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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Mit der am 16. April 2013 zur Post gegebenen
Entscheidung hat die Einspruchsabteilung das

europaische Patent Nr. 1 649 183 widerrufen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass keiner
der damals geltenden Antrage, die Erfordernisse des
Artikels 83 EPU erfullt.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) form- und fristgerecht Beschwerde

eingelegt.

Eine miindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer
fand am 22. November 2016 statt.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage des
zuletzt im Einspruchsverfahren geltenden Hauptantrags
oder der zuletzt im Einspruchsverfahren geltenden
Hilfsantradge 2 bis 8. Zudem beantragte sie die

Rickerstattung der Beschwerdegebiihr.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.

Anspruch 1 in der der angefochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden Fassung (Hauptantrag) lautet wie
folgt:

"Verwendung eines ein Kohlefasergewebe (8) und einen
aushartbaren Kunststoff umfassenden verdichteten
Werkstoffs flir einen Synchronring (10) mit einem

Tragkdrper (5) aus Metall, umfassend eine konische
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Reibflache (9), wobeil der verdichtete Werkstoff als
eine Reibschicht (14) mit einer Dicke von 0,2mm bis
0,6mm auf der Reibflache (9) des Synchronrings (10)
aufgebracht ist, und

wobei der Werkstoff derart verdichtet ist, dass die

Reibschicht (14) bei einer Flachenpressung mit 10 N/mm?

eine Dickendnderung von weniger als 0,015 mm aufweist."

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 2 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemaBl Hauptantrag dadurch, dass der Ausdruck

"aushartbarer Kunststoff" durch "Harz" ersetzt wurde.

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 3 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 durch das zusatzliche

Merkmal, wonach

"der Werkstoff derart temperaturbehandelt ist, dass ein

Harzanteil in Kohlenstoff umgesetzt ist".

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 unterscheidet sich
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 durch das zusatzliche

Merkmal, wonach

"der umgesetzte Kohlestoff abschlieBend durch Harz

fixiert ist".

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 5 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 durch das zusatzliche

Merkmal, wonach

"Gewebeberge (15) des Kohlenfasergewebes abgeflacht
sind und teilweise durchgangige Restporen (16)

vorliegen"



- 3 - T 1367/13

Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemal Hauptantrag durch das zusatzliche

Merkmal, wonach

"das Kohlefasergewebe ein einseitiges Gewebe ist, bei
welchem eine Grat- und Riefenstruktur auf einer Seite
des Kohlefasergewebes starker ausgepragt ist als auf
den [sic] anderen Seite, wobei die starker
strukturierte Seite des Kohlefasergewebes als Reib-
oberfldche vorgesehen wird, wahrend die glattere Seite
fir eine Klebeverbindung mit dem Synchronring (10)

vorgesehen wird".

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 7 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 durch das zusatzliche

Merkmal, wonach

"das Kohlefasergewebe aus Faserstrange (7) aus
thermisch stabilisierten und carbonisierten Polyacryl-
nitrilfaden hergestellt ist, wobei ein Kohlenstoff-
gehalt der Faserstrange (7) im Bereich zwischen 80% und
95% liegt".

Anspruch 1 gemadB Hilfsantrag 8 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 durch das zusatzliche

Merkmal, wonach

"der Werkstoff einen massebezogenen Harzanteil im
Bereich von 25 bis 30 % aufweist, und wobei die Reib-
schicht eine fiur einen Olfluss geeignete Riefenstruktur

mit Oberflachenrauhigkeiten von 30 bis 50 pm aufweist™.

Im Hinblick auf die Ausfiihrbarkeit aller Antrage
verwies die Beschwerdefiithrerin auf ihr schriftliches
Vorbringen. Dort hatte sie vorgetragen, dass die

Beschreibung eines Patents nicht so formuliert werden
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brauche, dass diese eine Gebrauchsanleitung fir Laien
darstelle. Vielmehr reiche es aus, wenn der Fachmann
unter Anwendung des einschlagigen Fachwissens wisse,
was zu tun sei. Entgegen der Meinung der Einspruchs-
abteilung sei fir den vorliegenden Fall als Fachmann
ein Team aus Fachleuten zu Grunde zu legen, das
einerseits Kenntnisse auf dem Gebiet der Getriebe-
synchronisierungen und Synchronringe und andererseits
Fachwissen auf dem Gebiet der Verbundmaterialien,
insbesondere basierend auf Kohlenfasergewebe und
aushartbarem Kunststoff, aufweise. Die Herstellung von
auf Kohlefaser und Harz basierten Schichten sei seit
Jahrzehnten bekannt. Die im Anspruch 1 genannte
Kompressibilitat koénne daher der Fachmann einstellen
und beeinflussen. Ferner entnehme der Fachmann der
Beschreibung, dass er die Eigenschaften der betroffenen
Verbundmaterialien, insbesondere die Kompressibilitat,
durch das Webmuster, die Faserart, und den Harzanteil
beeinflussen koénne. In diesem Hinblick wurde wahrend
der mindliche Verhandlung auf Absatz [0044] der
Beschreibung verwiesen. Zudem liege die Erfindung nicht
in der Herstellung des Werkstoffs, und es sei nicht
klar, weswegen ein nicht zur Erfindung gehdrendes

Verfahren zu fehlender Ausfihrbarkeit fihren solle.

Darilber hinaus sei von der Einspruchsabteilung und der
Einsprechenden im schriftlichen Verfahren zu Neuheit
und erfinderischer Tatigkeit Stellung genommen worden.
Solche Stellungnahmen seien ernsthafte Indizien, die
dafir spruchen, dass die Erfindung fir den Fachmann
nachvollziehbar und somit ausfihrbar sei. Deshalb seien
fir alle Antrdge die Erfordernisse des Artikels 83 EPU
erfullt.

Die unzureichende und unzulédngliche Definition des

Fachmanns in der angefochtenen Entscheidung stelle



VI.
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einen gravierenden Verfahrensmangel, der eine Rick-
zahlung der Beschwerdegebithr rechtfertige. Dariber
hinaus sei es eine Aufgabe der Einsprechenden oder der
Einspruchsabteilung gewesen, konkret, und nicht nur auf
Basis allgemeiner Annahmen, zu zeigen, dass der Fach-
mann anhand seines allgemeinen Fachwissens nicht in der
Lage sei, die Erfindung auszufiihren. Dies sei jedoch
versaumt worden, so dass die Entscheidung tber den
Widerruf des Streitpatents wohl im Wesentlichen auf
Tatsachen gestiitzt sein miisse, zu denen sich die
Patentinhaberin nicht &uBern konnte. Auch das stelle

einen Verfahrensmangel dar.

Auch die Beschwerdegegnerin verwies im Wesentlichen auf
ihr schriftliches Vorbringen. Dort hatte sie
vorgetragen, dass insbesondere das Merkmal betreffend
die Kompressibilitat der Reibschicht vom Fachmann nicht
nachgearbeitet werden kdnne. Der Fachmann erhalte aus
der Offenbarung der Streitpatentschrift keine
Information dariiber, wie er vorgehen miisse, damit er
eine Reibschicht erhalte, bei der eine Flachenpressung
mit 10 N/mm? eine Dickendnderung von weniger als 0,015
mm hervorrufe. Um die gewiinschte Widerstandsfahigkeit
zu erreichen, sei eine ganze Anzahl wvon
unterschiedlichen Parametern (Verdichtungsdriick und
Verdichtungszeit, Webmuster, Faserart, Harzanteil etc.)
zU beriicksichtigen. Wie diese Parameter zu wahlen
seien, sei aber im Patent nicht angegeben. Die Patent-
inhaberin selbst habe in ihrer Eingabe vom 10. Mai 2011
angegeben, dass es in der Erfindung darum gehe die
bekannten Werkstoffe zu verbessern, und dass dies erst

in Kenntnis der Erfindung moglich gewesen sei.

Die Tatsache, dass im bisherigen Verfahren sowohl von
der Einspruchsabteilung als auch von der Einsprechenden

auch die erfinderische Tatigkeit diskutiert worden sei,
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stelle keineswegs ein Indiz flir die Ausfihrbarkeit dar,
weilil diese Ausfihrungen sich auf den Wunsch beziehen,
eine moglichst widerstandfahige Reibschicht zu
erhalten. Deshalb erfiille keiner der Antrage die

Erfordernisse des Artikels 83 EPU.

Entscheidungsgrunde
1. Ausfihrbarkeit

Nach Anspruch 1 des Hauptantrags ist der ein
Kohlefasergewebe und einen aushédrtbaren Kunststoff
umfassende Werkstoff der Reibschicht derart wverdichtet,
dass die 0,2 bis 0,6 mm dicke Reibschicht bei einer

Flachenpressung mit 10 N/mm? eine Dickenanderung von

weniger als 0,015 mm aufweist.

Es wurde nicht nachgewiesen, dass ein verdichteter
Werkstoff mit dieser Kompressibilitat vor dem
Prioritdtsdatum kduflich erworben werden konnte. In der
Tat hat die Beschwerdefihrerin in ihrem Schreiben vom
10. Mai 2011, Seite 8, vorletzter Absatz, selbst

zugegeben, dass dies nicht der Fall war.

Um die beanspruchte Erfindung auszufiihren musste
deshalb der Fachmann, anhand seines allgemeinen
Fachwissens und der Lehre des Patents, in der Lage

sein, diesen Werkstoff herzustellen.

Die Kompressibilitat des verdichteten Werkstoffs ist
jedoch - wie von der Beschwerdefiihrerin selbst
zugegeben - nicht nur vom Verdichtungsdriick sondern von

vielen anderen Parametern, u.a. Webmuster, Faserart,
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Harz- und Graphit- oder RuBanteil, beeinflusst. Wie
diese Parameter kombiniert werden missen, um die
gewlinschte Kompressibilitat zu erreichen, ist im Patent
nicht erklart. Ein konkretes Beispiel eines Verfahren,
bei dem der beanspruchte Werkstoff hergestellt wird,
ist ebenso nicht offenbart. Es stimm zwar, dass in dem
von der Beschwerdefiihrerin zitierten Absatz [0044],
bevorzugte Bereiche flir das Harzanteil (25-50%) und die
Rauhigkeit (30-50 micron) angegeben sind. Diese Angaben
reichen jedoch nicht aus, um ein Werkstoff mit der

gewlinschten Kompressibilitat herzustellen.

Uber ein allgemeines Fachwissen, das dem Fachmann oder
dem von der Bechwerdefiithrerin erwdhnten Team von
Fachleuten ermdglichen sollte, die beanspruchte
Erfindung trotz der fehlenden Lehre des Patents

auszufiihren, wurde kein Nachweis vorgebracht.

Auch die Tatsache, dass sowohl die Einspruchsabteilung
und als auch die Einsprechende im schriftlichen
Verfahren zu Neuheit und erfinderischer Tatigkeit
Stellung genommen haben, vermag nicht die Kammer wvon
der Ausfiihrbakeit der Erfindung iberzeugen, denn diese
Stellungnahmen beweisen nicht, dass der Fachmann tber
das notwendige allgemeine Fachwissen vor dem

Prioritatsdatum verfigte.

Angesichts dieser Sachlage kommt die Kammer zum
Schluss, dass das Patent die Erfindung gemé&B Anspruch 1
des Hauptantrags nicht so deutlich und vollstandig

offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

Da Anspruch 1 gemaR aller Hilfsantrage ebenso das
strittige Merkmal umfasst, sind die Hilfsantrage aus
den selben Griinden wie der Hauptantrag nicht

gewahrbar.
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Antrag auf Ruckerstattung der Beschwerdegebihr

Die Beschwerdefilhrerin beantragt die Rickerstattung der
Beschwerdegebliihr wegen eines schwerwiegenden
Verfahrensmangels. Dieser soll darin liegen, dass die
Einspruchsabteilung eine "unzureichende und
unzuldngliche Definition des einschlagigen Fachmanns"

gegeben haben soll.

Die Einspruchsabteilung hat in der Entscheidungs-
begrindung eine Definition des Fachmanns gegeben.
Selbst wenn diese falsch sein sollte, wiirde es sich um
einen sachlichen Fehler und nicht um einen Verfahrens-
fehler handeln.

Die Beschwerdefihrerin bringt auch vor, dass die
angefochtene Entscheidung auf Tatsachen gestitzt sei,
zu denen sich die Patentinhaberin nicht duBern konnte.
Um welche Tatsachen es darum gehen sollte, hat die
Beschwerdefilhrerin jedoch nicht angegeben. In der Tat
kann die Kammer von einem Vergleich der angefochtenen
Entscheidung mit der Niederschrift der miindlichen
Verhandlung, wonach die Ausfihrbarkeit der Erfindung
ausfihrlich diskutiert wurde (zweite Halfte der Seite 1

und Seite 2), derartige Tatsache nicht entnehmen.

Deshalb liegt kein wesentlicher Verfahrensmangel vor,
der eine Riuckzahlung der Beschwerdegebihr begriinden
kénnte. Dariiber ist gemdB Regel 103(1) a) EPU die
Beschwerdegebliihr nur zuriickzuerstatten, wenn -im
Gegensatz zum vorliegenden Fall - der Beschwerde
abgeholfen oder ihr durch die Beschwerdekammer

stattgegeben wird.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Der Antrag auf Riickerstattung der Beschwerdegebiithr wird
zuriickgewiesen.
2. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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C. Moser P. Acton

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



