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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 14. November 2003 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dr. Schroder sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und

Dr. Gerster

beschlossen:

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschrankt auf-

rechterhalten:

Patentansprtiche 1 bis 10, Uberreicht in der mundlichen Ver-
handlung am 14. November 2003,

Beschreibung Spalten 1 und 2, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung am 14. November 2003,

Beschreibung Spalte 3 gemal} Patentschrift,

5 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 8 gemaf Patentschrift.

Grinde

Die Erteilung des Patents 198 34 542 mit der Bezeichnung

,verfahren zur Herstellung von Verstarkungsfasern enthal-
tenden Korpern, danach erhaltliche Korper, Verfahren zum
Flgen der so erhaltenen Korper, Geflugte Korper und An-

wendung des Fugeverfahrens®

ist am 7. Februar 2002 veroffentlicht worden.



Gegen dieses Patent ist am 3. Mai 2002 Einspruch erhoben worden. Der Ein-

spruch ist auf die Behauptung gestutzt, der Gegenstand des Streitpatents sei ge-

genuber dem durch die Entgegenhaltungen

(E1)

(E2)

(E3)

(E4)
(E3)

(E6)

(E7)

.Flow induced alignment in composite materials®, T.D.
Papathanasiuo and D. C. Guell, Woodhead Publishing Ltd. (1997)
“Prediction of Fiber Orientation in the Thickness Plane During Flow
Molding of Short Fiber Composites”, J. Ko, J. R. Yuon; Polymer
Composites (April 1995), Vol. 16, No. 2

“Technische Keramische Werkstoffe”, Jochen Kriegesmann; DKG,
Deutscher Wirtschaftsdienst, (Marz 1993), Kapitel 4.4.1.0, (14. Erg.
Lfg.), Seiten 17 bis 22 und Seiten 32 bis 35

DE 44 38 455 C1

Rompp Chemie Lexikon, 9. Auflage, Seite 1310 ,Faserverstarkung®;
Seite 1427 ,Formmassen®; Seite 3611 ,Pressen®

,Plastics Technical Dictionary“, A.M. Wittfoht, Hanser International,
(1978), Teil 3, S 291 bis 294

DE 197 11 829 C1

belegten Stand der Technik, insbesondere gegenuber einer Zusammenschau von
(E4) mit (E1) und (E2) nicht patentfahig. Sie aullert ferner Bedenken hinsichtlich

der urspruinglichen Offenbarung und der Klarheit des in der mindlichen Verhand-

lung neu vorgelegten Anspruchs 1.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.



Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten ent-

gegen und beantragt,

das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage
der Patentanspruche 1 bis 10,

der angepassten Beschreibung, jeweils Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung

sowie der Zeichnungen gemal} Patentschrift.

Die geltenden Patentanspruche 1, 6, 7, 9 und 10 lauten:

,1. Verfahren zur Herstellung von Verstarkungsfasern enthalten-
den Korpern, wobei die Korper Grinlinge fur keramische
Verbundwerkstoffe sind und wobei Verstarkungsfasern mit
wenigstens einem carbonisierbaren Bindemittel zu einer
Pressmasse vermischt werden und die Pressmasse zu ei-
nem Verstarkungsfasern enthaltenden Kérper gepresst wird,
wobei eine Pressvorrichtung mit einer endformnahen Press-
form verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass als
Verstarkungsfasern Kohlenstoff-Faserbindel von 1-30 mm
Lange, undefinierter Blndelstarke eingesetzt werden, die
durch Tranken der Faserstoffblndel in einer Phenolharzl6-
sung impragniert sind und dass das mindestens eine carbo-
nisierbare, aushartbare Bindemittel in einem Anteil von etwa
5 bis 60 Gew.-% bezogen auf die Pressmasse verwendet
wird, die Pressmasse in einer Pressform gepresst wird, wel-
che Einlagen aufweist, so dass der resultierende Verstar-
kungsfasern enthaltende Korper zu diesen Einlagen Kkor-
respondierende Ausnehmungen aufweist, derart, dass die
Verstarkungsfasern entlang dieser Ausnehmungen etwa pa-

rallel zu den Seitenkanten der Ausnehmungen orientiert sind.



6.

10.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der ebenfalls in der
mundlichen Verhandlung uberreichten Anspriche 2 bis 5, welche besondere Aus-
fuhrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 betreffen, sowie 8, der auf eine

Ausgestaltung des Verfahrens nach Anspruch 7 gerichtet ist, wird auf den Aktenin-

Faserverbundkorper, herstellbar nach einem der Anspru-
che 1 bis 5.

Verfahren zum Flgen von Verstarkungsfasern enthaltenden
Korpern, dadurch gekennzeichnet, dass Faserverbundkor-
per gemafd Anspruch 6 pyrolysiert werden, so dass das min-
destens eine carbonisierbare Bindemittel in eine pordse Koh-
lenstoffmatrix umgewandelt wird, und dass anschlielend
zwei oder mehrere dieser pordosen Korper in Kontakt ge-
bracht und mit Metall und/oder Silizium schmelzinfiltriert wer-

den.

Gefugter Kérper, herstellbar nah Anspruch 7 oder 8.

Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 7 oder 8 zur Her-

stellung von innenbelifteten Bremsscheiben.”

halt verwiesen.

1. Uber den Einspruch ist gemal § 147 Abs 3 Satz 1 Ziff 1 PatG idF des Gesetzes
zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums

vom 13. Dezember 2001 Art 7 Nr 37 durch den Beschwerdesenat des Bundespa-

tentgerichts zu entscheiden.



2. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Griinden versehen. Er

ist somit zulassig und fuhrt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis.

3. Die geltenden Patentansprtiche 1 bis 10 sind zulassig.

Anspruch 1 geht inhaltlich auf die urspringlichen Anspruche 1, 4 und 5 iVm Sei-
te 1 Abs 2 und Seite 5 Zeilen 5 bis 7 der urspringlichen Beschreibung bzw die er-
teilten Patentanspriche 1 und 5 bis 7 iVm Spalte 1 Zeilen 22 bis 30 und Spalte 3
Zeilen 9 bis 12 der Streitpatentschrift zurliick. Die Bedenken der Einsprechenden,
dass fur Kohlenstoff-Faserblindel eine Lange von 1 bis 30 mm nicht offenbart sei,
dieser Langenbereich vielmehr ausschlieB3lich auf (vereinzelte) Fasern bezogen
sei, greifen nicht durch. Denn im urspringlichen Patentanspruch 3 wie im erteilten
Patentanspruch 5 sind — ebenso wie auf Seite 3 Abs 3 der urspriinglichen Be-
schreibung und gleichlautend in Spalte 2 Zeilen 21 bis 25 der Streitpatentschrift —
Fasern, Faserstoffbindel oder Faseragglomerate ,als Verstarkungsfasern® defi-
niert, so dass der Fachmann die folgende Langenangabe fur Fasern als zusam-
menfassend fur diese drei Typen gultiges Merkmal liest. Die Ausfuhrungen auf
Seite 5 Absatz 3 der urspringlichen Unterlagen bzw gleichlautend in Spalte 3 Zei-
len 9 bis 20 der Streitpatentschrift betreffen erkennbar zwei unterschiedliche Bei-
spiele mit unterschiedlichen, aber jeweils innerhalb des Bereiches von 1 bis
30 mm liegenden Faserlangen sowie unterschiedlichen, aber jeweils innerhalb des
Bereiches von 5 bis 60 Gew.-% liegenden Bindemittelanteilen. Solche Ausfih-
rungsbeispiele erlautern den Patentgegenstand, ohne ihn zu beschranken. Der
Senat sieht ferner mit dem Begriff Faserblndel undefinierter Bundelstarke die
Klarheit des geltenden Anspruchs 1 nicht beeintrachtigt. Fir den Fachmann
kommt deutlich zum Ausdruck, dass das Verfahren unter Verwendung von Faser-
bundeln durchgefuhrt wird, an deren Starke keine besonderen Anforderungen zu
stellen sind und die somit — selbstverstandlich unter Beachtung der Verarbeitbar-

keit der Pressmasse — frei wahlbar sind.



Die geltenden Anspriche 2, 3 und 4 sowie 5 bis 10 basieren auf den ursprtngli-
chen Ansprichen 1, 2 sowie 6, 10, 8, 7 mit 9, 11 und 9 bzw den erteilten Anspru-
chen 2 bis 4 und 8 bis 13.

4. Das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 ist neu.

Es unterscheidet sich von dem aus (E4) bekannten Verfahren, welches als nachst-
liegender Stand der Technik anzusehen ist, schon durch die MalRnahme, Kohlen-
stoff-Faserblindel von 1 bis 30 mm Lange in der Pressmasse einzusetzen. Gemal
(E4) konnen Kohlenstofffasern unterschiedlicher Langen geschichtet und dadurch
Lagen oder Schichten aus Kohlenstofffasern aufgebaut werden (vgl insbes Sp 5
Z 4 bis 10 und 17 bis 24, Sp 3 Z 53 bis 63 und Sp 6 Z 34 bis 42); Kohlenstoff-Fa-

serblindel sind in (E4) nirgends erwahnt.

Die Entgegenhaltungen (E1) und (E2) betreffen die Herstellung bzw Verarbeitung
faserverstarkter Kunststoffe ((E1) Contents, Uberschriften unter 1, 1.2, 1.2.1 bis
1.2.4; (E2) S 114 [iSp Abs 1) und somit nicht die Herstellung von Grlnlingen fir
keramische Verbundwerkstoffe.

Die weiteren im Einspruchsschriftsatz angezogenen, jedoch in der mundlichen
Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen Entgegenhaltungen liegen ebenfalls ferner
als die (E4) und kénnen somit die Neuheit des beanspruchten Verfahrens nicht in
Frage stellen; dies gilt auch fur den in der Streitpatentschrift gewurdigten Stand
der Technik.

5. Das beanspruchte Verfahren beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Es betrifft nach seinem Oberbegriff die Herstellung von Verstarkungsfasern enthal-
tenden Korpern, wobei die Kdrper Grunlinge fur keramische Verbundwerkstoffe
sind und wobei Verstarkungsfasern mit wenigstens einem carbonisierbaren Binde-

mittel zu einer Pressmasse vermischt werden und die Pressmasse zu einem Ver-



starkungsfasern enthaltenden Koérper gepresst wird, wobei eine Pressvorrichtung
mit einer endformnahen Pressform verwendet wird. Ausgehend von diesem als
bekannt vorausgesetzten Stand der Technik liegt dem Streitpatent die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren dieser Gattung anzugeben, das es ermdglicht, gefligte Kor-
per mit stabilen Verbindungen an den Flgestellen herzustellen (Sp 1 Z 61 bis 64

der geltenden Unterlagen).

Diese Aufgabe wird unstreitig durch das Verfahren nach dem geltenden An-

spruch 1 gelost.

Zu dieser Losung kann aber der entgegengehaltene Stand der Technik den zu-

standigen Fachmann nicht anregen.

Als zustandiger Fachmann ist nach Auffassung des Senats ein Keramikingenieur
anzusehen, der aber mit den Grundlagen des Pressformens vertraut sein muss
und dem insofern auch die Verwertung von Erkenntnissen auf dem Gebiet des

Pressformens von verstarkten Kunststoffmassen abverlangt werden kann.

Gleichwohl ist es fur ihn nicht naheliegend, das aus (E4) bekannte Verfahren da-
hingehend zu verandern, dass sich ein Verfahren mit der Gesamtheit der Malinah-

men des geltenden Anspruchs 1 ergibt.

Zunachst ist festzuhalten, dass in (E4) keine Vermischung von Verstarkungsfasern
mit einem Bindemittel zu einer Pressmasse beschrieben ist, die unter Pressbedin-
gungen fliel3fahig sein muss, ansonsten die im Kennzeichen angegebene Wirkung
der Orientierung der Verstarkungsfasern nicht eintreten kdnnte (vgl auch Streitpa-
tentschrift Sp 3 Z 16 bis 24: Knetung in einem Mischer). Vielmehr wird gemaf (E4)
ein poroses Vorprodukt angestrebt und bei den beiden hierfur dargelegten Verfah-
rensvarianten - Einsatz von mit einer Polymerschicht Uberzogenen Fasern oder

anschlielende Infiltrierung eines aus geschichteten Fasern aufgebauten Koérpers



mit einem Polymeren (Sp 5 Abs 1) - erfolgt keine Vermischung von Fasern und

Bindemittel zu einer Pressmasse.

Die (E4) fUhrt aber auch in weiterer Hinsicht von der Verfahrensweise weg, durch
Einsatz von Kohlenstoff-Faserblindeln einer Lange von 1 bis 30 mm beim Press-
formen eine Orientierung parallel zu den Seitenkanten der Einlagen bzw der damit
korrespondierenden Ausnehmungen zu erreichen. Soweit namlich in (E4) von ei-
ner Faserorientierung um (Seitenkanten von) Ausnehmungen die Rede ist (vgl ins-
bes Anspruch 11 iVm Sp 3 Z 53 bis 63, Sp 4 Z 52 bis 58, Sp 6 Z 31 bis 42 sowie
Fig. 4 u 5); soll es sich hierbei um Lagen oder Schichten aus Kohlenstofffasern
handeln, die nach den Uberzeugenden Ausflihrungen der Patentinhaberin nur bei
hdheren Faserlangen ausgebildet werden kdnnen. Dem entspricht, dass zur Aus-
bildung dieser orientierten Bereiche nach (E4) zunachst die Kerne bzw Einlagen
mit solchen Faserschichten umgeben, umlegt bzw umwickelt und dann in die Koh-
lenstofffasermatrix eingesetzt werden (Sp 3 Z 63 bis 68; Sp 6 Z 42 bis 55). Die
Entgegenhaltung weist also zur Ausbildung von Bereichen mit orientierten Fasern
in eine vom Streitpatent wegfiihrende Richtung, die einen zusatzlichen Arbeits-
schritt erfordert.

Dass der Einsatz einer Pressmasse mit den im Anspruch 1 festgelegten Merkma-
len in einfacher Weise die Ldsung der gestellten Aufgabe ermdglicht, war daher
aus (E4) nicht abzuleiten. Dass dieses Vorgehen zu den im Patentanspruch 1 mit
,S0 dass der resultierenden Verstarkungsfasern enthaltende Korper zu diesen Ein-
lagen korrespondierende Ausnehmungen aufweist, derart, dass die Verstarkungs-
fasern entlang dieser Ausnehmungen etwa parallel zu den Seitenkanten der Aus-
nehmungen orientiert sind“ umschriebenen Wirkungen flhrt, ist in Kenntnis des
Streitpatentes leicht nachzuvollziehen und steht auch im Einklang mit zB aus der
Verformung von faserverstarkten Kunststoffmassen aus (E1) und (E2) bekannten
Erkenntnissen. Die leichte Erklarbarkeit bzw Verstandlichkeit der erzielten Effekte
kann aber nicht die Anregung aus dem Stand der Technik ersetzen, die hierfur ur-

sachlichen MaRnahmen zur Losung der gestellten Aufgabe anzuwenden.
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Die in der mundlichen Verhandlung nicht mehr diskutierten weiteren im Verfahren
befindlichen Druckschriften geben zu keiner anderen Beurteilung der erfinderi-

schen Tatigkeit Anlass; diese ist somit anzuerkennen.

6. Das Verfahren nach Anspruch 1 weist somit alle Kriterien der Patentfahigkeit
auf; der Anspruch ist daher rechtsbestandig. Mit ihm haben die auf besondere
Ausfuhrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichteten, Anspriche 2
bis 5 Bestand.

7. Die Patentfahigkeit des Faserverbundkorpers nach Anspruch 6 muss unabhan-
gig vom Herstellungsweg gegeben sein, kann also nicht mit der Patentfahigkeit
des Verfahrens begrindet werden (BGH GRUR 2001, 1129 (V.1) - zipfelfreies
Stahlband mwN). Die durch das Herstellungsverfahren bewirkte Ausrichtung der
Fasern ermdglicht aber unbestritten dessen vorteilhafte Eignung zum Fugen, so

dass auch seine Patentfahigkeit anzuerkennen ist.

Die Patentfahigkeit des Verfahrens nach Anspruch 7 und seiner Anwendung nach
Anspruch 10 wird sinngemal® von dem sich beim bzw zum Flgen ergebenden
Vorteilen getragen, mit dem Anspruch 7 ist der eine besondere Ausfuhrungsform

betreffende Anspruch 8 wie Anspruch 10 rechtsbestandig.

Dem gefugten Koérper nach Anspruch 9 ist aufgrund der am Erzeugnis festzustel-

lenden annahernden Spaltfreiheit der Fugezone (Sp 2 Z 68 bis Sp 3 Z 2) die Pa-

tentfahigkeit zuzuerkennen, so dass auch dieser Anspruch Bestand hat.

Schroder G. Wagner Harrer Gerster
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