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Sachverhalt und Antréage
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Die am 5. Oktober 1999 unter gl eichzeitiger Bezahl ung
der Beschwer degebuhr ei ngel egt e Beschwerde der

Pat enti nhaberin richtet sich gegen die am5. August 1999
zur Post gegebene Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung,
das Patent zu w derrufen. D e Beschwerdebegrindung wurde
am 8. Dezenber 1999 ei ngereicht.

Der Einspruch stiutzte sich auf die G unde der

Artikel 100 a), 100 b) und 100 c) EPU, wobei ersterer in
Bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit

(Artikel 52 (1), 54 (1) und (2) und 56 EPU)

substantiiert wurde.

Die Parteien wrden auf ihren Antrag zu einer mindlichen
Ver handl ung gel aden, die am 27. Novenber 2003 stattfand.

I n der Verhandl ung ersetzte die Beschwerdefihrerin alle
vor heri gen Antrage durch einen einzigen Antrag auf der
Basis der erteilten Verfahrensanspriche 7 bis 11

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents mt den in der mindlichen Verhandl ung

ei ngerei chten Pat entansprichen 1 bis 5. Die D skussion
di eses Antrages beschrénkte sich auf die Frage der
Erfillung des Erforderni sses des Artikels 123 (2) EPU

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte die
Zur ickwei sung der Beschwer de.
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Anspruch 1 des geltenden Antrags |lautet wi e fol gt

"1. Verfahren zur Herstellung ei nes Schaunst of f kér pers
(8), bei demdas Pulver (9), das Al um ni um oder eine

Al um ni um egi erung aufweist, mt einemPulver (10) eines
Treibmttels imVerhaltnis zwi schen 10: 1 und 1000:1 (Al -
Pul ver zu Treibmttel pul ver) zu einer imwesentlichen
honmogen verteilten M schung gem scht und durch Pressen
unter einem Druck zw schen 10 und 500 MPa zu dem

Wer kst ick (7) konpaktiert und danach durch Erwarnen

zwi schen 400 und 900° C zu ei nem Schaunst of f kor per (8)
mt offenen Zellen m ndestens an einer Seite

auf geschaunt wird,

dadur ch gekennzei chnet,

dall das Al um ni um oder di e Al um ni uml egi erung

auf wei sende Pul ver (9) und das Trei bmttel pul ver (10)
mt pul verform gem Al um ni unoxid (11), dieses in einem
Anteil von bis zu 30% an der Gesant pul verm schung,

gem scht und das Erwarnen derart gesteuert werden, dal
sich eine durchschnittliche Porositat zw schen 60 und
90% des therm sch und akustisch isolierenden
Schaunst of f korpers (8) ergibt."

Di e Anspriuche 2 bis 5 sind von Anspruch 1 abhangig.

D e BeschwerdefUhrerin stutzte ihren Antrag im
wesentlichen auf die fol genden Argunente :

Der Gegenstand des neuen Anspruchs 1 entspreche

denj enigen des erteilten Anspruchs 7. Die an di esem
Anspruch vorgenomrenen Anderungen betrafen im
wesent | i chen ei ne Konkretisierung i m Kennzei chen, dal
die dritte Pul verkonponente aus Al um ni unoxi d best eht.
Soweit der Anspruch das Einstellen des gewinschten
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Porositatsbereichs mttels einer Steuerung durch das
Erwarnmen betreffe, so sei der beanspruchte Bereich in
den urspringlichen Annel dungsunterl agen of fenbart. In
Spalte 6, Zeilen 29-34 sei daruber hinaus als konkretes
Bei spi el eine durchschnittliche Porositat von 80% al s
Ergebni s ei ner Erwarnmung auf 750°C genannt. Im Ubrigen
sei festzustellen, dall sich die beanspruchte Lehre an
den mt Schaunstoffen und ihrer Herstellung vertrauten
Durchschni ttsfachmann wende, der wi sse, wie er etwa
durch die Wahl eines Treibmttels in geeigneter Menge
oder eben der Unmstande der Erwarnung ei ne gewinschte
Porositat einstellen kdnne. Sollte die Kammer w der
Erwarten anderer Auffassung in dieser Frage sein, so
wer de hi erzu das Ei nhol en ei nes

Sachver st andi gengut acht ens beantragt. Die vorliegenden
Anspriche erfillten daher das Erfordernis des

Artikels 123 (2) EPU

Der Vortrag der Beschwerdegegnerin kann wi e fol gt
zusamengef aldit wer den

Der Anspruch 1 enthalte Definitionen, die in nmehrfacher
Hi nsi cht Sachverhalte unfassten, wel che den urspringlich
ei nger ei chten Annel dungsunt erl agen ni cht zu ent nehnen
seien. So habe z. B. die beanspruchte Ml3nahne des

St euerns der Porositat des Schaunstof fkorpers durch das
Erwar men kei ne O f enbarungsbasis. Der Antrag verletze
daher die Vorschrift des Artikels 123 (2) EPU
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Ent schei dungsgr inde

2.2
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Die Beschwerde erfiullt die Erforderni sse der Arti kel 106
bis 108 sowi e der Regel 64 EPU und ist damit zul assig.

Erfordernis des Artikels 123 (2)

Der geltende Anspruch 1 enthalt unter anderemdie
MalBnahme "...und das Erwarnmen derart gesteuert werden
dal3 sich eine durchschnittliche Porositéat zw schen 60
und 90% des therm sch und akustisch isolierenden
Schaunst of f korpers (8) ergibt."

Unfang der ursprunglichen O fenbarung

Der vorliegende Anspruch 1 unfaldt alle Merkmal e der
ursprunglich eingereichten Verfahrensanspriche 9 und 11
I n kei nem der ursprunglich eingereichten

Ver f ahr ensanspriche findet sich jedoch eine Angabe bzgl.
ei nes gewlnscht en Porositatsberei ches. Daridber hinaus
enthal ten di e urspringlichen Verfahrensanspriche kei nen
H nwei s darauf, daR die Porositat durch eine Steuerung
des Erwar mungsvor ganges ei ngestel |t wirde.

Der beanspruchte Porositatsbereich zwi schen 60 und 90%
findet sich in den urspringlichen Annel dungsunterl agen
nur im Vorrichtungsanspruch 5 als ein einen

Schaunst of f kor per char akt eri si erendes Mer knal

Was di e Beschrei bung anbetrifft, so wird an keiner
Stelle einen irgendwi e gearteter Porositatsbereich
erwdhnt. Einzig in der Angabe "Bei di esem Bei spi el
rei cht zum Erwarnen ei ne Tenperatur von 750 C aus, um
ei nen Schaunst of f korper 8 mt einer durchschnittlichen



2.3

3115.D

- 5 - T 0986/ 99

Porositat von etwa 80% und einer durchschnittlichen

Zel I engr 63e von etwa 0,8 nmzu bilden."” in Spalte 6,
Zeilen 29-34 der veroffentlichten Annel dung wird der
Begriff "Porositéat" erwdhnt und in Verbindung mt einer
ganz bestimten Gesant pul verm schung ei n konkreter Wert
di eser G 6Re genannt. Auch findet sich in der

Beschrei bung keinerlei H nweis auf ein Einstellen einer
gewinschten Porositat durch Steuern des Erwarnens
wahrend des Aufschaumvor gangs.

D e BeschwerdefUhrerin argunentiert, daR die Angabe des
konkreten Bei spiels einer durchschnittlichen Porositat
von 80% al s Ergebnis einer Erwdrmnmung auf 750°C neben der
O f enbarung des gewlinschten Bereiches i murspringlichen
Anspruch 5 einen ausreichenden Hi nweis auf die
beanspruchte MalBnahne darstelle, da der mt der
Herstel l ung von netal | i schen Schaunst of f kor pern
vertraute Fachmann um den Ei nfluf3 der Unrst &nde der

Erwar mung auf den G ad der Porositat w sse.

Di e Beschwerdef idhrerin behauptet damt, dalR die
beanspruchte MalBnahne als inplizite Lehre aus den

Anmel dungsunt er | agen hervorgi nge. Die Kammer kann sich
di eser Auffassung nicht anschlieRen. Zwar trifft es zu,
daR z. B. die Tenperatur, bei der das Aufschaunen
erfolgt, die Porositat beeinflul3t, doch handelt es sich
dabei kei neswegs um den ei nzigen die Porositat

besti menden Paraneter. So nennt Dokunent D1

(EP-A-0 460 392; vgl. Spalte 5, Zeile 17 bis Spalte 6,
Zeile 33), welches zu dersel ben Patentfamlie gehdrt we
das Dokunent, welches in Spalte 3, Zeilen 3-5 des
vorliegenden Patents als ein geeignetes

Her st el | ungsverfahren beschrei bendes Dokunent angef thrt
ist, als wesentliche Paraneter fur das Einstellen der
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Dichte und damt der Porositéat des Schauns vor allem Art
und Anteil des Treibmttels an der Pul verm schung oder
auch di e Dauer des Aufschaunvorgangs. Bei dieser

Sachl age bedirfte es fur die O fenbarung ei ner Auswahl
gerade der Unmst &nde des Erwarnens zum Zwecke des

Ei nstell ens ei ner gewinschten Porositéat aus der Vielzah
der di ese Eigenschaft bestinmenden Paraneter, w e dies
di e Angabe der beanspruchten MalBnahnme gerade im

Kennzei chen des Anspruchs suggeriert, eines expliziten
H nwei ses i n den Annel dungsunt erl agen. Davon abgesehen
inpliziert die Angabe, daR "das Erwarnen derart
gesteuert [wird]" imvorliegenden Anspruch 1, dall es der
Vor gang des Erwarnens selbst, we z. B. eine bestimte
Tenperaturfdhrung in demim Coerbegriff des Anspruchs
bezei chneten Bereich "durch Erwirnmen zw schen 400 und
900°C" oder eine spezielle Wahl der

Auf hei zgeschwi ndi gkei t, ware, durch den die Porositéat
kontrolliert wirde. Jedoch finden sich weder in den
Anrel dungsunt er | agen irgendwel che di esbeziglichen
Anhal t spunkt e noch steht derartiges imEinklang mt der
dem ver fugbaren Stand der Techni k ent nehnbaren Lehre. So
besti mm dem Dokument D1 zufol ge die

Auf hei zgeschwi ndi gkeit zwar di e Porengrodfe nicht jedoch
den Grad der Porositat. Damt sind aber die vorgenannten,
unter den Anspruchswortl aut fallenden Sachverhal te weder
den urspringlich eingereichten Unterl agen explizit

ent nehnbar noch koénnen sie dem G undw ssen des von der
Beschwer def Uhrerin definierten Durchschnittsfachmannes
zugerechnet werden und somt als inplizit offenbart
gel t en.
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2.4 Angesi chts der geschil derten ei ndeuti gen Sachl age
bedurfte es keiner weiteren Sachaufkl arung, w e etwa
durch ein von der Beschwerdefidhrerin beantragtes
Sachver st andi gengut acht en.

2.5 Aus den dargel egten G inden verletzt der vorliegende

Anspruch 1 die Bestimung Artikels 123 (2) EPU.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde w rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Di e Vorsitzende:

R. Schunacher G Davi es
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