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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Erteilung des Europaischen Patents Nr. 1 193 050
auf die am 4. April 2001 im Namen der Firma Mitsubishi
Polyester Film GmbH angemeldete Europaische
Patentanmeldung 01 108 497.7 wurde am 30. Mai 2007 im
Patentblatt 2007/22 bekanntgemacht.

Das Patent wurde mit 19 Anspriichen erteilt, von denen

der Anspruch 1 wie folgt lautete:

"l. Ein- oder mehrschichtige, transparente, biaxial
orientierte und thermofixierte Folie mit einer Dicke
von 1 bis 500 um, die als Hauptbestandteil mindestens
einen kristallisierbaren Polyester oder Copolyester
enthalt, ausgewahlt aus Polyethylenterephthalat,
Polybutylenterephthalat, bibenzolmodifiziertes
Polyethylenterephthalat und bibenzolmodifiziertes
Polybutylenterephthalat, dadurch gekennzeichnet, daB
sie mindestens einen Hydrolysestabilisator enthalt,
wobei der Hydrolysestabilisator ein monomeres oder
polymeres Carbodiimid und/oder ein Oxazolin umfaBt und
der Anteil des monomeren oder polymeren Carbodiimids
und/oder des Oxazolins 0,1 bis 5,0 Gew.-% betragt,
bezogen auf das Gewicht der einschichtigen Folie bzw.
der damit ausgeristeten Schicht der mehrschichtigen

Folie".

Die Anspriiche 2 bis 16 waren abhdngige Anspriiche.
Anspruch 17 und der davon abhangige Anspruch 18 betraf
ein Verfahren zur Herstellung der Folie gemaB den
Anspriichen 1 bis 16, und Anspruch 19 die Verwendung der
Folie gemal den Anspriichen 1 bis 16 fir bestimmte
Anwendungszwecke, unter anderem im Elektronikbereich

und flir Elektroanwendungen.
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Gegen das Europaische Patent legte die Firma Teijin
DuPont Films Japan Limited am 28. Februar 2008
Einspruch ein und beantragte, gestiitzt auf die Einwdnde
der mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen
Tidtigkeit (Artikel 100a) EPU), den Widerruf des
Patents. Zur Stitze dieser Einwd@nde wurden im
Einspruchsschriftsatz neun Dokumente genannt. Mit
Schreiben vom 24. April 2009 wurde noch auf folgende

Druckschrift hingewiesen:

D10 JP 9-7423 nebst teilweiser Ubersetzung ins
Englische.

Mit Schreiben vom 12. August 2008 reichte die
Patentinhaberin neue Anspruchssatze als Haupt- und
Hilfsantrag ein. Ein geanderter Anspruchssatz gemal
Hauptantrag wurde mit Schreiben vom 10. Marz 2010

eingereicht.

Mit ihrer am 18. Mai 2010 mindlich verkiindeten und am
10. September 2010 schriftlich begriindeten
Zwischenentscheidung hielt die Einspruchabteilung das
Patent auf der Basis des Hauptantrags vom 10. Marz 2010
aufrecht. Anspruch 1 des Hauptantrags unterschied sich

vom erteilten Anspruch 1 durch folgende Merkmale:

- die Anwesenheit von monomerem oder polymerem
Carbodiimid als Hydrolysestabilisator in einer
Menge von 0,1 bis 5,0 Gew.-% ist nun aufgrund der
Streichung des Wortlauts "und/oder ein Oxazolin"

sowie ... "und/oder des Oxazolins" zwingend.

- es wurde das Merkmal hinzugefligt, dass die Folie
im Klimatest nach 1000h bei 85°C und 95 %
relativer Luftfeuchte im Autoklaven unter
Normaldruck eine ReiRfestigkeit nach ISO 527-1-2
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von mehr als 100 N/mm® in Langs- und Querrichtung

aufweist.

Die Einspruchsabteilung war der Ansicht, dass die
Anderungen im Anspruch 1 des neuen Hauptantrags den
Erfordernissen der Artikel 84 und 123 (2) EPU geniigten
und der Anspruchsgegenstand neu und erfinderisch

gegeniiber dem zitierten Stand der Technik sei.

Gegen die Entscheidung legte die Einsprechende
(nachfolgend: Beschwerdefiihrerin) am 17. November 2010
unter gleichzeitiger Zahlung der erforderlichen Gebilihr
Beschwerde ein. Die Beschwerdebegriindung wurde am

20. Januar 2011 eingereicht.

Die Beschwerdefiihrerin hielt die Einwande der
mangelnden Neuheit und mangelnden erfinderischen
Tatigkeit aufrecht und erhob im Hinblick auf den
geanderten Anspruch 1 des von der Einspruchsabteilung
gewdhrten Hauptantrags vom 10. Marz 2010 neue Einwande
unter den Artikeln 84 und 123(2) EPU. Ferner wurden

weitere Dokumente genannt, unter anderem:

D10a EP-A 0738 749 als Aquivalent zu D10;
D11 US-A 5 955 181

D14 GB-A 2 344 596

D16 Erkldarung von Rameshchadra M. Gohil wvom

14. Januar 2011

Mit Schreiben vom 11. August 2011 verteidigte die
Patentinhaberin (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) die
Aufrechterhaltung des Patents auf Basis des
Hauptantrags vom 10. Marz 2010 und reichte drei
Anspruchssatze gemal den Hilfsantrdgen 1 bis 3 ein. Den
Einwand der Beschwerdefiihrerin unter Artikel 123 (2) EPU

sah die Beschwerdegegnerin als Einfiihrung eines neuen
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Einspruchsgrundes gemidR Artikel 100c) EPU an und
stimmte seiner Einfihrung nicht zu. Sie hatte keine
Einwande gegen die Zulassung des von der
Beschwerdefiihrerin mit der Beschwerdebegriindung
eingereichten Dokuments D10a, beantragte jedoch, die
weiteren genannten Dokumente - unter anderem D11 und

D14 - als verspatet nicht zum Verfahren zuzulassen.

VIII. Im Bescheid vom 1. Oktober 2013 nahm die Kammer zu
wesentlichen strittigen Punkten vorlaufig Stellung. Sie
bestiatigte, dass Artikel 100c) EPU nicht als
Einspruchsgrund genannt worden war und daher
voraussichtlich nicht zugelassen werde. Bezliglich der
Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit

wurde insbesondere das Dokument D10a als sehr relevant

angesehen.
IX. Mit Schreiben vom 11. November 2013 reichte die
Beschwerdegegnerin redaktionell gednderte - ansonsten

mit den Anspruchssédtzen vom 10. Marz 2010 und
11. August 2011 identische - Anspruchssadtze gemal
Hauptantrag und Hilfsantrag 1 sowie neue Hilfsantrage 2

bis 6 ein.

Anspruch 1 gemal Hauptantrag lautet folgendermaBen:

"l. Ein- oder mehrschichtige, transparente, biaxial
orientierte und thermofixierte Folie mit einer Dicke
von 1 bis 500 um, die als Hauptbestandteil mindestens
einen kristallisierbaren Polyester oder Copolyester
enthalt, ausgewahlt aus Polyethylenterephthalat,
Polybutylenterephthalat, bibenzolmodifiziertes
Polyethylenterephthalat und bibenzolmodifiziertes
Polybutylenterephthalat, dadurch gekennzeichnet, daB
sie mindestens einen Hydrolysestabilisator enthalt,

wobei der Hydrolysestabilisator ein monomeres oder
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polymeres Carbodiimid umfalt und der Anteil des
monomeren oder polymeren Carbodiimids 0,1 bis 5,0 Gew.-
% betragt, bezogen auf das Gewicht der einschichtigen
Folie bzw. der damit ausgeriisteten Schicht der
mehrschichtigen Folie, wobei die Folie im Klimatest
nach 1000 h bei 85°C und 95 % relativer Luftfeuchte im
Autoklaven unter Normaldruck eine ReilBfestigkeit nach
ISO 527-1-2 von mehr als 100 N/mm® in Langs- und

Querrichtung aufweist."

Am 17. Dezember 2013 fand eine mindliche Verhandlung

vor der Kammer statt.

Nachfolgend werden die von den Parteien schriftlich und
miindlich vorgebrachten entscheidungsrelevanten
Argumente zusammengefasst. Da das Patent mangels
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes aller Antrage
zu widerrufen war, bezieht sich diese Zusammenfassung
nur auf die Argumente bezliglich der erfinderischen

Tatigkeit.
Argumente der Beschwerdefilthrerin

Das Dokument Dl0a reprasentiert den nachstliegenden
Stand der Technik zur Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit des Gegenstands aller Antrage der

Beschwerdegegnerin.

Beispiel 3 der Druckschrift D10a beschreibt einen
biaxial orientierten thermofixierten Film zur
Isolierung vom Elektromotoren aus kristallisierbarem
Polyethylenterephthalat mit einem Titandioxid-Gehalt
von 2550 ppm und einem Silica-Gehalt von 600 ppm. Der
Anteil dieser Zusatze liegt daher in dem in Abschnitt
[0045] der Streitpatentschrift fiir Antiblockmittel/

Pigmente angegebenen Bereich von 00,0001 bis 10 Gew.-%.
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Der Film 3-2 des Beispiels 3 von D10a enthalt zudem 1
Gew.-% eines polymeren Carbodiimid-Hydrolyse-
stabilisators. Die im Beispiel flir die Herstellung des
Films angegebenen Streckbedingungen (jeweils 3-fach in
MD und TD bei 95°C) entsprechen zudem den im Abschnitt
[0075] der Streitpatentschrift angegebenen Bedingungen.
Ebenso ergibt sich aus den auf Seite 7, Zeilen 53 bis
56 von D10a angegebenen Laborbedingungen zur
Herstellung eines Vorfilms und der anschlieBenden
Streckung und Hitzefixierung eine im beanspruchten

Bereich liegende Enddicke des Films von 28 um.

Im Unterschied dazu wird der Film gemal Anspruch 1 des
Hauptantrags als "transparent" charakterisiert und soll
im Klimatest nach 1000 h bei 85°C und 95% relativer
Luftfeuchte im Autoklaven unter Normaldruck eine
ReiBRfestigkeit von >100 N/mm? in Ladngs- und Querrichtung

aufweisen.

a) Das Merkmal der Transparenz ist im Hinblick auf
die Offenbarung in D11 naheliegend, da D11
transparente biaxial orientierte und
thermofixierte Polyesterfilme betrifft, die unter
anderem aus Titandioxid und Silica ausgewédhlte
Pigmente in einer in D10a angegebenen Menge
enthalten kann (Spalte 6, Zeile 55 bis Spalte 7,
Zeile 3). Die MaBnahme, den Film gemal Beispiel 3
von D10a transparent zu machen, ist daher eine
Routinetdtigkeit des Fachmanns. Soweit die
Beschwerdegegnerin argumentiert, dass das in D11
einsetzbare Titandioxid ein WeiBpigment ist, ist
darauf hinzuweisen, dass der Fachmann eine
entsprechend geringe Menge an Titandioxid w&hlen

wiirde, um Transparenz zu gewahrleisten.
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Aus dem Beispiel 3, Tabelle 3, von D10a l&sst sich
ableiten, dass die Zugabe des Carbodiimid-
Hydrolysestabilisators zum Film 3-2 in einer im
beanspruchten Bereich liegenden Menge eine
drastische Erhohung der Hydrolysestabilitat
bewirkt. Es ist davon auszugehen, dass auch der
Film des Beispiels 3-2 in D10a inharent die
anspruchsgemédBle ReiRfestigkeit im Klimatest
aufweist, da sich aus dem Beispiel 1 im Hinblick
auf das Vergleichsbeispiel 1 der
Streitpatentschrift ergibt, dass ausschlieBlich
der Carbodiimid-Zusatz flir diesen Parameter
verantwortlich ist. Die ReiRfestigkeit im

Klimatest i1ist daher kein unterscheidendes Merkmal.

Das zuséatzliche Merkmal im Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1, dass der Schrumpf der Folie in
Langs- und Querrichtung jeweils weniger als 1,5%
betradagt ist aus D10a nahegelegt, da die Folien in
D10a gemal Seite 5, Zeile 16 bis 19 eine hohe
Dimensionsstabilitat haben sollen. AuBerdem ist
die Regulierung der Schrumpfeigenschaften wie im
Abschnitt [0026] der Streitpatentschrift

angedeutet wird, eine Routinemalnahme.

Die Verwendung der Folie in Elektroanwendungen
gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 ist kein
weiteres Unterscheidungsmerkmal zu D10a, da die
Folien von D10a zur Isolierung in Elektromotoren
verwendet werden. Die beanspruchte Verwendung kann

daher die erfinderische Tatigkeit nicht stitzen.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 fordert die
Kombination eines Carbodiimids mit einem sterisch
gehinderten Phenol als Hydrolysestabilisator.

Sterisch gehinderte Phenole als
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Hydrolysestabilisatoren sind jedoch im Stand der
Technik bekannt und werden im Handel als
"Irganox®" oder "Irgafos®" vertrieben. Sie sind
beispielsweise auch Bestandteil des im Abschnitt
[0097] der Streitpatentschrift beschriebenen
Masterbatches "MB1". IThre Kombination mit
Carbodiimid ist daher Routine des Fachmanns, zumal
kein besonderer Effekt durch diese Kombination

bewirkt wird.

f) Aus den obigen, filir die Hilfsantradge 2 und 3
angegebenen Grinden ist auch die Verwendung der
Folie gem&B Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 in

Elektroanwendungen nicht erfinderisch.

g) Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 beansprucht eine
Folie, die zusadtzlich noch durch eine bestimmte
Tribung, einen E-Modul und eine ReiBfestigkeit
charakterisiert sind. Diese Folieneigenschaften
kennzeichnen jedoch ibliche Parameter fir
Polyesterfolien. Dies belegen die in der Tabelle 2
der Streitpatentschrift charakterisierten
Folieneigenschaften der Folie des
Vergleichsbeispiels 3 (VB3), die ausweislich
Abschnitt [0126] eine im Beispiel 3 des Standes

der Technik gemaB D14 beschriebene Folie ist.

h) Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 betrifft die
Verwendung einer zusatzlich noch UV-stabilisierten
Folie in Elektroanwendungen. UV-Stabilisatoren
sind jedoch schon lange bekannt. Im Hinblick auf
obige Uberlegungen ist die MaBnahme, einen UV-

Stabilisator zuzusetzen ebenfalls naheliegend.

XIII. Argumente der Beschwerdegegnerin
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Die in D10a beschriebenen Filme werden zur Isolierung
von Elektromotoren eingesetzt. Derartige Filme sind
Ublicherweise nicht transparent, wie schon der Einsatz
von Titandioxid als typisches WeiBpigment in den Filmen
von Beispiel 3 zeigt. Die auf der Seite 4, Zeilen 1 bis
6 von Dl10a angegebenen Mengen an feinen Partikeln von
beispielsweise bis zu 2% wirden im Fall von Titandioxid
eindeutig zu weiBen Folien fiihren. Der Fachmann hatte
daher keine Veranlassung, die Filme gemdl Beispiel 3
von D10a derart zu modifizieren, dass sie transparent
sind. Auch die Kombination von D11 mit D10a fihrt nicht
zu transparenten Folien, da das in Spalte 6 von D11
unter dem Begriff "typical antiblocking agents"
genannte Titandioxid eher untypisch fir ein
Antiblockmittel ist und in der in Spalte 7, Zeile 3
einsetzbaren Menge von 5 Gew.-% mit Sicherheit zu einer
weill eingefarbten Folie fihrt. D11 ist daher nicht
relevanter als der bereits im Einspruchsverfahren
zitierte Stand der Technik und sollte als verspatet

nicht zugelassen werden.

Die anspruchsgemalbe ReiBfestigkeit der Folie im
Klimatest ist in D10a nicht genannt und ist daher ein
zusatzliches unterscheidendes Merkmal. Zudem wird gemafB
D10a die verbesserte Hydrolysebestandigkeit der Folie
nicht durch den Carbodiimidzusatz, sondern durch die
Auswahl eines hochmolekularen Polyethylenterephthalats
mit einer bestimmten KristallisationsgroBe erzielt
(Seite 3, Zeilen 20 bis 24 und Seite 5, Zeilen 11 Dbis
15). Der Fachmann erhalt daher aus Dl10a keine Anregung
durch Verbesserung der Hydrolysebestandigkeit mittels
Carbodiimidzusatz zu der anspruchsgemaBen hohen

ReiRfestigkeit der Folie im Klimatest zu gelangen.

Die Folie gemal Hauptantrag beruht daher auf einer

erfinderischen Tatigkeit. Die zusadtzlichen Merkmale in
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den jeweiligen Anspriichen 1 der Hilfsantrége,

insbesondere:

- des verringerten Schrumpfs gemadB Hilfsantrag 1;

- des verringerten Schrumpfs bei Verwendung der
Folien im Elektronikbereich gemd&B Hilfsantrag 2,
z.B. fir Solarzellen;

- der Kombination von sterisch gehindertem Phenol
mit Carbodiimid als Hydrolysestabilisator geméaf
Hilfsantrag 3;

- der Verwendung von Folien mit verringertem
Schrumpf und einem zusatzlichen Gehalt an
phenolischem Hydrolysestabilisator im
Elektronikbereich und in Elektroanwendungen gemalB
Hilfsantrag 4;

- der Tribungseigenschaften der Folie, zusammen mit
den verbesserten mechanischen Eigenschaften (E-
Modul, ReiBfestigkeit) gemal Hilfsantrag 5 sowie

- der UV-Stabilisierung der Folie und ihrer
Verwendung im Elektro-/Elektronikbereich,
insbesondere bei AuBenanwendungen (Solarzellen)

gemal Hilfsantrag 6

sind in Kombination mit den Merkmalen der Transparenz
und der ReiBfestigkeit im Klimatest aus dem Stand der

Technik nicht nahegelegt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents auf der Grundlage des Hauptantrags oder,

hilfsweise, auf der Grundlage eines der Hilfsantrage 1
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bis 6, alle Antradge eingereicht mit Schreiben vom
11. November 2013.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Zulassung der verspateten Dokumente D11 und D14

Die Druckschrift D11 ist insofern relevant als sie
bestatigt, dass Additive wie Fullstoffe oder
Antiblockmittel in den gemaB Abschnitt [0045] der
Patentschrift einsetzbaren Mengen in transparenten
Folien des Standes der Technik iblich sind. D14 wird im
Abschnitt [0126] des Beispielteils der Streitpatent-
schrift genannt. Die Folie des Beispiels 3 von D14
dient als Vergleichsbeispiel 3, dessen Eigenschaften in
der Tabelle 2 auf den Seiten 18 und 19 dargestellt
sind. D14 ist daher der Beschwerdegegnerin als

einschlagiger Stand der Technik lange bekannt.

Der Inhalt der Dokumente D11 und D14 bringt daher keine
neuen Sachverhalte ein, deren Beurteilung der
Beschwerdegegnerin nicht zuzumuten war. Beide Dokumente
wurden zudem bereits mit der Beschwerdebegriindung
eingereicht, so dass die Beschwerdegegnerin geniigend

Zeit hatte, diese Dokumente zu wirdigen.

D11 und D14 werden daher zum Verfahren zugelassen.

3. In der mindlichen Verhandlung wurden die Neuheit sowie
die Einwande der Beschwerdefihrerin unter Artikel 123
und Artikel 84 EPU gegen den Gegenstand des
Hauptantrags diskutiert. Da jedoch, wie nachfolgend

gezeigt, das Patent wegen mangelnder erfinderischer
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Tatigkeit zu widerrufen war, wird auf diese Punkte

nicht nadher eingegangen.

Erfinderische Tatigkeit

Das Streitpatent betrifft ein- oder mehrschichtige,
transparente, biaxial orientierte und thermofixierte
Folien, die als Hauptbestandteil mindestens einen
kristallisierbaren Polyester oder Copolyester
enthalten. Die Folien sollen gute mechanische und
optische Eigenschaften und einen geringen Schrumpf
aufweisen. AuBRerdem sollen die Folien bestandig gegen
Wasser und Feuchtigkeit sein und keine Versprddung nach
Temperaturbelastung zeigen (Abschnitte [0001] und
[0016] des Streitpatents). Die Folie soll aufgrund
ihrer Eigenschaften in vielen Bereichen einsetzbar
sein, unter anderem auch im Elektronikbereich und fir

Elektroanwendungen (Abschnitt [00787]).

Als nachstliegender Stand der Technik wird das Dokument
D10a angesehen, das ebenfalls biaxial orientierte
thermofixierte Folien aus einem kristallisierbaren
Polyethylenterephthalat mit einer erhdhten
hydrolytischen und thermischen Stabilitat betrifft. Die
Folien haben zudem eine hohe Dimensionsstabilitat. TIhr
Verwendungsbereich liegt in der Isolierung von
Elektromotoren, d.h. auf einem Gebiet das den
Elektroanwendungen zugeordnet werden kann. (D10a,
Anspruch 1 in Verbindung mit Seite 2, Zeilen 5 bis 7
und 35 bis 53 sowie Seite 5 Zeilen 16 bis 21). Damit
betreffen die Folien gemaB D10a dasselbe technische

Gebiet wie die Folie gemal dem Streitpatent.

Das Beispiel 3 in Dl10a betrifft eine biaxial
orientierte und hitzefixierte Polyesterfolie
(Streckbedingungen: 3-fach in MD und TD bei 95°C;
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Fixierungsbedingungen: 200°C) mit einem Gehalt an
Titandioxid von 2550 ppm (0,255 Gew.-%) und an Silica
von 600 ppm (0,06 Gew.-%). Die Folie wurde unter
Laborbedingungen hergestellt, was im Hinblick auf die
Offenbarung auf Seite 7, Zeilen 53 bis 56 darauf
hinweist, dass die Foliendicke etwa 28 um betragt, wie
die Beschwerdefiihrerin ausgefiihrt hat. Aus der die
Folien des Beispiels 3 illustrierenden Tabelle 3 1lasst
sich durch Vergleich der Filme 3-1 und 3-2 ableiten,
dass der Zusatz von 1 Gew.-% "Staboxyl P" (die korrekte
Bezeichnung lautet "Stabaxol P", siehe die Erklarung
D16), einem polymeren Carbodiimid-
Hydrolysestabilisator, zum Film 3-2 die hydrolytische
Lebensdauer von 650 h auf 9000 Stunden und damit um das

l4fache steigern lasst.

Die Passage auf Seite 5, Zeile 44 bis Seite 6, Zeile 2
von D10a spricht das Problem der Versproddung durch
Hydrolyse an, die einen Bruch des Films in Maschinen-
oder Querrichtung zur Folge hat. Daraus kann der
Fachmann den Schluss ziehen, dass urspriinglich
vorhandene mechanische Eigenschafen des Films durch
Vermeidung des hydrolytischen Abbaus weitgehend
erhalten werden kénnen. Nachfolgend (Seite 6,

Zeilen 3/4) wird der Zusatz eines polymeren

Carbodiimids empfohlen.

Ubertriagt der Fachmann vorstehende Informationen auf
die Filme des Beispiels 3, und die fiir den Film 3-2
festgestellte nochmals deutlich gesteigerte
Hydrolysebestandigkeit durch Carbodiimid-Zusatz, so
ergibt sich fiir ihn der eindeutige Hinweis, dass durch
den Zusatz eines polymeren Carbodiimids eine nochmals
gesteigerte hydrolytischen Lebensdauer eines den

Witterungsverhaltnissen ausgesetzten Films und damit
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ein weiter verbesserter Erhalt seiner mechanischen

Eigenschaften erreicht werden kann.

Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Hydrolyse-
bestadndigkeit durch einen Hydrolysestabilisator wurde
die Frage diskutiert, ob ein Hydrolysestabilisator in
der Lage ist, die mechanischen Eigenschaften eines
Films zu verbessern. Diesbeziiglich bestand unter den
Parteien Ubereinstimmung darin, dass dies nicht der
Fall ist, sondern dass ein Hydrolysestabilisator
lediglich dazu beitragen kann, die dem Film wahrend
seiner Herstellung urspringlich verliehenen
mechanischen Eigenschaften unter Witterungsbedingungen

mbéglichst lange zu konservieren.

Das dem Patent im Hinblick auf den nachstliegenden
Stand der Technik zugrundeliegende objektive Problem
ist daher in der Bereitstellung spezieller

Ausfihrungsformen eines Polyesterfilms zu sehen.

Zur Losung dieses Problems schlagt das Patent einen
Film vor, der, im Unterschied zum Film gemdl Beispiel 3
von D10a, in seiner breitesten Ausfiihrung gemal
Anspruch 1 des Hauptantrags wie folgt charakterisiert

ist:

a) der Film ist transparent;

b) der Film hat im Klimatest nach 1000 h bei 85°C und
95 % relativer Luftfeuchte im Autoklaven unter
Normaldruck eine ReiRfestigkeit (ISO 527-1-2) wvon

mehr als 100 N/mm® in Langs- und Querrichtung.

Weitere Ausgestaltungen zur Loésung des Problems werden
in den Hilfsantradgen 1 bis 6 vorgeschlagen. Sie

betreffen zusdtzliche mechanische und/oder optische
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Eigenschaften des Films, den Hydrolysestabilisator

sowie den Verwendungsbereich des Films.

Die Beispiele Bl bis B20 des Streitpatents (Tabellen 1

und 2) zeigen, dass dieses Problem geldst wird.

Hauptantrag

Die Bereitstellung eines transparenten flullstoff-
haltigen Films gemal Merkmal a), und damit verbunden
die Wahl der geeigneten Menge eines Fillstoff- oder
Antiblockmittelzusatzes ist jedoch eine {bliche
technische MaRBnahme, wie die Offenbarung in D11 zeigt.
D11 betrifft transparente biaxial orientierte und
hitzefixierte PET-Filme mit guten optischen
Eigenschaften, die gegebenenfalls Antiblockmittel
enthalten (Spalte 1, Zeilen 5 bis 10; Spalte 2, Zeilen
4 bis 48; Spalte 6, Zeilen 49 bis 51; Spalte 8, Zeilen
8 bis 10). Der Antiblockmittel-Gehalt (unter anderem
werden Silica und Titandioxid genannt) kann in einem
sehr breiten Mengenbereich von 0,0001 bis 5 Gew.-%
liegen (Spalte 6, Zeile 49 bis Spalte 7, Zeile 3).

In diesem Zusammenhang ist das Argument der
Beschwerdegegnerin, dass das in D11 als Antiblockmittel
bezeichnete und im Beispiel 3 von Dl0a verwendete
Titandioxid ein typisches WeiBRpigment ist und in einer
Menge von 5 Gew.-% zu weiBen Filmen fihren wirde, nicht
Uberzeugend. Der Fachmann ist sicherlich in der Lage,
unter Beriicksichtigung der jeweiligen Eigenschaften der
Zusatzstoffe, im Rahmen der obigen Mengenangaben in D11
die geeignete Menge zu wahlen, die die in D11

geforderte Transparenz des Films gewadhrleistet.

In diesem Zusammenhang wiirde der Fachmann auch, in der

Absicht, die Filme des Beispiels 3 von Dl0a transparent
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auszugestalten, die Menge des Titandioxids entsprechend

auswahlen und gegebenenfalls reduzieren.

Merkmal b) betrifft die ReiBfestigkeit der
anspruchsgeméahlen Filme von >100 N/mm® nach 1000 h unter
bestimmten Klimabedingungen. Wie bereits oben unter
Punkt 4.2.2. dargelegt, besteht bei den Parteien
Ubereinstimmung darin, dass ein Hydrolysestabilisator
allenfalls in der Lage ist, anfanglich bestehende
mechanische Eigenschaften (z.B. die ReiRfestigkeit) des
Films unter Hydrolysebedingungen weitgehend zu

konservieren.

Da der Film gemd@B Beispiel 3-2 von Dl0a bereits einen
Carbodiimid-Hydrolysestabilisator in einer
anspruchsgemédlen Menge enthdalt und dadurch seine
hydrolytische Lebensdauer von 650 h auf 9000 h
gesteigert wird, ist fir den Fachmann klar, dass durch
Carbodiimid der hydrolytische Abbau von mechanischen
Eigenschaften iiber einen Zeitraum von mehreren Tausend
Stunden verhindert werden kann. Daher reduziert sich
die Beurteilung des Naheliegens von Merkmal b) auf die
Frage, ob der Fachmann in der Lage war, einen Film
gemal D10a so zu modifizieren, dass er eine Anfangs-

2

ReiRfestigkeit von >100 N/mm* besitzt.

Die Steuerung der mechanischen Eigenschaften eines
Films, beispielsweise durch die Wahl geeigneter
Extrusions-, Streck- und Hitzefixierungsbedingungen ist
jedoch unbestritten Stand der Technik. Bereits D10a
weist auf die hohe Dimensionsstabilitdt und damit
implizit auf eine hohe ReiBlfestigkeit der Filme hin
(Seite 5, Zeilen 11 bis 15) und erwahnt
Streckbedingungen und Bedingungen der Hitzefixierung
(Seite 7, Zeilen 16 bis 28), die den patentgemélen

Bedingungen entsprechen. Zudem verweist die
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Patentschrift selbst im Vergleichsbeispiel 3 (VB3) auf
den Film des Beispiels 3 von D14, der eine
ReiRfestigkeit vor dem Klimatest wvon 170 N/mm? in Langs-

und 255 N/mm? in Querrichtung aufweist (Tabelle 2, Seite
19 der Streitpatentschrift).

Filme gemdRl D10a mit einer Anfangsreilfestigkeit wvon

> 100 N/mm2 auszustatten, ist daher ebenfalls eine

RoutinemalBnahme.

Der Film gemaR Anspruch 1 des Hauptantrags ist daher
durch die Kombination von D10a mit D11 und D14
nahegelegt.

Hilfsantrag 1

Der Film gemaR Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wird noch
durch das zusadtzliche Merkmal des Schrumpfs in Langs-
und Querrichtung von jeweils weniger als 1,5% nach 15
mintitigem Erhitzen auf 150°C (DIN 40634)

charakterisiert.

Die Einstellung des Schrumpfs durch Wahl der Fixier-
und Streckbedingungen ist jedoch dem Fachmann ebenfalls
gelaufig und wird im Abschnitt [0026] der Streitpatent-
schrift erwadhnt. Zudem wird in D10a (Seite 5, Zeilen 16
bis 21) auf die hohe Dimensionsstabilitdt der Filme,
die unter vergleichbaren Fixier- und Streckbedingungen
wie die patentgemdfBen Filme hergestellt wurden,
hingewiesen. AuBerdem besitzt der Film des Beispiels 3
von D14 (Tabelle 2, VB3 auf Seite 18 der Streitpatent-
schrift) einen im beanspruchten Bereich liegenden

Schrumpf.

Die Modifizierung der Schrumpfeigenschaften des Films

gemal D10a ist daher ebenfalls Routine. Der Film des
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Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist daher im Lichte wvon
D10a, D11 und D14 ebenfalls eine naheliegende spezielle

Ausfihrungsform.

Hilfsantrag 2

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 betrifft die Verwendung
des Films gemal Hilfsantrag 1 im Elektronikbereich oder
in Elektroanwendungen. Das Einsatzgebiet der
Elektroanwendungen wird jedoch schon in D10a genannt,
deren Filme fiir die Isolierung von Elektromotoren

geeignet sind (Seite 2, Zeilen 5 bis 7).

Da Dl10a keinen Hinweis enthalt, dass fir die Isolierung
von Elektromotoren transparente Films ungeeignet sind
besteht fir den Fachmann kein Hinderungsgrund, zur
Isolierung von Elektromotoren auch transparent

modifizierte Filme einzusetzen.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass hydrolyse-
stabilisierte Folien mit geringem Schrumpf fir
Solarzellen, die der Witterung ausgesetzt sind,
besonders geeignet sind, ist ebenfalls nicht
stichhaltig, da die beanspruchte Verwendung nicht auf
Solarzellen beschrankt ist und hierfir auch jegliche
Offenbarung fehlt.

Die beanspruche Verwendung ist daher ein in D10a
bereits genanntes Merkmal, das die erfinderische
Tatigkeit nicht stitzen kann.

Hilfsantrag 3

Der Film gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 enthalt

gegeniiber dem Film gemal Anspruch 1 des Hauptantrags



- 19 - T 2521/10

zusatzlich noch ein sterisch gehindertes Phenol als

Hydrolysestabilisator.

Sterisch gehinderte Phenole sind jedoch bekannte
Hydrolysestabilisatoren und werden beispielsweise unter
dem Namen "Irganox® 1010" im Handel vertrieben und auch
in der Patentschrift erwahnt. Da die Beschwerdegegnerin
nicht dargelegt hat, dass die Kombination wvon
Carbodiimid und sterisch gehindertem Phenol einen
speziellen Effekt bewirkt, kann der Zusatz eines
weiteren Ublichen phenolischen Hydrolysestabilisators

die erfinderische Tatigkeit nicht stiitzen.

Hilfsantrag 4

Hilfsantrag 4 betrifft die Verwendung des Films nach
Anspruch 1 im Elektronikbereich oder in
Elektroanwendungen (wie gemaBl Hilfsantrag 2), wobei der
Film noch durch den Gehalt an sterisch gehindertem
Phenol (wie gemal Hilfsantrag 3) sowie durch den
Schrumpf von weniger als 1,5% in Langs- oder
Querrichtung nach 15 minttigem Erhitzen auf 150°C gemabB
DIN 40634 (wie gemal Hilfsantrag 1) zusatzlich

charakterisiert ist.

Fir die Kombination dieser Merkmale wurde jedoch kein
besonderer Effekt nachgewiesen. Daher muss diese
Kombination - wie schon flir die vorangegangenen Antrage
dargelegt, als fachibliches und daher fir den Fachmann

naheliegendes Handeln angesehen werden.
Hilfsantrag 5
Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 betrifft einen Film, der

zusatzlich zu den Merkmalen des Films gemaB Hauptantrag

durch folgende Merkmale charakterisiert ist:
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- er enthdlt ein sterisch gehindertes Phenol;

- die Tribung, gemessen nach ASTM D 1003, betragt
weniger als 30%;

- der E-Modul in Langsrichtung ist grobBer als 3.500
N/mm® und in Querrichtung groBer als 4.200 N/mm2,
jeweils bestimmt nach ISO 527-1-2;

- die ReiBfestigkeit in MD betrdgt mehr als 100 N/mm?

und in TD mehr als 180 N/mmz.

Der Zusatz eines phenolischen Hydrolysestabilisators
ist - wie bereits fir den Hilfsantrag 3 dargelegt -

naheliegend.

Die weiteren Merkmale der Tribung und des E-Moduls sind
ebenso Standardwerte fir Filme des Standes der Technik
wie die ReiBfestigkeit, auf die bereits in Verbindung
mit dem Hauptantrag eingegangen wurde. Hierzu wird
wiederum auf den Film des Beispiels 3 des Dokuments D14
verwiesen, der den Film des Vergleichsbeispiels 3 der
Streitpatentschrift reprasentiert und dessen
Eigenschaften in Tabelle 2 genannt sind. Die Werte fir
Triibung, E-Modul und ReiBfestigkeit liegen im

anspruchsgemédlen Bereich.

Die Kombination obiger Merkmale kann daher die

erfinderische Tatigkeit ebenfalls nicht stitzen.
Hilfsantrag 6

Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 betrifft die Verwendung
gemal Hilfsantrag 4, wobei der Film zusdtzlich noch UV-
stabilisiert ist. Die UV-Stabilisation wvon
Polyesterfilmen durch handelstblich UV-Stabilisatoren,
beispielsweise dem patentgemdl im Masterbatch MB3
(Abschnitt [0098] wverwendeten Tinuvin®1577, ist jedoch

ebenfalls eine RoutinemaBnahme. Daher kann auch diese
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zusadtzliche MaBnahme die erfinderische Tatigkeit nicht

stitzen.

4.11 Aus den vorstehend genannten Griinden basieren die
Gegenstande des Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1 bis
6 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Alle
Antrdge sind daher nicht gewadhrbar. Damit eribrigt sich

die Diskussion der ibrigen strittigen Punkte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
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