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Sachverhalt und Antrage

C8456.D

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom

20. Juli 2009 uber die Fassung in der das europaische
Patent Nr. 1 646 488 i1n gedndertem Umfang aufrecht
erhalten kann, am 14. August 2009 Beschwerde eingelegt.
Die Beschwerdebegrundung ist am 24. November 2009
eingegangen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags so geandert
worden sei, dass sein Gegenstand Uber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
hinausgehe (Artikel 123 (2) EPU), dass das Patent in der
Fassung des Hilfsantrags aber die Erfordernisse des

Europaischen Patentubereinkommens erfiulle.

Anspruch 1 dieses Hilfsantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung einer strukturierten Folie

mit einer beidseitigen, nicht-stochastischen Rautiefe Rz

von 35-120 um auf Basis von polymeren Materialien,

gekennzeichnet durch die Verfahrensschritte

a. Schmelzbruchextrusion der polymeren Materialien unter
Erhalt einer Folie mit einer beidseitigen
stochastischen Rautiefe Rz von 8-60 um.

b. Préagen der Folie aus a) ber einer Folientemperatur
von 100-160 °C mit entsprechend aufgerauten
Pragewerkzeugen einer Temperatur von 10-30 °C unter

Erhalt einer Folie mit einer beidseitigen, nicht-

stochastischen Rautiefe Rz von 35 bis 120 um.™
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Im Beschwerdeverfahren wurde auf folgende Druckschriften

Bezug genommen:

D1 US 4,671,913,

D2 US 5,455,103.

Am 22. Oktober 2012 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent zu
widerrufen und dass das Vorbringen der
Beschwerdegegnerin dahingehend, dass der der Erfindung
zugrundeliegende Effekt in einer Erhdhung der
Bahngeschwindigkeit lage, als verspatet zurickzuweisen

ist.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die

Beschwerde zurickzuweisen.

Die Beschwerdefuhrerin hat im schriftlichen Verfahren
und In der mundlichen Verhandlung im Wesentlichen
Folgendes vorgetragen:

Druckschrift D2 bilde den nachstliegenden Stand der
Technik. Diese Druckschrift offenbare ein Verfahren zur
Herstellung einer strukturierten Folie gemall dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. Aul3erdem sei das erste
kennzeichnende Merkmal dieses Anspruchs auch erfullt, da
die beidseitige stochastische Rautiefe Rz im Bereich von
30-55 um liege (siehe Spalte 4, Zeile 59 bis Spalte 6,
Zeile 9). Nach dieser Druckschrift werde die Folie bei

einer Folientemperatur von 13 °C mit Pragewerkzeugen
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('embossing roll'), die auf eine Temperatur von 163 °C
eingestellt seien, gepragt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von dem
aus der Druckschrift D2 bekannten Verfahren dadurch,
dass die Folie beil einer Folientemperatur von 100-160 °C
mit Pragewerkzeugen einer Temperatur von 10-30 °C
gepragt werde, vgl. Verfahrensschritt b). Anspruch 1
verlange nicht, dass Verfahrensschritt b) unmittelbar
auf Verfahrensschritt a) folge, siehe Spalte 4, Zeilen
38 bis 46. Anders gesagt, dieser Anspruch erlaube sowohl
das Inline-Verfahren (Schmelzbruchextrusion mit
anschlieRendem Pragevorgang) als auch die sogenannte
Offline-Pragung, wie es aus dem Druckschrift D2 bekannt

sei.

Nach dem Aufgabe-LOsungs-Ansatz sei beil der Priufung der
erfinderischen Tatigkeit, ausgehend vom objektiv
gegebenen Stand der Technik, die technische Aufgabe nach
objektiven Kriterien zu ermitteln. Hierzu seien die
technischen Effekte der Merkmale, die die beanspruchte
Erfindung von dem Stand der Technik unterscheiden zu
untersuchen. In der angefochtenen Entscheidung sei dies
nicht geschehen.

Dem Streitpatent sei nicht zu entnehmen, welche Vorteile
aus dem oben genannten unterscheidenden Merkmal
hervorgingen. Erst wahrend der mundlichen Verhandlung
habe die Beschwerdegegnerin geltend gemacht, dass bei
dem Verfahren geméll dem Streitpatent die Folie mit einer
héheren Bahngeschwindigkeit als die bei dem Verfahren
nach der Druckschrift D2 betrieben werden konne. Weil,
erstens, diese Behauptung nicht belegt und, zweitens,
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verspéatet vorgebracht wurde, sei dieses Vorbringen

zuriuckzuweisen.

Eine Folie, die mit dem Verfahren nach dem Streitpatent
hergestellt werde, unterscheide sich nicht von einer
Folie, die mit dem Verfahren nach der Druckschrift D2
hergestellt werde. Die im Absatz [0017] des
Streitpatents genannte subjektive Aufgabe, namlich
Folien auf Basis von polymeren Materialien zu entwickeln,
deren Oberflachen eine gute Weilterverarbeitung der Folie
bei der Laminierung mit Glas erméglichten, seil bereits
durch die aus der Druckschrift D2 bekannte Folie gelost.
Hieraus ergabe sich Folgendes: die objektive technische
Aufgabe, die durch das obengenannte unterscheidende
Merkmal zu ldsen sei, sei die Bereitstellung eines
alternatives Verfahren. Jede denkbare Alternative fur
das Verfahren nach der Druckschrift D2 seil eine LOsung
dieses Problems und deshalb naheliegend. Der Fachmann
sollte es irgendwie anders machen als in Druckschrift D2,
ungeachtet dessen, ob durch die Modifikation Vorteile
erzielt wirden. Die einzige Randbedingung fur die
Temperaturverhaltnisse wahrend des Pragevorgangs sei,
dass die Folie die "richtige” Temperatur haben sollte,
nicht zu heifl3, nicht zu kalt, d. h. die Folie sollte
eine ausreichend hohe Temperatur haben, damit die
Oberflache der Folie plastisch deformiert werden kénne.

Eine Modifizierung des Verfahrens nach der Druckschrift
D2, dahingehend eine heiflle (anstatt kalte) Folie als
Ausgangsmaterial zu benutzen, lage deshalb nahe,
insbesondere wenn sich der Pragevorgang unmittelbar dem
Extrusionsvorgang anschliel’e, weil dann die Folie
bereits heill sei. Es seil fur den Fachmann

selbstverstandlich, dass in diesem Fall kalte (anstatt
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heilRe) Pragewerkzeuge zur Pragung einzusetzen seien. Dem
Hinweis, kalte (anstatt heilie) Pragewerkzeuge zur
Pragung einer heille (anstatt kalte) Folie zu benutzen,
seil auch der Druckschrift D1 zu entnehmen, siehe

Spalte 5, Zeilen 13 bis 18 und Spalte 3, Zeilen 44

bis 46.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe deshalb nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen

Folgendes vorgetragen:

Die Erfindung betreffe ein neues Verfahren zur
Herstellung einer strukturierten Folie. Die Bekanntheit
der strukturierten Folie sei zur Beurteilung der
Patentfahigkeit des anspruchsgeméfllen Verfahrens
unerheblich und prajudiziere auch nicht die Entwicklung

von alternativen Herstellverfahren.

Bei dem Verfahren nach der Druckschrift D2 sei das
Ausgangsmaterial fur den Pragevorgang eine durch
Schmelzbruchextrusion erhaltene kalt gelagerte Folie
(13 °C), welche dann mit heillen Pragewalzen (163 °C)
strukturiert werde. Der Fachmann misste, um ausgehend
von dieser Druckschrift zur Erfindung zu gelangen, die
Temperatur der Folie auf 100 bis 160 °C erhohen und
gleichzeitig die Temperatur der Pragewalzen auf 10 bis
30 °C senken. Fur den Fachmann ergebe sich aus
Druckschrift D2 kein Hinweis, warum er die gekuhlt
vorliegende Rollenware zunachst aufheizen und
anschlieRend mit einer gekuhlten Pragewalze préagen

sollte.
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Die Temperaturen der Pragewalzen und der Folie stinden
In keinem besonderen Verhadltnis zu einander. Es sei eher
zufallig, dass der Zahlenwert der Folientemperatur gemaf
der Druckschrift D2 (13 °C) in dem beanspruchten
Temperaturbereich der Pragewerkzeuge (10-30 °C) falle.
Ausgehend von der Druckschrift D2 konnte der Fachmann
die Temperatur der Pragewalzen auf 150 °C, 100 °C oder
50 °C absenken, oder vielleicht die Pragewalzen bei
einer Temperatur von 10 °C betreiben. Alternativ koénnte
der Fachmann die Temperatur der Pragewalzen beibehalten,
aber die Temperatur der Folie auf 50 °C oder 70 °C oder
150 °C anheben. Einem Fachmann stinde somit zur
Veradnderung der Prozessparameter der Druckschrift D2
eine Vielzahl von Optionen zur Verfugung und es gebe
keinen zwingenden Grund oder auch nur einen Hinweis fur
einen Fachmann die in dieser Druckschrift genannten
Temperaturen auf die anspruchgemallen Werte zu verandern.
Die Argumente der Beschwerdefihrerin beruhten deshalb
auf einer ex post facto Analyse, d. h. einer Analyse in
Kenntnis der Erfindung. Der Fachmann wurde die
Druckschriftt D1 nicht heranziehen, da diese kein
Schmelzbruchverfahren offenbare und beim Pragen der
Folie mit durch Kugelstrahlen aufgerauten Walzen -
anders als beir der Erfindung - eine stochastische
Rautiefe erzeugt werde, siehe Spalte 5, Zeilen 26 bis 28.

Die Beschwerdefuhrerin habe vorgetragen, dass das
beanspruchte Verfahren keine Vorteile biete. Abgesehen
davon, dass eine alternative L6sung nicht zwangslaufig
eine Verbesserung darstellen misse, seil dies nicht
richtig. Das beanspruchte Verfahren konne
vorteilhafterweise mit einer hoheren Bahngeschwindigkeit

als die der Druckschrift D2 betrieben werden (bei der
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Erfindung sei die Bahngeschwindigkeit 10 m/min, siehe
Spalte 8, Zeile 14 des Streitpatents, gegenuber 3 bis 9
m/min in Druckschrift D2, siehe Spalte 5, Zeile 12).
Dennoch ware die objektive technische Aufgabe, die
Bereitstellung eines zu dem aus Druckschrift D2
bekannten alternativen Verfahrens.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sei die
Frage, ob der Fachmann aufgrund von Hinweisen im Stand
der Technik, die Folien- und Pragewerkzeugtemperaturen
so gewahlt hatte, wie in Anspruch 1 beansprucht (vgl.
could-would approach) deshalb zu verneinen. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tatigkeit,
Artikel 100 a) EPU 1973 in Verbindung mit Artikel 56 EPU
1973

2.1 Aus Druckschrift D2 i1st der nachstliegende Stand der
Technik bekannt. Sie betrifft eine thermoplastische
Zwischenschicht mit einer rauhen Oberflache,
insbesondere zur optimalen Entluftung In einem

Vorlaminat mit Glas, siehe Spalte 1, Zeilen 6 bis 9.

Als Hauptziele werden dort genannt, eine Zwischenschicht
wie oben genannt zu schaffen, mit einem hohen
Lichtdurchlassigkeitsgrad und einem regelmal3igen
Rauheirts-Oberflachenmuster an jeder Seite um die

C8456.D
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Entluftung zu optimieren und gleichzeitig Moiré-Effekte
zu vermeiden, siehe Spalte 1, Zeilen 54 bis 61.

Diese Ziele sollen durch eine thermoplastische
Zwischenschicht erreicht werden, die ein regelmalliges
Muster von iIn jeder Seite ausgebildeten Kanadlen aufweist,
die winkelformig zueinander angeordnet sind, wobei der
Schnittwinkel mindestens 25 Grad betragt, siehe

Anspruch 1. Das letztgenannte Merkmal, namlich "‘wobei

der Schnittwinkel mindestens 25 Grad betragt'” bewirkt,
dass Moiré-Effekte vermieden werden, siehe Spalte 3,
Zeilen 25 bis 30.

In Beispiel Cl ist ein Verfahren zur Herstellung einer
beidseitig strukturierten Zwischenschicht auf Basis von

polymeren Materialien beschrieben. Als Ausgangsmaterial

wird ein Saflex® Zwischenschichtbahnmaterial ('rolled
sheet 38" - aufgewickelte Folie) verwendet, das an jeder
Seite eine rauhe Oberflache mit einer nicht-
stochastischen Rautiefe Rz von 30-55 um aufweist, welche
durch Schmelzbruchextrusion der polymeren Materialien
entstanden ist (siehe Spalte 4, Zeile 62 bis Spalte 5,
Zeile 9). Die Folie 38 wird ber einer Temperatur von

13 °C kontinuierlich abgewickelt und der Pragestation 40
zugefuhrt, die eine Pragewalze (“'embossing roll 32") und
eine Gegenwalze (“'backup roll 42') aufweist. Die
Gegenwalze weist einen stark dehnbaren,
temperaturbestandigen Gummibezug auf. Die Prégewalze
weist eine Antihaftbeschichtung auf und ist auf eine
Temperatur von 163 °C eingestellt (siehe Figur 1 und
Spalte 5, Zeilen 10 bis 31). Der Druckschrift D2 ist

nicht zu entnehmen, dass die Gegenwalze beheizt wird.



-9 - T 1678709

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von
dem aus der Druckschrift D2 bekannten Verfahren dadurch,
dass die Folie "bei einer Folientemperatur von 100-160
°C mit ... Pragewerkzeugen einer Temperatur von

10-30 °C' gepragt wird.

2.2 Die Beschwerdegegnerin hat in der mundlichen Verhandlung
geltend gemacht, dass die beanspruchte Losung, namlich
kalte Pragewerkzeuge zur Pragung einer heillen Folie
(anstatt heille Pragewerkzeuge zur Pragung einer kalten
Folie) zu benutzen, eine hohere Bahngeschwindigkeit
ermogliche und verwies diesbeziglich auf Absatz [0056]
der Patentschrift.

Da dort jedoch auch weitere Verfahrensparameter, namlich
die Foliendicke und die Spaltbreite, genannt sind, ist
die Kammer nicht davon uUberzeugt, dass die genannte
Bahngeschwindigkeit nur auf die erhdhte
Folienoberflachentemperatur von 135 °C zurickgeht.
Deshalb konnte die behauptete Wirkung mangels eines

eindeutigen Nachweises nicht berucksichtigt werden.

Darauf kommt es aber auch nicht an, denn die Parteien
sind sich einig, dass die objektive Aufgabe gegenuber
der Druckschrift D2 darin bestand, ein alternatives
Verfahren bereitzustellen.

2.3 Naheliegen der L&6sung?

Die Kammer kann den entgegengehaltenen Druckschriften
keine Hinweise entnehmen, die den mit den obengenannten
objektiven Aufgabe befassten Fachmann dazu veranlassen
wirde, die Temperaturen der Folie und des Pragewerkzeugs

so wie in Anspruch 1 beansprucht zu wahlen. Dies gilt

C8456.D
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auch fur die Behauptung der Beschwerdefihrerin, dass es
sich daber lediglich um eine Selbstverstandlichkeit
handele.

Deshalb gab es fur den Fachmann, ausgehend von der
Druckschrift D2, keine Veranlassung, das
Ausgangsmaterial fur den Pragevorgang, namlich das auf
einer Rolle aufgewickelte Saflex® Bahnmaterial mit einer
Temperatur von 13 °C, vor dem eigentlichen Pragevorgang
auf eine Temperatur von 100-160 °C zu bringen und dann
wahrend des Pragevorgangs mit Pragewalzen wieder

abzukihlen.

Auch Druckschrift D1 gibt dazu keine Veranlassung. Dort
werden gekuhlte Presswalzen (“cold press rolls 15") mit
einer Temperatur von 20 bis 50 °C eingesetzt um die
Temperatur der extrudierten Folie 14 unmittelbar vor dem
Einlauf der beheizten Pragewalzen einzustellen, siehe
Spalte 5, Zeilen 13 bis 25. Diese Pragewalzen (‘'emboss
rolls 18") weilsen eine Temperatur von 100 bis 150 °C auf,
siehe Spalte 5, Zeilen 26 bis 30. Diese
Temperaturbereiche entsprechen denen der Druckschrift D2:
kalte Pragewerkzeuge (D1: 20-50 °C, D2: 13 °C) werden

zur Pragung einer heil’e Folie (D1: 100-150 °C, D2:

163 °C) benutzt.

Die im Anspruch 1 beanspruchten Temperaturbereiche sind
weder der Druckschrift D2 noch der Druckschrift D1 zu

entnehmen.

Somit war es fur den Fachmann nicht naheliegend,
ausgehend von dem aus der Druckschrift D2 bekannten
Verfahren, ein Verfahren zur Herstellung einer

strukturierten Folie gemall Anspruch 1 bereitzustellen.
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3. Da die von der Beschwerdegegnerin behauptete Wirkung der
Erfindung (siehe Punkt V, vorletzter Absatz und
Punkt 2.2) nicht bericksichtigt werden konnte, war es
nicht erforderlich den Antrag der Beschwerdefihrerin das
diesbezugliche Vorbringen der Beschwerdegegnerin als

verspatet zurickzuweisen, zu prufen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth M. Poock
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