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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, mit der die europadische Anmeldung

Nr. 13 705 802.0 zurlickgewiesen wurde.

In der Entscheidung wurden unter anderen folgende

Dokumente herangezogen:

D4: WO 2011/067246 Al

D6: WO 2009/150010 Al

D9: US 5,973,099

D10: US 2009/0098302 Al

D15: EP 0 256 355 A2

D16: Anthony E Mayr et al., "Cure and properties of
unfoamed polyurethanes based on uretonimine modified
methylene-diphenyl diisocyanate", Polym Int 49:293-301
(2000)

D18: WO 2009/080740 Al

D21: Bor-Sen Chiou and Paul E. Schoen, "Effects of
Crosslinking on Thermal and Mechanical Properties of
Polyurethanes", Journal of Applied Polymer Science,
Vol. 83, 212-223 (2002)

D22: ROompp-Chemie-Lexikon, 9. Auflage, 1997, Georg
Thieme Verlag, Seite 1549, Glaslibergangstemperatur.

Die Entscheidung war darauf gestiitzt, dass die
jeweiligen Anspriche 1 des Hauptantrags, des
Hilfsantrags 4 und des Hilfsantrags 5 nicht die
Erfordernisse des Artikels 84 EPU erfiillten, da die
jeweiligen Anspriche 1 nicht "alle essentiellen”
technischen Merkmale enthielten. Die Prifungsabteilung
fihrte auBerdem aus, dass der Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 gegeniiber jeder der



Iv.

VI.
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Entgegenhaltungen D6, D9 und D10 nicht neu sei. Die
Prifungsabteilung stellte ferner fest, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 nicht neu
gegenliber der D6 oder der D9 sei, und dass die D10 die
Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 des

Hilfsantrags 3 vorwegnehme.

Die Anmelderin (Beschwerdefithrerin) legte gegen die
Entscheidung der Priifungsabteilung Beschwerde ein und

reichte eine Beschwerdebegriindung ein.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents auf Grundlage der Anspriuche gemall Hauptantrag,
eingereicht mit Schreiben vom 25. Januar 2022,
hilfsweise auf Grundlage der Anspriiche gemaB einem der
Hilfsantrdge 1 bis 5, allesamt eingereicht mit
Schreiben vom 13. September 2023, ggf. nach
entsprechender Anpassung der Beschreibung. Diese
Antrdge entsprechen in dieser Reihenfolge dem
Hauptantrag und den Hilfsantrédgen 1, 4, 5, 3 und 2, die

der angefochtenen Entscheidung zugrunde lagen.

Eine miindliche Verhandlung wurde beantragt, falls die
Beschwerdekammer beabsichtigen sollte, dem Hauptantrag

nicht stattzugeben.

Fir die Prifung der Einhaltung von Bestimmungen, die
nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung waren,
beantragt ferner die Beschwerdefithrerin, sofern dies
flir erforderlich erachtet wird, eine Zurilickverweisung

des vorliegenden Falles an die Prifungsabteilung.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt, wobei die
Referenzzeichen (1) bis (9) nicht im vorgelegten Text

enthalten sind, sondern von der Kammer gemaB
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Merkmalanalyse der Beschwerdefiithrerin in ihrer

Beschwerdebegriindung (Seiten 2 und 3) zugesetzt wurden:

"l. (1) Verfahren (2) zum Herstellen von
Faserverbundwerkstoffen, (3) wobei eine &dubere Form mit
Fasermaterialien bereitgestellt wird und (4) in diese
Form eine fliissige Zwei-Komponenten-Polyurethan-
Zusammensetzung (4-1) durch Einspritzen unter Druck
oder (4-2) mittels Infusionsverfahren eingebracht wird,
(4-3) wobei diese Zusammensetzung im Zustand einer
Dispersion eingebracht wird, (4-4) wobei die Zwei-
Komponenten-Polyurethan-Zusammensetzung

- 10 bis 80 Gew.-% Polyetherpolyol (4-4-1) mit einer
Funktionalitat von tber 2,5 und (4-4-2) einem
Molekulargewicht von 200 g/mol bis 1500 g/mol,

- (4-5) 5 bis 70 Gew.-% mindestens eines aromatischen
Polyisocyanats

- (4-6) 0 bis 15 Gew.-% Additive

enthalt, (4-7) wobei die Zusammensetzung ein NCO:OH-
Verhdltnis von 2:1 bis 1:2 aufweist, (4-8) die
Zusammensetzung eine Viskositat von 100 bis 1000 mPas
(EN ISO 2555, Brookfield Viskosimeter, 25°C) aufweist
und (4-9) nach dem Mischen in Form einer Dispersion
vorliegt und (5) wobei der Anteil an Fasermaterialien
iber 60 % (Volumen%) betrdgt und (6) wobei

die gefiillte Form auf eine Temperatur von bis zu 120 °C
erwarmt wird, (7) die Zusammensetzung unmittelbar nach
dem Mischen entgast wird,

dadurch gekennzeichnet, dass (8) die vernetzte
Zusammensetzung eine Glasiibergangstemperatur Tg ilber
60 °C, gemessen mit DSC, DIN 11357, aufweist und (9)
bei Temperaturen zwischen -10°C und +70°C der E-Modul
der vernetzen Zusammensetzung groler 1000 MPa betragt,
gemessen nach DIN ISO 527."
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entspricht dem Anspruch 1
des Hauptantrags ohne die Wortfolge "die vernetzte
Zusammensetzung eine Glasibergangstemperatur Tg iber

60 °C, gemessen mit DSC, DIN 11357, aufweist und",

Der Wortlaut der anderen Hilfsantrage ist fir die

vorliegende Entscheidung nicht relevant.

Die fiur die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefilhrerin sind den
Entscheidungsgriinden zu entnehmen. Die strittigen
Fragen betreffen hauptsachlich die Frage, ob der
beanspruchte Gegenstand alle wesentliche Merkmale
enthdalt und neu gegeniilber jeder der Entgegenhaltungen
D6, D9 und D10 ist.

Entscheidungsgriunde

Da die Kammer zum Schluss kommt, dass die Grinde fir
die Zurickweisung des Hauptantrags nicht stichhaltig
sind, und die Sache an die Prifungsabteilung
zurickzuverweisen ist, entfaltet der nachrangige
Hilfsantrag der Anmelderin auf mindliche Verhandlung
keine prozessuale Wirkung. Die vorliegende Entscheidung
ergeht demzufolge im schriftlichen Verfahren ohne
mundliche Verhandlung gemal Artikel 12 (8) VOBK.

Hauptantrag

Der Hauptantrag wurde auf der Grundlage von

Artikel 84 EPU zuriickgewiesen, weil Anspruch 1 nicht
alle "essentiellen" Merkmale in Bezug auf das Erreichen
einer Glasiibergangstemperatur (Tg) von mehr als 60°C
flir die vernetzte Zusammensetzung enthalt

(Entscheidungsgrinde, Punkt 2.2).
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Die Prifungsabteilung stellte im Wesentlichen fest,
dass die in Tabelle 3 von D16 beschriebene
Zusammensetzung 700T alle Strukturmerkmale von
Anspruch 1 des Hauptantrags erfiillt, aber nicht zu
einer vernetzten Zusammensetzung mit einer Tg lber

60 °C fihrt (Entscheidung, Seite 8, zweiter Absatz).

Unter Bezugnahme auf die Beschreibung der Anmeldung
bringt die Prifungsabteilung vor, dass es die Aufgabe
der vorliegenden Anmeldung ist Zwei-Komponenten-
Polyurethansysteme bereitzustellen, die zu einer
vernetzten Matrix mit einem hohen Tg-Wert und guten
mechanischen Eigenschaften fihren. Aus der Lehre der
Anmeldung ergebe sich jedoch, dass dieses Ergebnis lber
die Auswahl der Polyole oder der Isocyanatkomponente
oder iiber die Vernetzungsdichte beeinflusst werden
kénne. Dies werde auBerdem durch die Lehre der
Dokumente D6, D15, D18 und D21 bestatigt. Auf dieser
Grundlage befand die Prifungsabteilung, dass
"essentielle" Merkmale im Anspruch 1 des Hauptantrags
fehlten. Dem Protokoll der miindlichen Verhandlung ist
auBerdem zu entnehmen, dass dieser Einwand als ein
Einwand der mangelnden Klarheit angesehen wurde (Punkt

4.1, erster und vorletzter Absatz).

Dies war der einzige Grund fir die Zurickweisung des

Hauptantrags.

Fehlende wesentliche Merkmale

2.1 Der von der Prifungsabteilung unter Bezugnahme auf
Artikel 84 EPU erhobene Einwand fehlender "essentieller
Merkmale" kann nur dahin verstanden werden, dass dem
Anspruch 1 des Hauptantrags "wesentliche Merkmale" im
Sinne der Rechtsprechung fehlen (siehe Rechtsprechung

der Beschwerdekammern des EPA, 10. Auflage, 2022, im
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Folgenden RBK, II.A.3.2, II.A.5.1 und II.A.5.2 und
Richtlinien fir die Prifung im Europaischen Patentamt,
F.IV.4.5).

Eine Analyse der in diesen Teilen der RBK zitierten
Entscheidungen zeigt, dass dem Begriff "wesentliche
Merkmale" in der Rechtsprechung keine einheitliche
Bedeutung beigemessen wird. Dies liegt nicht nur an der
Anwendung unterschiedlicher Rechtsgrundlagen fiir ein
solches Erfordernis (Deutlichkeit des Anspruchs oder
Stitzung durch die Beschreibung), sondern auch an den
Kriterien, anhand derer das Fehlen "wesentlicher
Merkmale" zu prifen ist (RBK, II.A.3.2 und II.A.5.1,

zwelter und dritter Absatz).

Diese uneinheitliche Handhabung in der Rechtsprechung
hinsichtlich der Anforderung, alle wesentlichen
Merkmale anzugeben, wird veranschaulicht durch die
Analyse der Rechtsprechung in der Entscheidung T 56/21
im Zusammenhang mit der Frage, ob Artikel 84 und Regel
43 EPU eine Rechtsgrundlage fir eine obligatorische
Anpassung der Beschreibung an Anspriiche, deren
Gegenstand enger definiert wird, liefern (Punkte 61, 63

und 68 der Entscheidungsgrinde) .

Wahrend in der Rechtsprechung Einigkeit dariliber
besteht, dass die Prifung der "wesentlichen Merkmale"
angesichts des Erfordernisses, dass die Anspriiche durch
die Beschreibung gestiitzt sein miissen, einen formalen
Aspekt beinhaltet, d.h. sie sieht wvor zu prifen, ob
das, was in den Ansprichen definiert ist, auch in der
Beschreibung zu finden ist, werden in vielen der in
Teil II.A.5.1 der BKR zitierten Entscheidungen dariiber
hinaus materiellrechtliche Aspekte bei der Prifung

dieses Erfordernisses des EPU berticksichtigt.
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Die Prifung dieser weiteren Aspekte geht teilweise auf
die Entscheidung T 409/91 zurtck.

In T 409/91 wird im zweiten Absatz von Punkt 2 der
Entscheidungsgriinde folgendes ausgefihrt "Das
Vorbringen des Beschwerdefilihrers, wonach die
Untergrenze im vorliegenden Fall kein wesentliches
Merkmal der Erfindung sei und somit im Anspruch nicht
genannt zu werden brauche, bezieht sich nicht auf das
Erfordernis von Artikel 83, sondern vielmehr auf das
von Artikel 84 EPU. Diesem Vorbringen kann die Kammer

jedoch nicht beipflichten, weil unter den wesentlichen

Merkmalen der Erfindung, die zur Angabe des Gegenstands

des Schutzbegehrens herangezogen werden missen, nach
Artikel 84 EPU in Verbindung mit Regel 29 (1) und (3)

EPU sdmtliche technischen Merkmale zu verstehen sind,

die zur Definition einer nach dem EPU patentierbaren

Erfindung erforderlich sind, einschlieflich aller

Merkmale, die zur Bestimmung von Gegenstdnden

erforderlich sind, die auch das Erfordernis der

ausreichenden Offenbarung nach Artikel 83 EPU erfiillen"

(Hervorhebungen durch die vorliegende Kammer) .

Punkt 3.5 der Entscheidungsgriinde in T 409/91 macht
auch deutlich, dass bei der Frage der Stiitzung durch
die Beschreibung materiellrechtliche Aspekte zu
berilicksichtigen sind: "Auch wenn die Erfordernisse der
Artikel 83 und 84 EPU auf unterschiedliche Teile der
Patentanmeldung gerichtet sind, da Artikel 83 die
Offenbarung der Erfindung, Artikel 84 dagegen die
Angabe der Erfindung durch die Anspriiche betrifft,

liegt dem Erfordernis der Stilitzung durch die

Beschreibung - was seinen materiellrechtlichen Aspekt

anbelangt - und dem Erfordernis der ausreichenden
Offenbarung dieselbe Absicht zugrunde, ndmlich

sicherzustellen, daB das durch ein Patent verliehene
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AusschlieBungsrecht durch den tatsdchlichen Beitrag zum

Stand der Technik begriindet sein sollte. Somit kann ein

Anspruch zwar insoweit durch die Beschreibung gestlitzt

sein, als er ihr entspricht, aber dennoch einen

Gegenstand umfassen, der im Sinne des Artikels 83 EPU

nicht ausreichend offenbart ist, da er nicht ohne

unzumutbaren Aufwand ausgefuhrt werden kann und
umgekehrt" (Hervorhebungen durch die vorliegende

Kammer) .

Dieser Ansicht wurde in der Entscheidung T 939/92
(Entscheidungsgrinde, Punkt 2.2.2) gefolgt und wie
folgt formuliert: "Den weiteren Ausfiihrungen in der
Entscheidung T 409/91, Nummern 3.3 und 3.4 der
Entscheidungsgriinde, ist zu entnehmen, dafBl ein
Anspruch, dessen Gegenstand in der Beschreibung nicht
gemdB Artikel 83 EPU offenbart ist, auch nicht durch
die Beschreibung im Sinne des Artikels 84 EPU gestiitzt

ist".

Die Bericksichtigung materiellrechtlicher Aspekte in
der Rechtsprechung bei der Frage, welche Merkmale als
wesentlich anzusehen sind, wird beispielsweise auch
durch die Entscheidung T 1055/92 veranschaulicht. Die
ersten beide Absatze von Punkt 5 der
Entscheidungsgrinde lauten wie folgt: "Die Kammer
stimmt jedoch auch der vom Beschwerdefiihrer vertretenen
Auslegung der Bedeutung des zweiten Teils des zweliten

Satzes von Artikel 84 EPU (wonach die Anspriiche durch

die Beschreibung gestilitzt sein miissen - vgl. Nr. IV)

zu, wonach alle in der Beschreibung als zur Ausfihrung
der Erfindung notwendig bezeichneten Merkmale
(wesentliche Merkmale) in einem entsprechenden Anspruch
vorkommen miissen (vgl. T 32/82, ABl1. EPA 1984, 354).
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Es miissen daher die zur LOsung der betreffenden
technischen Aufgabe notwendigen Merkmale in dem
Anspruch enthalten sein. Im Verfahren vor der
Priifungsabteilung kommt es hdufig vor, daf
sachdienliche Dokumente angefiihrt werden, was zur Folge
hat, daB das Kernstiick einer beanspruchten Erfindung
abgedndert werden mull und damit auch die entsprechende
Aufgabenstellung in gednderter Form erscheint. In

diesen Fillen miissen dem Anspruch oft noch neue

wesentliche Merkmale hinzugefligt werden, um die LOsung

deutlich zu kennzeichnen und um die Erfindung vom Stand

der Technik abzugrenzen." Punkt 3 des Leitsatzes fir

diese Entscheidung gibt dementsprechend an, dass "Ein
Anspruch in einer europdischen Patentanmeldung muf3 die
wesentlichen Merkmale der Erfindung angeben (vgl. T
32/82, ABl. EPA 1984, 354),; dazu gehéren insbesondere

jene Merkmale, welche die Erfindung vom ndchstliegenden

Stand der Technik unterscheiden" (Hervorhebungen durch

die vorliegende Kammer) .

Weitere Entscheidungen, nach denen eine rein formale
Stiitze in der Beschreibung, d.h. die wortliche
Wiedergabe eines Anspruchsmerkmals, den Anforderungen
an die Stitze der Anspriiche durch die Beschreibung
nicht geniigt, sind im dritten Absatz des Teils II.A.5.1
der BKR aufgefihrt.

Die Zurickweisung des Hauptanspruchs durch die
Prifungsabteilung wegen fehlender wesentlicher Merkmale
unter Bezugnahme auf Artikel 84 EPU beruht nicht auf
einer fehlenden formalen Stiitze des Anspruchs 1 durch
die Beschreibung, sondern offensichtlich auf einer
unzureichenden Offenbarung seines Gegenstands im Sinne
des Artikels 83 EPU. Dies ist im Lichte der
Einwendungen von Dritten, eingereicht mit Schreiben wvom

26. Juni 2019, auf denen der Einwand der



.6.

- 10 - T 0602/24

Prifungsabteilung beruht, insbesondere offensichtlich
(Entscheidungsgriinde, Punkt 2.2, erster Absatz;

Einwendungen von Dritten, Punkt 5, Seiten 7 bis 9).

Ein solcher Einwand auf der Grundlage von Artikel 84
EPU ist fir die Kammer im Lichte des Zwecks der Regel
43 EPU und neuerer Rechtsrechtsprechung nicht haltbar,

wie im Folgenden gezeigt wird.

Artikel 84 EPU definiert die Funktion von Anspriichen
und legt Formerfordernisse flir diese fest. Weitere
Erfordernisse in Bezug auf Form und Inhalt sind in der
Ausfihrungsordnung zum EPU in der Regel 43 EPU

definiert.

Nach dem ersten Satz des Artikels 84 EPU geben die
Anspruche den Gegenstand an, fur den Schutz begehrt

wird, d.h. den vom Anmelder formulierten Gegenstand,

auf dessen Grundlage ein europdisches Patent beantragt

wird. Dies wird in der Regel 43 (1) EPU wiederholt,

wobeil hinzugefigt wird, dass dieser Gegenstand durch
Angabe der technischen Merkmale der Erfindung in den

Patentanspriichen anzugeben ist.

Dieses formale Erfordernis wird durch das weitere
Formerfordernis des zweiteiligen Aufbaus von Anspriichen
in der Regel 43 (1) EPU ergdnzt. In Regel 43(2) EPU sind
ebenfalls mit den Ausnahmen von der allgemeinen Regel,
dass die Anmeldung nicht mehr als einen unabhangigen
Anspruch in derselben Kategorie enthalten darf, weitere
Formerfordernisse definiert. Regel 43(4) EPU
(Bezugnahme auf andere Anspriiche), Regel 43(5) EPU
(Anzahl der Anspriche und Nummerierung), Regel 43 (6)
EPU (Bezugnahme auf die Beschreibung oder die
Zeichnungen) und Regel 43(7) EPU (dieselben

Bezugszeichen in den Anspriichen wie in den beigefiigten
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Zeichnungen) legen weitere formale Anforderungen fir

die Anspriliche fest.

Hinsichtlich Regel 43(3) EPU lautet diese "Zu jedem
Patentanspruch, der die wesentlichen Merkmale der
Erfindung wiedergibt, kénnen ein oder mehrere
Patentanspriiche aufgestellt werden, die sich auf

besondere Ausfiihrungsarten dieser Erfindung beziehen".

Der zweite Teil der Regel 43(3) EPU definiert die
Moglichkeit ein oder mehrere abhangige Anspriiche zu den
unabhangigen Anspriichen aufzustellen, und damit

ebenfalls die Form der Anspriche.

Auf dieser Grundlage und unter Bericksichtigung des
Titels der Regel 43 EPU, wonach die Regel 43 EPU die
Form und den Inhalt der Patentanspriiche festlegt, ist
der Kammer nicht ersichtlich, warum der Wortlaut des
ersten Teils der Regel 43(3) EPU, wonach die
unabhédngigen Patentanspriiche die wesentlichen Merkmale
der Erfindung wiedergeben, im Gegensatz zu allen
anderen Bestimmungen der Regel 43 EPU, Erfordernisse
definieren sollte, die {iiber die Form und den Inhalt der

Anspriche hinausgehen.

Da auBerdem die Patentanspriiche nach Artikel 84 EPU den
Gegenstand des Schutzbegehrens definieren ("the matter
for which protection is sought"; "l1l'objet de la demande
pour lequel la protection est recherchée"), d.h. den
vom Anmelder formulierten Gegenstand, fir den ein
europaisches Patent beantragt wird, missen die
wesentlichen Merkmale der Erfindung geméalB

Regel 43(3) EPU diejenigen sein, die der Anmelder als
wesentlich fir den beantragten Patentschutz ansieht,

und nicht diejenigen, die die Prifungsabteilung als
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ausreichend erachtet, um materiellrechtliche

Erfordernisse zu erfiullen.

Die Moglichkeit, Anspriche, die einer materiellen
Prifung nicht stand halten konnen, weil sie
unangemessen breit sind, aus den gleichen Erwagungen
nach Artikel 84 EPU zuriickzuweisen, steht auch nicht im
Einklang mit den "Travaux préparatoires" zum EPU 1973
und zum EPU 2000, wie aus den Entscheidungen T 1020/03
und G 3/14 hervorgeht.

In Punkt 10 der Entscheidungsgriinde der Entscheidung
T 1020/03 stellt die Kammer fest (Hervorhebungen durch

die vorliegende Kammer) :

"Nach Artikel 84 EPU miissen die Anspriiche zudem von der
Beschreibung gestilitzt sein. Bei der Durchsicht der
vorbereitenden Unterlagen zu den zahlreichen Sitzungen
und Konferenzen, die zum Abschluss des Europdischen
Patentiibereinkommens im Jahr 1973 fihrten, zeigt sich

allerdings, dass das Erfordernis der Stitzung der

Anspriche wdhrend der in den verschiedenen Entwirfen

wiedergegebenen Beratungen eher als eine formale Frage

betrachtet wurde, mit der ein einheitlicher Umfang von

Beschreibung und Ansprilichen sichergestellt werden

sollte. Waren Anspriliche urspriinglich breiter gefasst,

so wurde es als zuldssig angesehen, die Beschreibung zu

dndern, um die Diskrepanz zu beseitigen. Dieser Mangel

wurde nicht als sachlicher Grund filr die Zurlickweisung

von Anspriichen wegen mangelnder Nitzlichkeit in dem

Sinne angesehen, dass die Anspriiche zu breit seien, um

irgendeinen sinnvollen Zweck zu erfiillen, der ihrem

Gegenstand in der Beschreibung zugeschrieben wird.

Diese formale Betrachtung des Erfordernisses der

Stiitzung erkldrt auch, warum es nicht als

Einspruchsgrund aufgenommen wurde,; auf der
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Diplomatischen Konferenz von 2000 zur Revision des EPU

wurde diese Sichtweise bekrdftigt."

In Punkt 70 der Entscheidungsgriinde der Entscheidung
G 3/14 fiuhrte die GroRe Beschwerdekammer aus
(Hervorhebungen ebenfalls durch die vorliegende

Kammer) :

"Beil der Ausarbeitung des EPU 2000 wurde erdrtert, ob
die Erfordernisse des Artikels 84 EPU als
Nichtigkeitsgrund in das EPU 2000 aufgenommen werden
sollten, nachdem die britische Delegation einen
entsprechenden Vorschlag unterbreitet hatte (s. CA/
PL 4/96). Diese Erdrterungen beschrdnkten sich jedoch
darauf, ob auch das Erfordernis des Artikels 84 EPU

aufgenommen werden sollte, wonach die Patentanspriiche

von der Beschreibung gestitzt werden miissen (s. CA/
PL 27/99, Nr. 5). Vorher hatte das zu den

interessierten Kreisen zdhlende epi angeregt, mangelnde
Klarheit der Anspriiche zum Nichtigkeitsgrund zu
erheben,; diese Anregung wurde aber nicht

weiterverfolgt. Der britische Vorschlag zielte darauf

ab, dass ungebilihrlich breite Anspriiche auch nach der

Erteilung noch angefochten werden kénnten (s. CA/

PL 27/99, Nr. 2), fand jedoch keine nennenswerte

Unterstilitzung bei den anderen Delegationen und wurde
nicht angenommen (s. CA/PL 27/99, Nr. 29):

"Die Forderung, Artikel 84 EPU zum Einspruchs- und

Nichtigkeitsgrund zu erheben, kénnte zum Teil auf einem

Missverstdndnis beruhen, das sowohl den

Bedeutungsgehalt des Erfordernisses der Stilitzung der

Anspriiche durch die Beschreibung als auch die

bestehenden Méglichkeiten betrifft, ungebiihrlich breite

Anspriiche nach den Artikeln 83 und 56 EPU anzugreifen."




Artikel
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CA/PL 27/99 schlieBt mit folgendem Ergebnis:

"35. Infolgedessen wird vorgeschlagen, weder mangelnde
Klarheit noch mangelnde Stiitzung nach Artikel 84 EPU in
die erschépfende Liste der in den Artikeln 100 und 138
EPU genannten Einspruchs- und Nichtigkeitsgriinde

aufzunehmen.""

In Anbetracht der Bedeutung, die dem Ausdruck
"wesentliche Merkmale" in der Regel 43(3) EPU
beizumessen ist, namlich die Merkmale, die der Anmelder
als wesentlich fir seine Patentschutz ansieht, und des
Hinweises in neuerer Rechtsprechung, die sich auf die
"Travaux préparatoires" zum EPU 1973 und zum EPU 2000
bezieht, dass die Breite des Anspruchs keinen Grundlage
fiir einen Einwand nach Artikel 84 EPU im Hinblick auf
materiellrechtliche Erwagungen bietet, kommt die Kammer
zu dem Schluss, dass die Zurickweisung des Hauptantrags
durch die Prifungsabteilung mit der Begriindung unter
Bezugnahme auf Artikel 84 EPU, dass sein Anspruch 1
nicht alle wesentliche Merkmale in Bezug auf das
Erreichen einer Glasibergangstemperatur (Tg) von mehr
als 60°C fir die vernetzte Zusammensetzung enthidlt,

nicht Uberzeugend ist.

111(1) EPU

Da die Begriindung der Prifungsabteilung fir die
Zurlickweisung des Hauptantrags allein auf einer
Argumentation beruht, die der Begrindung fir eine
Zurlickweisung wegen mangelnder Offenbarung im Sinne des
Artikels 83 EPU &hnelt, und die Begriindung fir die
Zurlickweisung des Hilfsantrags 1 auf mangelnder Neuheit
gegenliber jeder der Entgegenhaltungen D6, D9 und D10
beruht, wobei sich der Hauptantrag und der

Hilfsantrag 1 nur durch die Streichung eines Merkmals
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unterscheiden, Ubt die Kammer unter der Gesichtspunkt
der Verfahrensdkonomie ihr Ermessen unter

Artikel 111 (1) EPU dahingehend aus, indem sie die
Fragen der Ausfihrbarkeit und der Neuheit fir den

Gegenstand des Hauptantrags in der Sache selbst

entscheidet.
Ausfiihrbarkeit
4. Nach Artikel 83 EPU ist die Erfindung in der Anmeldung

so deutlich und vollstandig zu offenbaren, dass ein
Fachmann sie ausfiihren kann. Nach der Rechtsprechung
der Beschwerdekammern ist diese Vorschrift so zu
verstehen, dass der im Anspruch definierte Gegenstand
anhand der Lehre der Patentanmeldung und unter
Berlicksichtigung des allgemeinen Fachwissens ohne
unzumutbaren Aufwand, wozu auch die Durchfiihrung
iblicher Versuche gehdért, von der Fachperson
vollstandig, d.h. im gesamten beanspruchten Bereich,
ausfithrbar sein muss (RBK, II.C.5.4). Eine Erfindung
ist im Prinzip ausreichend offenbart, wenn der
Fachperson mindestens ein Weg zu ihrer Ausfiihrung
eindeutig aufgezeigt wird (RBK, C.II.5.2). Gemal
Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es fir die
Offenbarung einer Erfindung ausreichend, wenn bestimmte
Mittel zur Ausfihrung der Erfindung eindeutig gelehrt
sind, die der Fachperson nach einem eventuellen
Misslingen des angestrebten Ergebnis, mit einem
vertretbaren Versuchsaufwand zum Erfolg fuhren (RBK,
IT.C.6.6.1).

4.1 Die Zurickweisung des Hauptantrags durch die
Prifungsabteilung beruht auf dem Fehlen von Merkmalen
in Anspruch 1, die es ermdglichen, eine vernetzte
Zusammensetzung mit einer Tg itber 60 °C zu erhalten.

Die Tatsache, dass nicht alle Merkmale, die zur
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Erfillung dieser Bedingung in Anspruch 1 definiert
sind, reicht nicht aus, um auf eine mangelnde
Offenbarung des beanspruchten Gegenstands zu schlielen.
Vielmehr ist unter Bericksichtigung des in Punkt 4 oben
genannten Grundsatzes zu prifen, ob der Anmeldung eine
technische Lehre zu entnehmen ist, die es der
Fachperson ermdglicht, dieses funktionelle Merkmal ohne

unzumutbaren Aufwand zu erfiullen.

Fir die in Anspruch 1 definierten Polyetherpolyole mit
einer Funktionalitat von Uber 2,5 und einem
Molekulargewicht von 200 g/mol bis 1500 g/mol werden in
der Beschreibung Beispiele angegeben (Seite 6, letzter
Absatz und Seite 7, erster und dritter Absatz).

Dies gilt auch fir die nach Anspruch 1 zu verwendeten

aromatischen Polyisocyanaten (Seite 7, dritter Absatz).

Wie die Anmelderin betont, entnimmt die Fachperson der
Anmeldung ferner, dass die Glasibergangstemperatur Tg
Uber die Auswahl der Polyol- oder Polyisocyanat-
Komponenten oder die Vernetzungsdichte beeinflusst wird
(Seite 3, zweiter Absatz, dritte bis siebte Zeile,
Seite 11, letzter Absatz, finfte bis siebte Zeile).

Dariber hinaus wird in der Anmeldung gelehrt, dass ein
Einflussparameter fir die mechanischen Eigenschaften
die Tg ist (Seite 3, zweiter Absatz, dritte und vierte
Zeile), wobeil eine ausreichende Vernetzungsdichte fir
eine ausreichende mechanische Stabilitat notwendig ist,
die implizit Uber eine mittlere Funktionalitdt wvon iber
2,5 fur Polyetherpolyole zu erreichen ist (Seite 7,
zwelter Absatz, dritte bis siebte Zeile), d.h. im
Wesentlichen iber die Auswahl einer Polyolkomponente
deren mittlere Funktionalitat einen Mindestwert haben
soll.
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Im Hinblick auf das allgemeine Fachwissen, illustriert
durch das Dokument D22, das einen Auszug aus einer
technischen Enzyklopadie darstellt, ist der Fachperson
bekannt, dass die Tg von der chemischen Struktur der
Polymere, ihrer Molmasse und der Flexibilitat der
Polymerketten abhangt (D22, linke Spalte, Zeilen-5-8).

Die Lehre der Anmeldung zur Einstellung der
Vernetzungsdichte, um die gewlinschte Tg und
ausreichende mechanische Stabilitat zu erzielen, gibt
der Fachperson im Lichte des oben geschilderten
allgemeinen Fachwissens, den eindeutigen Hinweis,
vernetzte Produkte mit weniger flexiblen Polymerketten
zu verwenden, sollte zuerst keine vernetzte
Zusammensetzung mit einer Tg groRer als 60°C erhalten
werden. Dies bedeutet filir die Fachperson lediglich
kiirzere Polymerketten zwischen den Vernetzungspunkten
zu verwenden, was flir die Fachperson offensichtlich mit
Polyolen und/oder Polyisocyanaten hdherer
Funktionalitdt oder niedrigerer Molmasse zu

bewerkstelligen ist.

Dies wird des Weiteren durch die in D16 durchgefiihrten
Versuche belegt. Wahrend die von der Priifungsabteilung
herangezogene vernetzte Zusammensetzung aus der
Tabelle 3 "700T/0.01DBTDL/MDI" (Seite 299) eine Tg von
24°C aufweist, wird durch die bloBe Reduzierung der
Molmasse der Triolkomponente eine hdhere Tg der
vernetzten Zusammensetzung erreicht (alle anderen
Bedingungen bleiben unverandert; Seite 294, Tabelle 1;
Seite 299, erster Absatz des Abschnitts "Dynamic
mechanical behaviour"; Tabelle 3, Zusammensetzungen
"450T/0.01DBTDL/MDI" und "255T/0.01DBTDL/MDI" mit einer
Tg von 71°C bzw. 97°C).
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Unter diesen Umstanden ist die Kammer davon lberzeugt,
dass die Fachperson mit wenigen Versuchen in der Lage
ist, die Tg des vernetzten Polymers auf einen Wert iber

60°C einzustellen.

Hinsichtlich des weiteren funktionellen Merkmals, dass
der E-Modul der vernetzen Zusammensetzung gemessen nach
DIN ISO 527 bei Temperaturen zwischen -10°C und +70°C
groBer als 1000 MPa ist, ist anzumerken, dass der E-
Modul nach allgemeinem Fachwissen ein MaR fir die
Steifigkeit oder Festigkeit eines Werkstoffs ist. Vor
diesem Hintergrund wird es im letzten Absatz auf Seite
11 der Anmeldung definiert, dass der bei Temperaturen
zwischen -10°C und + 70°C gemessene E-Modul grdéBer 1000
MPa die Strukturstabilitat der vernetzten
Zusammensetzung ausdriickt, d.h. eine mechanische
Stabilitat, die, wie oben im Zusammenhang mit dem
anderen funktionellen Merkmal des Anspruchs 1
ausgefiihrt, auch mit einer ausreichenden
Vernetzungsdichte erreicht werden kann. Folglich hat
die Kammer im vorliegenden Fall keinen Anlass, daran zu
zweifeln, dass die Fachperson in der Lage ist, ein
Verfahren gemé&R dem vorliegenden Anspruch 1
bereitzustellen, bei dem auch dieses zweite

funktionelle Merkmal des Anspruchs 1 erfillt ist.

In Ermangelung weiterer Argumente der
Prifungsabteilung, warum das Verfahren gemal
vorliegendem Hauptantrag nicht so deutlich und
vollstandig offenbart ist, dass eine Fachperson es
ausfihren kann, kommt die Kammer zu dem Schluss, dass
der Gegenstand des vorliegenden Hauptantrags die

Erfordernisse des Artikels 83 EPU erfiillt.
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In Punkt 2.2.2 der Entscheidungsgriinde in G 1/03 und in
Punkt 4.6 der Entscheidungsgriinde in G 2/10 wurde
betont, dass das europdische Patentsystem in sich
geschlossen sein muss und fir die Zwecke der Artikel
54, 87 und 123 EPU dasselbe Offenbarungskonzept
zugrundezulegen ist. Demnach gilt als offenbart, was
die Fachperson unter Heranziehung des allgemeinen
Fachwissens - objektiv und bezogen auf den malgeblichen
Zeitpunkt des herangezogenen Stands der Technik -
unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (siehe G 2/10,

Punkt 4.3 der Entscheidungsgriinde) .

Die Einspruchsabteilung befand, dass die Neuheit des
Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1
gegenliber jeder der Entgegenhaltungen D6, D9 und D10

nicht gegeben ist.

Der vorliegende Hauptantrag unterscheidet sich von
diesem Hilfsantrag 1 lediglich darin, dass der
Anspruch 1 zusatzlich verlangt, dass die vernetzte
Zusammensetzung eine Glasiibergangstemperatur Tg ilber
60 °C, gemessen mit DSC, DIN 11357, aufweist.

Als Vorbemerkung zur Analyse der Neuheit ist
festzustellen, dass mit den Merkmalen (4-1) (durch
Einspritzen unter Druck) oder (4-2) (mittels
Infusionsverfahren) zwei Alternativen des beanspruchten

Verfahrens definiert werden.
Neuheit gegeniiber D6
Die Prifungsabteilung ist der Ansicht, dass die in den

Beispielen der D6 beschriebenen Zwei-Komponenten-

Zusammensetzungen (Seite 17) im Hinblick auf die
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Passage auf der Seite 1, Zeilen 1-4 der D6 als Zwei-
Komponenten-PU-Systeme flir Infusionssysteme zum

Verkleben von Faserwerkstoffen zu verstehen sind.

Die Kammer kann dem zustimmen, soweit das Beispiel 3
betroffen ist, da andere Verwendungen dieser Zwei-
Komponenten-Zusammensetzungen nicht beschrieben werden.
Da die idbrigen Beispiele 1 und 2 Vergleichsbeispiele
darstellen und damit keine Ausfihrungsform der
Erfindung gemaB D6 darstellen, wird ihre Offenbarung
von der Fachperson nicht mit der allgemeinen Lehre der
D6 in Verbindung gebracht, insbesondere nicht mit der

Passage auf Seite 1, Zeilen 1-4.

Beispiel 3 der D6 betrifft ein Infusionsverfahren (4-2)
gemall der allgemeinen Lehre der D6 (Seite 1, erster
Absatz). In der D6 wird ferner beschrieben, dass die
Aushadrtung der Zusammensetzung vorzugsweise durch
Erwarmung der gesamten Form auf Temperaturen von bis zu
80°C erfolgt (Seite 15, zweiter vollstidndiger Absatz),
entsprechend Merkmal (6).

Fir das Beispiel 3 der D6 (Seite 17) werden ein
Polyethertriol mit einem Molekulargewicht wvon 260 und
2,2"'"-MDI in einem NCO:0OH-Verhaltnis von 1,1:1,0
(entsprechend den Merkmalen (4-4-1), (4-4-2) und (4-7))
in einem schnelllaufenden Rihrer gemischt. Die
Beschwerdefiihrerin bestreitet nicht, dass auch die
Merkmale (4-4) und (4-5) erfillt sind. Diese
Zusammensetzung enthalt des Weiteren keine Additive,

entsprechend Merkmal (4-6).

Die Dispergierung der Zwei-Komponenten-Zusammensetzung
infolge des schnellen Rihrens ist naturgemaB auf die
Unvertraglichkeit der zwei eingesetzten Komponenten

zurickzufihren. Da die chemische Beschaffenheit der im
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Beispiel 3 der D6 verwendeten Komponenten derjenigen
der im Beispiel der vorliegenden Anmeldung verwendeten
Komponenten ahnelt, und beide Zwei-Komponenten-
Zusammensetzungen unter schnellem Rihren hergestellt
werden, gibt es nach Ansicht der Kammer keinen Anlass
zum Schluss zu kommen, dass die Zwei-Komponenten-
Zusammensetzung des Beispiels 3 der D6 nicht als

Dispersion vorliegt.

Es ist in dieser Hinsicht anzumerken, dass einer
unspezifischen Definition in einem Anspruch die
weiteste technisch sinnvolle Bedeutung zuzuweisen ist
(RBK, I.C.4.1). Der Begriff Dispersion drickt lediglich
aus, dass die zwei Komponenten ineinander dispergiert
sind, d.h. ohne Angabe der GrdéBe der dispergierten

Phase.

Fir die Fachperson ist auch eindeutig, dass die zwei-
Komponenten-PU-Zusammensetzung, wie sie im Beispiel der
D6 hergestellt wird, nach dem Infusionsverfahren (4-2)
gemal der Lehre der D6 zu verwenden ist. Somit
offenbart die D6 ebenfalls Merkmale (4-3) und (4-9).

Fiir das Beispiel 3 der D6 wird dariber hinaus
offenbart, dass die Startviskositdt bei 55°C 60-65 mPas
betragt. Die Feststellung der Prifungsabteilung, dass
eine Viskositat von 100 bis 1000 mPas gemessen bei
einer Temperatur von 25°C kein Unterscheidungsmerkmal
gegenlber dem Beispiel 3 von D6 darstellt, wurde nicht
bestritten. Das Merkmal (4-8) ist daher ebenfalls als

erfillt anzusehen.

Folglich, offenbart das Beispiel 3 der Entgegenhaltung
D6 unmittelbar und eindeutig ein Verfahren gemdB der
Alternative (4-2) mit den Merkmalen (1) bis (4), (4-3),
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(4-4), (4-4-1), (4-4-2), (4-5), (4-6), (4-7), (4-8),
(4-9) und (6).

Unter Bezugnahme auf die Passage auf Seite 12, Zeilen
14-16, der D4, argumentiert die Prifungsabteilung
(Punkt 2.3.2.1 der Entscheidungsgriinde), dass eine
Menge an Fasermaterialien von mindestens 60
Volumenprozent gemaB Merkmal (5) eine lbliche MaBnahme
sei, die mit keinem Effekt verbunden sei. Diese
Erwagungen, die die Frage der erfinderischen Tatigkeit
betreffen, sind fir die Prifung der Neuheit des
beanspruchten Verfahrens gegeniiber der D6 unerheblich.
D6 selbst beschreibt keine Menge an Fasermaterial und
die zitierte Passage aus D4 betrifft ein Beispiel einer
Patentanmeldung, das als solche nicht belegen kann,
welche Menge an Glasfasern die Fachperson nach
allgemeinem Fachwissen zwangslaufig verwenden wirde.
Das Gleiche gilt fir die Verwendung einer Entgasung
unmittelbar nach dem Mischen gemal Merkmal (7), die von
der Prifungsabteilung als trivial angesehen wurde
(Punkt 2.3.2.2 der Entscheidungsgriinde), aber in D6
nicht beschrieben wird und nicht notwendigerweise von

der Fachperson verwendet wird.

Bereits aus den Grinden, dass die Merkmale (5) und (7)
der D6 nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen
sind, ist die Neuheit des Verfahrens gemal Anspruch 1

des vorliegenden Hauptantrags anzuerkennen.

Diese Schlussfolgerung ist unabhédngig davon, ob die
Merkmale (8) und (9) durch die Zusammensetzung im
Beispiel 3 der D6 erfiillt werden. Sollte es fiir die
Frage der erfinderischen Tatigkeit relevant sein, wird
der Vollstandigkeit halber zu den Merkmalen (8) und (9)

Folgendes angemerkt:



4.

4.
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Die von der Priifungsabteilung zitierte Rechtsprechung
(T 1764/06, T 1920/09 und T 1995/15) betrifft Produkte,
bei denen angesichts der im zitierten Stand der Technik
beschriebenen Merkmale und Herstellungsverfahren, kein
Unterscheidungsmerkmal des beanspruchten Produkts
nachvollziehbar ist, und der einzig mdgliche
Unterschied in der Definition eines unitblichen
Parameters liegt, so dass es dem Anmelder obliegt,
nachzuweisen, dass das unibliche Parameter die Neuheit
begriinden kann (T 1764/06, Punkte 2.8 bis 2.10 der
Entscheidungsgriinden; T 1920/09, Punkte 3.4 und 3.6 der
Entscheidungsgriinden und T 1995/15, Punkte 1.1.4 und
1.1.5 der Entscheidungsgriinden) .

Ungeachtet der Frage, ob es sich bei der Tg und dem E-
Modul um idbliche Parameter zur Charakterisierung von
Polymeren handelt, was die Kammer bejaht, ist die Frage
zU beantworten, ob angesichts der Lehre der
herangezogenen Entgegenhaltungen anzunehmen ist, dass
diese Parameter die Neuheit begrinden kdnnen, sodass

die Beweislast bei der Anmelderin liegt.

Die in D16 erhaltene vernetzte Zusammensetzung "255T/
0.01DBTDL/MDI" (Seite 299, Tabelle 3) betrifft ein
Reaktionsprodukt einer modifizierten MDI-Komponente
(Funktionalitat von 2,15) mit einem Triol mit einem
Molekulargewicht von 255 g (Seite 294, Tabelle 1) unter
Verwendung einer stdochiometrischen Menge MDI. Die Tg
dieser vernetzten Zusammensetzung betridgt 97°C. Eine
weltere vernetzte Zusammensetzung "450T/0.01DBTDL/
MDI" (Seite 299, Tabelle 3), die mit einem Triol mit
einem hoheren Molekulargewicht von 436 g (Seite 294,
Tabelle 1) erhalten wird, weist eine niedrigere Tg von
71°C auf. Im Hinblick auf diese in D16 offenbarten
Daten und die Lehre der Anmeldung, wonach die Tg iber

die Auswahl der Polyol- oder Polyisocyanat-Komponenten
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oder die Vernetzungsdichte beeinflusst werden kann
(siehe Punkt 4.2 oben), halt es die Kammer fir
glaubhaft, dass die in Beispiel 3 der D6 beschriebene
Zusammensetzung, die eine dhnliche Zusammensetzung mit
einer 2,2'-MDI-Komponente und einem Triol mit einem
Molekulargewicht von 260 betrifft, zwangslaufig zu
einer Tg der vernetzten Zusammensetzung fihrt, die im

beanspruchten Bereich von iber 60°C liegt.

Da die Uberlegungen der Kammer zur Erzielung eines E-
Moduls der vernetzen Zusammensetzung grolBer als 1000
MPa gemessen nach DIN ISO 527 bei Temperaturen zwischen
-10°C und +70°C, ebenso wie zur Erzielung der
geforderten Tg auf das Vorhandensein einer
ausreichenden Vernetzungsdichte abstellen (Punkt 4.2
oben), hat die Kammer auch keinen Grund zu der Annahme,
dass die in Beispiel 3 beschriebene wvernetzte
Zusammensetzung einen E-Modul auBerhalb des

beanspruchten Bereichs aufweist.

Im Ermangelung von Gegenbeweisen, stellen die Merkmale
(8) und (9) daher kein Unterscheidungsmerkmal gegeniber
D6 dar. Sollte die Anmelderin stichhaltige Grinde oder
Gegenbeweise daflir vorbringen, dass die Merkmale (8)
und (9) Unterscheidungsmerkmale des beanspruchten
Verfahrens gegentber dem Beispiel 3 in D6 darstellen,
so wirde dies eine Anderung des Tatbestands darstellen,
sodass die Prifungsabteilung nicht mehr an die
Beurteilung der Kammer in Bezug auf die Erfillung der
zwel Merkmale fir die Analyse der erfinderischen
Tatigkeit, aber auch in Bezug auf die Ausfihrbarkeit
der vorliegenden Erfindung hinsichtlich des Erreichens

der Merkmale (8) und (9) gebunden ware.
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Neuheit gegeniiber D9

Unstreitig betrifft D9 kein Infusionsverfahren gemal
Merkmal (4-2), sondern ein RTM Verfahren (Spalte 1,
Zeilen 40-54 und Anspruch 1), d.h. ein Verfahren mit
Einspritzen unter Druck gemal Variante (4-1) des
vorliegenden Anspruchs 1 (Anmeldung, Seite 13, zweiter
voller Absatz).

Der Neuheitseinwand der Prifungsabteilung stiitzt sich
auf (i) das Beispiel 4 dieser Entgegenhaltung, das ein
Verfahren beschreibt, bei dem nur 20 Gew.-% Glasfasern
verwendet werden, und (ii) die Angabe in der Spalte 3,
Zeilen 29-32 dieser Entgegenhaltung, dass Fasermaterial
in einer Menge von bis zu 70 Gew.-% verwendet werden
kann. Diese Menge bezieht sich auf das gesamte Produkt,

wie es dem Anspruch 1 der D9 zu entnehmen ist.

Dieser Einwand iberzeugt nicht, da die D9 nicht
beschreibt oder nicht einmal suggeriert, dass

das Beispiel 4 der D9 mit einer anderen Menge an
Glasfasern zu wiederholen ist, insbesondere weil dieses
Beispiel auf Grund der Verwendung einer nicht
erfindungsgemafben Polyolkomponente als
Vergleichsbeispiel gekennzeichnet ist (Tabelle 1 und
Spalte 14, Zeilen 41-45), womit es fiir die Fachperson
keinen Anlass gibt, die Offenbarung dieses
Vergleichsbeispiels mit der Lehre des Streitpatents in

Verbindung zu bringen.

Dariliber hinaus betreffen die Beispiele 1 bis 8 der D9,
einschlieBlich des Vergleichsbeispiels 4, Hand-
gegossene Polyurethane (Spalte 14, Zeile 30), im
Gegensatz zu den Beispielen 10 bis 15 dieser

Entgegenhaltung, flir die ein RTM Verfahren verwendet
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wird. Wahrend die Fachperson in Anbetracht der
allgemeinen Lehre der D9 verstehen wiirde, dass die
erfindungsgemalen Zwei Komponenten-Zusammensetzungen
der D9 flir ein RTM-Verfahren zu verwenden sind, gilt
dies nicht fir die Zusammensetzung des Beispiels 4 der
D9, das ein Vergleichsbeispiel darstellt und daher, wie
oben erwahnt, von der Fachperson nicht im Lichte der

allgemeinen Lehre der D9 gelesen wird.

Nicht {berzeugend ist auch der Hinweis der
Prifungsabteilung, dass eine Menge von bis zu

70 Gew.-%, wie sie in D9, Spalte 3, Zeilen 29-32,
angegeben ist, bezogen auf Polyurethan, einem Anteil
von mindestens 60 Volumenprozent fir Glasfasern
entsprechen dirfte. Diese Einschatzung der
Prifungsabteilung, die die jeweiligen Dichten wvon
Mineralfasern wie Glasfasern und ungeschaumtem PU nicht
berlicksichtigt, ist unbegriindet. Glasfasern besitzen
bekannterweise eine etwa doppelt so hohe Dichte wie
ungeschaumtes PU. Daher kann eine Menge von bis zu 70

Gew.-% Glasfasern nicht einer Menge von mindestens 60

Volumenprozent entsprechen.

Der Einwand der Prifungsabteilung, der sich auf die
Polyolkomponente des Vergleichsbeispiels 4 der D9
stiitzt, kann somit auch nicht zeigen, dass D9 eine
Kombination der Merkmale (4-4), (4-4-1) und (4-4-2) mit
dem Merkmal (5) oder mit einem der Merkmale (4-1) oder
(4-2) offenbart.

Zudem wird weder im Beispiel 4 der D9 noch in den
Ubrigen Passagen der D9 etwas zur Viskositat der
Mischung oder zu deren Entgasung, geschweige denn
unmittelbar nach dem Mischen, angegeben, sodass auch
die Merkmale (4-8) und (7) in der D9 nicht offenbart

sind.
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Bezliglich der Tg der vernetzten Zusammensetzung gemal
Beispiel 4 ist aufgrund der Anteile und der Art der in
diesem Beispiel verwendeten Diole (Funktionalitat und
Molekulargewicht) auBerdem fraglich, ob die
resultierende Vernetzungsdichte ausreichend ist, um
zwangslaufig zu einer Tg der vernetzten Zusammensetzung

von iber 60 °C zu fiihren.

Aus den vorstehenden Grinden ist der Einwand der
Prifungsabteilung hinsichtlich einer mangelnden Neuheit
des Verfahrens gemal Anspruch 1 gegeniiber D9 nicht

Uiberzeugend.

Neuheit gegeniiber D10

Ahnlich wie der Einwand der Priifungsabteilung in Bezug
auf eine fehlende Neuheit gegeniiber D6 und D9 stitzt
sich die Feststellung der Prifungsabteilung
hinsichtlich der angeblich mangelnden Neuheit des
beanspruchten Verfahrens gegeniiber D10 auf eine
Kombination einzelner Passagen dieser Entgegenhaltung,
die die Fachperson in Kombination lesen soll, namlich
Beispiel 3 im Lichte der Angaben ilber (i) die
Viskositat der Polyole in Absatz [0027] und (ii) die

Menge an Fasermaterial in Absatz [0052].

Auch dieser Einwand kann die Kammer aus folgenden

Grinden nicht iberzeugen.

Die in D10 beschriebene Erfindung betrifft
Verbundwerkstoffstrukturen, die durch Aufspriihen
mehrerer Polyurethanschichten auf eine Form oder ein
Substrat (vgl. Anspriche 1 bis 22) oder durch ein RTM
Verfahren (Anspriche 23 bis 25), entsprechend einer

Ausfihrungsform der Variante (4-1) des vorliegenden
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Anspruchs 1, hergestellt werden. D10 offenbart kein
Verfahren gemé&R der Variante (4-2) des vorliegenden

Anspruchs 1.

Bei beiden in D10 beschriebenen Verfahren und den
daraus resultierenden Verbundwerkstoffstrukturen wird
ein Gesamtgehalt an teilchenfdrmigem Fullstoff im
Polyurethansystem von mindestens 20 Gew.-% verwendet.
Dies gilt fir das Beispiel 3 der D10, das eine Zweil-
Komponenten-Polyurethan-Zusammensetzung beschreibt, die
38,43 Gew.-% Flullstoff ohne Glas enthalt, wobei der
Fillstoff Aluminiumoxid-Trihydrat (ATH) ist (D10, Seite
10, Absatz [0086]) und somit kein Fasermaterial
darstellt. Das Beispiel 3 der D10 kann daher, selbst
wenn die Fachperson es zusammen mit den oben genannten
Passagen der D10 lesen wiirde, was die Kammer verneint,
die Neuheit des beanspruchten Verfahrens, das eine
Menge an Additiven von maximal 15 Gew.-% zulasst

(Merkmal 4-6), nicht vorwegnehmen.

AuBerdem wird die Zusammensetzung des Beispiels 3
gespriht, aber nicht gemal der in der D10 beschriebenen
Variante des RTM Verfahrens verwendet. Des Weiteren,
werden der Zusammensetzung des Beispiels 3 der D10 vor
dem Sprihen lediglich 21 Gew.-% gehackten Glasfasern
zugesetzt (Absatz [0074]; Seite 11, Tabelle 1; Absatz
[0090], Zeilen 8-10), sodass das Merkmal des
vorliegenden Anspruchs 1, wonach ein Mindestanteil an
Fasermaterialien von mehr als 60 Volumen% erforderlich

ist (Merkmal (5)), fir Beispiel 3 nicht erfillt ist.

Es ist des Weiteren festzustellen, dass der von der
Prifungsabteilung herangezogene Absatz [0052] der D10,
der die allgemeine Lehre der D10 hinsichtlich der Menge
an Glasfasern oder anderen Fasermaterialien betrifft,

und von der Fachperson in Zusammenhang mit dem
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Beispiel 3 der D10 betrachtet werden soll, ein
Mindestanteil an Fasermaterialien von mehr als 60
Volumen% nicht offenbart. Merkmal (5) ist daher der

allgemeiner Lehre der D10 nicht zu entnehmen.

Der Vollstandigkeit halber ist anzumerken, dass das
einzige Beispiel der D10, das ein RTM Verfahren
betrifft, das Beispiel 7 ist (Absatz [0091]), in dem
die Zusammensetzung des Beispiels 6 mit einer
Fillstoffmenge von 45,86 Gew.-% ohne Fasern, verwendet
wird (Absatze [0089] und [0091]). Die
Glasfaserverstarkung betragt nur 20 Gew.-% des
hergestellten Faserverbundwerkstoffs (Absatz [0091]).
Das Beispiel 7 erfiillt somit ebenfalls nicht die

Merkmale (4-6) und (5) des vorliegenden Anspruchs 1.

Das Argument der Priifungsabteilung, dass die Viskositat
der Polyole gemal Absatz [0027] der D10 bevorzugt
niedrig ist, ist nicht stichhaltig, da die im
vorliegenden Anspruch 1 definierte Viskositat die der
einzusetzenden Zusammensetzung ist. GemaB Absatz [0027]
der D10 kann diese fiir ein RTM Verfahren bis zu 40.000
cps (mPas), vorzugsweise bis zu 20.000 cps (mPas) und
besonders bevorzugt bis zu 10.000 cps (mPas) betragen.
Die Verwendung einer Viskositat von 100 bis 1000 mPas
(EN ISO 2555, Brookfield Viskosimeter, 25°C) fir die zu
vernetzende Zusammensetzung (Merkmal 4-8) in
Zusammenhang mit einem Verfahren gemal Merkmal 4-1 ist
in der D10 daher nicht offenbart. Eine Erwarmung der
Form wird in D10 lediglich als optional dargestellt
(Absatz [0037], letzter Satz). Somit ist das Merkmal

(6) im Zusammenhang mit Beispiel 3 der D10 nicht
zwingend offenbart. Eine Entgasung unmittelbar nach dem
Mischen gemal Merkmal (7) ist der D10 ebenfalls nicht

zUu entnehmen.
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In Anbetracht der vorstehenden Analyse uUberzeugt der
Einwand der Prifungsabteilung hinsichtlich der
fehlenden Neuheit des Verfahrens gemal Anspruch 1

gegeniliber D10 nicht.

Aus den oben angefiihrten Griinde kommt die Kammer zu der
Schlussfolgerung, dass der Gegenstand des Hauptantrags
gegenliber jeder der Entgegenhaltungen D6, D9 und D10
neu ist. Da die Prifungsabteilung keine weiteren
Einwande beziiglich der mangelnden Neuheit des
Gegenstands des Hilfsantrags 1 erhoben hat, und, weil
der Gegenstand des Hauptantrags von dem des
Hilfsantrags 1 umfasst ist, kommt die Kammer zu dem
Schluss, dass der Gegenstand des Hauptantrags die

Erfordernisse des Artikels 54 EPU erfiillt.

Zuriickverweisung (Artikel 111 (1) EPU und Artikel 11 VOBK)

10.

Artikel 11 VOBK sieht vor, dass die Kammer einen Fall
nur dann zur weiteren Verfolgung zurickverweist, wenn
besondere Grinde dafiir vorliegen. Diese Bestimmung ist
jedoch in Verbindung mit dem Grundsatz zu sehen, dass
der Hauptzweck des Beschwerdeverfahrens darin besteht,
die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu tberpriifen
(Artikel 12 (2) VOBK).

Die Frage der erfinderischen Tatigkeit wurde fiir keinen
der vorliegenden Antrage von der Prifungsabteilung
entschieden oder in der miindlichen Verhandlung

erdortert.

Daher halt es die Kammer in Ausiibung ihres Ermessens
nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPU in Verbindung mit
Artikel 11 VOBK im vorliegenden Fall fir angebracht,
die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die

Prifungsabteilung zuriickzuverweisen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die

Priifungsabteilung zurlickverwiesen.
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