iberzeugt der diesbezigliche

Vortrag der Beschwerdegegnerinnen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist ein Dammelement filr

den Schiffbau aus gebundenen Mineralfasern mit den in

Anspruch 1 detailliert angegebenen Eigenschaften b) und

d) bis i), insbesondere

- einem Alkali/Erdalkali-Massenverhaltnis < 1 (vgl.
Merkmal d));

- einem mittleren geometrischen Faserdurchmesser < 4
pm (Merkmal e));

- einem Fldchengewicht von 0,8 bis 4,3 kg/m? (Merkmal
£)):

- einem Bindemittelanteil von groBer 0,5 bis 3 Gew.-%
(Merkmal g)),; und

[e)

- einem Perlenanteil < 1 % (Merkmal i)).

Die Beschwerdegegnerinnen machen zunadchst geltend, dass
Merkmal i) keine nacharbeitbare technische Lehre

vermittle, weil aufgrund der fehlenden Angabe zur Grdobe
der Perlen der Fachmann nicht feststellen kénne, ob er
innerhalb oder auRerhalb des beanspruchten Bereichs fir

den Perlenanteil arbeite.

Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht
anschlieRBen, da sie die Abgrenzung des Schutzbereichs
und mithin eher die Klarheit (Artikel 84 EPU 1973) als
die Ausfilhrbarkeit der Erfindung (vgl. T 2290/12,
Grinde Nr. 3.1; T 646/13, Grunde Nr. 3 und 4) betrifft.
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Davon abgesehen, kann die Kammer zundchst der
Beschwerdefiithrerin folgen, dass der Fachmann, der
gewillt ist, die beanspruchte Erfindung zu verstehen
und umzusetzen, im Lichte des im Patent genannten
Stands der Technik erkennen wird, dass der gewlnschte
Perlenanteil < 1 % flir Perlen mit einer GroBe von Uber
100 um oder gar 40 pm zu erzielen ist. So wird in
Absatz 29 der Patentschrift im Hinblick auf die
Herstellung des praktisch perlenfreien,
erfindungsgemalen Dammelements durch innere
Zentrifugierung auf die Anmeldungen EP 0 583 792,

EP 0 551 476 und WO 94/04468 verwiesen, die im
vorliegenden Verfahren als N13, D1 und D14 zitiert
sind. Dort ist der Perlenanteil fir Perlen mit einer

Grohke von idber 100 um bzw. von Uber 40 um angegeben.

Im Patent ist ein einziges, konkret beschriebenes
Ausfiihrungsbeispiel des erfindungsgemdBen Dammelements
offenbart, dessen Mineralfaserzusammensetzung ein
Massenverhdltnis von Alkali- (CaO + MgO) =zu
Erdalkalibestandteilen (Na,O + K,0) wvon 0,7 aufweist
(Absatz 48 der Patentschrift, Spalte 4 der Tabelle 2),
mit einem mittleren geometrischen Faserdurchmesser von
3,2 pm, einem Flachengewicht von 2,3 kg/m? und einem
Bindemittelanteil von 1,8 Gew. -% (Absatze 45 und 47).
Das Patent enthdlt keine Angaben iiber den erhaltenen
Perlenanteil. Das Patent offenbart auch nicht wie das

Ausfiihrungsbeispiel tatsadachlich hergestellt worden ist.

Hinweise, wie das erfindungsgemaBe Dammelement
hergestellt werden kann, erhalt der Fachmann
ausschlieBlich aus den Absatzen 29 bis 30 der
Patentschrift. Dort heiBt es:
"Zweckmidssigerweise sind die Mineralfasern des
Dammelements durch innere Zentrifugierung im

Schleuderkorb-Verfahren mit einer Temperatur am
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Schleuderkorb von mindestens 1.100 °C hergestellt.
Die Herstellung von Mineralfasern mit einer
vergleichsweise hohen Temperaturbestandigkeit im
Wege der inneren Zentrifugierung ist bereits
bekannt, wozu ausdricklich auf die EP 0 551 476,
die EP 0 583 792, WO 94/04468 sowie US 6,284,684
verwiesen und Bezug genommen wird ... Die im Wege
der inneren Zentrifugierung hergestellten
Mineralfasern sind feiner und langer als
herkdmmliches Steinwollematerial, welches mit dem
Disenblasverfahren oder mit &ausserer
Zentrifugierung hergestellt ist ... Uberdies ist
derartiges durch innere Zentrifugierung
hergestelltes Mineralwollematerial praktisch

perlenfrei ..." (Hervorhebung durch die Kammer) .

In den in Absatz 29 der Patentschrift zitierten
Dokumenten erhalt der Fachmann jedoch keine brauchbare
Anleitung, um weniger als 1 Gew.-% Perlen mit einer
GroBe von tUber 100 um und gleichzeitig einen
Faserdurchmesser < 4 pum zu erhalten. Insbesondere wird
dort kein einziger, konkret beschriebener Weg zur
Erzeugung eines Dammelements mit diesen erwiinschten

Parametern offenbart.

Im Folgenden wird auf die Lehre von D1, N13 und D14
naher eingegangen, die in diesem Verfahren anstelle von
EP 0 551 476, EP 0 583 792 und WO 94/04468 zitiert

worden sind.

In DI findet der Fachmann die allgemeine Lehre, dass

durch innere Zentrifugierung im Schleuderkorb-Verfahren
Mineralwollematten auf der Basis von Basalt, Stein oder
dhnlichem hergestellt werden konnen, die bei geeigneter

Einstellung der Betriebsbedingungen weniger als
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5 Gew.-% Perlen mit einem Durchmesser von iber 100 pm

aufweisen (Seite 37, Zeilen 21 bis 25).

Zur Stiitzung dieser allgemeinen Lehre beschreibt D1 die
Ergebnisse von Versuchen mit 27 unterschiedlichen
Zusammensetzungen, die auf den Seiten 38 und 39
definiert sind und - mit Ausnahme der Zusammensetzung
Nr. 8 - stets ein Alkali/Erdalkali-Massenverhaltnis < 1

aufweisen, wie Merkmal d) von Anspruch 1 verlangt.

Auf Seite 11, Zeilen 1 bis 5 ist angegeben, dass mit
den Zusammensetzungen Nr. 1, 2, 4 bis 7, 9 bis 11, 13
bis 16, 19 und 27 ein Anteil an Perlen mit einer Grobe

o)

von Uber 100 pum von weniger als 10 Gew.-% und sogar
weniger als 5 Gew.-% erhalten werden konnte, "was einen
auBerordentlich geringen Perlenanteil darstellt". D1
weist gleichzeitig darauf hin, dass mit traditionell
flir die Steinwolleherstellung verwendeten
Zusammensetzungen ein Perlenanteil von z. B. bis zu 10
Gew.-% angenommen werden muss (Seite 11, Absatz 2). Mit
den Zusammensetzungen Nr. 17, 18, 20, 24 und 25 wurde
ein hoher Perlenanteil von beispielsweise mehr als 10

Gew.-% erhalten (Seite 27, Zeilen 7 bis 12).

Vergleichsversuche mit der Zusammensetzung Nr. 25 haben
zu folgenden Perlenanteilen und Faserfeinheiten gefiihrt
(Tabelle auf Seite 26; in der Spalte "Beads" ist an
erster Stelle der Anteil an Perlen mit einer Grdbe von
iber 100 pm, und in Klammern der Anteil an Perlen mit

einer GroBe von iber 40 pm angegeben) :
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Viscosity RPM Beads FiberFi.;.Igleness

1,800 3,000 1.27 % (2.45 %) 3.7

520 3,000 1.25 % (1.75 %) 3

150 3,000 7.7 % (8.2 %) 3.6

70 3,000 10.5 % (14 %) >8
1,060 2,000 1.8 % (2.4 %) 3.3

360 2,000 1.9 % (2.8 %) 3.3

150 2,000 45.9 % (47 %) 6.8

Wie die vorstehende Tabelle zeigt, lag der Perlenanteil
unabhdngig von der Viskositat des Schmelzematerials
("Viscosity") und der Drehgeschwindigkeit des

Schleuderorgans ("RPM") stets deutlich iber 1 Gew.-%.

Auf Seite 37, Zeilen 7 bis 19 ist erwadhnt, dass mit der
Zusammensetzung Nr. 2 eine Basaltwolle mit einem
Micronaire-Wert von 3/5g und einem Anteil an Perlen mit
einer GroBe von Uber 100 um von weniger als 0,8 Gew.-%

erzeugt wurde.

D1 enthalt keine Angaben Uber den mittleren Durchmesser
der in den genannten Versuchen erhaltenen Fasern,
sondern lediglich idber die Faserfeinheit, ausgedrickt
durch den Micronaire-Wert (F) auf 5 g (rechte Spalte in
der vorstehenden Tabelle). Je kleiner der
Faserdurchmesser ist, desto geringer ist der
Micronaire-Wert. Die ermittelten Micronaire-Werte
lassen sich aber nicht direkt in mittlere

Faserdurchmesser umrechnen.

In N13 und D14 ist jeweils offenbart, dass durch innere
Zentrifugierung im Schleuderkorb Basalt- bzw.

Steinwollematten hergestellt werden konnten, mit einem



.8.

.8.

- 17 - T 1627/15

Perlenanteil < 10 Gew.-% bei einer Schmelzviskositat in
der GrohBenordnung von 100 Poise und mit einem
Perlenanteil < 5 Gew.-% bei einer Schmelzviskositat
oberhalb von 320/350 Poise (N13, Spalte 3, Zeilen 43
bis 44; D14, Seite 6, Zeilen 2 bis 4).

N13 offenbart zudem, dass Versuche mit einer besonderen
Zusammensetzung mit einem Alkali/Erdalkali-
Massenverhdltnis < 1 (Spalte 9, Zeilen 1 bis 13) zu
folgenden Faserfeinheiten und Perlenanteilen gefihrt
haben (vgl. Tabelle auf Spalte 10, insbesondere zwei

letzten Zeilen):

Fi5g 35 32 29 2.8
Beads >40 pm: % 24.5 8.8 10.5 7
(wt.)

Beads >100 ym: % 7.25 34 35 2

(wt.)

Wie die vorstehende Tabelle zeigt, lag der Perlenanteil
stets deutlich iber 1 Gew.-%. Die Tabelle enthdlt keine
Angaben iber den Faserdurchmesser, sondern iber die

Faserfeinheit (Micronaire-Wert F auf 5 g).

D14 beschreibt die Ergebnisse von Versuchen mit 27
unterschiedlichen Zusammensetzungen, die auf den Seiten
17 und 18 definiert sind und - mit Ausnahme der
Zusammensetzung Nr. 8 - stets ein Alkali/Erdalkali-
Massenverhdltnis < 1 aufwiesen, wie Merkmal d) von
Anspruch 1 verlangt. Vergleichsversuche mit der
Zusammensetzung Nr. 2 haben zu folgenden
Faserfeinheiten, Faserdurchmessern und Perlenanteilen
gefihrt (Tabellen auf Seite 15, Zeilen 33 bis 36 und
Seite 16):
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F/5 g 2.65 3.3 3.5
verage diameter 4.2um 4. 7um 4.7um
eads >100um 1.5 % 2.8 % 4.0 %
F/5 g 3.5 3.0 3.1
verage diameter 4.7um 3.2um 4.5pm
eads >100um 3.1 % 1.5 % 0.6 %

Mit Ausnahme des Tests
deutlich Uber 1 Gew.-%.
Gew.—-% wurde im Test 6

Perlen mit einer GroBRe

zwar erhalten,

6 lag der Perlenanteil stets

Ein geringer Perlenanteil < 1

jedoch nur filr

von iUber 100 pm und nur in

Kombination mit einem mittleren Faserdurchmesser uber

4 um.

Im Ubrigen bestidtigen die ermittelten Werte fiir die

Faserfeinheit
Faserdurchmesser,

umrechnen lassen

Die Beschwerdefilhrerin argumentiert,

(F/59)

und den mittleren

dass die Werte sich nicht direkt

(Punkt 5.8.1 vorstehend).

dass die

allgemeine Lehre von D1 und N13 den Fachmann in die

Lage versetzt,

Anspruchs auszufuhren.

die Erfindung im gesamten Bereich des

In D1 bzw. N13 wird zwar allgemein gelehrt,

Dies liberzeugt die Kammer nicht.

dass der

Perlenanteil mittels VergrdBerung des Produktes pv -

wobeil p die Viskositat des Schmelzematerials und V

seine Geschwindigkeit im Moment seines Abschleuderns

bezeichnen - reduziert werden kann,

beispielweise durch

Verminderung der Temperatur zur Erhdhung der Viskositat

oder durch Erhdéhung der Bewegungsgeschwindigkeit des
Seite 20,

Materials (D1,
4, Zeilen 51 bis 54).

Zeilen 28 bis 32;
Allerdings weist D1 gleichzeitig

N13, Spalte

darauf hin, dass eine Viskositat hoher 3000 Poise den

Durchtritt des Materials durch die umfangsseitigen

Durchtrittséffnungen des Schleuderkorbs und das
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Ausziehen der Faden zu Fasern erschweren kann (Seite 7,
Zeilen 20 bis 23; Seite 24, Zeilen 32 bis 36) und dass
eine Verminderung der Temperatur des Schleuderkorbs zu
einem Zusetzen von dessen Durchtrittsdffnungen fithren
kann (Seite 37, Zeilen 35 und 306).

Selbst unter Beriicksichtigung dieser technischen Lehre
von D1 bzw. N13 ist der Fachmann also gezwungen, durch
Herumexperimentieren herauszufinden, welche
Zusammensetzung mit einem Alkali/Erdalkali-
Massenverhdltnis von < 1 und welche Betriebsparameter
zu verwenden sind, um den extrem geringen Perlenanteil
< 1% und gleichzeitig den kleinen Faserdurchmesser < 4
um zu erhalten. Dies stellt einen unzumutbaren Aufwand

dar.

Soweit die Beschwerdefiithrerin behauptet, dass das im
Patent mit konkreten Angaben offenbarte
Ausfiihrungsbeispiel anhand der in Tabelle 2 definierten
Zusammensetzung und mithilfe weniger Routineversuche
zur Bestimmung der geeigneten Betriebsparameter der
inneren Zentrifugierung im Schleuderkorb nacharbeitbar
sei, fehlt dafir der Nachweis. Davon abgesehen ist der
Wortlaut von Anspruch 1 nicht auf diese bevorzugte
Zusammensetzung beschrankt (Merkmal b)) und die Kammer
ist nicht davon iberzeugt, dass die Nacharbeitung des
einzigen Ausfithrungsbeispiels die Ausfihrung der
Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ermdglichen

kann.

SchlieBRlich fihrt die Beschwerdefiihrerin aus, dass die
Beschwerdegegnerinnen als Einsprechende die
Beweispflicht fir ihre Behauptung der unzureichenden
Offenbarung nicht geniigt haben. Die Kammer teilt diese
Auffassung nicht, denn die Beschwerdegegnerinnen haben

mit Verweis auf die in D1, N13 und D14 offenbarten
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Versuchsergebnisse ernsthafte, durch nachprifbare
Tatsachen untermauerte Zweifel an der Ausfilhrbarkeit

der beanspruchten Erfindung geweckt.

Folglich steht der Einspruchsgrund gemaRl Artikel 100 b)
EPU 1973 der Aufrechterhaltung des Patents in der

Fassung des Hauptantrags entgegen.

Hilfsantrag II - Anspruch 1

Anspruch 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 in der

erteilten Fassung darin, dass die in Absatz 39 der

Patentschrift offenbarten Merkmale aufgenommen worden

sind, wonach die Zusammensetzung der Mineralfasern

- die Bestandteile Al,0; und MgO beinhaltet und

- der Anteil wvon Al,0; auf 25 % beschrankt ist und der
Anteil an MgO wenigstens 1 %, bevorzugt 1-4 %,

insbesondere 1 bis 2 % betragt, wenn der Anteil an
Alo03 2 22 % betragt.

Zulassung des Hilfsantrags II ins Verfahren

Der Hilfsantrag II der Beschwerdefihrerin wurde in der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht.
Seine Zulassung liegt daher gemal Artikel 13 (1) VOBK

im Ermessen der Kammer.

Im Gegensatz zum Hauptantrag lieR die Kammer den
Hilfsantrag II nicht ins Verfahren zu, da Anspruch 1
des Hilfsantrags II prima facie nicht gewdhrbar ist,

aus den gleichen Grinden wie der Hauptantrag.

Die in D1, N13 und D14 offenbarten Zusammensetzungen
der Mineralfasern beinhalten jeweils die Bestandteile
Al,0; und MgO, wobei der Al,03-Anteil stets < 22 % und
der MgO-Anteil stets > 1% (D1, Tabellen auf den Seiten
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Tabellen auf den Seiten 10,
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Tabelle auf Spalte 9; D14,

17 und 18).

Die hinzugefiigten Merkmale vermdgen an der vorstehenden

Beurteilung der Ausfiithrbarkeit der Erfindung also

nichts zu andern.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.

Der Vorsitzende:

Die Geschaftsstellenbeamtin:

C. Spira

Entscheidung

G. Ashley
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