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Sachverhalt und Antrage

I.

'01224

Auf die europdische Patentanmeldung 82 101 193.9, die am
17. Februar 1982 mit deutscher Prioritat vom 9. Marz 1981
angemeldet worden war, wurde am 23. Mai 1984 das europa-
ische Patent 59 860 auf der Grundlage von zwanzig An-
sprichen erteilt. Die unabhdngigen Anspriche 1, 10, 12 und
13 lauteten, wie folgt: '

"]. Warmedammender PreBstoff auf der Basis von aus der
Flammenhydrolyse‘gewonnenem mikroporésem Oxidaerogel mit
biegeelastischen oder biegeschlaffen, vorzugsweise anor-
ganischen Fasern und gegebenenfalis weiteren Zuschlagstof-
fen, wie insbesondere Trubungsmitteln, gekennzeichnet

durch die Kombination folgender Merkmale:

a) Die Hiaufigkeitsverteilung der Faserlange weist ein

Maximum Uber 10 mm auf;

b) der PreBstoff ist bis auf ein Raumgewicht von iber
200 kg/m3, vorzugsweise 250 kg/m3, verdichtet;

c) die Summe der Gewichtsanteile der Fasern und der Zu~
schlagstoffe, die jedoch.kein Bindemittel enthalten,
liegt zwischen 10% und 60% des Prefstoffes; und

d) der Gewichtsanteil der Fasern mit einer spezifischen
Dichte des Fasermaterials von 2,55 g/cm3, soweit die
Fasern eine gréfere Linge als 10 mm besitzen, liegt
zwischen 10% und 30% des Prefistoffes, wobei im Falle
von Fasermaterial mit einer von 2,55 g/cm3 abweichen-
den Dichte die Gewichtsanteile mit einem Faktor abzu-
wandeln sind, der dem Verhdltnis der abweichenden

Dichte zu 2,55 entspricht.
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10. Verfahren zur Herstellung eines PreBstoffes nach einem
der Anspriche 1 bis 9, bei dem die Bestandteile gemischt
und gepreft werden, dadurch gekennzeichnet, daB die Fasern
als letzter Bestandteil zumindest gruppenweise vereinzelt

zugemischt werden.

12. Warmedammende, biegsame Folie mit einer Dicke bis un-
ter 1 mm aus einem Prefstoff nach einem der Anspriiche 1
bis 9.

13. Kaschiertes Warmedammelement mit wenigstens einer
Kaschierungsbahn, wie einer Folie oder einem Blech, und
einer zumindest einseitig daran befestigten Dammschicht,
dadurch gekennzeichnet, daB die Dammschicht (7 bzw. 12
bzw. 24 bzw. 30) aus einem PreBstoff nach einem der An-
spriche 1 bis 9 besteht."

Gegen die Patenterteilung legte die jetzige Beschwerde-
fihrerin am 22. Februar 1985 Einspruch wegen fehlender
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit ein. Sie stitzte sich
dabei ausschlieflich auf eine als offenkundig angesehene
Vorbenutzung, die darin bestanden haben soll, daB sie
selbst vor dem Prioritatstag des Streitpatents - ohne Be-
stehen einer Geheimhaltungspflicht - von einer Drittfirma
eine Warmedammischung bezogen habe, deren von der Liefer-
firma mitgeteilte Zusammensetzung derjenigen nach Anspruch
1 des Streitpatents entsprochen habe; ferner habe sie
ihrerseits Strahlheizkérper verkauft, die einen aus der
genannten Mischung bestehenden PreBstoff enthielten.

Mit Entscheidung vom 3. Dezember 1986 wies die Einspruchs-
abteilung den Einspruch zurick, indem sie gegeniber dem
unbestritten vorbenutzten Gegenstand das Vorliegen sowohl
von Neuheit als auch von erfinderischer Tatigkeit aner-

kannte. Zur Bejahung der Neuheit gelangte sie im wesent-
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lichen auf Grund der Uberlegung, daB die im vorbenutzten
Material verwendeten Kerlane-Fasern einen so grofien Anteil"
mit eingebundener Perlen énthaiten, da bei einem Kerlane-
Gesamtanteil von 13% der von der erteilten Fassung des
Streitpatents vorgeschriebene Mindestanteil mindestens

10 mm langer Fasern in Hoéhe von 10% (bzw. unter Beriick-
sichtigung der Dichte der Kerlane-~Fasern von 11%)'nicht
erreicht werden kénne. Die erfinderische Tatigkeit wurde
deswegen als gegeben angesehen, weil fir den Fachmann
keine Veranlassung bestanden habe, den relativ geringen
Langfaéeranteil des vorbenutzten Materials im beanspruch-
ten Ausmafe zu erhéhen, zumal hierbei mit_Schwierigkeiteh
sowie mit einer unerwinschten Zunahme der Warmeleitfahig-
keit zu rechnen gewesen sei und die Biegbarkeit und Biege-
festigkeit dort nicht im Vordergrund gestanden haben.

Gegen diese Entscheidung hat die unterlegene Einsprechende
am 30. Januar 1987 unter Entrichtung der vorgeschriebeneﬁ
Gebuihr Beschwerde erhoben und dazu am 4. April 1987 eine
Begriindung eingereicht. Sie macht dort vor allem geltend,
der Streitbatentschrift sei nicht zu entnehmen, daB ein |
Perlenanteil der im PreBstoff enthaltenen Fasern besonders

zu berucksichtigen ist; ferner habe die angefochtene Ent-

- scheidung die- in der Rezeptur der vorbenutzten Mischung

erwahnten 2% kleingehackter (immer noch 20-25 mm langer)
Glasfasern nicht mit in Rechnung gestellt. Sie halt dem-
entsprechend daran fest, daB es dem Gegenstand des Streit-
patents an Neuheit fehle und verneint auch das Vorliegen
einer erfinderischen Leistung. Dariiberhinaus vorgebrachte
Kritik wegen ungeniigender Klarheit der Anspriiche wurde zu-
letzt nicht mehr weiterverfolgt.

Die Beschwerdegegnerin setzt sich in ihrer schriftlichen

Erwiderung dazu fast ausschlieflich mit der nicht mehr re-
levanten Frage der Klarheit der Anspriiche, insbesondere
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unter prozeduralen Aspekten, auseinander, bringt dort hin-
gegen zur Neuheit und erfinderischen Tatigkeit nichts
Neues vor.

In der mindlichen Verhandlung am 8. April 1988 legt die
Beschwerdegegnerin zusammen mit angepaBten Unterlagen den
folgenden neuen, gegeniber der erteilten Fassung hinsicht-
lich der Faserldnge und des Mindestfaseranteils einge-

schrankten Anspruch vor:

"]. Warmeddmmender PreBstoff auf der Basis von aus der
Flammenhydrolyse gewonnenem mikropordsem Oxidaerogel mit
biegeelastischen oder biegeschlaffen, vorzugsweise anor-
ganischen Fasern und gegebenenfalls weiteren Zuschlagstof-
fen, wie insbesondere Tribungsmitteln, gekennzeichnet
durch die Kombination folgender Merkmale:

a) Die Haufigkeitsverteilung der Faserlinge weist ein
Maximum zwichen 10 mm und 70 mm auf;

b) der PreBstoff ist bis auf ein Raumgewicht von lber
200 kg/m3, vorzugsweise uber 250 kg/m3, verdichtet;

c) die Summe der Gewichtsanteile der Fasern und der Zu-
schlagstoffe, die jedoch kein Bindemittel enthalten,
liegt zwischen 12% und 60% des PreBstoffes; und

d) der Gewichtsanteil der Fasern mit einer spezifischen
Dichte des Fasermaterials von 2,55 g/cm3, soweit die
Fasern eine gréfere Lange als 10 mm besitzen, liegt
zwischen 12% und 30% des PreBstoffes, wobei im Falle
von Fasermaterial mit einer von 2,55 g/cm3 abweichen-
den Dichte die Gewichtsanteile mit einem Faktor abzu-
wandeln sind, der dem Verhdltnis der abweichenden
Dichte zu 2,55 entspricht.”
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Sie macht.geltend, daB angesichts des hohen Perlenanteils
der im vorbenutzten Produkt verwendeten Kerlane-Fasern je-
denfalls ein gattungsgemaBer PreBstoff mit derart festge-
legtem Mindestfaserénteil,neu sei. Er beruhe auch auf er-
finderischer Tétigkeit, weil der Fachmann 5 bis 8% Faser-

_anteil fiir ausreichend gehalten und unter Beriicksichtigng

der Probleme, die sich dann ergeben, keinen AnlaB'gehabt
habe, diesen zu steigern, zumal er sich hiervon allenfalls
eine Erhohung der Biegbarkeit, nlcht aber der Blegefestlg-
keit des Materlals habe versprechen konnen.

- Die Beschwéfdéfﬁhreriﬁ bestreitet unter Hinweis auf Aussa-

gen des Prospektes der Kerlane-Fasern den von der Be-'
schwerdegegnerin Zugrundegelegten hohen Perlenanteil und

~ halt daran fest, daB der beanspruchte PreBstoff nicht neu

sei. Zudem betrachtet sie es als allgemeines Fachwiséen,

daB eine Erhdéhung des Langfaseranteils zu einer Verbes-

serung der Biegsamkeit fuhrt; somit fehle es dem Streit-

patent auch im Falle hergestellter Neuheit an erfinderi-

scher Tatigkeit.

Die Beschwerdefithrerin beantragt, die angefochtene Ent%

§9péiguhg_auggungben“und,dag,Streitpatent zu widerrufen. - —
Die Béschwerdegegnerin beéntragt die Aufrechterhaltung des
Patents mit den in der mindlichen Verhandlung uberreichten

Unterlagen.

Entscheidungsgrinde

01224

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zulassig.
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Zur formalen Zuldssigkeit der neuen Unterlagen ist folgen-

des anzumerken:

Die in Merkmal (a) des geltenden Anspruches 1 eingefihrte
obere Grenze (70 mm) fur das Maximum der Haufigkeitsver-
teilung der Faserlange entstammt dem urspringlichen, un-
verandert erteilten Anspruch 5.

Die gemaB8 Merkmal (d) von Anspruch 1 auf 12% angehobene
untere Grenze des Faseranteils ist dem ebenfalls unver-
andert erteilten urspringlichen Anspruch 2 entnommen.

Aus der vorstehend gerechtfertigten Anderung von Merkmal
(d) ergibt sich logisch zwingend diejenige von Merkmal
(c), weil bei einem Anteil allein der Fasern von minde-
stens 12% auch die Summe der Anteile an Fasern und even-
tuellen Zuschlagstoffen nicht bloBf mindestens 10, sondern
gleichfalls mindestens 12% betragen mus.

Da die uUbrigen Anspriiche sowie die Zeichnungen unverandert
geblieben sind und die Anderungen in der Beschreibung de-
nen gemaB Unterabschnitten 2.1 bis 2.3 entsprechen oder
aus ihnen folgen, bestehen unter dem Gesichtspunkt von
Art. 123(2) und (3) EPU keine Bedenken gegen die Neufas-
sung der Unterlagen.

Beim Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents handelt
es sich seinem Oberbegriff zufolge um einen warmediammenden
PreBstoff auf der Basis von

(i) aus der Flammenhydrolyse gewonnenem mikropordsem
Oxidaerogel, beispielsweise dem in Anspruch 9 er-
wahnten Kieselsaure-Aerogel, insbesondere dem unter
dem Handelsnamen Aerosil bekannten Produkt, auf das
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 im folgenden einfachheitshalber ausschlieBlich Bezug

genommen wird;

(ii) Dbiegeelastischen oder biegeschlaffen, vorzugsweise
' anorganischen Fasern, beispieisweiseleasfasern oder
den hier veréinfachend in den Vdrdergrund'gestellten
mit dem Handelsnamen Kerlane bezelchneten Aluminium-

5111katfasern,

(iii)'gegebenenfalls weiteren Zuschlagstoffen.

Im Elnspruchsverfahren wurde kelnerlel der Patentfahlgkelt
entgegenstehender druckschriftlicher Stand der Technik ge-
nannt; vielmehr stitzt sich das Vorbringen der Beschwerde-
fﬁhrerin ausschlieBlich auf die geltend gemachten Vorbe-

nutzungshandlungen, deren grundsatzliche Relevanz zunachst

zu untersuchen ist.

Zu unterscheiden ist dabei einmal zwischen verschiedeneh
Arten von Handlungen, wie folgt:

(a) Die durch diverse Rechnungen gemafl Anlage A zur Ein-
spruchsschrift vom 21. Februar 1985 belegte Liefe-
rung _eines als ."Mélange Superisolant” bezeichneten
Produktes durch die Firma SEPR an die Beschwerde-
fihrerin und die Verwendung dieses Produktes zur
Herstelluhg anschlieBend verkaufter Strahlheizkér-

per;

(b) die telefonische Mitteilung durch SEPR an die Be-
schwerdefihrerin einer Rezeptur der "Mélange Super-
isolant", festgehalten in der Notiz gemaf Anlage B

zur genannten Einspruchsschrift;

oS nn
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(c) die laufende Produktion durch die Beschwerdefihrerin
einer auf Grund von (b) nachgestellten "Mélange
Superisolant" sowie daraus eines PreBstoffes, wie
dies aus den diesbeziiglich unbestrittenen Aussagen
der als Zeugen benannten Herren GéBler und Wilde
wahrend der mindlichen Verhandlung vom 8. April 1988
hervorgeht;

(4) die Lieferung an verschiedene Kunden - unbestritten
ohne Geheimhaltungsverpflichtung - von Strahlheiz-
kérpern, hergestellt aus dem gemaB (c) nachgestell-
ten PreBstoff.

Die Handlungen gemdB Punkt (a) des vorangehenden Unterab-
schnittes missen im weiteren auBer Betracht bleiben, weil
(nach Aussage von Herrn GoBler wdhrend der mundlichen Ver-
handlung) die von SEPR in fertigem Zustand bezogene
"Mélange Superisolant" nicht naher untersucht, sondern
ohne vorherige Analyse weiterverarbeitet wurde, so daB
Uber die Zusammensetzung dieses Produkts nichts Schlis-
siges ausgesagt werden kann.

Dagegen geht aus (b) in Verbindung mit (c¢) hervor, - auf
(d) kommt es in diesem Zusammenhang nicht mehr an -, das
ein Produkt der in der erwdhnten Anlage B genannten Zusam-
mensetzung benutzt wurde. Nach dem Datum der Anlage B so-
wie nach Datum und Inhalt der Anlage D (6.9.79; letzmalige
Lieferung der obengenannten Mélange "im Monat August";
Zwang zur schnellstméglichen eigenen Herstellung der
Mélange)kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dag
diese Benutzung vor dem Prioritatstag des Streitpatents
(9.3.81) erfolgte. Zu der Offenkundigkeit dieser Vorbenut-
zung hat die Beschwerdegegnerin zwar gewisse Zweifel ange-
meldet, weil die Beschwerdefiilhrerin der einzige Bezieher
der "Mélange Superisolant" gewesen sei und zu einem

ceif e
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Alleinkunden eih besonderes Verhaltnis bestehe; doch kann
Offenkundigkeit auf Grund der Versicherung der Beschwer-
defilhrerin, wonach eine Geheimhaltungspflicht nicht be-
sténden habe;vzu ihren Gunsten wenigstens zunéchst unter-
stellt werden. Somit ist von einer offenkundigen Vorbe-
nutzung eines PreBstoffes der durch Anlage B im gegebenen

 zusammenhang offenbarten ‘Rezeptur auszugehen.

Was diese Rezeptur anbelangt, so handelt'es sich um

'(i) 50% eines Aer051ls ("Aerosol" ist selbstverstandllch

o ein Schrelbfehler), 3
(ii)- 35% Zuschlagstoffe
(10% Kaolin und 25% TiOj3);

(iil)‘15% fasriges Material, wobei dieses niher als "13%
Kerlane-Faser 45" sowie "2% klelngehackte Glasfasern
. 1t. Muster" bezeichnet ist.

Die Auésage bezliglich des fasrigen Materials bedarf einer

naheren Untersuchung.

_Aus dem ersten-Absatz auf Seite 1 des als Anlage E zum

Eihspruchsschriftsatz vorgelegten Prospektes ergibt sich,
daB mindestens dreierlei, dort als "Typ A", "Typ E" und
"Rurzfaser" bezeichnete "Kerlane 45"-Produkte existieren.

Die Beschwerdegegnerin hat denn auch eingewandt, es stehe

‘nicht fest, ob in der Produktion von "Mélange Super-

isolant" durch die Beschwerdefithrerin tatsachlich, wie von
dieser behauptet, Typ A verwendet worden sei. Dies ist je-
doch nach Uberzeugung der Kammer als erwiesen anzusehen,
weil erstens schon nach Seite 3, Abschnitt "Rohfaser", in
Anlage C zur Einspruchsschrift eine erhebliche Wahrschein-
lichkeit hierfiir besteht und zweitens auch die Aussage von
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Herrn GoéBler wahrend der mindlichen Verhandlung dies be-
statigt. Die Kammer geht daher davon aus, daB die offen-
kundig vorbenutzte "Mélange Superisolant" (nachgestellt)
13% des Produkts "Kerlane 45 Typ A" enthielt.

Bezliglich der in der Rezeptur ferner aufgefiihrten Glas-
fasern hat die Beschwerdefiihrerin auf Seite 3, vorletzter
Absatz, ihrer Beschwerdebegriindung vom 3. April 1987 be-
hauptet, deren Lange habe im Bereiche von 20 bis 25 mm
gelegen. Nachdem dies durch die Aussage des Herrn GdéBler
erhdartet und von der Beschwerdegegnerin nicht subtantiiert
bestritten wurde, wird dieser Sachverhalt von der Kammer
gleichfalls als erwiesen angesehen.

Das vorbenutzte Produkt wird, eingepreSt in blecherne
becherfdrmige Unterteile von Strahlheizkérpern in groBen
Mengen verkauft und befriedigt ganz offenbar hinsichtlich
der dafir erforderlichen Eigenschaften, insbesondere der
Warmedammeigenschaften. Die Kammer konnte sich jedoch an
Hand eines von der Beschwerdefithrerin in der miindlichen
Verhandlung vorgelegten Musters selbst davon uberzeugen,
daB es nur geringe mechanische Festigkeit, Biegbarkeit und
Biegfestigkeit aufweist. Auch ging aus dem mindlichen Vor-
trag der Beteiligten hervor, daB das vorbenutzte Produkt
eben wegen seiner geringen Festigkeit nur zusammen mit den
Blechunterteilen versandt werden kann, was insbesondere im
Exportgeschaft wegen der erhdéhten Transportspesen einen
erheblichen Wettbewerbsnachteil darstellt.

Aufgabe des Streitpatents ist es, diesen Nachteil zu iiber-
winden und einen PreBstoff anzugeben, der sich neben den
erforderlichen Warmedammeigenschaften durch verbesserte
mechanische Festigkeit sowie insbesondere gute Biegbarkeit
bei gleichzeitig hoher Biegefestigkeit auszeichnet und da-
durch neue Anwendungsméglichkeiten erschlieBft. Zur Losung
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dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent einen gattungs-
geméBenAPreBstoff vor, der durch die Kombination der Merk-
male (a) bis (d) von Anspruch 1 gekennzeichnet ist. DaB
hierdurch die bestehende technische Aufgabe auch tatsach-

© lich gelést wird, erscheint auf Grund der in Fig. 1 bis 3

01224

angeerenén Kurven, in Verbindung mit der Beschreibung,

Seite 6, Zeile 39, bis Seite 8, Zeile 1, sowie Seite 8,

Zeilen 27 bis 50, ferner Seite 9, Zeilen 5 bis 24, glaub-

haft. Im Ubrigen ist dieser Sachverhalt nicht bestritten,

.~ so daB sich ndhere Darlegungen eriibrigen.

Zur Frage'der Neuheit ist fdlgendes'auSZufﬁhren;

Da es_éiéh auch dort um einen wérmedémmenden‘PreBstoff
vergleichbarer Zusammensetzung handelt, ergibt sich Uber-

einstimmung hinsichtlich des‘Oberbegriffes unmittelbar aus

einer Gegenitberstellung von Abschnitt 3 und Unterabschnitt

4.4 vorliegender Entscheidung.

‘Nach Anlage E zur Einspruchsschrift, Seite 1, Zeilen 1 bis

3, sind bei Kerlane 45, Typ A, mindestens 50% der Fasern

- Uber 50 mm lang, d.h. das Maximum der Haufigkeitsvertei-

lung liegt dlber 50 mm und kann zwischen 50 und 70 mm
liegen. Merkmal (a) des Anspruchskennzeichens ist somit im
vorbenutzten Produkt verwirklicht.

Nach Seite 4, Absatz 3, letzte drei Zeilen der Einspruchs-
schrift soll die Dichte (= das Raumgewicht) des vorbenutz-
ten Produktes zwischen 290 und 370 kg/m3 betragen. Die Be-
schwerdegegnerin bestreitet diese Zahlen nicht, will sie
vielmehr dahinstehen lassen (Einspruchserwiderung vom

29. Juli 1985, Seite 3, Beginn des letzten Absatzes).
Zudem ergibt sich aus der Streitpatentschrift (Seite 3,
Zeilen 10 bis 12, 30 bis 32 und 40 bis 49), daB solche
Raumgewichte im iiblichen Bereich liegen. Die Kammer sieht

..;/_...
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daher auch Merkmal (b) als durch die Vorbenutzungsform
verwirklicht an.

Die Verwirklichung von Merkmal (c) geht unmittelbar aus
Unterabschnitt 4.4, Punkte (ii) und (iii) hervor.

Ob Merkmal (d) die Neuheit des Streitpatentgegenstandes
herzustellen vermag, bedarf eingehender Uberlegungen:

Die Kammer versteht Anspruch 1 und insbesondere dessen
Merkmal (d) so, daB mit "Gewichtsanteil der Fasern" nur
derjenige Anteil des PreBstoffes gemeint ist, der tat-~
sachlich aus Fasern einer gréBeren Liange als 10 mm be-
steht, unter Nichteinbeziehung der kiirzeren Fasern und der
"Perlen", die in dem eingesetzten "Faserlieferanten" -
also z.B. in dem eingesetzten "Kerlane 45, Typ A" - not-
gedrungen herstellungsbedingt enthalten sind. Wenn die
Rezeptur von Anlage B zur Einspruchsschrift also von "13%
Kerlane-Faser 45" (zu erganzen: "vom Typ A") sowie zusitz-
lich von "2% kleingehackte(n) Glasfasern" (zu erganzen:
"20 bis 25 mm lang") spricht, so kann hieraus keineswegs
auf einen 15%igen Faseranteil im Sinne des Merkmals (d)
geschlossen werden; vielmehr ist darauf abzustellen, wie-
viele Gewichtsprozente mehr als 10 mm langer Fasern in
einem nach dieser Rezeptur hergestellten PrefSstoff tat-
sachlich enthalten sind, d.h. bei einer - unstreitig im
Bereiche des fachmdnnischen Kénnens liegenden - Analyse des
vorbenutzten Produktes zutage gekommen waren.

Zunachst ist im Sinne des Merkmals (d) die Dichte des Ma-
terials zu bericksichtigen, aus dem die Fasern bestehen.
Nach der eigenen Berechnung der Beschwerdefithrerin (Be-
schwerdebegriundung vom 3.4.87, Seite 3, dritter Absatz)
gelangte man zu einem korrigierten Anteil von 11,84% vom
eingesetzten Kerlane beigesteuerter Fasern, falls man un-
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'terstellte, das Kerlane bestehe ausschlieBlich aus mehr

als 10 mm langen Fasern, d.h. es sei von kirzerern Fasern
und Perlen frei. Hinsichtlich der kiirzeren Fasern wird man

dies tatsdchlich zugunsten der Beschwerdefithrerin in
. erster Naherung unterstellén’dﬁrfen, weil bei einem Maxi-

| '«>mum der Haufigkeitsverteilung oberhalb von 50 mm, wie es

der Ker1ane—Prospekt ausweist, die Anzahl Fasern mit weni-

ger als 10 mm zu vernachlassigen sein dirfte.

. Dagegen enthélt'das fur die Herstellung des vorbenutzten
"Prddukts'vgrwendete'Kerlane 45, Typ A, unstreitig einen

" nennenswerten Anteil Perlen. Hierzu ist anzumerken, daB

nach dén‘unWidérsprochehen Ausfihrungen der BeschWerdegeg-

. nerin wahrend der mindlichen Verhandlung nicht etwa ein

01224

Teil dieser Perlen in die Fasern integriert ist, also
soiusagén bloB Verdickungen der Fasern darstellte und
somit mangels gegenﬁeiliger Ausfihrungen in der'streit—
patentschrift dem Faserahteil zuiurechnen-wére; sondern
daB es sich bei den Perlen um eigene Bestandteile handeit,
die - wenigstens im Prinzip - durch Aﬁsschﬁtteln'von den
Fasern trennbar sind. Demnach gelangt man zur Menge der
deh Kerlane entstammenden Fasern, indem man von der
Kerlanemenge den Perlenanteil abzieht.

Streitig zwischen den Parteien ist nun, wie groB - pro-
zentuell gerechnet -~ dieser Perlenanteil ist: Die Be-
schwerdefiihrerin verweist auf den Prospekt geméB‘Anlage E,

- wo auf Seite 2, Abschnitt "Physikalische Eigenschaften",

Zeile's, der "Anteil des Nichtfasermaterials" mit 8% an-
gegeben ist; sie schlieft daraus auf einen Perlenanteil
von héchstens 8%. '

Die Beééhwerdegegnerin bezeichnet es dagegen als "bran-

cheniiblich", daB in den "Nichtfaseranteil" bloB Fremd-
kérper einer GréBe von mehr als 250 pm einbezogen werden.
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In Wahrheit enthalte selbst das von SEPR an sie selbst ge-
lieferte Produkt "Spezial-A" (vgl. Anlage C zur Eiﬁ-
spruchsschrift, Seite 4, eingeriickte Zeilen der unteren
Seitenhdlfte), aus den ein Teil der Perlen ausgeschittelt
wurde, noch bis zu 30%, das Produkt "Normal-A" sogar bis
zu 50% Perlen. Sie stitzt diese Behauptung mit einem Hin-
weis auf die Anlage Al zu ihrer Eingabe vom 11. Au-

gust 1986, woraus von ihr vorgeschriebene Sollwerte von

= 18,0 > 100 ym + £ 6,0 > 250 um, d.h. von insgesamt 24%
Perlen sowie im konkreten Fall ein tatsidchlicher Durch-
schnittswert von 25,8 + 5,6 = 31,4% Perlen zu entnehmen
sind. Da das Produkt "Spezial-A" nur an sie selbst gelie-
fert worden sei, stelle ein Perlenanteil von 30% noch eine
fur die Beschwerdefithrerin sehr ginstige Schatzung dar.

Nach Uberzeugung der Kammer sind die vorstehenden Darle-
gungen der Beschwerdegegnerin glaubhaft, zumal diese Dar-
legungen von der als Einsprechenden beweispflichtigen Be-
schwerdefihrerin nicht im Tatsdchlichen, sondern nur durch
Verweis auf die nach Auffassung der Kammer gering zu ge-
wichtende "Faustregel" von Seite 5, Zeilen 38 ff, der
Streitpatentschrift angegriffen werden. Die Kammer legt
ihren weiteren Uberlegungen daher einen Perlenanteil des
Kerlane 45, Typ A, von 30% zugrunde. Ausgehend von dem
dichtekorrigierten Kerlane-Anteil von 11,84% gemif Unter-
abschnitt 7.5.2 ergibt sich somit ein vom Kerlane beige-
steuerter Faseranteil von 11,84 x 0,7 = 8,13%.

Zahlt man hierzu noch die von beiden Beteiligten diskus-
sionslos ohne Korrektur eingesetzten 2% Glasfasern, so
gelangt man zu einem Faseranteil von 10,3%. Ob dieser Pro-
zentsatz, wie die Beschwerdegegnerin entgegen der Be-
schwerdefihrerin meint, zur Beriicksichtigung einer beim
Mischen und Pressen eintretenden Faserzerkleinerung weiter
um einen "Erfahrungswert" von 25%,-also auf etwa 7,7%, zu
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kiirzen ist oder nicht, kann dahingestellt bleiben, da
schon der Wert von 10,3% deutlich unterhalb der nunmehr

beanspruchten Untergrenze von 12% Langfaseranteil gemaf

. Streitpatent liegt, Merkmal (d) somit in jedem Falle neu

ist und demfgeltenden Anspruch 1 Neuheit verleiht.

' Zu untersuchen bleibt, ob der Gegenstand von Anspruch 1

auf erfihderischer Tatigkeit beruht.

Nach_den unwiderlegten'Ausfﬁhrungen der Beschwerdegegnerin

dienen bei dem durch die Vorbenutzungsform reprisentierten
- Stand der Technik die Fasern blof dem Zusammenhalt des
Prefstoffs; sie vermégen diesem dort aber keine erhebliche

Festigkeit, insbesondere keine nennenswerte Biegbarkeit

' bei gleichzeitig hoher Biegefestigkeit im Sinne der be-
- stehenden Aufgabe zu verleihen.

Es ist zwischen den Beteiligten unstreitig, daB es Fach-
leuten des einschldgigen Gebietes zum Prioritétszeitpunkt
geldufig war, d.h. dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen
ist, daB eine Erhdhung des Anteils an Fasern (gleich
welcher Lange) zu einer Verschlechterung der Warmedimm-

eigenschaften fihrt. Gegen eine nennenswerte Erhdhung des

Faseranteils bestand daher von vornherein ein gewisses -

Hemmnis, d.h. der Fachmann wirde an sie nur dann ernsthaft
denken, wenn schon geringfﬁgig mehr Fasern in anderer Hin-
sicht deutliche Vorteile versprachen, und er wirde auch

dann mit der Erhéhung sehr vorsichtig veffah:en.

¥

Nun hat die Beschwerdefithrerin zwar behauptet, es sei
ébenfalls bereits zum Prioritidtszeitpunkt allgemeines
Fachwissen gewesen, daf lange Fasern die Biegefestigkeit
von PreBstoffen erhdhen; die Beschwerdegegnerin bestreitet
dies jedoch, und die als_Einsprechendé beweispflichtige
Beschwerdefithrerin hat ihre Behauptdng in keiner Veise -
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etwa durch Vorlage dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen-
der vorverdffentlichter Literatur - belegt. Somit kann
diese Behauptung nicht als erwiesen gelten und muf die Er-
héhung der Biegefestigkeit durch VergréBerung des Lang-
faseranteils als tberraschend angesehen werden.

Falls der Fachmann ibrigens dennoch - auf Grund irgend-
welcher, nicht ersichtlicher Erwagungen - versucht hitte,
den Faseranteil zu erhdéhen, und zwar vorsichtig, um eine
zu starke Verschlechterung der Warmedammeigenschaften zu
vermeiden, so hdtte er einerseits - vgl. Fig. 2 und 3 in
den Zeichnungen der Streitpatentschrift - noch keine ins
Gewicht fallende Verbesserung der mechanischen Eigen-
schaften konstatiert; andererseits ware er bald mit den
auf Seite 8, Zeilen 9 bis 16, der Streitpatentschrift
erwdahnten Probleme konfrontiert gewesen. (Die Beschwerde-
fihrerin will zwar auf Grund einer als geheimes Know-how
bezeichneten Vorbehandlung der zu mischenden Komponenten
keine solchen Probleme haben; dies erscheint jedoch »
mangels allgemeiner Verfigbarkeit dieses Know-how unbe-
achtlich.)

Der Durchschnittsfachmann ware daher auch im Falle solcher
Versuche nicht zum Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpa-
tents gelangt. Nach allem beruht dieser Gegenstand daher
auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Anspriiche 10, 12 und 13 richten sich auf ein Herstel-
lungsverfahren fur den Prefstoff bzw. auf Anwendungsformen
des Prefstoffes nach Anspruch 1. Ihr Gegenstand ist daher
ebenfalls neu und beruht auf derselben erfinderischen
Idee; sie sind daher gleichfalls patentfihig.
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10. Die abhangigen Anspriiche 2 bis 9, 11, 14 bis 19 und 20
~ werden von der Patentfihigkeit der Anspriche 1 bzw. 10
bzw. 13 bzw. 12 und, 13 getragen.

Entscheidungsformel

V‘1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2.  Die Sache wird an die erste Instanz zuriickverwiesen mit
der Auflage, das Patent auf der Grundlage der in der mind-

- lichen Verhandlung ilberreichten Unterlagen aufrechtzuer-
. halten.

Der Geschiftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

&
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