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Sachverhalt und Antrage

I. Die am 20. Dezember 1990 von der Anmelderin unter
gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebihr
eingelegte und am 18. Januar 1991 begrundete Beschwerde
richtet sich gegen die am 18. Oktober 1990 ergangene
Entscheidung der Priifungsabteilung. Mit dieser
Entscheidung wurde die am 6. Januar 1988 eingereichte
europaische Patentanmeldung 88 901 236.5 (verdoffentlicht
am 26. Januar 1989 unter der internationalen
Veroffentlichungsnummer WO 89/00 618) wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit zuruckgewiesen.

II. Der angefochtenen Entscheidung lagen die am
15.'September 1990 eingereichten Patentanspriiche 1 bis 11
zugrunde, die dem Wortlaut nach aus zwei unabhdngigen und
9 abhdngigen Ansprichen bestehen. Die unabhangigen
Anspriche 1 und 11 lauten, nach Berichtigung eines
Schreibfehlers, wie folgt:

"1. Verfahren zum Herstellen von anisotropen Kohlenstoff-
fasern aus Kohlenteerpech, wonach das Kohlenteerpech vor
dem Verspinnen durch Filtration von unschmelzbaren
Bestandteilen befreit wird, anschlieBend das Pechfiltrat
in einen Dinnschichtverdampfer eingebracht und zum
Entfernen flichtiger Bestandteile destilliert wird, dann
die aus der Destillation gewonnene Pechschmelze zu
Pechfasern versponnen wird und anschlieBend die Pechfasern
oxidiert und karbonisiert werden,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Pechschmelze in dem Dunnschichtverdampfer im Zuge
der Destillation zu einem mesophasenbildenden Pech-
konzentrat aufkonzentriert und das Pechkonzentrat im Wege
einer thermischen Behandlung zu einem Mesophasenpech

umgewandelt wird.
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11. Vorrichtung zur Durchfuhrung des verfahrens nach einem
der Anspruche 1 bis 10 im Zuge der thermischen Nach-
behandlung der Pechfasern, mit zumindest

- einer unteren Drehbihne mit einem Oxidationsofen,
einer ersten Vakuumretorte, einem Carbonisationsofen
und einer Kuhlretorte, samtliche
Behandlungseinrichtungen in oben offener

Behalterbauweise,

- einer unabhangig von der unteren Drehbihne drehbaren
oberen Drehbihne mit einer Changiereinrichtung far
Behandlungsretorten zur voriubergehenden Aufnahme der

Faserablage mit den zu behandelnden Pechfasern,

- einer Beschickebene oberhalb der oberen Drehbihne mit
zumindest einer Beschickéffnung und zumindest einer
Retortendeckelaufnahme fur Retortendeckel mit Anschluf
fur Luft- und‘Inertgaszufuhr, Vakuum und Abluft,

wobei die Changiereinrichtung die Behandlungsretorten zum
AnschluB an den jeweiligen Retortendeckel von der oberen
Drehbuihne unter den betreffenden Retortendeckel uberfuhrt
und umgekehrt, und wobei die untere Drehbihne zumindest
eine Hubvorrichtung fir jeweils den Oxidationsofen, die
Vakuumretorte, den Carbonisationsofen und die Kihlretorte
aufweist und diese Behandlungseinrichtungen zur Aufnahme
der Behandlungsretorten unter die Retortendeckelaufnahme
bzw. den betreffenden Retortendeckel verfahrbar und
hochfahrbar sind sowie umgekehrt,

dadurch gekennzeichnet,

daB die untere Drehbihne (18) mit einer zweiten
Vakuumretorte (13a) und einem Graphitierungsofen (14) als
weitere Behandlungseinrichtung in oben offener
Behalterbauweise bestuckt ist."
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Im Prufungsverfahren wurden folgende Dokumente genannt:

(a) Patent Abstracts of Japan, Band 10, Nr. 107 (C-341)
(2164), 22. April 1986,

(b) Patent Abstracts of Japan, Band 10, Nr. 318
(C-381) (2374), 29. Oktober 1986,

(c) FR-A-2 010 075
(d) FR-A-2 268 883 und
(e) FR-A-2 582 442.

Ihre Entscheidung stutzt die Priifungsabteilung auf zwei
von ihnen, die Dokumente (a) und (c).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei demgegenuber nicht
erfinderisch, da die in (a) nicht aufgefithrten
Verfahrensschritte aus (c) bekannt seien und zudem vom
Fachmann beachtet werden miaften, um Kohlenstoffasern zu
erhalten.

Im Gbrigen kénne der Fachmann auch keinen technischen
Unterschied in bezug auf die Wirkung zwischen
"Destillation" und "Aufkonzentrierung" erkennen. Es lasse
sich auch nicht feststellen, wann die Destillation aufhére

und die Aufkonzentrierung beginne.

Dem widerspricht die Beschwerdefihrerin und macht geltend,
die Patentanmelderin habe sich zum Ziel gesetzt, das in
der nicht vorverdéffentlichten DE-A-3 703 825 beschriebene
Veffahren dahingehend zu verbessern, daB8 sich anisotrope
Kohlenstoffasern rationell und wirtschaftlich,
insbesondere durch geringe Energie- und Inertgasverbrauche

herstellen liefien.
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Zur erfinderischen Tatigkeit fuhrt sie ferner aus, daB
hierbei lediglich die japanischen Literaturstellen (a) und
(b) in Betracht zu ziehen seien, wobei in (a) bereits ein
Kohlenteerpech mit einer 100%igen Mesophase zur Verfugung
stehe, wadhrend nach (b) ein hydrierter schwerer Asphalt
Verwendung finde. Nach (b) sei eine zweistufige Warme-
behandlung erforderlich, deren letzte Stufe in einem
Dinnschichtverdampfer durchgefihrt werde. Erfindungsgemaf
erfolgten im Dinnschichtverdampfer eine Aufkonzentration
zu einer mesophasenbildenden Pechfraktion und danach eine
thermische Behandlung zu einem Mesophasenpech. Diese
einfache Moéglichkeit der Erzielung eines Mesophasenpechs,
welches sich hervorragend zu Kohlenstoffasern verarbeiten
lasse, sei nicht vorhersehbar gewesen.

Die Beschwerdefihrerin stellte den Antrag,
1. die Entscheidung der Prufungsabteilung aufzuheben,

2. das nachgesuchte Patent mit den am 15. September 1990
eingereichten Patentanspriuchen und einer noch
nachzureichenden angepaBten Beschreibungseinleitung zu

erteilen,
3. eine mindliche Verhandlung anzuberaumen.

Nach Ladung zur mindlichen Verhandlung teilte die
Beschwerdefihrerin mit, sie beantrage nunmehr Entscheidung
nach Aktenlage, weshalb der angesetzte Termin der
mﬁndlicheh Vefhandlung aufgehoben werden koénne. Dies
erfolgte durch Verfigung des Kammervorsitzenden.
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Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zuléssig.

2. Gegenstand von Anspruch 1 ist ein Verfahren zum Herstellen
von anisotropen Kohlenstoffasern aus Kohlenteerpech.

Dieses Verfahren umfaBt folgende Verfahrensschritte:

a) Befreiung von unschmelzbaren Bestandteilen durch
Filtration,

b) Destillation des Filtrats in einem Dunnschicht-
verdampfer zu einem mesophasenbildenden Konzentrat,

c) thermische Behandlung des Konzentrats, wobei dieses in

ein Mesophasenpech umgewandelt wird,
d) Verspinnen des Mesophasenpechs,
e) Oxidation und Karbonisierung der Pechfasern.

3. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist klar im Sinne des
Art. 84 EPU, da er dem Fachmann eine eindeutige Lehre
vermittelt, welche Abfolge von Verfahrensschritten zur
Erzielung der anisotropen Kohlenstoffasern einzuhalten
ist. Die Kammer hat auch hinsichtlich Verfahrensschritt b)
keine Zweifel daran, daB dem Fachmann klar ist, wie er die
Destillation im Dinnschichtverdampfer zur Erzielung des
Konzentrats durchzufihren hat (vgl. hierzu die
gattungsgleiche, im Recherchenbericht genannte EP-A-
84 237, insbesondere S. 12 und den letzten Abs. auf
S. 21). ' :
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Die Prufungsabteilung fihrte hierzu zutreffend aus, daB
der urspringlich beanstandete Mangel an Klarheit seit der
Eingabe vom 13. September, eingegangen am

15. September 1990, in dem Sinne ausgerdumt sei, daB die

Aufkonzentrierung der Destillation gleichzusetzen sei.

Zum Zuruckweisungsgrund mangelnder erfinderischer
Tatigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 sagte die
angefochtene Entscheidung unter Hinweis auf den
vorangegangenen Bescheid vom 22. Januar 1990 lediglich,
daf die in der Entgegenhaltung (a) nicht aufgefihrten
Verfahrensschritte aus der Entgegenhaltung (c) bekannt
seien und zudem vom Fachmann beachtet werden muBften, um
Kohlenstoffasern zu erhalten. Im genannten Bescheid war
u. a. ausgefuhrt worden (s. Punkt 1), aus (a) sei es
bekannt, ein Kohlepech in einem Dinnschichtverdampfer
einer thermischen Behandlung zu unterziehen, wobei
offenbar ein Mesophasenpech erhalten werde, ohne daf auch
nur mit einem Wort auf den Vortrag der Anmelderin
eingegangen worden wér, wonach gemdf (a) ein Mesophasen-
pech mit 100%iger Mesophase einer gegebenenfalls
zweistufigen Warmebehandlung unterworfen werde (Eingabe
vom 21. Juli 1989). Dieser Vortrag wurde von der
Anmelderin in Beantwortung des genannten Bescheids
wiederholt (vgl. Eingabe vom 19. April 1990 unter II.),
worauf die Prifungsabteilung aber ebensowenig in ihrem
Bescheid vom 6. Juni 1990 oder in den Grunden der -
angefochtenen Entscheidung einging. Auch ist nicht zu
erkennen, was der fruher geruigte und jetzt als ausgeraumt
anerkannte Mangel an Klarheit mit der nach Auffassung der
Prifungsabteilung fehlenden erfinderischen Tatigkeit zu
tun haben soll. Derart rudimentdre Ausfihrungen geniigen
nicht der Begrﬁndhngspflicht der Regel 68 (2) EPU und
stellen einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der schon
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fir sich allein die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung unter Riickzahlung der Beschwerdegeblhr
rechtfertigte (Regel 67 EPU).

Im Sinne einer ékonomischen Verfahrensfihrung hat sich die
Kammer dennoch der Aufgabe unterzogen, die Patentfahigkeit
des Gegenstands von Anspruch 1 im Hinblick auf die im

Prifungsverfahren genannten Druckschriften (a) bis (e) zu

untersuchen.

Unter diesen Druckschriften beschreibt (a) ein Verfahren,
das von einem Mesophasenpech ausgeht, das thermisch
behandelt wird, wogegen gemdf Streitpatent das Teerpech
erst durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1
genannte Behandlung in ein Mesophasenpech uberfuhrt werden
soll.

Die Druckschriften (c), (d) und (e), haben ékonomischere
Verfahren zum Ziel, wobei insbesondere (d) und (c) die
Verfahrensdkonomie durch Verringerung der Behandlungs-
zeiten erhéhen. Sie beschreiben die Herstellung von
Kohlenstoffasern, geben jedoch keine Auskunft dariber, ob
diese aus Mesophasenpech hergestellt werden bzw. ob sie
isotrop oder anisotrop sind.

Druckschrift (b) beschreibt die Herstellung eines zur
Erzeugung von Kohlenstoffasern geeigneten Mesophasenpechs
durch eine zweistufige Warmebehandlung. Die Behandlungs-
zeit in der ersten Stufe betragt vorzugsweise 20 - 90 Min.
und in der zweiten Stufe 5 Min..

Die Kammer betrachtet (b) als nachstkommenden Stand der
Technik und sieht hiervon ausgehend die Aufgabe der
vorliegenden Anmeldung darin, ein zu (b) alternatives
Verfahren vorzuschlagen.
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6.1 Die Kammer hegt aufgrund der Ausfuhrungen in der
Patentanmeldung keine Zweifel an der tatsichlichen Lésung

dieser Aufgabe mit den im Anspruch angegebenen Mitteln.

6.2 Dagegen sieht die Kammer die auf Seite 2, Zeile 30 bis
Seite 3, Zeile 4 der Streitanmeldung definierte Aufgabe
nicht als glaubhaft geldst an. Wie sich u. a. aus Seite 5,
Zeilen 26 bis 30 ergibt, betragt die Behandlungsdauer in
einer Stufe zur Erzielung eines 60%igen Mesophasenpechs
30 Min. und zur Erzielung eines 75%igen Mesophasenpechs
60 Min.. Die Verweilzeit im Dunnschichtverdampfer liegt
nach Seite 4, Zeilen 25 bis 28 bei unter einer Minute bei
Uber 200 °C und bis zu 1 mbar. Hieraus ergibt sich eine
rechnerisch ermittelbare Gesamtverweilzeit fur beide
Stufen, die Uber der in (b) angegebenen Verweilzeit von
z. B. 20 Min. in der einen und 5 Min. in der andere Stufe

liegt.

7. In keiner der genannten Entgegenhaltungen wird ein
Verfahren beschrieben, in dem eine von unschmelzbaren
‘Bestandteilen befreite Pechschmelze in einem Dinnschicht-
verdampfer zu einem mesophasenbildenden Konzentrat
aufkonzentriert und anschliefend im Wege einer thermischen
Behandlung zu einem Mesophasenpech umgewandelt wird. Somit
gilt das beanspruchte Verfahren als neu, wobei sich eine
detailliertere Begrindung erubrigt, da die Neuheit nicht

angezweifelt wurde.

8. Was die érfinderische Tatigkeit betrifft, so ist zunachst
zu untersuchen, ob (b) allein das beanspruchte Verfahren
nahelegt. Dieses Dokument beschreibt die Herstellung eines
Mesophasenpechs aus einem hydrierten schweren Asphalt mit
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toluolunléslichen Anteilen von 10 - 15 % durch zweistufige
thermische Behandlung. Fir die Warmebehandlung werden

folgende Daten angegeben:

I) die Warmebehandlung in der ersten Stufe findet bei
normalem oder erhdéhtem Druck statt, so daB weniger als
2 % chinolinunlésliche Anteile gebildet werden,
vorzugsweise wird 20 bis 90 Min. bei einer Temperatur
von 430 bis 500 °C behandelt, wobei sich kaum
Mesophase bildet;

I1) die Warmebehandlung in der zweiten Stufe erfolgt in
einem Dinnschichtverdampfer bei 430 bis 550 °C und
dauert vorzugsweise 5 Min., wobei der Druck stets
weniger als 30 Torr betragt und sich 60 bis 100 %
toluolunlésliche Anteile bilden und die Mesophase
einen Erweichungspunkt von 250 bis 360 °C hat.

Wesentlich fur die zweistufige Behandlung nach dem in der
Streitanmeldung beanspruchten Verfahren ist demgegenuber,
daB in der ersten Stufe eine Destillation zu einem
mesophasenbildenden Pechkonzentrat, d. h. nach Seite 4,
Zeilen 26 bis 28 kurze Verweilzeit bei vermindertem Druck,
und in einer zweiten Stufe eine thermische Behandlung zu
einem Mesophasenpech erfolgt (S. 5, 2. 19 - 30).

Aus (b) konnte der Fachmann keinen Hinweis darauf
entnehmen, daB eine Anderung der dortigen Reihenfolge der
Stufen I und II, d. h. zu II vor I, in der dann ersten
Stufe ein mesophasenbildendes Konzentrat und dann in einer
zweiten Stufe Mesophasenpech gebildet wirde. Dokument (b)
allein konnte das beanspruchte Verfahren daher auch nicht
nahelegen.
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9. Es bleibt zu untersuchen, ob eines der anderen im
Verfahren befindlichen Dokumente eine solche Losung der

vorgenannten Aufgabe nahelegte.

Fur die Beurteilung dieser Frage kommt nur (c) ernsthaft
in Betracht, da (a) bereits von der Mesophase als
Ausgangsstoff ausgeht, (d) das destillierte Material
direkt verspinnt und (e) einen Film mit einer Dicke von
maximal 5 mm einer Warmebehandlung vor dem Verspinnen
unterwirft; nur (c) beschreibt eine Fraktionierung unter
vermindertem Druck und eine daran anschliefende thermische
Behandlung. Dem Dokument (c) ist aber nicht zu entnehmen,
ob im Laufe dieser Behandlung Uberhaupt ein Mesophasenpech
gebildet wird. Der Fachmann konnte ihm deshalb keinen
Hinweis darauf entnehmen, daB bei einer Umkehr der
Verfahrensschritte I und II von (b) das gewunschte
Mesophasenpech erhalten werden kann.

Der Gegénstand des Anspruchs 1 beruht deshalb auf
erfinderischer Tatigkeit. Gegen die Patentfdhigkeit der
abhdngigen Anspriche 2 bis 10 bestehen ebenfalls keine
Bedenken.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die Entscheidung der Prifungsabteilung wird aufgehoben.
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2. Die Sache wird an die Prufungsabteilung zuruckverwiesen
mit der Weisung, die Prufung des Anspruchs 11 in der
Fassung vom 15. September 1990 vorzunehmen und bei dessen
Patentfdhigkeit nach Anpassung der Beschreibung ein Patent

zu erteilen.

3. Die Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

F. Antony
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