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Sachverhalt und Antrage
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ITT.
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Mit Entscheidung vom 19. Dezember 2003 wurde die
europaische Patentanmeldung Nr. 98 955 423.3

zurlckgewiesen.

Gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung hat die
Beschwerdeflhrerin (Anmelderin), 4p Folie Forchheim GmbH,
am 4. Februar 2004 unter gleichzeitiger Entrichtung der
Beschwerdegeblhr Beschwerde eingelegt. Die

Beschwerdebegrindung ist am 20. April 2004 eingegangen.

Gegenstand der angefochtenen Entscheidung war der mit
Schreiben vom 12. Februar 2003 eingereichte
Anspruchssatz (Ansprliche 1 bis 14) betreffend eine
Kunststoff-Schicht, die Release-Eigenschaften gegenlber

Klebstoffen aufweist.

Die ZurlUckweisung erfolgte mit der Begrindung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf den Stand der

Technik, wie er, inter alia, in den Druckschriften

D1: US - 4 978 436
D5: WO - A - 96/39349
D7: Us - 5 213 743

offenbart ist, nicht neu sei (Artikel 54 EPU).

Die PrlUfungsabteilung stellte weiterhin fest, dass es in
den Anspriichen 2 bis 11 gegenlber den genannten

Dokumenten kein neues technisches Merkmal gebe.
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In dem der Ladung zur mindlichen Verhandlung beigefigten
Bescheid und der darin enthaltenen vorlaufigen
Stellungnahme betonte die Kammer, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 nicht auf eine bestimmte Art der
Einbringung des Release-Materials in den Kunststoff
beschrankt sei. Daher lag nach vorlaufiger Ansicht der

Kammer keine Neuheit vor.

Mit Schreiben vom 23. Februar 2006 reichte die
Beschwerdeflhrerin neue Ansprlche 1 bis 13 ein und
beantragte diese dem weiteren Verfahren zu Grunde

zulegen.

Die geanderten unabhangigen Ansprliche 1 und 13 lauten

wie folgt:

"1l. Kunststoff-Schicht, die Release-Eigenschaften
gegenliber Klebstoffen aufweist, dadurch gekennzeichnet,
daf? die die Release-Eigenschaften erzeugenden
Materialien innerhalb des die Kunststoff-Schicht
bildenden Materials angeordnet und mit diesem
extrudierbar sind, wobei die Kunststoff-Schicht aus
einem Masterbatch hergestellt ist und wobei die die
Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien als
Additive in das Material der Kunststoff-Schicht
eingearbeitet sind und aus Silikonverbindungen

bestehen."

"13. Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Schicht
nach einem der vorgehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, daf die Kunststoff-Schicht, die Release-
Eigenschaften gegeniber Klebstoffen aufweist, aus einem
Masterbatch extrudiert wird, der die Release-

Eigenschaften erzeugenden Materialien, die innerhalb des
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die Kunststoff-Schicht bildenden Materials angeordnet
gind und mit diesem extrudierbar sind, enthalt, wobei
die die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien
als Additive in das Material der Kunststoff-Schicht
eingearbeitet sind und aus Silikonverbindungen

bestehen."

Am 24. Marz 2006 fand eine mindliche Verhandlung statt,
in der die Beschwerdefihrerin einen Hilfsantrag

einreichte, dessen Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1l. Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Schicht,
die Release-Eigenschaften gegenlUber Klebstoffen aufweist,
dadurch gekennzeichnet, daf? die Kunststoff-Schicht, die
Release-Eigenschaften gegenlber Klebstoffen aufweist,
aus einem Masterbatch extrudiert wird, der die Release-
Eigenschaften erzeugenden Materialien, die innerhalb des
die Kunststoff-Schicht bildenden Materials angeordnet
sind und mit diesem extrudierbar sind, enthalt, wobei
die die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien
als Additive in das Material der Kunststoff-Schicht
eingearbeitet sind und aus Silikonverbindungen bestehen,
wobel die die Releaseeigenschaften erzeugenden
Materialien in das Material fir die Kunststoff-Schicht

einpolymerisiert sind."

Die Beschwerdefihrerin hat im wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Die beanspruchte Kunststoff-Schicht gemdff Hauptantrag
unterscheide sich von bekannten Schichten dadurch, dass
die die Release-Eigenschaften erzeugenden Materialien
innerhalb des die Kunststoff-Schicht bildenden Materials

angeordnet und mit diesem extrudierbar seien. Durch
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Verwendung eines Masterbatches sei das Release-Material
bereits vor dem Extrudieren im Kunststoff-Material
enthalten und werde nicht, wie im Stand der Technik
beschrieben, erst im Extruder beigemischt. Dabei sei
eine innige Verbindung des Release-Materials mit dem
Kunststoff-Material gewdhrleistet. Durch diese feste
Einbindung bleibe auch die erzeugte Release-Kraft selbst
bei langerer Lagerung in der bei der Herstellung
eingestellten Starke erhalten. Diese Vorteile seien aus

dem Stand der Technik nicht herleitbar.

Ferner betonte sie, dass die Verwendung eines
Masterbatches gemdf? Hilfsantrag eine - im Vergleich zur
bekannten Extrusionstechnik - einfachere
Extrusionstechnik erlaube und somit verfahrensmaffig

vorteilhaft sei.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Zurlckweisung
aufzuheben und ein Patent zu erteilen mit den Ansprichen
und der Beschreibung vom 23. Februar 2006 (Hauptantrag)

oder mit den Ansprlichen vom 24. Marz 2006 (Hilfsantrag).

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

HAUPTANTRAG

2. Neuheit

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 bezieht sich auf eine

0708.D

Kunststoff-Schicht, die Release-Eigenschaften gegenlber

Klebstoffen aufweist. Die beanspruchte Schicht besteht
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aus mindestens zwel Materialien, nadmlich einem die

Kunststoff-Schicht bildenden Basispolymer und einer

Silikonverbindung als Release-Eigenschaften erzeugendes

Material, wobei

— die Silikonverbindung innerhalb des die Kunststoff-
Schicht bildenden Basispolymers angeordnet und mit

diesem extrudierbar ist und

— die Schicht aus einem Masterbatch hergestellt ist.

Obwohl teilweise Uber ein Herstellungsverfahren
definiert ("wobei die Schicht aus einem Masterbatch
hergestellt ist"), bezieht sich der Gegenstand des
Anspruchs 1, auf ein Produkt, namlich die Kunststoff-
Schicht an sich. Ein Herstellungsmerkmal verleiht einem
Produkt aber keine Neuheit, wenn es nicht zu
Produktcharakteristika fuhrt, die sie von denen zwar
anders hergestellter, aber sonst gleich aufgebauter
Produkte unterscheidbar macht (vgl. den von den
Beschwerdekammern entwickelten Grundsatzen bezliglich
Product-by-process Ansprlichen, wie in der Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, 4. Auflage 2001, II.B.6, Seiten
198 - 199 beschrieben).

Die Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes enthalt
keinerlei Information, aus der ein besonderer Effekt der
Anwendung einer Masterbatchtechnik im Vergleich zu einer
anderen Herstellungsmethode der Kunststoff-Schicht, z.B.
der Zusammenfihrung aller ihrer Bestandteile erst direkt
bei der Extrusion der Schicht, ableitbar ist. Auch in
den schriftlichen und mindlichen Einlassungen der
Beschwerdefihrerin finden sich keine objektivierbaren
Tatsachen fir die Existenz unterscheidender

Charakteristika der Masterbatchtechnik.
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Das Merkmal in Anspruch 1 "wobei die Schicht aus einem
Masterbatch hergestellt ist" leistet somit keinen
Beitrag zur unterscheidenden Kennzeichnung der

beanspruchten Kunststoff-Schicht.

Gleich aufgebaute Kunststoff-Schichten sind aber aus dem

Stand der Technik bereits bekannt:

Dokument D7 beschreibt die Herstellung einer Release-
Schicht durch Extrudieren einer Mischung aus Polyethylen
niedriger Dichte und einer Silikonverbindung, die z.B.
gemaf? Beispiel 1 durch Reaktion eines
Polymethylhydrogensiloxans mit einem oa-Olefin
hergestellt wurde (siehe Anspruch 1 und Beispiele 2 - 4).
Durch das Pelletieren der Silikonverbindung zusammen mit
dem Polyethylen wird eine innige Verbindung des Release-
Materials mit dem Kunststoff-Material gewdhrleistet.
Daher ist die so hergestellte Kunststoff-Schicht

neuheitschadlich fir den Gegenstand des Anspruchs 1.

Weitere Kunststoff-Schichten, die alle Merkmale des

Anspruchs 1 enthalten, sind aus den Dokumenten D5 (siehe
Seite 4, Zeilen 1 - 8; Seite 11, Zeilen 15 - 19 und 33 -
34 und Beispiele) und D1 (siehe Ansprlche und Beispiele)

bekannt.

Die Argumentation der Beschwerdefihrerin, dass gemafd dem
Stand der Technik eine Silikon-Schicht nachtrdglich auf
ein Polymer gebracht wirde, trifft nicht fir den Stand
der Technik gemafs D1, D5 und D7 zu und kann daher die

Neuheit nicht begriinden.

Aus diesen Grlnden erflillt der Gegenstand des

Anspruchs 1 nicht das Erfordernis der Neuheit
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(Artikel 54 (1) EPU) und der Hauptantrag ist daher

insgesamt nicht gewahrbar.

HILFSANTRAG
3. Neuheit.
3.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 bezieht sich auf ein
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Verfahren zur Herstellung einer Kunststoff-Schicht,

wobeili ein Masterbatch verwendet wird.

Die Herstellung solcher Kunststoff-Schichten erfolgt
gemafs dem Stand der Technik, wie oben unter 2.2
ausgefihrt, durch Extrudieren einer Mischung der
Silikonverbindung und des Basispolymers. Dokument D7
offenbart jedoch auch die Mdglichkeit der Verwendung
eines Masterbatches zur Herstellung solcher Kunststoff-
Schichten (siehe Spalte 3, Zeilen 7 - 8). Da zum Inhalt
der Lehre eines Dokuments nicht nur die
Ausflihrungsbeispiele gehdren, sondern auch jede
ausflhrbare Information aus der Beschreibung, ist D7
auch neuheitschadlich fir das Verfahren nach Anspruch 1

des Hilfsantrages.

Die Beschwerdefihrerin betonte, dass die Beispiele in D7
unter Verwendung eines aufwendigen Extrudierverfahrens
durchgefihrt werden. Demgegenliber stelle die
beanspruchte Verwendung eines Masterbatches eine
einfachere Methode zur Herstellung von Kunststoff-

Schichten dar.

Diese Argumentation ist jedoch fir die Beurteilung der
Neuheit des beanspruchten Verfahrens ohne Bedeutung,

weil Anspruch 1 kein Merkmal Uber die zu verwendenden
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Herstellungsvorrichtungen enthdlt und somit jedenfalls
die Verwendung auch aufwendiger Extrusionseinrichtungen

nicht ausschliefRt.

3.5 Da der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags somit
nicht neu ist, ist auch der Hilfsantrag insgesamt nicht

gewahrbar.

4. Es liegt somit kein gewdhrbarer Antrag vor.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

D. Magliano P. Kitzmantel
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