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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 24. Oktober 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Schroder, des Richters Harrer, der Richterin Dr. Proksch-Ledig

sowie des Richters Dr. Gerster

beschlossen:

Das Patent 100 66 044 wird widerrufen.

Grinde

Die Erteilung des Patents 100 66 044 mit der Bezeichnung

Lverfahren zum Herstellen eines Reibkdrpers aus siliziuminfiltrier-
tem, Kohlenstofffaser verstarktem porosen Kohlenstoff und Ver-

wendung eines solchen Reibkorpers*

ist am 18. August 2005 veroffentlicht worden. Es umfasst 7 Patentanspriche, von

denen die beiden unabhangigen Patentanspriiche 1 und 6 wie folgt lauten:

1.Verfahren zum Herstellen eines Reibkoérpers aus siliziuminfiltrier-
tem, kohlenstofffaserverstarktem porésen Kohlenstoff, wobei auf
einem Kernkorper (8) wenigstens eine gesonderte Reibschicht (9,
10) vorgesehen ist, mit folgenden Schritten:

- Herstellen von Grinlingen (20) fur die Reibschicht (9, 10)



- Einlegen eines Grinlings (20) fur die Reibschicht (9, 10) in eine
Urform (31) flr den Kernkdrper (8)

- Einfillen des Materials (33) fur den Kernkorper in die Urform

- Herstellen des Grinlings (23) fir den Reibkorper (2)

- Pyrolysieren des Grinlings (23) fur den Reibkorper (2)

- Silizium-Infiltrieren des pyrolysierten Grunlinges (23) fur den
Reibkorper (2).

6. Verwendung eines Reibkorpers (2) hergestellt nach einem der
vorstehenden Anspriiche als Bestandteil eines Reibbelages, einer

Bremsscheibe (1) oder einer Kupplungsscheibe in Fahrzeugen.

Zum Wortlaut der sich jeweils anschliel3enden, riickbezogenen Patentanspriiche 2

bis 5 und 7 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent ist am 18. November 2005 Einspruch erhoben worden. Er ist
auf die Behauptungen gestutzt, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollstandig
offenbart, dass ein Fachmann sie durchfiihren kbnne, das Patent gehe ferner tber
die urspringlich eingereichte Fassung hinaus und beruhe dartber hinaus nicht auf
erfinderischer Tatigkeit.

Zur Stitze ihres Vorbringens verweist die Einsprechende auf die Druckschriften

D1 DE 197 21 473 Al
D2 DE 198 34 704 Al
D3 DE 199 01 215 Al
D4 DE 198 05 868 Al
D5 DE 44 38 456 Al
D6 WO 99/41069 Al
D7 US 5242746

D8 DE 44 38 455 C1.



Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen

Die ordnungsgemal geladene Patentinhaberin ist zur mindlichen Verhandlung

nicht erschienen. Schriftsatzlich hat sie beantragt,

das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten wird auf

den Akteninhalt Bezug genommen.

Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Grinden versehen. Der

Einspruch ist somit zulassig. Er fuhrt auch zum Erfolg.

1. Der Einspruch fuhrt zum Widerruf des Streitpatents, weil die Gegenstande
gemald den Patentansprichen 1 und 6 tber den Inhalt der Stammanmeldung DE

100 60 566.4 in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgehen.

1.1. Mit dem geltenden, erteilten Patentanspruch 1 wird ein Verfahren bean-
sprucht, mit dem Reibkoérper aus siliziuminfiltriertem, kohlenstofffaserverstarktem
pordésen Kohlenstoff bereitgestellt werden, wobei auf einem Kernkérper (8) we-
nigstens eine gesonderte Reibschicht (9, 10) vorgesehen ist. Damit ist das bean-
spruchte Verfahren auf die Bereitstellung von Reibkdrpern gerichtet, die mit Koh-
lenstofffasern verstarkt sind, wobei diese Kohlenstofffasern selbst jedoch nicht na-
her Uber ihre L&nge charakterisiert sind. Dagegen war sowohl der in den Erstun-
terlagen beschriebene, durch Uberpressen eines Griinlings fur die Reibschicht mit

dem Material fir den Kernkorper hergestellte Reibkérper als auch das dort ange-



gebene Verfahren zur Herstellung dieses Reibkérpers dadurch charakteresiert,
dass die Lange der Kohlenstofffasern in der Reibschicht geringer als die Lange
der Kohlenstofffasern im Kernkdrper ist (vgl. Erstunterlagen, Patentanspruch 1
sowie Patentanspruch 5). Dieses wird so nicht nur in den Patentansprichen
angegeben, es ergibt sich auch aus dem Gesamtinhalt der Stammanmeldung. Zur
Losung der der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe, die Reibschicht von
Reibeinheiten vor Beschadigungen durch Ausbriiche zu schitzen, wird namlich
das Ergreifen genau dieser Mal3nahme, d. h. in der Reibschicht Kohlenstofffasern
vorzusehen, die kirzer als die Kohlenstofffasern des Kernkorpers sind, vor-
geschlagen (vgl. Erstunterlagen, S.1 Z.30 bis S.2 Z.7). In diesem Zusam-
menhang ist daher auch das in der Folge beschriebene Herstellungsverfahren
(vgl. S.2 Z.16 bis 21) zu lesen. Mit diesem werden namlich lediglich die zu
ergreifenden Verfahrensschritte selbst angegeben, nicht aber die in diesem
Verfahren anmeldungsgemald einzusetzenden Materialien fir Reibschicht und
Reibkdrper. Diese sind geméald Stammanmeldung einzig im Ubergreifenden Absatz
auf den Seiten 1/2 der Erstunterlagen charakterisiert. Hinweise dahingehend, das
vorliegend beanspruchte Verfahren an sich kdnnte bereits das Problem losen, die
Reibschicht vor Beschadigungen durch Ausbriche zu schiitzen, sind der Be-

schreibung der Stammanmeldung an keiner Stelle zu entnehmen.

Der Verweis der Patentinhaberin im Zusammenhang mit der Offenbarung des
strittigen Patentanspruches 1 auf den Absatz [0024] der Beschreibung der Stamm-
anmeldung, kann zu keiner anderen Beurteilung der Sachlage fuhren (vgl. Erst-
unterlagen S. 4 Z. 10 bis 19). Dieser Absatz betrifft Erlauterungen zur Figur 4, mit
der die wesentlichen Verfahrensschritte zur Bereitstellung eines Reibkérpers an-
gegeben werden. Wahrend dieser Absatz selbst keine Angaben zum verwendeten
Material enthélt, ist aus den in der Figur 4 dargestellten Schritten 2. und 3. jedoch
ebenfalls eindeutig ersichtlich, dass der Grinling (20) Fasern enthalt, deren Lange

geringer ist, als die Lange der Fasern im Material (33) fur den Kernkdrper.



1.2. Auch der erteilte Patentanspruch 6, der auf die Verwendung eines Reibkor-
pers hergestellt nach einem der vorhergehenden Anspriiche gerichtet ist, bein-
haltet eine unzulassige Erweiterung. Der diesem zugrunde liegende Anspruch 7
der Stammanmeldung war urspringlich namlich ebenfalls auf einen Reibkorper
sowie Verfahren gerichtet, wie sie mit den urspriinglichen Patentansprichen 1 und
5 beansprucht worden waren. Die vorstehend genannten Grinde treffen daher

auch hier zu.

2. Die erteilten Patentanspriiche 1 und 6 kdnnen somit keinen Bestand haben. Mit

ihnen fallen die jeweils nachgeordneten Patentansprtiche 2 bis 5 und 7.

Schréder Harrer Proksch-Ledig Gerster
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