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Sachverhalt und Antrage

C6159.D

Die Erteilung des Europaischen Patents Nr. 1 274 577 auf
die Europadische Patentanmeldung Nr. 01 907 427.7, die am
10. Januar 2001 als Internationale Anmeldung
PCT/EP/2001/000206 im Namen der Firma Mitsubishi
Polyester Film GmbH angemeldet worden war, wurde am

24 . Marz 2004 im Patentblatt 2004/13 bekanntgemacht.

Das Patent war mit 20 Anspriichen erteilt worden, von

denen der Anspruch 1 wie folgt lautete:

"l. Polyesterfolie, welche eine Basisschicht B aus einem
thermoplastischen Polyester und eine siegelféahige
Deckschicht A und eine auf der anderen Seite der
Basisschicht befindliche nicht siegelfahige Deckschicht
C und gegebenenfalls weitere Zwischenschichten aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschichten A und C
mindestens ein Antiblockmittel enthalten, dass die
Deckschicht A einen Copolyester enthalt, der zu

40 - 95 Mol-% aus Ethylenterephthalateinheiten und zu

5 bis 60 Mol-% aus Ethylenisophthalateinheiten besteht,
und dass die Folie mindestens eine organische
Phosphorverbindung, die in dem sie enthaltenden
thermoplastischen Polyester 16slich ist, als

Flammschutzmittel enthalt."”

Die Anspriche 2 bis 17 waren abhadngige Anspriche. Die
Anspriche 18 und 19 waren auf ein Verfahren zur
Herstellung der beanspruchten Polyesterfolie und
Anspruch 20 auf eine bestimmte Verwendung der

Polyesterfolie gerichtet.
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Gegen das Patent legte die Firma

DuPont Teijin Films U.S. Limited Partnership

am 23. Dezember 2004 Einspruch ein und beantragte,
gestlitzt auf die Einspruchsgrinde gemal den

Artikeln 100 a) und 100 b) EPU, den vollstidndigen
Widerruf des Patents.

Im Rahmen von Artikel 100 a) EPU machte die Ein-
sprechende mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische
Tatigkeit geltend und stitzte ihr Vorbringen unter

anderem auf folgende Dokumente:

D1 GB 2 344 596 A
D2 WO 98/06575 Al
D3 EP 0 432 886 A2
D4 US 6 376 042 Bl.

Im Hinblick auf Artikel 100 b) EPU verwies die
Einsprechende darauf, dass die Merkmale im Anspruch 1,
wonach das Flammschutzmittel im Polyester 16slich sein
musse und die Deckschicht C nicht siegelfdhig sei, im
Patent nicht weiter definiert seien und der Fachmann
daher nicht wisse, ob er innerhalb oder auBerhalb des
Schutzbereichs arbeite. Darin sei ein Mangel nach

Artikel 83 EPU zu sehen.

Mit ihrer am 13. Juni 2008 miindlich verkiindeten und am
1. Juli 2008 schriftlich begriindeten Entscheidung wies

die Einspruchsabteilung den Einspruch zurick.

Laut Verhandlungsprotokoll verfolgte die Einsprechende
den auf D1 gestiitzten Neuheitseinwand nicht mehr. Die

Einspruchsabteilung sah die Neuheit gegeniilber diesem
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Dokument als gegeben an, weil das Streitpatent zu Recht
die Prioritédt einer deutschen Voranmeldung in Anspruch
nimmt und die entgegengehaltene D1 nach dem

Prioritdtstag verdoffentlicht worden ist.

Das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit wurde von
der Einspruchsabteilung, ausgehend von D2 oder D3, damit
begriindet, dass die Auswahl eines im Polyester 16slichen
Flammschutzmittels eine zielgerichtete Auswahl sei, die
dazu fihre, dass die Polyesterfolie flammfest
ausgeriistet werde, ohne dass die wlnschenswerten
optischen Eigenschaften wie Glanz und Transparenz
wesentlich beeintrdchtigt werden. Diese Problemstellung
und deren LOosung mittels eines 1loslichen
Flammschutzmittels wlirden durch den Stand der Technik

nicht nahegelegt.

Beziiglich des Einwandes der unzureichenden Offenbarung
der Erfindung argumentierte die Einspruchsabteilung,
dass die Verwendung der in ihrer Bedeutung nicht genau
umrissenen Begriffe "nicht siegelfdhig" und "l1l6slich" im
Anspruch 1 die Grenzen des Schutzbereichs zwar bis zu
einem gewissen Grad verwischten, jedoch deshalb noch
nicht zu einem Offenbarungsmangel fihrten. Dieser liege
allenfalls dann vor, wenn durch die Verwendung dieser
Begriffe Erfindungsvarianten umfasst wlurden, die der
Fachmann unter Beriicksichtigung des gesamten Inhalts der
Patentschrift und des allgemeinen Fachwissens nicht
verwirklichen konne. Hierzu liege von der Einsprechenden
kein substantiiertes Tatsachenvorbringen vor, so dass
obige Begriffe lediglich unter Artikel 84 EPU als

problematisch angesehen werden kénnten.
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Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung legte die
Einsprechende (nachfolgend Beschwerdefiithrerin) am

10. September 2008 unter gleichzeitiger Zahlung der
vorgeschriebenen Gebithr Beschwerde ein. Die
Beschwerdebegrindung wurde am 11. November 2008

eingereicht.

Die Beschwerdefiihrerin verfolgte ihre Einwande der
unzureichenden Offenbarung und der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit weiter. Der Einwand der

mangelnden Neuheit wurde nicht mehr erhoben.

Im Rahmen des Einwands der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit verwies die Beschwerdefilthrerin beziiglich der
Verwendung eines l1d6slichen Flammschutzmittels in der

beanspruchten Folie unter anderem auf das Dokument

D23 CA 2 138 904 Al.

Ferner reichte sie mit Schreiben vom 7. Februar 2011 im
Hinblick auf das Vorhandensein eines Antiblockmittels in
der siegelfédhigen Schicht A unter anderem noch folgendes

Dokument ein:

D25 EP 0 515 096 AZ2.

In ihrem Schreiben vom 6. April 2009 verteidigte die
Patentinhaberin (nachfolgend Beschwerdegegnerin) das

Patent in der erteilten Fassung.

Im Bescheid vom 11. April 2011 nahm die Kammer zu den
strittigen Fragen der unzureichenden Offenbarung und

erfinderischen Tatigkeit vorlaufig Stellung.
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Die Kammer lieBl erkennen, dass sie die Erfindung fir
ausreichend offenbart halte.

Fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sah sie
das Dokument D2 als nachstliegenden Stand der Technik an
und identifizierte im Hinblick auf die Unterscheidungs-
merkmale zwischen der beanspruchten Erfindung und D2
zwel Problemstellungen und Losungsansatze gemass

Streitpatent, namlich

a) die Verbesserung des Verarbeitungsverhaltens der
Folie bei Erhalt der guten Siegeleigenschaften durch
die Anwesenheit von Antiblockmitteln in der
Siegelschicht A;

b) die Verbesserung der Flammhemmung bei Erhalt der
guten Optik (Transparenz) durch die Anwesenheit einer

im Polyester 16slichen organischen Phosphorverbindung.

Beziglich a) verwies sie auf das Dokument D25 und

beziiglich b) auf das Dokument D23.

In Reaktion auf den Bescheid der Kammer reichte die
Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 3. Mai 2011 zwei

Anspruchssatze gemadB Hilfsantrdgen I und II ein.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand am 24. Mai
2011 statt. Wahrend der Verhandlung reichte die
Beschwerdegegnerin einen neuen Anspruchssatz als
einzigen Antrag ein. Alle vorangehenden Antrage wurden
zuriickgenommen. Anspruch 1 gemaR dem einzigen Antrag
unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 durch die
zahlenmaBige Definition der Mengen an Antiblockmittel in
den Schichten A und C und der Angabe der Mengen
Antiblockmittel in A und C relativ zueinander und lautet

wie folgt:
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"l. Polyesterfolie, welche eine Basisschicht B aus einem
thermoplastischen Polyester und eine siegelfdhige
Deckschicht A und eine auf der anderen Seite der
Basisschicht befindliche nicht siegelfahige Deckschicht
C und gegebenenfalls weitere Zwischenschichten aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deckschichten A und C
mindestens ein Antiblockmittel enthalten, dass die
Deckschicht A einen Copolyester enthalt, der zu 40 bis
95 Mol-% aus Ethylenterephthalateinheiten und zu 5 bis
60 Mol-% aus Ethylenisophthalateinheiten besteht, dass
die Konzentration an Antiblockmittel in der Deckschicht
A 0,01 - 0,2 Gew.-% und in der Deckschicht C

0,1 - 1 Gew.-% betragt wobei die Deckschicht C mehr
Pigmente aufweist, als die Deckschicht A und dass die
Folie mindestens eine organische Phosphorverbindung, die
in dem sie enthaltenden thermoplastischen Polyester

16slich ist, als Flammschutzmittel enthalt.”

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

a) Offenbarung der Erfindung - Artikel 83 EPU

Der Begriff "nicht siegelfd&hige Deckschicht" im
Anspruch 1 sei ein funktionelles Merkmal, das nicht
ignoriert werden konne und dessen Bedeutung sich dem
Fachmann ohne weiteres erschlieRen misse. Es finde
sich jedoch in der gesamten Patentschrift keine
Offenbarung, beispielsweise mittels geeigneter
Parameter, welche die Grenzen zwischen der Siegel-
fahigkeit der Schicht A und der Nicht-Siegelfdhigkeit
der Schicht C definierten. Der Fachmann wisse also

nicht genau, wann er innerhalb und wann auBerhalb des
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Schutzbereichs des Patents arbeite. Hierzu wurde auf
die Entscheidung T 256/87 verwiesen, gemaB der die
zuverlassige Beurteilung fir den Fachmann, wann er
sich innerhalb und wann auBerhalb des beanspruchten
Bereich bewegt, ein essentielles Kriterium fir die

Erfiillung der Erfordernisse des Artikels 83 EPU sei.

Auch tber die Definition der Struktureinheiten des
Polymeren der Schicht A im Anspruch 1 sei keine
eindeutige Unterscheidbarkeit zu der Deckschicht C
gegeben, da die Schicht C aus den gleichen
Struktureinheit aufgebaut sein kénne, wie sich durch
Kombination der Abschnitte [0026] bis [0021] der

Patentschrift ergebe.

Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU

Nachstliegender Stand der Technik sei D2, das eine
transparente/translucente Polyester-Mehrschichtfolie
mit den beanspruchten Schichten ABC beschreibe, von
der sich die beanspruchte Folie in zweierlei Hinsicht

unterscheide:

i) durch die Anwesenheit eines Antiblockmittels
in der siegelfahigen Schicht A;

ii) durch die Anwesenheit einer im Polyester
16slichen organischen Phosphorverbindung als

Flammhemmer.

Durch das unterscheidende Merkmal i) werde das
Problem geldst, die Antiblockeigenschaften zu
verbessern und gleichzeitig eine akzeptable
Siegelfahigkeit zu gewdhrleisten. Die Losung dieses

Problems sei jedoch aus D25 nahegelegt, in dem die
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Relation zwischen dem Vorhandensein eines Antiblock-
mittels in der Siegelschicht A und einer verbesserten
Verarbeitbarkeit (geringerer statischer
Reibungskoeffizient) beschrieben sei. Dies ergebe
sich aus einem Vergleich der Beispiele 1 und 2 mit
dem Vergleichsbeispiel 4. Auch liege der Tribungswert
der mit Antiblockmittel in der Siegelschicht
versehenen Polesterfolien gemal den Beispielen 1

und 2 (2,7% bzw. 6,7%) in einem Bereich, der fir
optische Klarheit und niedrige Tribung typisch ist
(D25, Spalte 7, Zeilen 39 bis 44).

Es sei aus D25 auch naheliegend, die Antiblockmittel
in der Siegelschicht A in den beanspruchten Mengen
einzusetzen, da in Spalte 6, Zeilen 18 bis 22 ein
Bereich von "bis zu 3%" angegeben sei, der den
anspruchsgemédll angegebenen Bereich von 0,01 -

0,2 Gew.-% umfasse.

Diesbeziiglich sei darauf hinzuweisen, dass das
Vergleichsbeispiel VB 3 des Patents anspruchsgeméale
Mengen an Pigment (Antiblockmittel) in den Schichten
A und C enthalte und damit unter den Anspruch falle.
Dennoch zeige die Folie gemal VB 3 schlechtere
Verarbeitungseigenschaften als diejenige gemal
Beispiel 1 (Abschnitt [0108] der Patentschrift). In
der Zugabe der anspruchsgemalBen Mengen an
Antiblockmittel zu den Schichten A und C konne daher

keine erfinderische Auswahl gesehen werden.

Durch das unterscheidende Merkmal ii) werde das
Problem geldst, eine verbesserte Flammhemmung bei
Erhalt einer guten Transparenz zu erzielen. Die
Losung dieses Problems werde jedoch aus D23
nahegelegt, aus dem die Beziehung zwischen der

Loslichkeit eines phosphorhaltigen Flammschutzmittels
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im Polyamid und der Transparenz eines Polyamid-
Formkorpers ableitbar sei. Der Fachmann, der mit der
Losung des Problems auf dem Gebiet der Polyester-
folien befasst sei, wirde sich dabeil ohne weiteres
auf dem benachbarten Gebiet der Polyamide fir einen

geeigneten Losungsansatz umsehen.

X. Die Beschwerdegegnerin argumentierte wie folgt:

a) Offenbarung der Erfindung - Artikel 83 EPU

Die Interpretation der Begriffe "siegelfdahig - nicht
siegelfahig" durch die Beschwerdefiihrerin erfolge
losgeldst vom Wissen des Fachmanns, der die
Entwicklung auf dem Gebiet der Polyesterfolien iber
einen langen Zeitraum verfolge und daher die
Bedeutung von Begriffen wie "thermoplastisch",
"Blocken", "siegelfahig" genau kenne. Der Fachmann
wisse daher, welche Funktion einer siegelfédhigen
Deckschicht A zuzuordnen sei, namlich dass sie unter
den gangigen Verarbeitungsbedingungen von Polyester-
folien zum Siegeln vorgesehen sei.

Demgegenuber wurde der Fachmann das Merkmal der
"nicht siegelfdhigen Deckschicht C" sofort so
verstehen, dass diese Schicht - gegeniber der
Schicht A mit der positiven Charakterisierung
"siegelfahig" - nicht zum Siegeln vorgesehen sei,
wenn die Folie auf den gangigen
Verarbeitungsmaschinen laufe. Der Begriff "nicht
siegelfdhig" sei somit eine Uberbestimmung, den man
ohne weiters weglassen kénne. Ein Mangel an
Offenbarung der Erfindung kénne darin nicht gesehen

werden.

C6159.D
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Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU

Das Naheliegen der Relation: 16sliches Flammschutz-
mittel - Transparenz der Polyesterfolie aus D23 wurde

in der miindlichen Verhandlung nicht mehr bestritten.

Vielmehr liege der Kern der Erfindung - wie sich aus
Abschnitt [0010] der Patentschrift ergebe - in der
Bereitstellung einer gut verarbeitbaren siegelfahigen
Mehrschichtfolie mit guten optischen Eigenschaften.
Bei der Losung dieses Problems miisse eine Balance
gefunden werden zwischen der Verarbeitbarkeit
einerseits, die durch den Zusatz von Antiblockmitteln
gefordert werde, und den optischen Eigenschaften und
Siegeleigenschaften andererseits, die durch den
Zusatz von Antiblockmitteln beeintrachtigt werden.
Die Losung dieses Problems liege im Zusatz der
anspruchsgemédll definierten Mengen an Antiblockmittel

zu der Siegelschicht A und der Deckschicht C.

Zwar beschreibe D25 ABC-Folien mit Antiblockmitteln
in der Siegelschicht, jedoch werde auf verbesserte
optische Eigenschaften kein Wert gelegt. Dies ergebe
sich aus Spalte 7, Zeile 57 und folgende, wonach die
Folie auch opak sein koénne. Auch seien die
Tribungswerte der Folien der Beispiele 1 und 2 von
D25 (2,7% bzw. 6,7%) nicht mit denen in der Tabelle 3
der Patentschrift vergleichbar, da die Messung in D25
bei geringerer Schichtdicke erfolge als im Patent, in
dem vier Folienlagen mit einer Schichtdicke wvon ca.
48 um verwendet wlrden. Zudem liege in D25 die
bevorzugte Menge an Antiblockmittel in der
Siegelschicht A bei 0,5 bis 2,0 Gew.-% und sei damit

hoéher als die beanspruchte Menge von 0,01 bis
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0,2 Gew.-%. Im Beispiel 1 von D25 wirden sogar

8 Gew.-% Silica in der Siegelschicht eingesetzt.

Ferner sei darauf hinzuweisen, dass gemal D25 die
Antiblockmittel bevorzugt auf die Oberflache der
Siegelschicht aufgetragen (Spalte 6, Zeile 23 und
folgende) und nicht - wie gemdR der Lehre des Patents
(Abschnitt [0062]) - bereits wadhrend der Koextrusion
der Schichten zugegeben wilirden.

Was die verschlechterten Eigenschaften der (unter den
Anspruch fallenden) Folie gemaB Beispiel VB 3
hinsichtlich Handling und Verarbeitungsverhalten
anbelange, so sei dies mbéglicherweise auf
UnregelméRigkeiten bei der Messung der Oberflachen-

gasstromungszeit zurickzufihren.

Die in den Beispielen des Patents gezeigte Erzielung
der vorteilhaften Eigenschaften der beanspruchten
Polyesterfolie hinsichtlich Verarbeitbarkeit,
Siegelfahigkeit und Transparenz sei aus der

Kombination von D2 mit D25 nicht nahegelegt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage des wadhrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereichten
Hauptantrags/einzigen Antrags (Patentanspriiche 1-20).
Ferner beantragte die Beschwerdegegnerin eine Korrektur
in der Tabelle 2 nach Regel 139 EPU, dahingehend, dass
in der Zeile VB2, Spalte 13 das Wertepaar "300/375"
durch das Wertepaar "1200/1500" ersetzt wird. Hilfsweise

beantragte sie die Streichung des Vergleichsbeispiels 2.
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Entscheidungsgrinde

C6159.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Zulassung des Hauptantrags zum Verfahren

Die Anderungen der Anspriiche des in der mindlichen
Verhandlung eingereichten Hauptantrags betreffen im
Wesentlichen die Aufnahme der Merkmale der erteilten
Anspriiche 6 und 7 in den erteilten Anspruch 1, wobei die
Angabe der Menge an Antiblockmittel in den Deckschichten
A und C (Merkmale des erteilten Anspruchs 7) bereits
Gegenstand des mit Schreiben vom 3. Mai 2011
eingereichten Hilfsantrags II war. Daher bringen die
Anderungen keine neuen unvorhersehbaren Sachverhalte ein,
deren Behandlung der Beschwerdefilhrerin in der
mindlichen Verhandlung nicht zumutbar gewesen ware.
Zudem erfiillen diese Anderungen die Erfordernisse der
Artikel 84 und 123(2) EPU und wurden von der
Beschwerdefilthrerin in dieser Hinsicht auch nicht
beanstandet. Die Kammer liell daher den Hauptantrag im
Hinblick auf Artikel 13 (1) und 13(3) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des EPA (VOBK)

zum Verfahren zu.

Zulassung der Dokumente D23 und D25

Das Dokument D23 wurde von der Beschwerdefihrerin
bereits in der Beschwerdebegriindung genannt. Obwohl D25
erst nach Anberaumung der miindlichen Verhandlung mit
Schreiben vom 7. Februar 2011 von der Beschwerdefithrerin

genannt wurde, war das Dokument der Beschwerdegegnerin
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lange bekannt, da es bereits in der
Beschreibungseinleitung der urspringlichen Anmeldung als
einschlagiger Stand der Technik genannt wird. Die Kammer
verwies zudem im Bescheid vom 11. April 2011 auf die
hohe Relevanz dieser Dokumente. D23 und D25 wurden daher
im Rahmen von Artikel 13 (1) und (3) VOBK ebenfalls zum

Verfahren zugelassen.

Ausreichende Offenbarung - Artikel 83 EPU

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Erfindung im
Sinne von Artikel 83 EPU ausreichend offenbart ist, ist
der Wissensstand des Fachmanns am Anmeldetag zu
beriicksichtigen.

Es ist unstrittig, dass Mehrschicht-Polyesterfolien mit
einer siegelfdahigen Schicht lange vor dem Anmeldetag
bekannt waren. Dies ergibt sich z. B. aus den Dokumenten
D2 und D25, in denen Mehrschicht-Polyesterfolien
beschrieben werden, deren eine Deckschicht aktiv als
siegelfédhig charakterisiert ist und die iUber bestimmte
Strukturmodifikationen verfigt, die der Erniedrigung des
Schmelzpunkts dienen. Der Fachmann wird daher den
Begriff "siegelfahig" als funktionelles Merkmal ansehen
und dahingehend interpretieren, dass diese Schicht
aufgrund ihrer chemischen Modifizierung (Erniedrigung
der Siegelanspringtemperatur) zum Siegeln (entweder mit

sich selbst oder gegeniiber anderen Schichten) vorgesehen

ist. Demgegeniiber wird er die andere Deckschicht in
D2/D25, fir die eine Charakterisierung beziuglich der

Siegeleigenschaften fehlt, als "nicht zum Siegeln

vorgesehen" betrachten, ungeachtet dessen dass sie

vielleicht - unter bestimmten schadrferen Bedingungen -

ebenfalls gesiegelt werden konnen.



C6159.D

- 14 - T 1749/08

Die Situation im Streitpatent ist demgegeniber nur
insofern anders, als eine Schicht (die Deckschicht C) im
Anspruch 1 aktiv als "nicht siegelfahig" charakterisiert
ist. Es ist der Beschwerdegegnerin dahingehend
zuzustimmen, dass der Fachmann die Entwicklung auf dem
Gebiet der Ein-/Mehrschichtfolien tber lange Zeit
verfolgt und die Herstellungs- und Verarbeitungs-
bedingungen der Folien genau kennt. Daher weil er, dass
die als siegelfdhig bezeichnete Schicht lblicherweise
diejenige ist, die den niedrigsten Schmelzpunkt aufweist.
Diese wird daher zum Siegeln verwendet, wahrend
demgegeniiber die andere Deckschicht mit hoherem
Schmelzpunkt nicht zum Siegeln vorgesehen ist. Es
besteht daher idberhaupt kein Grund anzunehmen, dass ein
Fachmann eine als "nicht siegelfahig" beschriebene
Schicht im Sinne wvon iberhaupt nicht siegelbar
interpretieren wiirde. Vielmehr wiirde er aufgrund seines
Fachwissens der auf dem Gebiet der Polyesterfolien
Ublichen Interpretation folgen und den Begriff "nicht
siegelfahig" ebenfalls als funktionelles Merkmal im
Sinne von "nicht zum Siegeln vorgesehen" ansehen. Dies
umso mehr als die im Anspruch 1 als "siegelf&hig"
definierte Schicht - ebenso wie im Stand der Technik
(z.B. D2/D25) - zur Schmelzpunkterniedrigung mit
Ethylenisophthalat-Einheiten modifiziert ist, wahrend
die "nicht siegelfdhige”™ Schicht gemal der Beschreibung
diese Modifizierung - wie auch die nicht zum Siegeln
vorgesehenen Schichten gemal dem Stand der Technik -

nicht notwendigerweise aufweist.

Die Erfindung ist daher flir den Fachmann ausfihrbar.
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Neuheit - Artikel 54 EPU

Die beanspruchte Folie ist neu, da eine Folie mit den
Schichten A, B, C, dem Gehalt an Antiblockmittel
(Pigment) in den Schichten A und C sowie der im
Polyester 16slichen organischen Phosphorverbindung, wie
im Anspruch 1 definiert, im Stand der Technik nicht
explizit beschrieben ist. Damit sind auch das Verfahren
zur Herstellung der Folie (Anspruch 18) und die
Verwendung der Folie (Anspruch 20) neu. Da die Neuheit
von der Beschwerdefilhrerin nicht mehr bestritten wurde,

eribrigt sich ein weiteres Eingehen hierauf.

Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU

Die Erfindung betrifft eine transparente, flammhemmend
ausgeriistete siegelfahige Polyester-Mehrschichtfolie,
die eine Basisschicht B und die Deckschichten A und C
aufweisen. Die Folie soll eine Kombination vorteilhafter
Eigenschaften, wie Transparenz, gute Siegeleigenschaften
und gute Verarbeitbarkeit (z.B. auf schnelllaufenden
Verarbeitungsmaschinen) aufweisen (Patentschrift,

Abschnitte [0001], [0010], [00117).

Das Dokument D2 wird als nachstliegender Stand der
Technik angesehen. Darin wird in einer bevorzugten
Ausfihrungsform eine Polyesterfolie beschrieben, die aus
einer ersten AuBenschicht (entsprechend der
anspruchgemaBen Deckschicht C), einer zweiten inneren
Schicht (entsprechend der anspruchgemalen Basisschicht B)
und einer siegelfahigen Schicht (entsprechend der
anspruchgemédfBen Deckschicht A) aufgebaut ist (Seite 8,
Zeilen 9 bis 11 und Figur 2). Die Schichten B und C
bestehen bevorzugt aus PET (Seite 2, Zeilen 16 bis 30
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und Seite 7, Zeilen 21 bis 25) und die Schicht A ist zum
Zweck des Siegelns mit Ethylenisophthalateinheiten
modifiziert (Seite 6, Zeilen 18 bis 20). Die Folie ist
bevorzugt transparent/durchscheinend (Seite 5, Zeilen 9
bis 12) und enthalt Antiblockmittel in Mengen wvon 0,001
bis 5 Gew.-% (Seite 5, Zeilen 18 bis 26), wobeil deren
Konzentration in der AuBenschicht C hoher ist als in der

Basisschicht B (Seite 8, Zeilen 3 bis 8).

Somit unterscheidet sich die in D2 beschriebene Folie

von der beanspruchten Folie durch zwei Kriterien:

i) Antiblockmittel befinden sich auch in der
siegelfahigen Deckschicht A in Mengen von 0,01 bis
0,2 Gew.-%, wobeil die Deckschicht C mehr
Antiblockmittel als die siegelfdhige Deckschicht A
aufweist;

ii) die Folie enthalt ein Flammschutzmittel in Form einer

im Polyester 16slichen organischen Phosphorverbindung.

Wie die Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom

6. April 2009 (Seite 8, Absatz 1) anfihrt und in der
mundlichen Verhandlung nochmals betont hat, sollen
gegentber dem nachstliegenden Stand zwei Probleme geldst

werden:

1) das Auffinden einer Balance zwischen gutem
Verarbeitungsverhalten und Handling der Folie bei
Erhalt guter optischer Eigenschaften einerseits und
akzeptablem Siegelverhalten andererseits;

2) flammhemmende Ausristung der Folie, ohne deren

Transparenz zu beeintrachtigen.



C6159.D

- 17 - T 1749/08

Dabei handelt es sich, wie von der Beschwerdegegnerin
nicht bestritten, um zwei voneinander unabhangige

Aufgaben.

Zur Losung der Aufgabe 1) schlagt das Streitpatent die
Verwendung einer bestimmten Menge an Antiblockmittel in
der siegelfédhigen Deckschicht A vor
(Unterscheidungsmerkmal i)) und zur die Losung der
Aufgabe 2) die Verwendung einer im Polyester 1l&slichen
organischen Phosphorverbindung

(Unterscheidungsmerkmal ii)).

Die experimentellen Ergebnisse in der Patentschrift
ergeben folgendes Bild beziiglich der Losung der
Aufgabenstellungen 1) und 2):

Beziiglich 1) zeigen insbesondere die Tabellen 2 und 3
der Patentschrift, dass Folien mit im beanspruchten
Bereich liegenden Antiblockmittel (Pigment) -
Konzentrationen und einer gegenliber C deutlich
niedrigeren Pigmentkonzentration in A gute
Siegeleigenschaften und ein gutes Verarbeitungsverhalten
(Handling) besitzen (Beispiele B 1 bis B 4 sowie

Erlduterungen in [0101] bis [0105]).

Folien mit deutlich hoherer Pigmentierung in A und
gleichen Pigmentkonzentrationen in A und C (nicht
anspruchsgemédl) weisen zwar ein gutes
Verarbeitungsverhalten und gutes Handling auf, besitzen
aber deutlich schlechtere Siegeleigenschaften

(Vergleichsbeispiel VB 2 sowie Erlauterung in [01077]).
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Folien ohne Pigmentierung in A zeigen gute Siegel-
eigenschaften, aber schlechtes Handling

(Vergleichsbeispiel VB 1 sowie Erlauterung in [0106]).

Aus obigen Ergebnissen lasst sich zundchst der Schluss
ziehen, dass Antiblockmittel in der Deckschicht A in der
Lage sind, das Handling der Folie zu verbessern, ohne
die Siegelféhigkeit wesentlich zu beeintrédchtigen -
allerdings nur dann, wenn die Menge des Antiblockmittels

nicht zu hoch gewadhlt wird.

Daher wird das durch das Unterscheidungsmerkmal i) zu
lo6sende Problem in der Bereitstellung einer Polyester-
Mehrschichtfolie gesehen, die eine Balance aufweist
zwischen akzeptabler Siegelfédhigkeit und

Verarbeitbarkeit.

Was die Aufgabe 2) betrifft ist festzustellen, dass
Uberraschend verbesserte optische oder flammhemmende
Eigenschaften der Folie durch Verwendung einer im
Polyester 1dslichen organischen Phosphorverbindung nicht
nachgewiesen wurden. Die Beschwerdegegnerin hat zudem in
der mindlichen Verhandlung eingeraumt, dass sie in der
Verbesserung der Folieneigenschaften durch Einsatz eines
16slichen flammhemmenden Mittels nicht den Kern der
Erfindung sehe und hat auch hierzu keine weiteren

Argumente vorgebracht.

Daher ist das durch 2) zu ldsende Problem in der
Bereitstellung einer transparenten und zusatzlich

flammgeschiitzten Folie zu sehen.



C6159.D

- 19 - T 1749/08

Es bleibt zu untersuchen, ob der Stand der Technik
Anregungen bot, die Aufgaben 1) und 2) durch die

Unterscheidungsmerkmale i) und ii) zu ldsen.

Aufgabe 1)

Aus D25 ist eine siegelfahige, bevorzugt optisch klare
Polyester-Mehrschichtfolie bekannt, die auf mindestens
einer Seite einer Substratschicht eine siegelfédhige mit
Ethylenisophthalateinheiten modifizierte Polyester-
schicht enthalt. Die Siegelschicht enthédlt zudem zur
Verbesserung des Handlings teilchenformiges
Antiblockmittel in einer Menge bis zu 3 Gew.-%, die in
die Schicht vor ihrer (Co)Extrusion eingearbeitet werden
konnen (D25, Anspriche 1, 7 und 8 in Verbindung mit
Spalte 2, Zeilen 1 bis 25, Spalte 3, Zeilen 10 bis 15
und Spalte 6, Zeilen 12 bis 22).

Ein Vergleich der Beispiele 1 und 2 mit dem Vergleichs-
beispiel 4 in D25 zeigt einen geringeren statischen
Reibungskoeffizienten fir die mit Antiblockmittel in der
Siegelschicht versehenen Folien gemall den Beispielen 1
und 2. Auch liegen die Tribungswerte (2,7% bzw. 6,7%) in
einem fir niedrige Tribung typischen Bereich (D25,

Beispiele 1 und 2, Spalte 7, Zeilen 39-44).

Aus dieser Offenbarung in D25 lasst sich erkennen, dass
die Einarbeitung von ausgewahlten Mengen an Antiblock-
mitteln in die Siegelschicht einer Polyester-
Mehrschichtfolie deren Handling verbessert, ohne die
Siegelféhigkeit dieser Schicht auBer Kraft zu setzen und

die Transparenz der Folie zu stark zu beeintrachtigen.

Der Fachmann wiirde daher, ausgehend von der in D2

beschrieben Polyesterfolie und vor die Aufgabe gestellt,
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dazu eine siegelfahige Folie zur Verfigung zu stellen,
die eine zufriedenstellende Balance zwischen Verarbeit-
barkeit und Siegelfdhigkeit aufweist, Antiblockmittel
auch in die Siegelschicht A in geeigneter Menge
einarbeiten, ohne dass er befiirchten musste, dass
dadurch die Folie ihre Siegeleigenschaften (und auch
ihre Transparenz) verlieren wiirde. Die Auswahl einer
geeigneten Menge des Antiblockmittels ist dabei als

Routinetatigkeit des Fachmanns anzusehen.

Die L&6sung des Problems 1) durch das Unterschei-
dungsmerkmal i)) ist daher durch Kombination von D2 mit

D25 nahegelegt.

Diese Beurteilung wird durch das - als Vergleichs-
beispiel titulierte, Jjedoch unter den Anspruch 1
fallende - Beispiel VB 3 bestarkt.

Nach Ansicht der Kammer zeigt das schlechtere Ergebnis
in VB 3 (Erlauterung in Abschnitt [0108]) hinsichtlich
des Verarbeitungsverhaltens/Handlings, verglichen mit
den anderen erfindungsgemalien Beispielen B 1 bis B 4,
dass es auch in den beanspruchten Bereichen an
Antiblockmitteln in den Schichten A und C Mengenbereiche
gibt (beispielsweise beil Verringerung des
Antiblockmittels in C unter einen Schwellenwert, wie in
VB 3 geschehen), in denen sich die gewinschte Balance
zwischen Siegelfahigkeit und Verarbeitbarkeit zumindest
nicht optimal einstellt. VB3 macht deutlich, dass durch
die anspruchsgemalen Mengen an Antiblockmittel keine
Uberraschende Verbesserung der Eigenschaften erreicht
wird (zumindest nicht ilber den gesamten beanspruchten
Bereich) und dass diese Mengen somit eine erfinderische

Tatigkeit nicht begriinden konnen.
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Das Argument der Beschwerdefihrerin, dass das schlechte
Ergebnis in VB 3 mdéglicherweise auf Probleme bei der
Messung der Gasstrdomung gemal [0087] und Tabelle 3
zuriickzufiithren sei, ist nicht iberzeugend. In gleicher
Weise konnte man dann namlich vermuten, dass auch die
Gasstromungs-Messwerte fir die iilbrigen Beispiele/Ver-
gleichsbeispiele ungenau sind, was die gesamte Messreihe
und damit auch die daraus in Tabelle 3, letzte und
vorletzte Spalte abgeleiteten Eigenschaften hinsichtlich

Verarbeitungsverhalten/Handling in Frage stellen wiirde.

Aufgabe 2)

Der Zusammenhang zwischen der Transparenz flammfest
ausgeriisteter Polymer-FormkOrper und darin geldster
organischer Phosphorverbindungen als Flammhemmer ist
bereits aus D23 am Beispiel von Polyamiden bekannt (D23,
Seiten 2 und 3, Punkt 2.: "Description of the Related
Art, Seite 4, Absatz 1 und Seite 5, Absatze 2,3,4).
Obwohl D23 keine Polyester betrifft, ist davon auszu-
gehen, dass ein Fachmann, der mit der Problemstellung
der Bereitstellung transparenter flammfest ausgeristeter
Polyester-Formkdrper oder Polyester-Folien befasst ist,
sich nicht nur auf dem Gebiet der Polyester, sondern
auch auf benachbarten Polymergebieten zum Auffinden
eines geeigneten LOsungsansatzes umsehen wirde. Daher
wiirde er beil Kenntnis von D23 versuchen, ob sich auch
Polyesterfolien gemal D2 durch Einsatz von im Polyester
16slichen organischen Phosphorverbindungen - in Analogie
zu Polyamiden - flammfest ausriisten lassen, ohne dass
die Transparenz beeintrachtigt wird. Die Tatsache dass
dies gelingt, kann nicht als liberraschend angesehen

werden.
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Die L&ésung des Problems 2) durch das Unterscheidungs-
merkmal ii) ist daher durch Kombination von D2 mit D23

nahegelegt.

6.7 Damit beruht die beanspruchte Folie nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

7. Die Anspriiche gemaB dem Hauptantrag (einziger Antrag)

sind daher nicht gewahrbar.

Auf den Antrag der Beschwerdegegnerin, das Wertepaar in
der Tabelle 2, VB 2, nach Regel 139 zu korrigieren,

brauchte folglich nicht mehr eingegangen zu werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende
G. Rohn W. Sieber

C6159.D



