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Sachverhalt und Antréage
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D e Beschwerdegegnerin ist |nhaberin des européischen
Patents Nr. O 469 383, das auf der G undl age der

eur opai schen Patentanmel dung Nr. 91 111 881.8 mt

11 Ansprichen erteilt wurde.

Di e einzi gen unabhéngi gen Anspriche, d. h. Anspruch 1
und 10, und der abhangi ge Anspruch 11 |auteten in der
erteilten Fassung wi e folqgt:

"1. Optisches Ubertragungsel enent (OE) mit nindestens
einem Lichtwel l enleiter (LW der |ose imlnneren einer
zwei schi chti g ausgebi |l deten Schut zhil | e angeordnet i st,
wobei die Innenschicht (I'S) aus ei nem Pol ycar bonat
besteht und di e Auf’enschicht (AS) als nicht spannungs-
ri Benpfindliche Schutzschicht ausgebil det ist,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR di e AuBRenschicht (AS) aus ei nem Material besteht,
dessen Kristallisation m ndestens 70 % erreicht und dal
die Kristallisationstenperatur (Tk) der Aul3enschicht
(AS) unter der Erweichungstenperatur (Te) des fur die

| nnenschicht (1S) verwendeten Pol ycarbonates liegt."

"10. Verfahren zur Herstellung ei nes optischen

Uber t ragungsel ement es nach ei nem der vorhergehenden
Anspr lche,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR die Innenschicht (I'S) und die AuBBenschicht (AS)
durch Koextrusionsverfahren hergestellt wurden,

daR das optische Ubertragungsel enent (OE) nach der

Urhil | ung abgekihlt wird, dalR die von aullen nach innen
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fortschreitende Abkihlung durch die bei der
Kristallisation des der Aullenschicht (AS) freigesetzte
Warme verzogert wird und dall der Erhartungsprozel3 des
Pol ykar bonat - Materi al s der I nnenschicht (IS) im
wesent | ichen fortschreitend von i nnen nach aul3en
erfolgt.”

"11. Verfahren zur Herstellung eines optischen

Ubert r agungsel enent es nach Anspruch 10,

dadur ch gekennzei chnet,

dall der Abkuhl ungsprozeld so durchgefihrt wrd, dal
nmbgl i chst weni g ei ngefrorene Spannungen in der aus
Pol ykar bonat Mat eri al gebil deten I nnenschicht (1S)

erzeugt werden."

D e Beschwerdef dhrerin hat Einspruch gegen das Patent

er hoben und geltend genacht, dafl3 die Erfindung i m Patent
nicht so deutlich und vollstéandig offenbart sei, dal ein
Fachmann si e ausfidhren kdnne, und dal3 aul3erdem u. a. der
CGegenstand des Patents imHi nblick auf die Entgegen-

hal tungen E3 = EP-A-151 743 und E1 = EP-A-178 373, die
in der urspriunglich eingereichten Annel dung bzw. im

Eur opdi schen Recherchenbericht zitiert waren, und auf
di e neu ei ngefihrte Entgegenhaltung E2 = DE-B-2 513 722,

ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Der Ei nspruch wurde zuridckgew esen

Di e Ei nspruchsabteilung hat ihre Entscheidung im

wesent|ichen wi e fol gt begrindet:

Da der Fachmann in der Lage sei, alle Ausdricke im
Pat ent unzwei deutig zu interpretieren, seien die

Ei nwendungen, dalR di e Erfindung nicht genigend offenbart

YA
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wor den sei, nicht Uberzeugend.

Di e aus E3 oder El1 bekannten optischen Ubertragungs-

el enente wi esen zwar ei ne |Innenschicht aus Pol ykar bonat
auf, enthielten jedoch kei ne Aul3enschi cht aus ei nem
Material, dessen Kristallisation m ndestens 70 %
erreicht und bei demdie Kristallisationstenperatur der
AufRenschi cht unter der Erwei chungstenperatur des fur die
| nnenschi cht verwendet en Pol ycarbonates |liegt. Bei dem
aus E2 bekannten El ement sei keine I nnenschicht aus

Pol ykar bonat vor gesehen

Zur LOsung des Probl ens der Spannungsri Renpfindlichkeit
der I nnenschicht aus Pol ykarbonat seien sowohl in E3 als
auch in E1 MaRBnahnmen vorgeschl agen worden. Daraus se

j edoch der Zusammenhang zw schen den beanspruchten

Mer kmal en der Kristallisation und der Erwei chungs-
tenperatur einerseits, und der reduzi erten Spannungs-

ri Benpfindlichkeit andererseits, nicht direkt
ersichtlich. Das gleiche gelte fur E2 und di e anderen
Ent gegenhal t ungen. Daher beruhe der Cegenstand des

Patents auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Di e Beschwerdefuhrerin (Ei nsprechende) hat gegen diese

Ent schei dung Beschwer de ei ngel egt.

I n Vorbereitung der von der Beschwerdefihrerin

hi | f swei se beantragten mindlichen Verhandl ung hat die
Beschwer degegnerin mt Schriftsatz vom 16. Oktober 1998
ei nen neuen Satz von 9 Ansprichen sowe fur die
Beschrei bung neue Seiten 2, 3 und Seiten 1 und 2 einer

ei nzuf tgenden Anl age A ei ngereicht.

Der einzi ge unabhangi ge Anspruch, der nach Erkl arung der
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Beschwer degegnerin aus ei ner Konbination der erteilten
Anspriuche 10, 11 und 1 besteht, lautet we folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines eine zweischichtige
Schut zhidl I e und m ndestens einen | ose imlnnern der
Schut zhil I e angeordneten Lichtwellenleiter (LW

auf wei senden opti schen Ubertragungsel enents (OE) durch

Ausf ihren der fol genden Schritte:

a) Erzeugen einer aus ei nem Pol ycarbonat bestehenden
| nnenschicht (1S) und einer als nicht spannungs-
ri Benpfindliche Schutzschicht ausgebil deten
AufRenschi cht (AS) durch Anwendung des Verfahrens der
Koext rusi on, wobei der Kristallisationsgrad des die
AuBBenschicht (AS) bildenden Materials m ndestens 70 %
betragt und seine Kristallisationstenperatur
unter hal b der Erwei chungstenperatur des Pol ycar bonats

l[iegt;

b) Abkuhl en der Schutzhille und des darin angeordneten
Lichtwellenleiters (LW derart, dal3 die bei der
Kristallisation des Materials der Aufenschicht (AS)
freigesetzte Warne di e von auf’en nach innen
fortschreitende Abkihlung der Schutzhille verzdgert,
di e aus Pol ycarbonat bestehende | nnenschicht (I'S) im
wesent | i chen von innen nach aul3en fortschreitend
erhartet und in ihr somt nbglichst weni g Spannungen

er zeugt und ei ngefroren werden."

Es wrde am 11. Novenber 1998 nmindlich verhandelt, und
di e Beschwerdegegnerin hat beantragt, die Beschwerde
zur ickzuwei sen und das Patent in gedndertem Unfang

aufrecht zuerhalten, mt
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Ansprichen 1 bis 9, eingereicht mt Schriftsatz vom
16. Okt ober 1998;

Beschrei bung: Seiten 2, 3 und Seiten 1 und 2 der
Anl age A, eingereicht mt gleichem Schriftsatz;
und Seiten 4 und 5 der Patentschrift;

Figuren 1 bis 6 der Patentschrift, und

der in der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten

Bezei chnung des Erfi ndungsgegenst ands.

Di e Beschwerdegegnerin hat ihren Antrag i mwesentlichen

wi e fol gt begrindet:

Di e Anderungen, die zum vorliegenden Antrag flhren,

er geben sich i nsbesondere aus der Konbi nati on der
erteilten Anspriche 1, 10 und 11, und die jetzt
angegebene Auf gabe hat eine G undl age in der
ursprunglich eingereichten Annel dung, in der die
besondere Wrkung der beanspruchten Koextrusion betont
wur de. Di ese Anderungen sind sonit zulassig. Die

O fenbarung der Erfindung ist ausreichend und die

Anspr iche sind Kkl ar.

Ei n Koextrusionsverfahren fur die Losung der Probl ene
der Spannungsri RBenpfindlichkeit in optischen Kabeln, we
es imvorliegenden Anspruch 1 angegeben ist, ist dem
Stand der Techni k auf di esem besonderen Gebi et nicht zu
ent nehnen, so dal der Anspruch auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruht.

3048. D
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VIIl. Die Beschwerdefihrerin, die mt Brief vom
21. Oktober 1998 mitgeteilt hatte, dalR sie an der
anber aunt en mindl i chen Ver handl ung ni cht teil nehnen
wer de, dalR sie jedoch ihren Antrag auf Wderruf des
Patents aufrechterhalte, hat widhrend des Beschwerde-
ver fahrens kei ne besondere Begrindung gegen den Antrag
der Beschwerdegegnerin oder gegen ihre Verfahrens-
anspruche eingereicht.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Zulassigkeit der Anderungen

Es ist zuerst zu benerken, dal3 di e Beschwerdegegnerin
di e geédnderten Anspriche und Beschrei bungsseiten nicht
i nnerhal b der Frist eingereicht hat, die die Kamrer im
ZwW schenbeschei d bestimt hatte. Da jedoch die
Beschwerdef threrin in Kenntnis di eser geanderten
Anspriche von der Teil nahnme an der nundlichen

Ver handl ung absah und auf3erdem di e von der

Beschwer degegnerin ei ngerei chten Anspriche i mHi nblick
auf di e Ei nwande i m Zw schenbeschei d geédndert worden
war en, werden di ese neuen Patentunterlagen

ber Gcksi chti gt .

Der neu eingereichte Anspruch 1 ergibt sich aus der
Konbi nati on der erteilten Anspriche 10, 11 und 1. Da
sich di eser neue Anspruch auf ein Herstellungsverfahren
richtet, erstreckt sich gemaR Artikel 64 (2) EPU der

3048. D
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Schutz, der durch di esen Hauptanspruch und somt durch
das Patent gewahrt wird, auch auf die durch das
Verfahren unm ttel bar hergestellten Erzeugnisse. Damt
wer den Erzeugni sse, die durch andere Verfahren
hergestellt werden und die als Produkte i m Schutzbereich
des erteilten Anspruchs 1 |agen, vom neuen Anspruch 1
nicht mehr erfal3t, so dall das gednderte Patent dem
Erfordernis des Artikels 123 (3) EPU genugt, daR die
Anspriuche ei nes européi sche Patents nicht in der Wise
gedndert werden durfen, dall der Schutzbereich erweitert

wird.

Di e Anderungen in den Ansprichen haben auch eine Basis
an entsprechenden Stellen in der ursprunglich

ei ngerei chten Annel dung. Aulerdem i st eine Gundl age fur
di e gednderte Angabe der Aufgabe in der urspriunglich

ei ngerei chten Fassung (siehe z. B. Spalte 2, Zeilen 11
bis 38 und Spalte 7, Zeile 21 bis Spalte 8, Zeile 21) zu
finden, wo auch di e Verneidung ei ngefrorener

Rest spannungen betont w rd. Daher genugt der Antrag der
Beschwer degegnerin auch dem Erfordernis des

Artikels 123 (2) EPU, daB ein europai sches Patent nicht
in der Wise geandert werden darf, dall sein CGegenstand
Uber den Inhalt der Annel dung in der urspringlich

ei ngerei chten Fassung hi nausgeht.

3048. D
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Offenbarung der Erfindung

We in der angefochtenen Entschei dung ausgefihrt,

ent hdlt das Patent genigend Information, umdie

Erfi ndung auszuf thren. Dies wrde von der Beschwerde-
fahrerin nach der entsprechenden Schl ul3f ol gerung in der
angef ocht enen Ent schei dung auch ni cht mehr bestritten.
Da sich die vorliegende Fassung des Patents durch

Konbi nati on von Merkmal en aus Ansprichen ergibt, die
schon der angefochtenen Entschei dung zugrunde | agen, hat
sich daran nichts gedndert. Somit genugt auch der Antrag
der Beschwerdegegnerin den Erforderni ssen des

Artikels 100 b) bzw. 83 EPU, nach wel chen das

eur opai sche Patent die Erfindung so deutlich und

vol | standi g of fenbaren soll, dall ein Fachmann sie

ausf ihren kann.

Klarheit

Di e Anspriche sind klar imSinne von Artikel 84 EPU, was

ni cht bestritten wurde.

Neuheit

Ein Verfahren gemald Anspruch 1 gehért nicht zum Stand
der Technik und ist somt neu imSinne von Arti kel 54
EPU. Auch dies wurde nicht bestritten.

Erfinderische Tatigkeit

We in der vorliegenden Beschrei bung (siehe Seite 1 der
Anl age A) angegeben, bedient man sich bei der

Herstellung der in E1 beschriebenen Schutzhille far

3048. D
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einen Lichtwellenleiter zweier Extruder, wobei der
zuerst vom Li chtwel |l enl eiter durchl aufene Extruder die
aus Pol ykar bonat best ehende | nnenschicht der Hille
erzeugt, auf welche der in der Fertigungslinie dahinter
angeordnete Extruder die beispielwise aus ei nem

Pol yest er bestehende AufRRenschicht der Hulle aufbringt;
vor dem Auf bri ngen der Auf3enschicht wird das Poly-
karbonat durch die mttels einer Nadel zugefihrte
Ful I masse auf etwa 150 °C abgekihlt und dadurch

verfestigt.

Auf gabe der Erfindung ist die Schaffung eines Verfahrens
zur Herstellung eines optischen Ubertragungsel ements der
gl eichen Art, das in der aus einem Pol ykar bonat

best ehenden i nneren Hiul | enschi cht noglichst wenige

"ei ngefrorene” nechani sche Spannungen erzeugt.

D ese Aufgabe wird gel 6st durch die Merkmal e des
Ver f ahrens des Anspruchs 1,
wobei

a) eine aus ei nem Pol ycarbonat bestehende | nnenschi cht
(I'S) und eine als nicht spannungsri Renpfindliche
Schut zschi cht ausgebi | dete Aufl3enschi cht (AS) durch
Anwendung des Verfahrens der Koextrusion erzeugt
wer den, wobei der Kristallisationsgrad des die
AufBenschi cht bil denden Materials m ndestens 70 %
betragt und seine Kristallisationstenperatur
unt erhal b der Erwei chungstenperatur des Pol ycarbonats

liegt;

und wobei

3048. D
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b) die Schutzhulle und der darin angeordnete
Lichtwell enleiter derart abgekihlt wird, dal die bei
der Kristallisation des Materials der Aullenschicht
freigesetzte Warne di e von aul3en nach i nnen
fortschreitende Abkuhl ung der Schutzhille verzégert,
di e aus Pol ykar bonat best ehende I nnenschicht im
wesent | i chen von innen nach aul3en erhartet und in ihr
som t ndglichst weni g Spannungen erzeugt und

ei ngefroren werden.

Dabei ist zu bemerken, dal das Herstellungsverfahren
gemall E1 ni cht auf Koextrusion, sondern auf Extrusionen
durch zwei in Durchlaufrichtung horizontal oder vertikal
angeordnete Extruder mt verschi edenen Tenperaturen

ber uht .

Das aus E3 bekannte optische Ubertragungsel enent, dessen
den Lichtwellenleiter aufnehnmende Schutzhill e aus einer

i nneren Schicht aus Pol ykarbonat besteht, hat eine
aulBere Schi cht aus ei nem auf Pol yesterbasis gefertigten
Mat erial ; wahrend der Herstellung der Schutzhulle wrd
das Material der &uReren Schicht auf die bereits
erhadrtete und mttels eines Extruders erzeugte innere
Schi cht aus Pol ykar bonat aufgebracht. Die durch die im
vorl i egenden Anspruch 1 enthaltenen Merkmal e gewlinschte

Wrkung wird somt in E3 nicht angesprochen.

Der Mantel des aus E2 bekannten optischen Kabels ist
ebenfal | s geschi chtet aufgebaut, wobei die innere
Mant el schi cht aus Pol ystyrol oder ei nem Fl uorpol ynmer und
di e duBere Mant el schi cht bei spi el wei se aus Pol ypropyl en

oder Pol yat hyl en best ehen kdnnen. Ei n Koextrusions-

3048. D
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verfahren gemal3 dem vorliegenden Anspruch 1 ist aus dem
Dokunent E2, bei dem kein besonderes Herstell ungs-

ver f ahren angegeben ist, jedenfalls nicht zu entnehnen.

W e di e Beschwerdefuhrerin gl aubhaft vorgetragen hat,
sind die in der Beschwerdebegrindung zitierten neuen
Ent gegenhal t ungen Dokunente, die dem al |l genei nen

Fachw ssen entsprechen und somt dem Fachmann al |l genein
bekannt sind; sie geben i hmjedoch nur Information uber
t echni sche Ei genschaften von Materialien und versetzen
ihn nicht in die Lage, diese Information bei einem

Her st el | ungsverfahren gemald E1 bis E3 zu verwenden, um
i n nahel i egender Wi se zu ei nem Herstellungsverfahren
fur optischen Lichtwellenleiter gemald dem vorli egenden

Anspruch 1 zu gel angen.

Daher ergi bt sich das Verfahren gemall Anspruch 1 nicht

i n nahel i egender Wi se aus dem Stand der Technik, so dal}
es auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von

Arti kel 56 EPU beruht.

| m Gbrigen hat di e Beschwerdef Ghrerin wahrend des
Beschwer deverfahrens i hre Ei nwande nur gegen das Produkt
und ni cht gegen das entsprechende Herstellungsverfahren

gerichtet.

Da die Vorteile, die aus dem schon urspringlich
beansprucht en Herstellungsverfahren hergeleitet werden
kénnen, in der Beschwerdeerw derung betont und im

ZW schenbeschei d der Kammer positiv diskutiert wrden,
waren si e der Beschwerdef Uhrerin bekannt. Dies gilt auch
fdr die neu eingereichten, in diesem Sinne geanderten

Anspriche. Somit hatte sie ausreichend Gel egenheit, sich

3048. D
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dazu zu auRern (Artikel 113 (1) EPU).
Di e Kanmmer konmt daher zu dem Ergebnis, dal3 der
Anspruch 1 patentfédhig ist und das européi sche Patent

auf dieser Grundl age aufrechterhal ten werden kann
(Artikel 102 (3) EPU).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz
zurickverw esen mt der Auflage, das Patent in

gedndertem Unfang aufrecht zuerhalten, mt

Anspriuchen 1 bis 9 eingereicht mt Schriftsatz vom
16. Okt ober 1998;

Beschrei bung: Seiten 2, 3 und Seiten 1 und 2 der
Anl age A, eingereicht mt gleichem Schriftsatz;
und Seiten 4 und 5 der Patentschrift;

Figuren 1 bis 6 der Patentschrift, und

der in der mindlichen Verhandl ung ei ngereichten

Bezei chnung des Erfindungsgegenst ands.
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Der Geschaftstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana E. Turrini
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