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Sachverhalt und Antrage

0990.D

Die Beschwerde der Anmelderin Mitsubishi Polyester Film
GmbH richtet sich gegen die am 3. Juni 2005 mindlich
verkindete und am 29. Juni 2005 schriftlich ergangene
Entscheidung der Prufungsabteilung, die am 17. Juli 2001
eingereichte Europaische Patentanmeldung 01 116 684.0
mit der Veroffentlichungsnummer EP-A 1 176 004 und dem
Titel "WeilRe, biaxial orientierte Polyesterfolie”

zuriuckzuweisen.

Der Entscheidung lagen die Anspriche 1 bis 7 gemal
Hauptantrag, eingereicht in der mindlichen Verhandlung
vom 3. Juni 2005, und die Anspriche 1 bis 9 gemal
Hilfsantrag, eingereicht mit Schreiben vom 13. Oktober

2003, zugrunde.
Die Anspriche 1 und 7 gemall Hauptantrag lauteten:

"1. WeilRe, biaxial orientierte Polyesterfolie mit
mindestens einer Basisschicht B, die dadurch

gekennzeichnet ist, dal

der R-Wert < als 45 daN/mm? und
das epax-Verhaltnis < als 2,5 ist und

dass die Gesamtdicke der Polyesterfolie 10 bis 150 pum
betragt und daR sie Fullstoffe iIn einer Konzentration
von mehr als 3 Gew.-%, bezogen auf die Masse der

Basisschicht der Folie, enthalt."

7. Verwendung der Folie nach Anspruch 1 als

Deckelfolie."
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Die Anspriche 2 bis 6 waren direkt oder indirekt vom
Anspruch 1 abhangig.

Die Anspriche 1 und 9 gemall Hilfsantrag lauteten:

"1. WeilRe, biaxial orientierte Polyesterfolie mit
mindestens eilner Basisschicht B, die dadurch

gekennzeichnet ist, dal

der R-Wert links und rechts < als 45 daN/mm? und

das epax-Verhaltnis < als 2,5 ist."

9. Verwendung einer Folie nach Anspruch 1 als

Deckelfolie."

Die Anspriche 2 bis 8 waren direkt oder indirekt vom

Anspruch 1 abhangig.

Die Zuriuckweisung wurde im wesentlichen damit begrindet,
dass die Anspriche gemdll Haupt- und Hilfsantrag nicht
klar seien und ihr Gegenstand nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Die Prufungsabteilung sah einen wesentlichen
Klarheitsmangel darin, dass ein allgemein akzeptierter
Standard (gemal 1SO, DIN oder ASTM), insbesondere iIm
Hinblick auf die Konditionierung der Proben hinsichtlich
Temperatur und Feuchte, fur die Messung der
anspruchsgeméflen R-Werte und epax-Verhaltnisse fehle.

So sehe Teil 1 der ISO 527 vor, den Messergebnissen
einen Hinweis auf allgemein oder durch Ubereinkunft
festgelegte Bedingungen der Konditionierung der Proben

hinzuzufugen. Da ein solcher Hinweis fir die Bestimmung
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der anspruchsgemall wesentlichen Parameter '“R-Wert'™ und
"enax—Verhaltnis"” fehle, mangele es den Ansprichen an
Eindeutigkeit im Hinblick auf den zu schutzenden
Gegenstand.

Fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit wurde
die Druckschrift D5 (US-A 5 776 592) als nachstliegender

Stand der Technik angesehen.

Die Priufungsabteilung argumentierte, dass sich D5 mit
der erfindungsgeméallen Problematik der Bereitstellung von
Polyesterfolien als Deckelfolien fir Jogurtbecher
befasse und auch bestimmte Folieneigenschaften wie
Zugfestigkeit und Reiflldehnung als maligebend fur ihre
Brauchbarkeit zu diesem Zweck ansehe. Diese
Eigenschaften lagen auch den anspruchsgemédfRen R-Werten
und epax-Verhaltnissen zugrunde.

Da sowohl in D5 als auch gemdl3 der Lehre der Anmeldung
die Zug- und Dehnungseigenschaften der Folien im 45°
Winkel zur Maschinenrichtung gemessen wirden, bestehe
ein direkter Zusammenhang zwischen den in D5 genannten
Zugfestigkeiten in Langsrichtung (MDTS) und
Diagonalrichtung (TS45) und den in den Anspruchen der
Anmeldung genannten Parametern.

Dem Fachmann sei daher die Tatsache geladufig, dass die
R-Werte und epax-Verhéaltnisse in unmittelbarem
Zusammenhang mit denjenigen Eigenschaften stehen, die
fur die Eignung der Folie als Deckelfolie malRgebend sind.
Diese Grundvoraussetzungen seien fur die transparenten
Folien gemdl3 D5 und die weilRen (pigmentierten) Folien
gemdll der Anmeldung grundsatzlich gleich. Somit entnehme
der Fachmann der Anmeldung allenfalls ein alternatives -
jedoch nicht erfinderisches - Testverfahren zur
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Bestimmung der Brauchbarkeit der Polyesterfolien fiur
Deckel von Jogurtbechern.

Die Neuheit gegenuber D5 und den weiteren im Verfahren
zitierten Druckschriften:

D1 WO-A 01/53397
D2 WO-A 01/53395
D3 EP-A 0 942 031
D4 EP-A O 360 201

wobei D1 und D2 einen Stand der Technik nach
Artikel 54 (3) EPU reprasentieren, wurde nicht
beanstandet. Ebenso wurden D3 und D4 nicht zur

Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit herangezogen.

In der mundlichen Verhandlung vom 3. Juni 2005 hatte die
Anmelderin den Antrag gestellt, die MaRBeinheit fir den
anspruchsgemalen R-Wert von '‘daN/mm?" (dekaNewton pro mm?)
im Rahmen einer Korrektur nach Regel 88 EPU in "N/mm?"
abzuédndern. Laut Verhandlungsprotokoll war dies damit
begriundet worden, dass es sich bei der Einheit "daN/mm?"
um einen offensichtlichen Fehler handle. Der Fachmann
wisse auch sofort, dass R-Werte von weil3en biaxial
orientierten Folien groéfRenordnungsmafllig um eine
Zehnerpotenz niedriger liegen mussen.

Dem Antrag war nicht stattgegeben worden, da nach
Ansicht der Priufungsabteilung nicht ausreichend belegt
worden war, dass der Fehler offensichtlich seir und
eindeutig erkennbar sei, dass nichts anderes als die
vorgeschlagene Berichtigung beabsichtigt sein konnte.

Die Beschwerde der Anmelderin (nachfolgend:

Beschwerdefihrerin) wurde am 30. Juli 2005 eingelegt.
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Mit der am 8. November 2005 eingereichten
Beschwerdebegriundung wurden vier neue Anspruchssatze
gemadll Hauptantrag und den Hilfsantragen 1 bis 3
vorgelegt. In den Ansprichen 1 gemdl Hauptantrag und
Hilfsantrag 2 war fur den R-Wert der beanspruchten Folie
die urspringlich offenbarte Einheit "daN/mm?* in **N/mm?"
geandert worden. Diese Anderung unterblieb jedoch in den

Verwendungsansprichen 7 beider Antrage.

Die Anspriche 1 und 7 gemall Hauptantrag lauteten nunmehr

wie Ffolgt:

"1. WeilRe, biaxial orientierte Polyesterfolie mit einer
Gesamtdicke von 10 bis 150 uym, mit mindestens einer
Basisschicht B, die dadurch gekennzeichnet ist, dal} sie
Fallstoffe in einer Konzentration von mehr als 3 Gew.-%,
bezogen auf die Masse der Basisschicht der Folie,
enthalt,

der R-Wert links und rechts < als 45 N/mm? und

das epax-Verhaltnis < als 2.5 ist."

7. Verwendung einer weillen, biaxial orientierten
Polyesterfolie mit mindestens einer Basisschicht B,
wobel
der R-Wert links und rechts < als 45 daN/mm? und
das epax-Verhaltnis < als 2.5 ist,

als Deckelfolie."

Die Anspriche 2 bis 6 blieben gegenuber den Ansprichen 2
bis 6 des der angefochtenen Entscheidung zugrunde

liegenden Hauptantrags unverandert.
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Da die Hilfsantrage 1 bis 3 fur den Ausgang des
Beschwerdeverfahrens keine Rolle spielen, wird darauf
nicht naher eingegangen.

Beziiglich der Anderung der Einheit "daN/mm?* in **N/mm?"
brachte die Beschwerdefihrerin vor, dass der Fachmann
sofort erkenne, dass Polyesterfolien fur den
vorgesehenen Einsatzzweck als Deckelfolien fir
Jogurtbecher niemals Zugspannungen in der Groéfenordnung
um 40 daN/mm? aufweisen koénnten, da diese ublicherweise
um den Faktor 10 niedriger lagen. Aus den Zahlenwerten
in der Beschreibung und den Beispielen habe der Fachmann
daher sofort erkennen kénnen, dass entweder 'N/mm®"
gemeint war oder das Dezimalkomma (4,0 daN/mm? anstelle
von 40 daN/mm?, Anmerkung der Kammer) vergessen worden
sei. Die Voraussetzungen fur eine Korrektur nach

Regel 88 EPU seien daher gegeben.

Am 16. Januar 2007 erlie3 die Kammer einen Bescheid, in
dem unter anderem beanstandet wurde, dass geeignhete
Beweismittel fur das, was am Anmeldetag allgemeines
Fachwissen war und dafur, dass dem Fachmann unmittelbar
klar war, dass die in den urspriunglichen Unterlagen
angegebenen R-Werte um den Faktor 10 niedriger sein
missen, Im Sinne der Entscheidungen G 3/89 und G 11/91
derzeit nicht vorlagen. Die Einreichung geeigneter
Beweismittel, rechtzeitig vor der anberaumten mindlichen
Verhandlung, wurde anheim gestellt. Auf die urspringlich
offenbarte Gleichung zur Bestimmung der R-Werte Uber die
Zugspannungen: R = 1/3X(oc30 - oco.24) als moglichen
Ansatzpunkt fur eine geeignete Beweisfuhrung wurde

hingewiesen.
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In Beantwortung des Bescheids der Kammer legte die
Beschwerdefiuhrerin mit Schreiben vom 15. Februar 2007
zum Nachweis des allgemeinen Fachwissens Dokumente vor,
die sich aus Patentliteratur, Lexikaexzerpten und einer

Firmenbroschiire zusammensetzten.

Ferner wurde mit selbem Schreiben eine Erkl&arung von

Frau Cynthia Bennett vom 15. Februar 2007 eingereicht.

Die mundliche Verhandlung vor der Kammer fand am

15. Marz 2007 statt, in der zunachst die Klarheit der
Anspriche gemall Hauptantrag diskutiert wurde. Daraufhin
reichte die Beschwerdefihrerin Anspriche 1 bis 7 mit
Anderungen in den Ansprichen 1 und 7 als Basis fiUr einen
neuen Hauptantrag ein. Die geanderten Anspriche 1 und 7

lauteten wie folgt:

"1. WeilRe, biaxial orientierte Polyesterfolie mit einer
Gesamtdicke von 10 bis 150 um, mit mindestens einer

Basisschicht B, die dadurch gekennzeichnet ist, dal

sie Fullstoffe in einer Konzentration von mehr als 3
Gew.-%, bezogen auf die Masse der Basisschicht der
Folie, enthalt,

der R-Wert links und rechts < als 45 N/mm? und

das epax-Verhaltnis < als 2.5 ist,

wobei der R-Wert = 1/3x(oso4 - oco0.24) in N/mm? und

oszon die Zugspannung in der Folie bei 30% Dehnung,
gemessen unter 45° zur Maschinenrichtung (MD), einmal
zur linken und einmal zur rechten Seite der MD-
Richtung und

co.2% die Zugspannung in der Folie bei 0.2% Dehnung,

gemessen unter 45° zur Maschinenrichtung (MD), einmal
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zur linken und einmal zur rechten Seite der MD-

Richtung und

das emax_\/er-hé-ItniS = 8Iinks/Srechts oder Srechts/SIinks

(wobei das Verhaltnis definitionsgemall immer >1 ist)

und wobei

erinks die ReilRdehnung der Folie unter 45° zur MD,
links ist und

erechts die Reilldehnung der Folie unter 45° zur MD,
rechts ist.”

7. Verwendung einer weilien, biaxial orientierten
Polyesterfolie gemall Anspruch 1 mit mindestens einer
Basisschicht B, wobei
der R-Wert links und rechts < als 45 N/mm® und
das epax-Verhaltnis < als 2.5 ist,

als Deckelfolie."

Die mundlich und schriftlich vorgetragenen Argumente der

Beschwerdefiuhrerin zur Klarheit der Anspriche, zur
Anderung der Einheit "daN/mm?* in "N/mm?* und zur
erfinderischen Tatigkeit gegenuber D5 lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

a) Klarheit - Artikel 84 EPU

Die Messung der anspruchsgemédflen Folienparameter sei
unter Anwendung der DIN Norm fir die Bestimmung von
Zugeigenschaften von Kunststoffen erfolgt. Was die
Konditionierung der Proben angehe, sei gemall der 1SO
527, Teil 1 ein Hinweis auf allgemein oder durch
Ubereinkunft festgelegte Bedingungen der
Konditionierung der Proben nur dann vorgesehen, wenn

dies von der internationalen Norm fir den Werkstoff
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verlangt werde. Der Beschwerdefihrerin sei jedoch ein
solches Erfordernis fur Polyesterfolien nicht bekannt.
Vielmehr wirden gemal Punkt 2 der 1SO 527, Teil 1, 1In
Verbindung mit den Punkten 8 und 9 der 1SO 527 fur
die Bestimmung der Zugeigenschaften die Normalklimate
fur Konditionierung und Prufung gemald 1SO 291 gelten.
Genau diese Bedingungen seien bel den Messungen
eingehalten worden. Es mache auch keinen Sinn,
Deckelfolien von Jogurtbechern unter extremen
Bedingungen zu testen, wenn sie ihre praktische
Brauchbarkeit beil Umgebungstemperaturen, bei denen
Jogurtbecher vom Verbraucher getffnet werden, unter
Beweis stellen sollen. Messwertschwankungen im
Bereich um Raumtemperatur seien zudem - wenn
Uberhaupt feststellbar - von vollig untergeordneter

Bedeutung.

Die Problematik der Konditionierung sei daruber
hinaus fur die Bestimmung des epax-Verhaltnisses
bedeutungslos, da es hierbel sich um ein Verhaltnis
von Zugkréaften handle, und sich eventuelle
Messwertabweichungen bei der Verhaltnisbildung

herauskiirzten.

Anderungen - Artikel 123 (2)/Regel 88 EPU

Obwohl die mit Schreiben vom 15. Februar 2007
eingereichten Dokumente keinen Anspruch auf
Vollstandigkeit erheben, dokumentierten sie die volle
Breite der biaxial orientierten Polyesterfolien und
das Wissen des Fachmanns, in welcher Groélenordnung
sich Zugspannungen von handelsublichen
Polyesterfolien bewegten. Die Erklarung von Frau

Bennet, einer Fachfrau auf dem Gebiet der
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Polyesterfolien, zeige, wie ein Fachmann die den R-
Wert betreffenden Passagen der Anmeldung lese und
dass er zu dem Schluss kommen musste, dass nichts

anderes als ""N/mm*' gemeint sein konnte.

Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU

Entgegen der Auffassung der Priufungsabteilung bestehe
die Aufgabe der Erfindung darin, weille, pigmentierte
Folien bereitzustellen, die sie gezielt fur den
Einsatz als Deckelfolien geeignet machten. Die
Eignung der Folien werde dabeil bestimmt durch eine
verringerte Tendenz zum Einreif3en und Delaminieren
wahrend des Abziehens der Deckelfolie vom
Jogurtbecher im Winkel von 45°.

Zwar betreffe D5 ebenfalls Deckelfolien, die sich zum
VerschlieRen von Jogurtbechern eigneten. Dabei misse
jedoch bedacht werden, es sich dabeir um transparente
Folien handle, so dass sich einige der in D5
angegebene Eignungstests, wie die Bestimmung der
planaren Doppelbrechung AP und der Kristallinitat,
bei weilRen, nicht mehr transparenten, Folien gar
nicht anwenden liel3en.

Zudem stelle die Einarbeitung von Weil3pigmenten in
die erfindungsgemallen Folien einen Eingriff in die
mechanischen Eigenschaften der Folie dar, der eine
Spezifizierung geeigneter erfindungsgemalier weiller
Deckelfolien durch die mechanischen Parameter der
transparenten Folien gemdll D5 nicht zulasse. So seien
die in D5 bestimmten mechanischen Folieneigenschaften
nicht konsequent in 45°-Richtung bestimmt worden,
sondern resultierten aus einer Uberlagerung von zwei
Zugspannungswerten (Summe aus Zugspannung in

Maschinenrichtung, MDTS, und im 45°-Winkel zur
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Maschinenrichtung, TS45). Solche Werte seien jedoch
zur Bestimmung der Delaminationskraft bei weil3en

Folien In 45°-Richtung unbrauchbar.

Es sei daher aus D5 nicht nahegelegt, dass weil3e
Folien dann als Deckelfolien geeignet sind, wenn ihr
R-Wert und i1hr ema-Verhaltnis - wobeil beide Parameter
konsequent im Winkel von 45° zur Maschinenrichtung
mittels Zugspannungs- beziehungsweise
ReilRdehnungsmessungen bestimmt wirden - in den
beanspruchten Wertebereichen von < 45 N/mm?

beziehungsweise < 2.5 liegen.

XI. Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Basis der
Anspriche 1 bis 7 gemal Hauptantrag vom 15. Marz 2007 zu
erteilen.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Anderungen - Artikel 123 (2) EPU

2.1  Korrektur nach Regel 88 EPU

0990.D

Die i1n die Ansprichen 1 und 7 des Hauptantrags
eingefuhrte Einheit "N/mm?" fir den R-Wert der Folie hat
in den Ursprungsunterlagen keine Basis. Stattdessen
findet man In den gesamten Unterlagen die Einheit
"daN/mm?"* (dekaN/mm?), das heiflRt jeder in den
Ursprungsunterlagen genannte R-Wert ist um den Faktor 10
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héher als es der entsprechende Wert unter
Berucksichtigung der geanderten Einheit wére.

Es ist daher zu untersuchen, ob die Einfuhrung der
Einheit "N/mm®*" anstelle von "daN/mm*' und die damit
einhergehende Erniedrigung der R-Werte um den Faktor 10
eine im Rahmen von Artikel 123 (2) EPU zuléassige
Anderung darstellt. Dies kann nur dann der Fall sein,
wenn die Anderung im Rahmen von Regel 88 EPU das
Erfordernis einer offensichtlichen Berichtigung erfullt,
das heil3t, wenn sofort erkennbar ist, dass nichts
anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als
Berichtigung vorgeschlagen wird. Der Fachmann musste
also am Anmeldetag der Gesamtheit der Unterlagen unter
Hinzuziehung seines Fachwissens objektiv und eindeutig
entnehmen konnen, dass alle offenbarten R-Werte um den
Faktor 10 niedriger sein miussen (G 3/89 und G 11/91, 0J
1993, 117 und 0J 1993, 125).

Da gemdl3 den Anmeldeunterlagen (Seite 17, Absatz 1) die
R-Werte Uber die Messung von Zugspannungen der Folien
bestimmt werden, ist zunachst das allgemeine Wissen des
Fachmanns Uber die GrofRenordnung von Zugfestigkeiten
gereckter Polyesterfolien zu ermitteln. Auf dieser Basis
iIst dann zu prufen, ob fiur den Fachmann die
Unrichtigkeit der in der Anmeldung offenbarten R-Werte
offensichtlich war und ob die Anmeldeunterlagen
Informationen enthalten, die den Fachmann eindeutig zu
den berichtigten R-Werten fihren.
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a) Das allgemeine Fachwissen

Als Beleg fur das Wissen des Fachmanns uber die
GroRRenordnung von Zugfestigkeiten wurden von der
Anmelderin folgende Dokumente eingereicht:

K1 WO-A 01/53395, Seite 3, Absatz 4, Beispiele;

K2 WO-A 01/53397, Seite 2, letzter Absatz, Beispie-
le;

K3 EP-A 0 605 130, Seite 5, Zeile 46, Beispiele;

K4 US-A 5 776 592, Tabelle 3;

K5 EP-B 0 049 108, Seite 10, Tabelle 1V; Seite 11,
Tabelle V;

K6 EP-B 0 581 970, Beispiele, Seiten 15-19,
Tabellen 1-5;

K7 US-A 6 855 758, Spalte 4, Zeilen 12-14, Beispie
le, Tabellen 1-3;

K8 EP-B 0 386 707, Seite 9, Tabelle 1;

K9 EP-A 1 418 195, Paragraph [0045], Tabelle;

K10 EP-B 1 276 794, Paragraph [0014], Beispiele,
Tabelle;

K11 Encyclopedia of Polymer Science and Engineering,
vol. 12, 2" Edition, pages 193-216;

K12 UlImann®s Encyclopedia of Industrial Chemistry,
vol. Al1, 5™ Edition, pages 85-111;

K13 Hostaphan® Product Data Sheet Mitsubishi
Polyester Film, 12/98.

Aus den angegebenen Fundstellen der Dokumente l&asst
sich - nach teilweiser Umrechung von anderen

Einheiten (kg/mm?, psi; K3 - K6, K8, K13) in N/mm? -
ableiten, dass die Reil3festigkeiten beziehungsweise

die maximalen Zugspannungswerte biaxial orientierter
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Polyesterfolien im Bereich zwischen 80 und 280 N/mm?
liegen.

Die Daten aus der Patentliteratur - soweit sie
vorveroffentlicht i1ist (K3 - K8) - werden dabei von
denen aus den Lexikaexzerpten/Produktblattern K11 -
K13 gestitzt, so dass es nach Uberzeugung der Kammer
am Anmeldetag allgemeines Fachwissen war, dass sich
die Zugfestigkeitswerte von Polyesterfolien,
ausgedruckt in N/mm?, im oberen zweistelligen oder im
dreistelligen Bereich mit einem Maximum um 300

bewegen.

In der Erklarung von Frau Bennet vom 15. Februar 2007
(Punkte 11 und 13) wurde dargelegt und vom
technischen Experten in der mundlichen Verhandlung
bestatigt, dass die Einheit “daN/mm®* im Stand der
Technik zur Charakterisierung von Zugfestigkeiten
uniblich sei. Im metrischen System wirde stattdessen
die Einheit "N/mm*' verwendet, fir die der Fachmann
Werte von 200, 250 oder 280 fur Zugfestigkeiten
erwarten wirde.

Diese Ausfuhrungen sind mit dem in den obigen
Dokumenten K3 - K13 dargelegten allgemeinen
Fachwissen konsistent.

Die offensichtliche Unrichtigkeit der in den
Anmeldeunterlagen offenbarten R-Werte

Der Fachmann erfahrt aus der Anmeldung, dass die R-
Werte Uber die Messung der Zugspannung der Folie
bestimmt werden, wobeil gemdll der Gleichung auf der
Seite 17 der Ursprungsunterlagen:

R-Wert = 1/3x(c30% — ©0.2%)
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die Differenz aus der Zugspannung bei 30% Dehnung und
der Zugspannung ber 0,2% Dehnung gebildet und der
Differenzwert durch drei dividiert wird. Somit wirde
der Fachmann auf Basis seines allgemeinen Fachwissens
erwarten, dass sich die R-Werte In einem Bereich von
etwa einem Drittel der normalen Zugfestigkeitswerte
von Polyesterfolien bewegen, also im zweistelligen

Bereich - ausgedrickt in N/mm?.

Demgegentber nennen die urspriunglichen Anspriche 1
und 2 R-Werte von < 45 und < 42 daN/mm? (entspricht
<450 beziehungsweise 420 N/mm?) und stutzen damit die
Werte von 39 und 38 daN/mm? (390 und 380 N/mm?) fir
die Filme gemdll den erfindungsgemédllen Beispielen 1
und 2 (siehe Tabelle 2). Da die R-Werte aber gemaf
obiger Gleichung weniger als ein Drittel einer
Differenz von Zugspannungswerten sein soll, ist dem
Fachmann daher sofort klar, dass einem R-Wert um

400 N/mm? unrealistisch hohe Zugspannungen von etwa
1200 N/mm? zugrunde gelegt werden mussten, was dem
zehnfachen eines gangigen Zugspannungswertes von

120 N/mm? entspréache.

Ein um den Faktor 10 niedrigerer Zugspannungswert von
120 N/mm? ware jedoch eine realistische und mit dem
Kenntnisstand des Fachmanns Uber Zugeigenschaften von
Polyesterfolien zu vereinbarende Grundlage fur R-
Werte um 40 N/mm?.

Berichtigung der R-Werte

Aus a) und b) ergibt sich folgender Sachverhalt:
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— Es i1st Fachwissen, dass Zugspannungswerte von
biaxial orientierten Polyesterfolien zwischen
etwa 80 und 300 N/mm? liegen. R-Werte liegen bei
etwa einem Drittel der Zugspannungswerte.

— Die Einheit "daN/mm?®" fir Zugspannungswerte ist
uniblich. "N/mm®*" ist die Ubliche, im Sl System
verwendete Maleinheit. Beide Einheiten
unterscheiden sich um den Faktor 10.

— Um eine Zehnerpotenz unterscheiden sich auch die
in den Anmeldeunterlagen offenbarten R-Werte um
40 daN/mm? (400 N/mm?) denen eine unrealistische
Zugspannung von 1200 N/mm? zugrunde liegt und die
berichtigten R-Werte um 40 N/mm?, die aus einer
realistischen und mit dem Fachwissen zu
vereinbarenden Zugspannung von 120 N/mm?

resultieren.

Somit ist klar, dass in der vorliegenden Anmeldung
ein offensichtlicher Irrtum in der Dezimalstelle
vorliegt, den der Fachmann eindeutig erkennen und wie

vorgeschlagen berichtigen wirde.

Die Berichtigung von "daN/mm®' in “N/mm? stellt daher
eine Anderung dar, die nicht Uber den Inhalt der
ursprunglich eingereichten Anmeldung hinausgeht.

Weitere Anderungen

Die weiteren Anderungen, insbesondere die Angabe der
Konzentration der Fullstoffe und die Aufnahme der
Messmethoden fir den R-Wert und das ep.x-Verhaltnis sind
den Ursprungsunterlagen zu entnehmen (Seite 8, Zeilen 15
bis 18 sowie die Seiten 17 und 18).
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Klarheit - Artikel 84 EPU

Nach Aufnahme der Messverfahren fur den R-Wert und das
enax-Verhaltnis in den Anspruch 1 und der Ruckbeziehung
des Anspruchs 7 auf den Anspruch 1 erfullen die
Anspriche gemall Hauptantrag die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU.

Was die von der Prifungsabteilung beanstandeten
fehlenden Angaben Uber die Konditionierung der Proben
wahrend der Messung der anspruchsgemdflen Parameter
anbelangt, hat die Beschwerdefihrerin Uberzeugend
argumentiert (siehe Punkt X a)), dass dem Fachmann das
Erfordernis, die Messungen der den Parametern zugrunde
liegenden Zugspannungen unter normalen Klimabedingungen,
bei denen die beanspruchten Folien auch benutzt werden,
durchzufihren, unmittelbar klar war. Im Ubrigen wurden,
wie aus den Ursprungsunterlagen hervorgeht (Seite 17,
Zeilen 1-5; Seite 18, Zeilen 1-3) fur die
Dehnungsmessungen ubliche Zug-Dehnungsmessgerate der
Firma Zwick oder Instron verwendet und es ist davon
auszugehen, dass der Fachmann mit dem Gebrauch dieser
Gerate vertraut ist.

Neuheit

Die Neuheit der beanspruchten Folien wurde wahrend des
Priufungsverfahrens und in der angefochtenen Entscheidung
nicht mehr beanstandet, nachdem die Anmelderin mit
Schreiben vom 13. Oktober 2003 (Seite 3) dargelegt hatte,
dass D1 bis D4 keine weil3en Folien mit den beanspruchten

Parametern - weder explizit noch implizit - beschreiben.
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Die Beschwerdefuhrerin hatte zudem in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer mit Verweis auf Seite 12 der
Ursprungsunterlagen nochmals betont, dass es bei der
Einhaltung der Parameter auf eine gewisse Ausgewogenheit
der Strecktemperaturen und Streckverhaltnisse in Langs-
und Querrichtung 1n Verbindung mit der Optimierung der
Anlagenparameter ankomme, auf die in D1 bis D4 nicht

hingewiesen werde.

Die Kammer sieht keinen Anlass, die Ausfihrungen der
Beschwerdefuhrerin und damit die Neuheit des
beanspruchten Gegenstandes gegentber D1 bis D4 in

Zweifel zu ziehen.

Die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes gegenuber D5
steht aulRer Zweifel, da es sich bei den Folien gemall D5
um transparente Folien handelt, in denen der
Fiallstoffgehalt deutlich unter der anspruchsgemalien
Untergrenze von 3 Gew.-% liegt (D5, Spalte 4, Zeilen 31-
42).

Erfinderische Tatigkeit

Der Anmeldungsgegenstand

Die Anmeldung betrifft weille, pigmentierte, biaxial
orientierte Polyesterfolien, die sich insbesondere als
Deckelfolien fur Jogurtbecher eignen. Gemdl Seite 3,
Paragraph [0007] der A-Veroffentlichung EP 1 176 004
werden an Deckelfolien besondere Anforderungen gestellt:
Sie sollen einerseits aus Kostengrinden méglichst dunn
sein, durfen andererseits aber beim Abziehen des Deckels
vom Jogurtbecher - das Ublicherweise im Winkel von 45°

relativ zur Maschinenrichtung bei der Herstellung und
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Bedruckung der Filmrollen erfolgt - weder einreif3en noch
delaminieren. Pigmentierte Folien neigen jedoch starker
zum Einreiflen und Delaminieren als transparente Folien,
da sich durch das Einarbeiten von Pigmenten
Schwachstellen in der Folie bilden, an denen die
Zerstorung des Deckels beim Abziehen vom Becher beginnt.
Gemall Paragraph [0008] der A-Veroffentlichung zeichnen
sich die erfindungsgemafllen weillen Folien durch gute
Verarbeitbarkeit und gutes Abziehverhalten im 45° Winkel
vom Becher ohne Delaminierung und Ein- beziehungsweise
Weiterreillen sowie durch wirtschaftliche Herstellbarkeit

aus.

Der nachstliegende Stand der Technik

Als geeigneter Ausgangspunkt fiur die Betrachtung der
erfinderischen Tatigkeit ist die Druckschrift D5
anzusehen, da diese ebenfalls Polyesterfolien betrifft,
die fur Verschliusse von Bechern fur Nahrungsmittel, wie
Jogurt, geeignet sind und beim Abziehen in 45°-Richtung
nicht einreil’en (Spalte 1, Zeilen 5 bis 31). Die
Polyesterfolien gemall D5 sind durch folgende
Eigenschaften charakterisiert:

a) die Dicke von 5 bis 30 um,

b) eine Kristallinitat von > 50%;

c) eine planare Doppelbrechung AP < 0.160;

d) die Summe aus der Zugfestigkeit in Maschinenrichtung
und der niedrigeren von beirden Zugfestigkeiten im 45°
Winkel zur Maschinenrichtung: (MDTS)+(TS45) < 392.4
N/mm?;

e) die Summe aus der Reiflldehnung in Maschinenrichtung
und der hoheren der beiden ReilRdehnungen im 45°
Winkel zur Maschinenrichtung: (MDEB)+(EB45) > 290%;

(Anspruch 1).
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Wie die Beschwerdefihrerin iIn threr Beschwerdebegrindung
(Seite 4) und i1n der miundlichen Verhandlung vorgetragen
hat, sind einige der in D5 aufgefiuhrten
Folieneigenschaften wie die Kristallinitat b) und die
Doppelbrechung c) nur an transparenten Folien zu
ermitteln. Zwar wird in D5 nirgends expressis verbis
ausgesagt, dass die Folien transparent sind, jedoch
sprechen fiur ithre Transparenz die Bestimmung von
optischen Eigenschaften sowie der geringe Gehalt an
Fallstoffen von 0.02 bis 1 Gew.-% (Spalte 4, Zeilen
41/42), auf den auch die Beschwerdefiuhrerin in der

Verhandlung hinwies.

Problemstellung und L6sung

Die beanspruchte Folie unterscheidet sich von der in D5
beschriebenen Folie dadurch, dass sie weil3 ist und einen
Fallstoffgehalt von mehr als 3 Gew.-%, bezogen auf die

Masse der Basisschicht der Folie, enthalt.

Das zu losende Problem bestand daher darin, gezielt
weille, pigmentierte Folien mit Eigenschaften
bereitzustellen, die sie als Deckelfolien geeignet
machen, das heil3t, die das Abziehen vom Becher im 45°
Winkel gestatten, ohne dass die Folien eilnreif3en oder
delaminieren.

Die LOsung des Problems besteht darin, die weil3en Folien
mechanisch derart zu konfigurieren, dass der Uber die
Messung der Zugspannung bei 30% und 0.2% Dehnung unter
45° zur Maschinenrichtung ermittelte R-Wert kleiner oder
gleich 45 N/mm? und das Uber die ReiRdehnung unter 45°
zur Maschinenrichtung ermittelte e, .x-Verhaltnis kleiner
oder gleich 2.5 ist.
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Ein Vergleich der erfindungsgemallen Folien gemall den
Beispielen 1 und 2 mit im beanspruchten Bereich
liegenden R-Werten (39 und 38 N/mm?) und epax-
Verhaltnissen (Je 1,8) zeigt das verbesserte Abzieh- und
Verarbeitungsverhalten gegenuber einer Folie mit Werten
aulBerhalb des beanspruchten Bereichs (Vergleichsbeispiel
1: R-Wert 50 N/mm?, epx-Verhaltnis 2,7).

5.4 Naheliegen

Obwohl auch D5 unter anderem mechanische Kriterien wie
die Differenz der Reillwiderstandswerte in
Diagonalrichtung nach Elmendorf (Spalte 2, Zeilen 53 bis
67) oder die Summe der Zugfestigkeit in
Maschinenrichtung plus der Zugfestigkeit diagonal dazu
(Anspruch 1) zur Bestimmung der Eignung der Folien als
Deckelfolien heranzieht, enthadlt D5 an keiner Stelle
eine Information, die den Fachmann veranlassen konnte,
bei weillen Folien mechanische Eignungskriterien
auszuwahlen, die, anders als bei transparenten Folien,
konsequent i1n 45° Richtung aus einer Differenz zweier
Zugspannungen sowie einem Verhaltniswert zweier
Reilldehnungen bestimmt werden. Die Einhaltung der
anspruchsgemall definierten R-Werte und ep.x-Verhaltnisse
Ist daher aus D5 nicht nahegelegt.

Da auch die Dokumente D3 und D4 zur LO6sung der
anmeldungsgemédl? gestellten Aufgabe nichts beitragen
kénnen, beruht der beanspruchte Gegenstand auf eilner
erfinderischen Tatigkeit.

6. Aus den Punkten 2 bis 5 ergibt sich, dass die Anspriche
1 und 7 und die vom Anspruch 1 abhangigen Anspriche 2

bis 6 gemall Hauptantrag gewahrbar sind.

0990.D
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Priufungsabteilung zurickverwiesen
mit der Auflage, ein Europaisches Patent zu erteilen mit
den Ansprichen 1 bis 7 gemdfl Hauptantrag vom 15. Marz
2007, nach einer entsprechenden Anpassung der

Beschreibung.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
G. RoOhn W. Ehrenreich
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