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4 Sachverhalt und Antrage

I.

IT.

III.

Iv.
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Auf die unter Inanspruchnahme einer Prioritat vom

28. August 1980 (Prioritatsdokument DE-A-3 032 399) am
13. August 1981 angemeldete und am 10. Marz 1982
veréffentlichte europdaische Patentanmeldung 81 106 315.5
wurde das europaische Patent EP-B1-0 046 908 erteilt. Der
Hinweis‘auﬁ die Erteilung wurde am 9. Januar 1985

bekanntgemécht. L.

Gegen das genannte europdische Patent wurde mit Schrift-
satz vom 19. August 1985 Einspruch erhoben und der
Widerruf des Patentes beantragt. Dabei stutzte die
Einsprechende ihren Einspruch auf Artikel 100, a), 52 und
56 EPU.

Am 30. Juni 1988, mit einer Zwischenentscheidung im Sinne
von Artikel 106 (3) EPU, hat die Einspruchsabteilung
festgestellt, daB der Aufrechterhaltung des europaischen
Patents EP-B1-0 046 908 in geandertem Umfang aufgrund der
in der Mitteilung gemdB Regel 58 (4) EPU vom

9. Februar 1988 angegebenen Unterlagen, Einspruchsgruinde
nach Artikeln 100 EPU nicht entgegenstehen.

Gegen die genannte Zwischenentscheidung hat die
Einsprechende mit Schriftsatz vom 25. Juli 1988,
Beschwerde erhoben und am gleichen Tag die Gebuhr bezahlt.
Sie beantragt, die angefochtene Zwischenentscheidung
aufzuheben und das Patent im Umfang der Anspruche 1 bis 7
zu widerrufen. Hilfsweise wird eine mundliche Verhandlung
beantragt. o ‘ “
In ihrer Beschwerdebegrindung (Schriftsatz wvom

20. Oktober 1988, eingegangen am 24. Oktober 1988) hat die
Beschwerdefuhrerin vorgebracht, daB dem gesamten gultigen

Schutzbegehren die fur die Patentfahigkeit zu fordernde
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erfinderische Tatigkeit nicht zugebilligt werden kann. Sie
weist darauf hin, daB die in dem strittigen Patent
veroffentlichte Lehre in erster Linie in einem Verfahren
zur Imprdgnierung bzw. Trankung einer mit supraleitenden
Leitern herzustellenden Magnetwicklung zu sehen sei.

Sie stellt daher fest, daB der hier angesprochene Fachmann
zur Herstellung solcher Wicklungen sich fragen muBte,
welche Impriagniertechniken ihm am Prioritatstag zur
Verfiigung standen; daB, zur Beantwortung dieser Frage, er
sich auch der Kenntnisse eines Fachmannes der Impragnier-
techniken bedienen kénnte, und daB das Fachwissen eines
solchen Fachmannes mit heranzuziehen sei bei der
Beurteilung, ob eine erfinderische Tatigkeit in allen
MaBSnahmen gemdB dem gultigen Patentanspruch 1 zu sehen sei
(vgl. Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer

T 32/81, ABl. EPA 1982, 225 bis 229).

Die Beschwerdefihrerin stutzt ihre Beschwerdebegrundung
auf folgende Beweismittel:

D1) DE-B-2 856 885,
D2) DE-A-2 709 300,

D3) "Kautschuk und Gummi-Kunststoffe", 23. Jahrgang,
Nr. 11, 1970, Seiten 574 bis 580,

D4) "Kunststoff-Rundschau", Juni 1972, Heft 6, Seiten 536
bis 304,

D5) "IEEE Transactions on Magnetics", Vol. MAG-11, Nr. 2,
Marz 1975, Seiten 536 bis 539,

D6) "IEEE Tansactions on Magnetics", Vol. MAG-15, Nr. 1,
Januar 1979, Seiten 143 bis 144, und
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D7) Bericht des "Science Research Council" (Rutherford
High Energy Laboratory, Chilton, GB) mit dem Titel
"The Impregnation of Superconducting Windings with
Epoxy Resins" (Verfasser: B. Colyer; Veroffent-
lichungs-Nr.: RHEL/R 264, Dezember 1972).

Auf die Beweismittel D2 bis D6 hat die Beschwerdefiihrerin

erst nach Ablauf der Einspruchsfrist hingewiesen.

Das Beweismittel D7 hat die Beschwerdefilhrerin zum ersten

Mal in ihrer Beschwerdebegrundung herangezogen.

Zusammengefaft lauten die von der Beschwerdefihrerin

gestellten Antrage:

1. Die vorerwahnte Zwischenentscheidung der Einspruchs-

abteilung aufzuheben,

2. das europiaisches Patent EP-B1-0 046 908 im Umfang
der giiltigen Patentanspriiche 1 bis 7 zu widerrufen

und, hilfsweise,

3. die Anberaumung eines Termins fur eine mindliche

Verhandlung.

Obwohl mit Bescheid vom 3. November 1988 die Patent-
inhaberin zur Erwiderung eingeladen worden ist, und obwohl
sie mit Schriftsatzen vom 1. Marz 1989 bzw. vom

27. April 1989 Fristverlangerungen bis 3. Juli 1989
beantragt "hat, liegt in der Akte keine Stellungnahme von
ihr vor, weder auf die Beschwerdebegrundung selbst, noch
auf das von der Beschwerdefuhrerin zum ersten Mal in ihrer

Beschwerdebegrindung eingefihrte Beweismittel D7.

ceifenn
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Da die Patentinhaberin somit keinen neuen Antrag gestellt
hat, soll angenommen werden, daB sie bei ihrem im
Einspruchsverfahren gestellten Antrag bleibt, namlich der
Aufrechterhaltung des genannten europaischen Patents
EP-B1-0 046 908 in gedndertem Umfang, aufgrund der in der
Mitteilung gemdB Regel 58 (4) EPU vom 9. Februar 1988
angegebenen Unterlagen.

Der geltenée unabhangige Patentanspruch 1 in der
letztgenannten Fassung hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung einer supraleitenden Wicklung,
bei dem mehrere tausend mit einer supraleitenden Schicht
und mit einer hoch leitfahigen Metallschicht versehene
Fasern zu einem Bundel zusammengefaBft sind und dieses
Bindel mit einer fir flissige Medien durchlassigen
Isolationsschicht umgeben ist, dadurch gekennzeichnet, daB
das mit der Isolationsschicht umgebene Bundel in Kunst-
stoff getrankt, in einer Form zu einer Spule gewickelt und
der Kunststoff in dieser Form ausgehartet wird."

Entscheidungsgrunde

1.

01847

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU und ist somit zulassig.

Der unter VII wiedergegebene Patentanspruch 1, ist nach
Artikel 123 (2) und (3) EPU zulassig, da weder sein
Gegenstand uUber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht, noch der
Schutzbereich des europdischen Patents erweitert wird.

Die Anderungen sind bereits in den ursprunglichen

Unterlagen, der Beschreibung Seite 3, Absatz 3, enthalten,

cef e
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worauf auch schon im Bescheid der Einspruchsabteilung vom
2. Juni 1987 (vgl. Nr. 1, Absatz 2) hingewiesen wurde.

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 des Patents ist
neu, denn in keiner der Entgegenhaltungen ist das im
kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 bezeichnete
Vorgehen bei der Herstellung einer supraleitenden Wicklung
gemaB dem Qberbegriff dieses Patentanspruchs
vorbeschrieben. Im Ubrigen wurde die Neuheit weder im
Einspruchsverfahren bestritten, noch ist dies in dem
vorliegenden Beschwerdeverfahren der Fall.

Der nachstliegende Stand der Technik ergibt sich aus der
DE-A-2 040 298, die schon im Erteilungsverfahren zur
Abgrenzung des Patentanspruchs 1 gegeniber dem Stand der

Technik herangezogen wurde.

Dort wird, ausgehend von supraleitenden Wicklungen, bei
denen das Tragermaterial der supraleitenden Schichten ein
Draht, ein Band oder Litzenmaterial ist, aus fertigungs-
technischen Grunden und zur Verringerung der Wechselfeld-
verluste ein Leiter fur eine supraleitende Wicklung
angegeben, der aus etwa 1000 mit dem supraleitenden
Material beschichteten, verdrillten oder verflochtenen

Fasern aus Isolierstoff besteht.

Wie beim Verfahren nach dem Patentanspruch 1 wird dieser
Leiter vor dem Wickeln mit einer nicht dicht schliefenden
Isolierschicht versehen. Dies geschieht dort, um zu
bewirken, daB bei Betrieb des Leiters in superfluidem
Helium die Kuhlflussigkeit in die feine Kandle zwischen
die gebundelten Fasern eindringen kann, wahrend beim

patentierten Verfahren gemaB dem kennzeichnenden Teil des

Patentanspruchs 1 eine Trénkung des fertigen Leiterbundels

mit einem Kunststoff erméglicht werden soll, bevor das

R
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Bindel in einer Form 2zu einer Spule gewickelt und der

Kunststoff ausgehdartet wird.

Diese das patentierte Verfahren vom bekannten unter-
scheidenden MaBnahmen bewirken aufgabengemdf, daB auch bei
Auftreten groBer Magnetfelder nachteilige Leiterbewegungen
nicht auftreten koénnen, wie dies beim aus Fasern
aufgebauten Leiter nach der DE-A-2 040 298 noch der Fall
ist (vgl. EP-B1-0 046 908, Spalte 2, Zeilen 1 bis 7);
ferner wird hierdurch die mechanische Stabilitat der
einzelnen Fasern selbst sichergestellt (vgl. EP-Bl-

0 046 908, Spalte 2, Zeilen 44, 45).

Die Stellung der dem angegriffenen Patent zugrunde-
liegenden Aufgabe - Verhindern von Leiterbewegungen,
Erhéhung der Faserstabilitat - an sich ist nicht als
erfinderisch anzusehen, da der Fachmann selbstverstandlich
stets darauf achtet, daf die Supraleiter innerhalb von
Magnetwicklungen ausreichend mechanisch festgelegt sind.

Die Frage ist daher, ob es im Hinblick auf die
nachstehenden Ausfiihrungen naheliegend oder nicht
naheliegend war, die genannte Aufgabe bei Wicklungen mit
aus einer Vielzahl von Fasern aufgebauten supraleitenden

Leitern in der beanspruchten Art zu loésen.

Der nachstliegende Stand der Technik, DE-A-2 040 298,
enthalt auf Seite 5, vorletzter Absatz, folgenden Hinweis:
"verwendet man eine Isolierschicht, die den Leiter nicht
vollkommen dicht umschlieBt, z. B. mittels eines porésen
Isoliermaterials, so hat man beim Betrieb des Leiters in
superfluidem Helium den weiteren Vorteil, da8 die
Kihlflissigkeit in die feinen Kanale zwischen den
geblindelten Fasern eindringen kann, wodurch eine ideale

Warmeabfuhr an das Kihlmittel erreicht wird".

e e



01847

7 T 347/88

Hieraus muBte der Fachman schlieBen, daB bei dieser
Leiterbauweise - viele einzelne Fasern als Trager;
Material der Fasern Isolierstoff, gegeniber metallischen
Tragern also relativ niedrig warmeleitend - ein méglichst
unmittelbarer Kontakt des Kihlmediums der supraleitenden
Wicklung mit den einzelnen Fasern des Leiterbiindels
erforderlich ist bzw. daB zumindestens der Kuihlung dieser
Fasern erhohte Aufmerksamkeit zuzuwenden ist. Dann ist
davon auszﬁgehen, daB der Fachmann, dem die dem
angegriffenen Patent zugrundeliegende Aufgabe - Verhindern
von Leiterbewegungen, Erhéhung der Faserstabilitat -
gestellt war, einige Bedenken haben muBte, auch die
speziellen, aus einer Vielzahl von Faserleitern
aufgebauten supraleitenden Wicklungen der in Rede
stehenden Art durch Einsatz eines Kunststoffes, der spater
aushartet, mechanisch zu stabilisieren; wie dies gemdaf dem
von der Beschwerdefiihrerin gefihrten Nachweis fur
supraleitende Wicklungen mit abweichendem Aufbau des
Leiters, fur normalleitende Wicklungen und auch zur
gegenseitigen Festlegung von Teilen auf anderen Gebieten

der Technik bekannt ist.

Die Einspruchsabteilung, ohne noch das erst im Beschwerde-
verfahren herangezogene Dokument (D7) zu kennen, hat sich
hauptsdchlich auf die oben zusammengefaBten Uberlegungen
gestitzt, um eine erfinderische Tatigkeit im Gegenstand

des Patentanspruchs 1 anzuerkennen.

Bei der damaligen Lage der Akte konnte man ohne weiteres
diese Meinung verteidigen und demzufolge die dies-

bezﬁgliché'Ent§chéidung'rechﬁfeitigen.
Bei der heutigen Lage der Akte, wobei die Informationen

aus dem Dokument (D7) in Betracht gezogen worden sind,

kann die Kammer sich dieser Meinung nicht mehr anschliefen

cei) s
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und demzufolge die damalige Entscheidung der Einspruchs-

abteilung nicht mehr billigen.

Sieht sich der Fachmann vor die Aufgabe gestellt, eine
supraleitende Wicklung zu impragnieren, so bieten sich fur
ihn ohne weiteres zwei Standardverfahren an:

a) Impragnierung nach Aufbau der Wicklung:
Bei d{esem Verfahren wird die auf einen Wickelkérper
bereits aufgebrachte Wicklung mit einem Impragnier-
mittel (Trankmittel) uberflutet (getrankt). Das
Impragniermittel wird anschlieBend ausgehartet. Zu
dieser Technik sind z. B. die bekannten Vakuum-
impragnierungen zu rechnen. Ein entsprechendes
Verfahren geht z. B. aus der DE-A-2 709 300 (D1)
hervor.

b) Trankungen beim Aufbau der Wicklungen
Bei diesem Verfahren werden wahrend des Aufbaus der
Wicklung die Leiter und das (nasse) Impragniermittel
gleichzeitig auf den Wickelkorper aufgebracht.
Entsprechende Techniken werden auch als NaBwickel-
verfahren bezeichnet. Um ein solches Verfahren
handelt es sich beim Gegenstand des angegriffenen

Patents.

Am Prioritatstag waren NaBwickelverfahren einem Fachmann
auf dem Gebiet der Kunststoff-Impragniertechnik allgemein
gelaufig. Derartige Techniken wurden z. B. groBtechnisch
bei der Verarbeitung von Glasfaserbundeln (vgl. (D3)
"Kautschuk und Gummi-Kunststoffe", Seite 574, linke
Spalte, Kapitel "GFK-Wickeltechnik (Filament Winding)",

1. Absatz und Seite 575, linke Spalte, 3. Absatz) oder von
Kohlefaserbundeln (vgl. (D4) "Kunststoff-Rundschau",

Seite 297, Kapitel "1. Einleitung": Aufgabe 2. in
Verbindung mit Seite 300, linke Spalte, 2. Absatz)

angewandt.

cei)unn
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Am Prioritatstag waren NaBwickelverfahren aber auch fur
einen Fachmann auf dem Gebiet der Herstellungstechniken
von supraleitenden Magnetwicklungen bekannt.

Verschiedene Méglichkeiten zum Impragnieren von supra-
leitenden Magnetwicklungen werden z. B. im (DS) "IEEE
Transactions on Magnetics", Vol. MAG-11, Seite 536
angedeutet; Insbesondere ist in der linken Spalte auf
dieser Seite in Kapitel "Introduction" (vgl. 2. Absatz,

6. bis 3. Zeile von unten) ausgefiuhrt, daB neben einer
Vakuumimpragnierung mit ungefiillten Kunstharzen auch eine
sogenannte "wet lay-on technique" mit gefullten Kunst-
harzen in Frage kommt. Bei dieser letztgenannten "wet lay-
on" Technik handelt es sich um eine fiir einen Fachmann

allgemein geldufige NaBwickeltechnik.

Im (D7) Bericht des "Science Research Council" mit dem
Titel "The Impregnation of Superconducting Windings with
Epoxy Resins" (Verfasser: B. Colyer) ist insbesondere auf
Seite 18, letzte Zeile bis Seite 19, 1. Zeile ausgefuhrt,
daB es fur eine Impragnierung mit einem gefullten
Kunstharz auch moéglich ist, diesen Kunstharz wahrend des
Wickelprozesses - also naB - aufzubringen ("Alternatively,
it is possible to put the filled resin into the coil
during the winding process, a method which is described as

"wet lay-up".").

Diese im Einspruchsverfahren noch nicht in Betracht
gezogene Lehre aus dem Dokument (D7) stellt miteinander in
Verbindung die verschiedenen Lehren aus den Dokumenten,
worauf die Beschwerdefilhrerin ihre Beschwerdevorbringen
gestitzt hat. Nur ohne solch eine Verbindung durch D7 ist
die Entscheidung der Einspruchsabteilung als gerecht-
fertigt zu betrachten. Daher, obwohl das Dokument D7 lange

ceif e
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Zeit nach dem Ablauf der Einspruchsfrist von der
Beschwerdefiihrerin in das Beschwerdeverfahren eingefiuhrt
worden ist, sieht die Kammer die verspatete Einfithrung
dieses Beweismittels als zulassig an (Artikel 114 (2)

EPU) .

10d. In D7 liest der Fachmann zwar weiter (Seite 19, Zeilen 1
bis 4): "This technique is very messy, and there is a
definitive risk that voids will be left: in particular,
the stiff resin mixture may fail to penetrate into
superconducting cables to fill the voids therein", womit
der Fachmann vor den Nachteilen des NaBwickelverfahrens
gewarnt wird, die bei der Verwendung einer steiferen
Kunstharzmischung méglicherweise auftreten konnten. Der
Fachmann bekommt aber somit und gleichzeitig den Hinweis,
daB es moglich ist, lediglich mit der Verwendung einer
etwas fliussigeren Kunstharzmischung solchen Nachteilen des

NaBwickelverfahrens vorzubeugen.

10e. Das sogenannte "wet lay-on", bzw. "wet lay-up" NaBwickel-
verfahren kann auch als eine Vor-Impragnierung betrachtet
werden (vgl. D7, Seite 19, 2. Absatz, Zeilen 6 bis 9):
"Perhaps it may be possible to combine some of these
methods, e.g. by pre-impregnating the cable or by using a
heat-activated adhesive enamel on the cable wires to
prevent wire movement, and then filling the voids with a
suitable low-contracting filled resin.". Damit wird dem
Fachmann eine Vielfaltigkeit von leicht abweichenden
Verfahren angeboten, die aber alle als NaBwickelverfahren

betrachtet werden sollen.

10f. In D6, "IEEE Transactions on Magnetics", Vol. MAG-15 (vgl.
Seite 143, linke Spalte, Kapitel "Coil Construction",
letzte zwei Zeilen) wird auch eine Vor-Impragnierung, wie
schon in D7, als mégliche Verfahrgnsabweichung in Betracht

gezogen.

01847 i/
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Es 1aBt sich somit feststellen, daB am Prioritatstag fur
eine Impridgnierung von supraleitenden Magnetwicklungen
eine NaBwickeltechnik eine bekannte,‘anwendbare und schon
mehrmals angewendete Mafnahme darstellte. Auch waren am
Prioritatstag dem Fachmann, dem die dem angegriffenen
Patent zugrundeliegende Aufgabe - Verhindern von Leiter-
bewegungen,; Erhéhung der Faserstabilitat - gestellt war,
eine Vielfialtigkeit von leicht abweichenden NaBwickel-
verfahren angeboten, womit er in der Lage war, ein
Verfahren vorzuschlagen, das fur eine far die
Impragnierung von supraleitenden Magnetwicklungen
bestimmte Aufbauweise kaum Nachteile mit sich bringen
sollte und eine geeignete Lésung der genannten Aufgabe

darstellte.

Am Prioritatstag waren supraleitende Bundelleiter mit
mehreren 1000 mit einer supraleitenden Schicht und einer
hochleitfahigen Metallschicht versehene Fasern aus der
schon genannten DE-A-2 040 298 und aus der DE-B-2 856 885
(D1) bekannt. Derartige Bundelleiter sollen auch zum
Aufbau supraleitender Magnetwicklungen dienen (vgl. z. B.

D1, Spalte 1, Zeilen 60 bis 64).

Zum Aufbau von supraleitenden Magnetwicklungen wird
generell und immer eine Impragnierung in Erwagung gezogen,
unabhdngig von der Frage, was fir ein Leitertyp verwendet
wird. Folglich sah sich auch der Fachmann zu Uberlegungen
veranlaBt, ob er beim Aufbau einer supraleitenden Magnet-
wicklung mit Biindelleitern eine.Impragnierung vorsehen-
sollte und welche der bekannten Impragniertechniken

hierfiur in Anwendung zu bringen war.
Es sind keinerlei Griinde mehr zu erkennen, die den

Fachmann gehindert hatten, bei der Herstellung einer

supraleitenden Wicklung die ihm gelaufigen Impragnier-

ceif e



15.

16.

01847

12 T 347/88

techniken und somit auch die bekannte NaBwickeltechnik
zumindestens versuchsweise einzuplanen. Dementsprechend
sieht er sich vor die Aufgabe gestellt, ausgehend von
einem Verfahren gemaB dem Oberbegriff des giltigen
Patentanspruchs 1, die bekannte NaBwickeltechnik

vorzusehen.

Bedenkt man aber, daB bei dieser Technik der mit dem
(nassen) Impragniermittel versehene Bindelleiter zu der
Wicklung zu wickeln ist und daB dann erst ein Ausharten
des Impragniermittels erfolgt, so ist ohne weiteres
erkennbar, daB die im kennzeichnenden Teil des gultigen
Patentanspruchs 1 aufgefihrten Mafnahmen nichts anderes
als eine naheliegende Anpassung der bekannten NaBwickel-
technik an das Verfahren gemaf dem Oberbegriff des
gultigen Patentanspruchs 1 darstellen.

In der Wahl der im kennzeichnenden Teil des gultigen
Patentanspruchs 1 vorgesehenen MaBnahmen kann deshalb eine
erfinderische Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU nicht

anerkannt werden.

Auch bei den ubrigen MaBnahmen gemaf den von dem
Patentanspruch 1 abhangigen Patentanspruichen 2 bis 7
handelt es sich um fuir einen Fachmann gelaufige, sein
Kénnen nicht Uberschreitende MaBnahmen, die zudem noch
gréBtenteils aus dem im Beschwerdeverfahren befindlichen
Stand der Technik ohne weiteres abzuleiten waren.

Diese Mafnahmen sind somit nach Wegfall des ubergeordneten
Patentanspruchs 1 ebenfalls nicht mehr patentfahig im
Sinne von Artikeln 52 (1) und 56 EPU.

Bei dieser éachlage ist das europaische Patent EP-B-
0 046 908 gemaB Artikel 102 (1) EPU in vollen Umfang zu

widerrufen.
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17. Die von der Beschwerdefihrerin hilfsweise beantragte

mindliche Verhandlung erubrigt sich.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das europaische Patent EP-B1-0 046 908 wird in vollen

Umfang widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende

M. Beer P.K.J van den Berg
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