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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerden richten sich gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung das
europaische Patent 1 068 394 in geandertem Umfang
aufrecht zu erhalten.

Die Einsprechenden I-111 und V hatten den Widerruf des
Patents i1n vollem Umfang, unter anderem gemaf

Artikel 100(b) EPU, beantragt; die Einsprechende 1V
hatte ebenfalls den Widerruf des Patents in vollem
Umfang beantragt, ihren Einspruch jedoch nicht auf
Artikel 100(b) EPU gestiutzt. Die Einspruchsabteilung
befand in i1hrer Entscheidung, dass der damalige siebente

Hilfsantrag allen Erfordernissen des EPU geniige.

Gegen diese Entscheidung legte die Patentinhaberin
(Beschwerdefuhrerin) am 02. Januar 2007 Beschwerde ein,
die Beschwerdegebihr wurde am selben Tag Ubermittelt,
das EPA erhielt die Beschwerdebegrindung am 28. Februar
2007. Auch die Einsprechenden I1-V (Beschwerde-
fuhrerinnen) legten am 18. Dezember, 05. Dezember,

19. Dezember, 14. Dezember und 0O7. Dezember 2006
Beschwerde ein; die Zahlung der Beschwerdegebihr
erfolgte jeweils am selben Tag; das EPA erhielt die
Beschwerdegrinde der Einsprechenden 1l am 27. Februar,
jene der Einsprechenden 111 am 26. Februar und die
Beschwerdegrinde der restlichen Einsprechenden am

28. Februar 2007.

In der Folge werden die beschwerdefiuhrenden Parteien
als Patentinhaberin und Einsprechende I1-V bezeichnet.
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Die Einsprechenden argumentierten, dass die
Erfordernisse der Artikel 83, 123, 54, 56 EPU nicht
erfullt seien, die Einsprechenden beanstandeten
zusatzlich, dass der Wortlaut der Anspriche, Im
Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 84 EPU,
nicht klar sei. Im Laufe des Verfahrens wurde unter
anderem von der Einsprechenden I mit dem Schriftsatz vom
27. Februar 2007 das Dokument

D51 = Tabelle "Arbeiten im verbotenen

Schutzbereich, ja oder nein"

eingereicht.

Die Patentinhaberin reichte mit Schreiben vom

28. Februar 2007 einen Hauptantrag (Anspriche 1-7 der
erteilten Fassung) und die Hilfsantrage 1 und 11 ein,
als dritten Hilfsantrag begehrte sie die Beschwerden der

Einsprechenden zurickzuweisen.

Der unabhangige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie
folgt:

1. Verfahren zum Imprégnieren von zum Herstellen
hochabriebfester Laminat-Fuf3bodenmaterialien verwendeter
Dekorpapiere, bei dem das Dekorpapier zundchst mit einem
Aminoharz angefeuchtet und dadurch impragniert wird,
wobeil die Menge des Harzes mittels Dosierwalzen geregelt
wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

auf das angefeuchtete nasse Dekorpapier zusatzlich eine
Schicht aus einem Aminoharz in spezieller Dispersion
aufgediust wird, wobeil die endgultige Flachenmasse -

bezogen auf die Trockenmasse des Rohpapiers - 100% bis
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250% betragt und die Dispersion partikelformiges
Abriebmaterial enthalt."

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags ist identisch mit
Anspruch 1 des Hauptantrags, jedoch wurde nach der
Textstelle "aus einem Aminoharz in spezieller Dispersion
aufgedist wird, wobei™ der Text "auf die Beimischung von
viskositatserhthenden Stoffen in der Aminoharz-

Dispersion verzichtet wird und wobei™ eingefigt.

In Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags wurde anstatt der
in den ersten Hilfsantrag eingefiugten Textstelle der
Wortlaut "auf die Beimischung von viskositatserhdhenden
Stoffen In der Aminoharz-Dispersion verzichtet wird,
wobei die Aminoharz-Dispersion FlieBhilfsstoffe enthalt

und wobei™ eingeflugt.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 des dritten Hilfsantrags

ist wie folgt:

"1. Verfahren zum Impré&gnieren von zum Herstellen
hochabriebfester Laminat—Ful3bodenmaterialien verwendeter
Dekorpapiere, bei dem das Dekorpapier zundchst mit einem
Aminoharz angefeuchtet und dadurch impragniert wird,
wobei die Menge des Harzes mittels Dosierwalzen geregelt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass auf das angefeuchtete
nasse Dekorpapier zusatzlich eine Schicht aus einem
Aminoharz in spezieller Dispersion aufgediust wird, wobei
auf die Beimischung von viskositatserhohenden Stoffen
wie Cellulosederivate i1In der Aminoharz-Dispersion
verzichtet wird und wobeil die endgultige Flachenmasse
bezogen auf die Trockenmasse des Rohpapiers 100% bis
250% betragt und die Dispersion partikelférmiges

Abriebmaterial enthalt und die Dispersion aus 100 Teilen
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eines Aminoharzes, 20 bis 95 Teilen abrasiver Substanz,
0,5 bis 2,5 Teilen eines Silanhaftvermittlers, 5 bis 25
Teilen eines FlieBhilfsstoffes, 0,1 bis 0,4 Teilen eines
Netzmittels, 0,05 bis 0,4 Teilen eines Trennmittels und
eines Aminoharzharters verwendet wird, wobei als
Aminoharz ein Melaminharz, als FlieBhilfsstoff
E-Caprolactam oder Butandiol und als abrasive Substanz
Aluminiumoxid in Form von Korund oder aus der Schmelze
mit einer KorngrofRe von 60 bis 160 um verwendet wird,
wobei die das partikelformige Abriebmaterial aufweisende
Dispersion vor dem Auftrag standig und vollsténdig
umgewalzt wird und damit mehr oder weniger gleichformig
bewegt wird und wobei mittels eines Dusenspalts mit

Auffangwanne aufgediust wird.™

Die Einsprechende 11 war bei der mundlichen Verhandlung
vor der Beschwerdekammer, welche am 16. Oktober 2009

stattfand, obwohl ordnungsgemall geladen, nicht vertreten.

In der mundlichen Verhandlung reichte die Einsprechende
I zur Unterstutzung thres mundlichen Vortrags eine
farbige Kopie des Dokuments D51 und eine zweite Seite

mit einer Graphik ein.

Im Hinblick auf die Erfordernisse des Artikels 83 EPU
argumentierten die Einsprechenden im wesentlichen, dass:

- das "Rohpapier™ ausschliellich in Anspruch 1 genannt,
es aber nicht ersichtlich sei, ob es sich dabei um das
Papier vor dem Bedrucken handle, oder ob der Ausdruck
mit ""Dekorpapier’™ gleichzusetzen sei,

- die "endgultige Flachenmasse™ des Dekorpapiers nur in

Anspruch 1 und Absatz [0014] genannt werde, in beiden
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Fallen aber nicht angegeben sei, worauf sie sich beziehe.
Der Ausdruck konne sich demnach auf die aufgediste
Schicht, die Impragnierschicht und die aufgediste
Schicht, oder auch beide Schichten zusammen mit dem
Papier beziehen. Weilters sei nicht ersichtlich, zu
welchem Zeitpunkt die endgultige Flachenmasse bestimmt
werde, d.h. noch in feuchtem Zustand oder bereits nach
der Trocknung; auch sei der Wassergehalt zu diesem

Zeitpunkt nicht angegeben,

- auch unter Heranziehung des Beispiels 1 zur Klarung
der Bedeutung des Begriffs "endgultige™ Flachenmasse
keine Angabe gefunden werden konne. Es werde lediglich
der Begriff "Endmasse' genannt, wobeil wiederum nicht
eindeutig sei, worauf der Ausdruck sich beziehe. In dem
Beispiel werde zuerst die Endmasse genannt, erst der

folgende Verfahrensschritt beschriebe die Trocknung,

- aus den genannten Grinden der Fachmann nicht in der

Lage sei die Erfindung auszufihren.

Die wesentlichen Argumente der Patentinhaberin
hinsichtlich Artikel 83 EPU waren, dass:

- der Ausdruck "Endmasse'™ in Beispiel 1 mit
"Gesamtmasse' oder "endgultige Flachenmasse™
gleichzusetzen sei,

- die "endgultige Flachenmasse™ sich auf die Summe aus
impragnierter und aufgedister Harzschicht beziehe. Bei
der Nacharbeitung des Beispiels 1 kénne nur bei diesem
Verstandnis der geforderte Abriebwert IP von 12 000

erhalten werden,
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- die "endgultige Flachenmasse™ nur nach dem Trocknen
ermittelt werden konne, dementsprechend seien beide
Massenbestimmungen nach dem Beschichtungsschritt in
Beispiel 1 nach dem Trocknen zu verstehen,

- die Trockenmasse Immer eine gewisse Restfeuchte
beinhalte,

- es von keiner Partei bestritten werde, dass die
erfindungsgemdfle Lehre nach jeder dieser drei
Auslegungsmoglichkeiten des Begriffs "Flachenmasse™
ausfuhrbar und die Erfindung folglich ausreichend

offenbart sei.

Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents auf folgender Grundlage:
Haupt- oder Hilfsantrdge 1 oder 2, eingereicht mit
Schreiben vom 28. Februar 2007, als dritter Hilfsantrag:

die Zurickweisung der Beschwerden der Einsprechenden.

Die Beschwerdefuhrerinnen (Einsprechende 1, 111, 1V, V)
beantragten die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und den Widerruf des europaischen Patents Nr. 1 068 394.
Der selbe Antrag wurde von der Beschwerdefihrerin
(Einsprechende 11) schriftlich gestellt.

Entscheidungsgrinde
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Berucksichtigung der von der Einsprechenden 1 wéhrend
der mundlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen, die
einen farbigen Ausdruck des Dokuments D51 und eine
zusatzliche Graphik umfassen.
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Die Patentinhaberin argumentierte hierzu, dass sie von
den neu eingereichten Dokumenten Uberrascht worden sei

und keine Zeit gehabt habe, diese zu studieren.

Nach Ansicht der Kammer ist die Einreichung eines
Farbausdrucks der bereits als D51 vorgelegten Tabelle
wahrend der mundlichen Verhandlung zuzulassen, da ihr

Inhalt bereits bekannt war.

Auch wenn der Patentinhaberin diese Tabelle nur als
schwarz-weill Kopie uUbermittelt wurde, so kann sie
dennoch durch die Vorlage in der mundlichen Verhandlung
nicht Uberrascht worden sein, weil aus den letzten zwei
Zeilen der Kopie zu ersehen ist, dass die Einsprechende
I die Werte auRerhalb des Schutzbereichs 100-250% in
gruner Farbe hervorheben und jene innerhalb des Bereichs

in roter Farbe betonen wollte.

Daruber hinaus sind diese Hervorhebungen im Brief der
Einsprechenden 1 vom 27. Februar 2007 in der Tabelle auf
Seite 6 In kursiver Schrift und Fettdruck betont.

Die zweite Seite des Dokuments enthalt demgegeniber eine
Graphik, deren Bedeutung nicht auf den ersten Blick
ersichtlich ist.

Zudem hat die Einsprechende I auch keine Erklarung uber
das verspatete Vorbringen dieser Graphik abgegeben.

Da eine Uberpriufung, unter anderem mit den Angaben aus
der Tabelle D51, zu einer Verzogerung des Verfahrens
gefuhrt hatte, war die Einreichung der Graphik (zweite
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Seite des Dokuments) nicht zuzulassen (Artikel 13 (1)
VOBK, Beilage zum Amtsblatt EPA 1/2009, Seite 41).

Mangelnde Ausfihrbarkeit (alle Antrage)

Die Anspriche 1 aller Antrage enthalten das Merkmal,
dass

"die endgultige Flachenmasse - bezogen auf die

Trockenmasse des Rohpapiers - 100% bis 250% betragt'.

Deshalb ist zu untersuchen, ob die danach benétigten
Parameter so ausreichend offenbart worden sind, dass die

Erfindung ausgefihrt werden kann.

Definition des verwendeten Papiers

In Anspruch 1 wird auf "Rohpapier™ Bezug genommen. Wie
bereits von den Einsprechenden erwahnt, kann unter dem
Begriff sowohl das nicht bedruckte Papier, als auch das
Dekorpapier verstanden werden. Es ist aber aus dem
Streitpatent nicht ersichtlich, was als ""Rohpapier™
anzusehen ist, da der Ausdruck ausschliel3lich in
Anspruch 1 verwendet wurde.

Das im Streitpatent beschriebene ""Dekorpapier™ wird in
Beispiel 2 als "dunkelfarbig"™ bezeichnet und wiederholt
wird auf dessen optische Eigenschaften Bezug genommen,
sodass davon ausgegangen werden kann, dass es sich bei
"Dekorpapier’™ um gefarbtes oder bedrucktes Papier
handelt.

Das unbedruckte Papier unterscheidet sich von dem

bedruckten Dekorpapier im Gewicht der aufgetragenen
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Farbe. Die Unterschiede in der Definition des Begriffs
"Rohpapier™ haben mithin eine Auswirkung auf die
Berechnung des iIn Anspruch 1 beschriebenen Prozentsatzes.

Definition der Trockenmasse

Die i1n Anspruch 1 genannten Prozentangaben beziehen sich
auf die ""Trockenmasse des Rohpapiers'™. Von den
Einsprechenden wurde argumentiert, dass keine Definition

fur den Begriff "Trockenmasse'™ gegeben sei.

Wie von der Patentinhaberin wahrend der mindlichen
Verhandlung angegeben, beinhaltet die Trockenmasse gemal
der Erfindung immer eine Restfeuchte, welche aber

variieren kann.

Diese Definition, die von dem allgemein gebrauchlichen
Begriff "Trockenmasse™, d.h. Gesamtmasse mit Ausnahme
der Masse des Wassers, abweicht, findet sich indessen iIm

Streitpatent an keiner Stelle.

"Endgultige Flachenmasse"

Die "Flachenmasse'™ bezeichnet in Beispiel 1 des
Streitpatents die Masse des verwendeten Dekorpapiers pro
Flacheneinheit. In diesem Beispiel betragt die
Flachenmasse des Dekorpapiers 70 g/m?, d.h. dass ein
Quadratmeter Dekorpapier 70 g wiegt. Dass dem Fachmann
Methoden zur Bestimmung der Flachenmasse bekannt waren,
wird nicht bestritten.

Demgegenuber beschreibt die "endgultige Flachenmasse"
nach Angaben der Patentinhaberin die Masse der

Impragnierschicht und der aufgedisten Schicht pro
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Flacheneinheit nach dem Trocknen. Aus dem Streitpatent
iIst diese Definition nicht herleitbar. Zudem gibt es
keine Angabe, zu welchem Zeitpunkt die Bestimmung der
endgultigen Flachenmasse vorgenommen werden muss - dies
kann vor oder nach dem Trocknen geschehen. Auch der
daber relevante Restfeuchtegehalt kann nicht hergeleitet

werden.

Auch die Beispiele geben zur Interpretation des Begriffs
keine Hilfestellung, da in Beispiel 1 nur die
Flachenmasse der anfangs eingesetzten Dekorpapierbahn
angegeben ist und zusatzlich eine "Endmasse’ bestimmt
wird. Trotz der Behauptung der Patentinhaberin, dass es
sich dabeir um die "endgultige Flachenmasse™ handle, gibt
es in dem Streitpatent keinen Hinweis darauf, dass die
"Endmasse'™ die Masse der Impragnierschicht und der
aufgedisten Schicht bezeichnet und dass ""Endmasse’™ und

"endgultige Flachenmasse'™ Synonyme sind.

Somit gibt es keine Offenbarung fur die Behauptung die
"endgultige Flachenmasse'™ beziehe sich auf das
Flachengewicht der beiden aufgetragenen Schichten. Es
Ist weiters nicht definiert, was als "Rohpapier"
betrachtet wird. SchlielRlich wird die "Trockenmasse™
geméll Aussage der Patentinhaberin besonders definiert,
wofir im Streitpatent aber kein Anhaltspunkt zu finden
ist.

Weiters geben auch die Beispiele hinsichtlich der
Ausfuhrbarkeit der Erfindung keine Hinweise, da weder
die "endgultige Flachenmasse'™ noch die "Trockenmasse des
Rohpapiers™ angegeben sind.
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Da das beanspruchte Verfahren dadurch definiert ist,
dass 1m hergestellten Dekorpapier die endgultige
Flachenmasse - bezogen auf die Trockenmasse des
Rohpapiers - 100 bis 250% betragt, und aus dem
Streitpatent nicht eindeutig zu entnehmen ist,

- was als "Rohpapier™ anzusehen 1ist;

- wie der Begriff "Trockenmasse™ des Rohpapiers zu

interpretieren ist und

- was unter dem Begriff "endgultige Flachenmasse'™ zu

verstehen ist,

iIst dem Streitpatent nicht zu entnehmen, mit welchen
Mengen Aminoharz das ausgangs verwendete Dekorpapier
mittels Dosierwalzen anzufeuchten und dadurch zu
impragnieren ist und welche Mengen Aminoharz in
spezieller Dispersion auf dem angefeuchteten nassen

Dekorpapier aufzudisen sind.

Im Gegensatz zur Meinung der Patentinhaberin ist es
nicht ausschlaggebend, ob generell Dekorpapierbahnen mit
bestimmtem Harzauftrag hergestellt werden kénnen oder ob
entsprechende Harzauftrage gemessen werden konnen.

Wesentlich ist vielmehr, ob die in dem Streitpatent
enthaltene Lehre den Fachmann in die Lage versetzt, das
unter den Anspruchswortlaut fallende Verfahren
nachzuarbeiten. Aufgrund des Mangels an Offenbarung weil}
der Fachmann aber nicht, wie die verwendeten Parameter
richtig zu interpretieren sind und kann das beanspruchte
Verfahren nicht ausfuhren (vgl. auch T 5/99,

insbesondere Punkt 6 der Entscheidungsgrinde).
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Auch dem Argument der Patentinhaberin, der Fachmann
konne das richtige Verstandnis hinsichtlich des
beanspruchten Verfahrens dadurch erlangen, dass er die
Versuche des Beispiels 1 bis zum Erreichen des
angegebenen IP Werts von 12 000 wiederholt, kann von der
Kammer nicht gefolgt werden. Schon die Tatsache, dass
der Fachmann keine eindeutige Lehre zum Handeln in
Beispiel 1 finden kann und verschiedene Varianten
ausprobieren muss, zeigt, dass die Erfindung nicht

ausreichend offenbart ist.

Deshalb ist das Erfordernis des Artikels 83 EPU fir die
Anspriuche 1 aller Antrage nicht erfullt.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 20. Oktober 2006

wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin Der Vorsitzende

G. Rauh P_.-P. Bracke
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