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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung iber die
Zuriickweisung des Einspruchs gegen das europaische
Patent Nr. 2 050 514 unter Wahrung der Frist- und
Formerfordernisse Beschwerde eingelegt und diese

begrindet.

Mit dem Einspruch war das Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit und mangelnde

erfinderische Tatigkeit) angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass diese
Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des Patents

nicht entgegenstiinden.

Folgende, in der vorliegenden Entscheidung erwahnten
Entgegenhaltungen wurden im Einspruchsverfahren

eingereicht:

D1 DE 20 2007 014 736 U (Prioritatsdokument),

D2 DE 10 2007 019 871 A1,

D3 Registerauszug des Deutschen Patent- und
Markenamtes zur Entgegenhaltung D2,

D4 WO 2008/132126 bzw. EP 2 148 740,

D8 US 5 565 260,.

D11 EP 1 645 339 Al

Im Beschwerdeverfahren reichte die Beschwerdefihrerin
mit ihrem auf den 18. Juni 2014 datierten Schriftsatz

folgende Entgegenhaltung ein:

D12 WO 03/053643 Al.
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In ihrer der Ladung zur mindlichen Verhandlung
beigefligten Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK
(Mitteilung) teilte die Kammer den Parteien eine
Auflistung der wahrend der miindlichen Verhandlung zu
erdbrternden Themen (vorliegend relevante Punkte 2 a)
bis f)) sowie ihre vorlaufige Beurteilung der Sach- und
Rechtslage mit (Punkte 3 bis 9). Wegen deren Inhalts

wird auf die Mitteilung Bezug genommen.

Unter den Punkten 3, 4, 5 und 7 der Mitteilung wies die
Kammer darauf hin, dass fir die Anspriche 1 und 12 des
Patents in der erteilten Fassung die beanspruchte
Prioritédt der D1 (19. Oktober 2007) beansprucht werden
konnte, die D2 keinen vorveroffentlichten Stand der
Technik darstellte, aus der Offenbarung der D4 nur die
Ausfiihrungsbeispiele gemaB den Figuren 1 bis 4 deren
Prioritat (25. April 2007) gendsse, die D8 dem
Beschwerdeverfahren zugrunde zu legen ware sowie die

Gegenstande der Anspriche 1 und 12 neu waren.

Keine der Parteien nahm zu den Hinweisen der Kammer
schriftsatzlich Stellung und beschrankten ihr
miindliches Vorbringen wahrend der miindlichen
Verhandlung auf die Punkte 2 d) und 6 sowie 2 f) und 8
der Mitteilung.

Am 3. Februar 2017 fand die miindliche Verhandlung vor
der Beschwerdekammer statt. Wegen der Einzelheiten
deren Verlaufs, insbesondere zu den Antradgen und
verfahrenswesentlichen Erklarungen der Parteien, den
mit den Parteien erdrterten Themen sowie dem Tenor der
am Schluss der miindlichen Verhandlung verkiindeten und
vorliegend ausfithrlich begriindeten Entscheidung wird

auf das Sitzungsprotokoll Bezug genommen.
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Die Beschwerdefiihrerin beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des europaischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte

die Zurickweisung der Beschwerde (Hauptantrag),
hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung, die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung auf der Basis eines der mit
Schriftsatz vom 23. Oktober 2013 als Hilfsantradge 1

und 2 eingereichten Anspruchsséatze.

Die unabhangigen Anspriche 1 und 12 gemaBl dem Patent in

der erteilten Fassung (Hauptantrag) lauten wie folgt:

"l. Verfahren zum Herstellen einer strukturierten
Oberflache einer lackierten Werkstoffplatte, wobeil eine
gleichformige, nicht strukturierte Decklackschicht auf
die Werkstoffplatte aufgetragen und vor dem endgliltigen
Ausharten der Decklackschicht im Durchlaufverfahren
mittels einer Auftragswalze eine Lackstruktur auf die
Decklackschicht aufgebracht wird, dadurch
gekennzeichnet, dass zum Aufbringen der Lackstruktur
eine gummierte Auftragswalze verwendet wird, deren
Gummierung mit, der aufzubringenden Struktur
entsprechenden, Vertiefungen zum Ubertragen von Lack
aus einer Dosiereinrichtung auf die Decklackschicht der

Werkstoffplatte versehen ist".

"12. Vorrichtung zum Herstellen einer strukturierten

Oberflache einer lackierten Werkstoffplatte, umfassend
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eine Lackiereinrichtung (5) zum Auftragen einer
gleichfdérmigen, nicht strukturierten Decklackschicht
(11) auf die Werkstoffplatte (8), eine Auftragswalze
(1) zum Aufbringen einer Lackstruktur (10) auf die
Decklackschicht (11), eine Dosiereinrichtung (4) zum
Dosieren von Lack auf die Auftragswalze (1), sowie eine
Transporteinrichtung (12) zum Transportieren der
Werkstoffplatte (8) wvon der Lackiereinrichtung (5) zur
Auftragswalze (1), dadurch gekennzeichnet, dass die
Auftragswalze (1) eine gummierte Oberflédche (3) mit,
der aufzubringenden Lackstruktur (10) entsprechenden,
Vertiefungen (9) zum Ubertragen von Lack aus der
Dosiereinrichtung (4, 7) auf die Decklackschicht (11)
der Werkstoffplatte (8) aufweist".

Angesichts der Entscheidung der Kammer ist der Wortlaut
der unabhédngigen Anspriiche der Hilfsantrdge 1 und 2

nicht weiter von Bedeutung.

Die Beschwerdefiilhrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Wirksamkeit der im Streitpatent in Anspruch genommenen
Prioritdt, bzw. der Zeitrang der Anspriiche 1 und 12 des
Streitpatents (Punkte 2.a) und 3 der Mitteilung), der
Zeitrang der Ausfiihrungsbeispiele der D4 (Punkte 2.Db)
und 4 der Mitteilung),; die Zulassung ins Verfahren der
D8 (Punkte 2.c) und 5 der Mitteilung),; die Neuheit der
Gegenstédnde der Anspriiche 1 und 12 gemdf Hauptantrag
(Punkte 2.e) und 7 der Mitteilung)

Das Merkmal des Anspruchs 1 des Streitpatents, wonach
"vor dem endgultigen Aushadrten der Decklackschicht im
Durchlaufverfahren mittels einer Auftragswalze eine
Lackstruktur auf die Decklackschicht aufgebracht

wird" (Merkmal 1.3), ergebe sich in dieser allgemeinen
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Fassung nicht aus den urspringlichen

Vorrichtungsanspriichen.

D2 bilde einen vorvertffentlichten Stand der Technik,
denn durch den Registerauszug D3 sei belegt, dass am
26. Juni 2008 ein Antrag auf vorzeitige Offenlegung der

Anmeldung gestellt worden sei.

Die Einspruchsabteilung habe D8 schon in ihrem auf den
7. September 2012 datierten Ladungsbescheid D8 als
relevanten Stand der Technik angesehen und diese ins
Verfahren zugelassen. Die Zulassung der D8 durch die
Einspruchsabteilung sei daher folgerichtig und
keinesfalls liberraschend fliur die Patentinhaberin
gewesen, da die mindliche Verhandlung erst lange nach
der Einreichung der D8, namlich iber ein halbes Jahr

danach, stattgefunden habe.

Das Ausfihrungsbeispiel nach Figur 5 der D4 weise alle
Merkmale des Anspruchs 1 auf und sei somit
neuheitsschadlich, wenn die Prioritat nicht wirksam

beansprucht sei.

D4 beschreibe in den Ausfihrungsbeispielen der Figuren
1 bis 4 eine Vorrichtung mit samtlichen Merkmalen des

Anspruches 12.

D8 nehme den Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 12

neuheitsschéddlich vorweg.

Zulassung ins Verfahren der D12 (Punkte 2.d) und 6 der
Mitteilung)

Die D12 solle zum Beleg der allgemeinen Fachkenntnis
und -praxis des Fachmanns im Sinne eines generellen

Bestrebens nach Toleranzausgleich ins Verfahren
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zugelassen werden.

Anspruch 1 - erfinderische Tidtigkeit (Punkte 2.f) und 8
der Mitteilung)

D11 in Verbindungen mit dem allgemeinen Fachwissen

Das aus D11 bekannte direkte Tiefdruckverfahren gemal
Figuren 1 und 2 offenbare samtliche Merkmale des

Oberbegriffs des Anspruchs 1.

In D11 sei das Material der strukturierten Mantelfléache
der im o.g. Verfahren benutzten Auftragswalze nicht

erwahnt ("gummierte Auftragswalze").

Ausgehend von der D11 sei die zu losende Aufgabe darin
zu sehen, das Material der strukturierten Mantelflache

der Auftragswalze auszuwahlen.

Im Anspruch 49 der D11 sei der Einsatz einer glatten
gummierten oder metallischen Mantelfldche in
Kombination mit einer profilierten Rakel zum Verteilen
des Versiegelungslackes auf der Mantelflédche offenbart.
Der Einsatz einer gummierten Mantelflache fir die
Auftragswalze ist somit grundsédtzlich schon in der D11
offenbart, allerdings bezogen nur auf eine glatte

Ausfuhrungsform.

Der sich auf der Suche nach einem geeigneten Material
flir die strukturierte Mantelflédche der Auftragswalze
zur Anwendung beim o.g. direkten Tiefdruckverfahren
befindende Fachmann wahlte somit eine gummierte

Mantelflache, ohne dabei erfinderisch tatig zu werden.
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D11 in Kombination mit D8

In D8 werde in Spalte 4, Zeilen 11 bis 29, erlautert,
dass elastomere Walzen flir ein direktes
Beschichtungsverfahren eingesetzt werden kdnnen, die
von einer bestimmten Firma bezogen werden konnen. Am
Ende des o.g. Absatzes werde zudem erlautert, dass
Auftragswalzen aus Metall oder Keramik ebenfalls fir

einige Anwendungen verwendet werden konnen.

Der Fachmann erhalte somit aus D8 den Hinweis, dass
Auftragswalzen Zukaufteile seien, die im Hinblick auf
die Materialwahl von verschiedenen Herstellern bezogen
werden kénnen und an den jeweiligen Einsatzzweck
angepasst werden konnen. Ein solcher Hinweis lege schon
nahe, dass der Fachmann eine Materialauswahl fiir die
Auftragswalze so durchfithren werde, dass dies fiir den

entsprechenden Einsatzzweck passend sei.

Der Einsatz von elastomeren Walzen, wie sie in der D8
offenbart seien, besitze den Vorteil eines gewissen
Toleranzausgleiches, was gerade bei der Beschichtung
von harten Werkstoffplatten sinnvoll sei, da diese sich
nur in einem gewissen Toleranzbereich hinsichtlich
ihrer Dicke herstellen lassen. Demgegeniiber seien harte
Materialien wie Metall oder Keramik fiir einen
Toleranzausgleich weniger geeignet, konnten aber dafir

ein scharferes Druckbild herstellen.

Der Dickenausgleich bei Werkstoffplatten
unterschiedlicher Starke werde auch im Absatz 4 der D11

angesprochen.

Im Absatz 38 der D11 sei angegeben, dass Techniken
eingesetzt werden kdnnten, die sich bereits bei anderen

Anwendungen etabliert hatten. Dies bedeute, dass der
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aus D11 ausgehende Fachmann, auch andere, wie z.B. aus
dem in D8 offenbarten Verfahren bekannte Walzen eine
elastomere Mantelflache aufweisende Auftragswalze bei

der Materialauswahl in Betracht ziehen wirde.

Anspruch 12 - erfinderische Tdtigkeit

Die oben vorgebrachte Argumentation in Bezug auf die
erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes des
Verfahrensanspruchs 1 gelte auch fur den Gegenstand des

Vorrichtungsanspruchs 12.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Wirksamkeit der im Streitpatent in Anspruch genommenen
Prioritdt, bzw. der Zeitrang der Anspriiche 1 und 12 des
Streitpatents (Punkte 2.a) und 3 der Mitteilung), der
Zeitrang der Ausfiihrungsbeispiele der D4 (Punkte 2.Db)
und 4 der Mitteilung),; die Zulassung ins Verfahren der
D8 (Punkte 2.c) und 5 der Mitteilung),; die Neuheit der
Gegenstédnde der Anspriiche 1 und 12 gemdf Hauptantrag
(Punkte 2.e) und 7 der Mitteilung)

Basis flur das Merkmal des Anspruchs 1 des
Streitpatents, wonach "vor dem endglltigen Aushédrten
der Decklackschicht im Durchlaufverfahren mittels einer
Auftragswalze eine Lackstruktur auf die Decklackschicht
aufgebracht wird" (Merkmal 1.3), sei in den Abséatzen 1,
2, 12 und 13 der D1 zu finden.

D2 stelle keinen vorverdffentlichten Stand der Technik

dar.

D8 betreffe ein Verfahren und eine Vorrichtung zum

Beschichten einer bahnfdrmigen Metallfolie, was fir ein
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Verfahren und eine Vorrichtung zum Herstellen einer
strukturierten Oberflache einer lackierten
Werkstoffplatte nicht, jedenfalls nicht prima facie,
einschlagig sei. Insofern habe die Einspruchsabteilung
das Ermessen beziiglich einer Zulassung der D8 nicht
anhand der richtigen Kriterien ausgelibt. D8 sei daher
als verspatetes Vorbringen vom Verfahren

auszuschlieBen.

Zumindest das Merkmal 1.3 des Anspruchs 1, wonach "vor
dem endgliltigen Aushédrten der Decklackschicht im
Durchlaufverfahren mittels einer Auftragswalze eine
Lackstruktur auf die Decklackschicht aufgebracht wird",
sei in den Ausfihrungsbeispielen gemal den Figuren 1
bis 4 der D4 nicht offenbart.

Die Merkmale des Anspruchs 12, wonach "umfassend eine
Lackiereinrichtung (5) zum Auftragen einer
gleichfdrmigen, nicht strukturierten Decklackschicht
(11) auf die Werkstoffplatte (8)", "sowie eine
Transporteinrichtung (12) zum Transportieren der
Werkstoffplatte (8) von der Lackiereinrichtung (5) zur
Auftragswalze (1)" (Merkmale 12.2 und 12.5), seien
weder in den Ausfihrungsbeispielen gemdB den Figuren 1
bis 4 der D4 noch in D8 offenbart.

Zulassung ins Verfahren der D12 (Punkte 2.d) und 6 der
Mitteilung)

Die D12 solle als verspatet eingereicht und nicht

relevant ins Verfahren nicht zugelassen werden.

Anspruch 1 - erfinderische Tdtigkeit (Punkte 2.f) und 8
der Mitteilung)

D11 in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen oder
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in Kombination mit D8

Das aus D11 bekannte direkte Tiefdruckverfahren gemal
Figuren 1 und 2 offenbare samtliche Merkmale des
Oberbegriffs des Anspruchs 1, nicht dagegen die

Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1.

Die zu l&sende Aufgabe sei angesichts des o.g.
nachstliegenden Standes der Technik darin zu sehen, das
0.9. Verfahren so weiter zu entwickeln, dass die Haptik
einer damit hergestellten strukturierten Oberflache
verbessert werde, siehe hierzu Absatz 10 der

Streitpatenschrift.

Keiner der vorgelegten Entgegenhaltungen konne
entnommen werden, dass vor dem Prioritatstag des
angegriffenen Patents die Anwendung von Gravurwalzen
mit einer gummierten Mantelflache flir das Bedrucken von
Werkstoffplatten in einem direkten Tiefdruckverfahren

bekannt gewesen sei.

Wegen der grundlegenden Unterschiede zum
Erfindungsgegenstand hédtte der Fachmann ausgehend von
D11 zur LOsung der gestellten Aufgabe die D8 nicht in

Betracht gezogen.

Selbst wenn in der D8 Auftragswalzen aus
unterschiedlichen Materialien als austauschbare
Komponenten beschrieben seien (Seite 9 der
Beschwerdebegriindung), es sei nicht ersichtlich, warum
der Fachmann die D8 ergéanzend zur D11 iberhaupt hatte
heranziehen sollen, warum er aufgrund eines Hinweises
auf austauschbare Komponenten das Verwenden einer
gummierten Auftragswalze fir das Auftragen einer
Lackstruktur bei einer Werkstoffplatte in einem

direkten Tiefdruckverfahren hatte in Betracht ziehen
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sollen und warum er bei einer Zusammenschau der
Dokumente D11 und D8 ausgerechnet die Losung gemalb

Anspruch 1 gewahlt hatte ("could—would approach™).

In D8 sei kein Hinweis dahingehend zu finden, dass zur
Verbesserung der Haptik einer damit hergestellten
strukturierten Oberflache eine gummierte Auftragswalze
zum Ubertragen von Lack aus einer Dosiereinrichtung auf
die Decklackschicht einer Werkstoffplatte in einem

direkten Tiefdruckverfahren zu verwenden.
Anspruch 12 - erfinderische Tidtigkeit, Artikel 56 EPU

Die oben vorgebrachte Argumentation in Bezug auf die
erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes des
Verfahrensanspruchs 1 gelte auch fur den Gegenstand des

Vorrichtungsanspruchs 12.
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Entscheidungsgriunde

1. Wirksamkeit der im Streitpatent in Anspruch genommenen
Prioritdt, bzw. der Zeitrang der Anspriiche 1 und 12 des
Streitpatents,; der Zeitrang der Ausfiihrungsbeispiele
der D4; die Zulassung ins Verfahren der D8,; die Neuheit
der Gegenstdnde der Anspriliche 1 und 12 gemis

Hauptantrag

1.1 Die Kammer hat den Parteien zu diesen Punkten ihre
vorldufige Meinung mitgeteilt. In den Punkten 2 a) bis
2 c) und 2 e) sowie 3 bis 5 und 7 der Mitteilung heiBt

es:

"2. In der miindlichen Verhandlung werden

voraussichtlich folgende Punkte zu diskutieren sein:

a) Wirksamkeit der im Streitpatent in Anspruch
genommenen Prioritdt, bzw. der Zeitrang der

Anspriche 1 und 12 des Streitpatents,

b) der Zeitrang der Ausfihrungsbeispiele der D4
(EP 2 148 746, bzw. WO 2008/132126),

c) die Zulassung der D8 (US 5 565 260) ins

Einspruchsverfahren durch die Einspruchsabteilung,

e) die Neuheit der Gegenstédnde der Anspriliche 1 und 12

gemdl3 Hauptantrag,
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In der vorliegenden Mitteilung der Kammer wird auf die
unter Punkt I.1.1 der Beschwerdeerwiderung angegebene
Merkmalsgliederung der Anspriiche 1 und 12 des

Hauptantrags Bezug genommen.

3. Im Hinblick auf den Punkt a) oben macht die Kammer

folgende Bemerkungen:

3.1 Die Kammer schlief3t sich der unter den Punkten II.4
und II.5 der Entscheidung der Einspruchsabteilung
angegebene Begriindung in Bezug auf die Wirksamkeit der

im Streitpatent in Anspruch genommenen Prioritdt an.

3.2 Die Beschwerdefiihrerin fiihrt diesbeziiglich aus,
dass das Merkmal 1.3 des Anspruchs 1 des angegriffenen
Patents '"sich in dieser allgemeinen Fassung nicht aus

den urspriinglichen Vorrichtungsanspriichen ergibt".

3.3 Dabei scheint es, dass die Absdtze 1 und 2 der DI
(DE 20 2007 014 736 U) eindeutig die darin beschriebene
Erfindung und nicht etwa den dort beschriebenen Stand
der Technik betreffen. Absatz 2 bezieht sich auf Absatz
1 ("eine solche Vorrichtung"), und Absatz 1 beziehen
sich explizit auf die Erfindung ('"die Erfindung
betrifft eine Vorrichtung...'"). Es scheint sich bei den
dort beschriebenen Merkmalen um diejenigen Merkmale der
Erfindung bzw. des Hauptanspruchs zu handeln, die an
sich bereits aus dem Stand der Technik bekannt waren,

die jedoch gleichwohl zur Erfindung gehdren.

3.4 Die Anspriiche 1 und 12 des Streitpatents scheinen
daher den Zeitrang des Prioritdtstags vom 19. Oktober

2007 zu genieBen.

3.5 Bel einer solchen Konstellation kann die deutsche
Offenlegungsschrift D2 (D2 DE 10 2007 019 871 Al),
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selbst wenn der von der Beschwerdefiihrerin behauptete
Offenlegungstag vom 26. Juni 2008 giiltig sein sollte,
nicht einen vorverdéffentlichten Stand der Technik

darstellen.

4. Im Hinblick auf den Punkt b) oben macht die Kammer

folgende Bemerkungen:

Da das Ausfiihrungsbeispiel gemdlB Figur 5 der D4 in D2
nicht offenbart war, genieBen nur die
Ausfiihrungsbeispiele gemdB den Figuren 1 bis 4 der D4
den Zeitrang des Prioritdtstags der D4 vom 25. April
2007. Nur diese letzten Ausfiihrungsbeispiele gehdren

daher zum Stand der Technik gemdB Artikel 54 (3) EPU.

5. Im Hinblick auf den Punkt c¢) oben macht die Kammer

folgende Bemerkungen:

5.1 Mit ihrem auf den 2. August 2012 datierten
Schriftsatz reichte die Einsprechende aulBerhalb der
EFinspruchsfrist u.a. die Entgegenhaltung D8 ein. Die
Einspruchsabteilung hatte daher anhand des Artikels 114
(2) EPU das Ermessen, diese Entgegenhaltung ins
Verfahren zuzulassen oder nicht. Sie entschied
zugunsten der Zulassung und Berilicksichtigung dieses
Dokuments (siehe: Punkte 3 und 6.4 des Protokolls der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom
26. Februar 2013)

5.2 Die Kammer hat daher nur auf das Vorliegen eines
Ermessensfehlers ilberpriifen (vgl. Rechtsprechung der

Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, Kap. IV.C.1.2.2 a).

5.3 Die Einspruchsabteilung bejahte ausdriicklich die
prima facie-Relevanz der Entgegenhaltung D8 (vgl.

Protokoll, supra). Die Relevanz dieser Druckschriften
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wurde zwar nicht separat begriindet, eine implizite
Begriindung der Relevanz ergibt sich aber daraus, dass
die Entgegenhaltung D8 im Zusammenhang mit der Neuheit
und der erfinderischen Tdtigkeit in der angefochtenen
Entscheidung eingehend zitiert wurde (vgl. Punkte 10,
18 und 19 der Griinde der angefochtenen Entscheidung).

5.4 Die Kammer sieht aus diesen Griinden keine
Anhaltspunkte dafiir, dass die Einspruchsabteilung ihr
Ermessen bei der Zulassung der Entgegenhaltung D8 nach
MaBgabe der falschen Kriterien, unter Nichtbeachtung
der richtigen Kriterien oder in willkilirlicher Weise

ausibte.

Uberdies ist die D8 Teil der angefochtenen und im
Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens nach
Artikel 106 (1) EPU zu iliberpriifenden Entscheidung

geworden.

Eine Nichtberliicksichtigung der D8 nach Artikel 12 (4)
VOBK ist folglich nicht veranlasst, vielmehr ist diese
Entgegenhaltung nach Artikel 12 (1) VOBK dem

Beschwerdeverfahren zugrunde zu legen.

7. Im Hinblick auf den Punkt e) oben macht die Kammer

folgende Bemerkungen:

7.1 Die Kammer 1ist der vorldufigen Meinung, dass die
Ausfiihrungsbeispiele gemdB den Figuren 1 bis 4 der D4
das Merkmal 1.3 des Anspruchs 1 und die Merkmale 12.2
und 12.5 des Anspruchs 12 nicht offenbaren, und dass
zumindest die Merkmale 12.2 und 12.5 des Anspruchs 12
in D8 nicht offenbart sind.
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7.2 Dementsprechend erachtet die Kammer vorldufig, dass

die Gegenstédnde der Anspriiche 1 und 12 neu sind."

Beide Parteien haben zu dieser vorlaufigen Meinung der
Kammer im Rahmen des ihnen gewahrten rechtlichen Gehdrs
wahrend des schriftlichen Verfahrens als auch wahrend

der mindlichen Verhandlung nicht Stellung genommen.

Die Kammer hédlt auch nach nochmaliger Wirdigung der
Sach- und Rechtslage an ihrer in der o.g. Mitteilung
geauberten Auffassung fest und erachtet, dass die
Anspriche 1 und 12 des Streitpatents den Zeitrang des
Prioritadtstags vom 19. Oktober 2007 genielien, die D2
keinen vorveroffentlichten Stand der Technik darstellt,
nur die Ausfihrungsbeispiele gemal den Figuren 1 bis 4
der D4 den Zeitrang des Prioritatstags der D4 vom 25.
April 2007 genielen, D8 dem Beschwerdeverfahren
zugrunde gelegt wird, die Gegenstande der Anspriche 1

und 12 neu sind.

Zulassung ins Verfahren der D12

Gemalh Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens eines
Verfahrensbeteiligten nach Einreichung der
Beschwerdebegrindung und -erwiderung zuzulassen und zu
bericksichtigen. Bei der Ausibung des Ermessens werden
insbesondere die Komplexitat des neuen Vorbringens, der
Stand des Verfahrens und die gebotene

Verfahrensokonomie bericksichtigt.

Die D12 wurde seitens der Beschwerdefiihrerin erstmals
mit Schriftsatz vom 18. Juni 2014 und somit fast ein
Jahr nach Einreichung ihrer Beschwerdebegriindung

vorgelegt.
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Im Termin zur mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefiihrerin klarstellend argumentiert, dass die
D12 nur zum Beleg des seitens der Beschwerdegegnerin
bestrittenen allgemeinen Fachwissens des Fachmanns im
Sinne eines generellen Bestrebens nach
Toleranzausgleich diene und sie aus diesem Grund trotz
ihres verspateten Einreichens ins Verfahren zugelassen

werden solle.

Zur Uberzeugung der Kammer gehdrt ein generelles
Bestreben nach Toleranzausgleich zur allgemeinen
Fachkenntnis und -praxis des Fachmanns. Eines
druckschriftlichen Beleges dafiir bedarf es daher nicht,
so dass es auf die Verspadtung des Einreichens eines
solchen nicht notwendigen Dokumentes vorliegend nicht

ankommt.

Soweit damit die Kammer aus formellen Griinden nach
Artikel 13 (1) VOBK die D12 nicht ins Verfahren
zuldsst, andert dies nichts daran, was die Kammer an
allgemeinem Fachwissen ihrer Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit zugrunde legt.

Anspruch 1 gemdfB Hauptantrag - erfinderische Tdtigkeit

D11 in Kombination mit dem allgemeinem Fachwissen

Es ist unstreitig, dass das in den Figuren 1 und 2 der
D11 abgebildete direkte Tiefdruckverfahren alle
Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 offenbart.

Das Verfahren gemaRl Anspruch 1 unterscheidet sich
deshalb von dem aus D11 bekannten Verfahren durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs jedenfalls
bezogen auf das Material der Auftragswalze, also die

Verwendung einer gummierten Auftragswalze, deren
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Gummierung mit, der aufzubringenden Lackstruktur
entsprechenden, Vertiefungen zum Ubertragen von Lack
aus einer Dosiereinrichtung auf die Decklackschicht der

Werkstoffplatte versehen ist.

Nach dem Streitpatent besteht die Wirkung dieser
Unterscheidungsmerkmale in der Verbesserung der Haptik
einer durch das beanspruchte Verfahren entsprechend
strukturierten Oberfldche (siehe Absatze 10 und 31 des
Streitpatents).

Die zu ldsende Aufgabe ist daher darin zu sehen, das
aus D11 bekannte Verfahren so zu weiter zu entwickeln,
dass die Haptik einer damit hergestellten

strukturierten Oberfldache verbessert wird.

Sowelt die Beschwerdefilhrerin die objektive Aufgabe
allgemeiner dahingehend formuliert, das Material der
strukturierten Auftragswalze auszuwahlen, ware auch
ausgehend von dieser Aufgabe der Gegenstandes wvon
Anspruch 1 dem Fachmann aus D11 nicht nahegelegt, wie

im Folgenden naher ausgefilhrt.

In D11 werden zur Herstellung einer strukturierten
Oberflache auf einem Werkstiick ganz unterschiedliche
Alternativen zum Aufbringen einer Lackstruktur auf eine
nicht strukturierte Decklackschicht beschrieben,
insbesondere das Durchfilhren eines direkten Tiefdrucks
mit einer Gravurwalze (Figur 2), das Durchfiihren eines
Offset-Drucks mit Gravurwalze und Gummituch-Zylinder
(Figur 3), das strukturierte Aufdosieren von Lack auf
eine Ubertragungswalze mit glatter, gummierter
Mantelflache (Figur 4) oder ein Digitaldruckverfahren,
wobei schon flir diese vier verschiedenen Alternativen
ganz unterschiedliche Randbedingungen gegeben sind und

unterschiedliche Materialien filir die beteiligten
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Druckwalzen eingesetzt werden.

Im direkten Tiefdruckverfahren gemadl Figuren 1 und 2
der D11, welches als nachstliegender Stand der Technik
betrachtet wird, wird eine Gravurwalze mit einer
gepragten und gestichelten Mantelfladche benutzt. Somit
weisen die o.g. Herstellungsmethoden der
Mantelfldchenstruktur der Gravurwalze darauf hin, dass
es sich dabei um eine harte, metallische Mantelfl&che
handelt (siehe hierzu Absatz 38 und Anspruch 48 der
D11) .

Dadurch wird der Fachmann dazu angehalten, eine harte
und somit hochstwahrscheinlich eine metallische
Mantelflache zur Durchfihrung des aus D11 bekannten
direkten Tiefdruckverfahrens vorzusehen. Die Auswahl
einer gummierten Auftragswalze gemal dem
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 des Streitpatents

liefe daher dieser Lehre der D11 entgegen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist folglich auch unter
Zugrundelegung der weitgefassten Aufgabenstellung der
Beschwerdefihrerin nicht durch die Offenbarung der D11
in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen
nahegelegt, sondern beruht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

D11 in Kombination mit D8

D8 offenbart ein Verfahren zum Beschichten einer
bahnfoérmigen Metallfolie mit einer strukturierten
Polymerschicht. Die Polymerschicht wird mit einer
Auftragswalze auf eine zwischen dieser und einem
Gegendruckzylinder durchlaufenden, bahnformigen
Metallfolie aufgebracht, wobei die Auftragswalze einen

Elastomermantel mit Vertiefungen zum Ubertragen von
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flissigem Polymermaterial aus einer Dosiereinrichtung
auf die Metallfolie aufweist. Diese Vertiefungen bilden
eine Struktur, die eine entsprechend strukturierte

Polymer-Oberflache auf der Metallfolie erzeugt.

Es ist auBerdem noch dazu anzumerken, dass eine
gummierte Auftragswalze 22, 44, die wie in D8 eine
zwischen sich und einer Gegendruckwalze 20, 46 hindurch
laufende flexible Metallfolie bedruckt, sich am Ort des
Drucks anders als eine gummierte Auftragswalze gemal
Anspruch 1 des Streitpatents verhalt, die auf der

Oberflache einer starren Werkstoffplatte abrollt.

Insofern sind das aus D8 bekannte Verfahren und der
Gegenstand des Anspruchs 1 schon grundsatzlich nicht

vergleichbar.

Jedenfalls kann es nicht als fur den Fachmann
naheliegend bezeichnet werden, die Lehre der D8 auf das
Lackieren einer starren Werkstoffplatte nach D11 zu
ibertragen. Die Verwendung einer nachgiebigen
Tiefdruckwalzen-Oberflache nach D8 und einer
unnachgiebigen, starren Werkstoffoberfldche nach DI11
fiihrte namlich zu einem unscharfen Druck. Dies liefe
dem entgegen, was der Fachmann auf dem Gebiet der
Druckmaschinen gerade zu vermeiden sucht und was im
Ergebnis auch der Ziel der D8 zuwider liefe, ein
scharfes und ausgepragtes Muster auf eine Metallfolie

anzubringen (siehe Spalte 2, Zeilen 8 bis 9).

Selbst wenn in D8 Auftragswalzen aus unterschiedlichen
Materialien (Metall, Keramik oder Gummi) als
austauschbare Komponenten beschrieben sind (siehe
Spalte 4, Zeilen 11 bis 29), ist nicht ersichtlich,
warum der Fachmann eine solche aus D8 bekannte

gummierte Auftragswalze, welche fir das darin
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beschriebene Verfahren zum Beschichten einer
bahnformigen Metallfolie fir das aus D11 bekannte
direkte Tiefdruckverfahren flir Werkstoffplatten

tatsdchlich auswahlen wirde.

Die Beschwerdefiihrerin legte trotz entsprechender
Nachfrage seitens der Kammer keinen Beleg fir die wvon
ihr aufgestellte, von der Beschwerdegegnerin jedoch
bestrittene Behauptung vor, dass der Fachmann
automatisch die fir das in D8 offenbarte Verfahren
beschriebene Auftragswalze, welche aus
unterschiedlichen Materialien (Metall, Keramik oder
Gummi) bestehen konnte, auch auf das aus D11 bekannte
direkte Tiefdruckverfahren flir Werkstoffplatten

ibertrige.

Zur Uberzeugung der Kammer stiinden dem um einen
Plattendickenausgleich bzw. Toleranzausgleich der
Oberflachenunebenheiten der zu behandelnden
Werkstoffplatten bemihten Fachmann andere ihm bekannte
bzw. gangige Moglichkeiten zu L&sung der o.g.
Problematik zur Verfiigung, z.B. nicht nur ein
automatischer HOhenausgleich der den Lack aufbringende
Vorrichtung, sondern auch die Steuerung der
aufgebrachten Lackmenge. AuBerdem bietet ihm die D11,
von der er bei seinen Uberlegungen zur Ldsung der
objektiven Aufgabe als nadchstliegender Stand der
Technik startet, zu diesem Zweck die Auswahl zwischen

mehreren Druckverfahren (siehe Punkt 3.5 oben).

Der Fachmann findet nach Uberzeugung der Kammer und
insoweit entgegen der Argumentation der
Beschwerdefilthrerin auch bei Riickgriff auf seine
allgemeine Fachkenntnis und -praxis keinen Hinweis
darauf, zum Zweck eines Plattendickenausgleichs bzw.

Toleranzausgleichs der Oberfldchenunebenheiten beim
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Bedrucken von Werkstoffplatten eine Gummierung fir die
Mantelfl&dche der im aus D11 bekannten direkten
Tiefdruckverfahrens benutzten Gravurwalze vorzusehen,
zumal dies unter gleichzeitigen Inkaufnahme einer

dadurch entstehenden Unscharfe des Druckbilds geschéahe.

Anhand der unterschiedlichen zu bedruckenden Substrate,
namlich Werkstoffplatten in D11 und Metallfolien in D8,
sowie anhand der entsprechenden relativen Walzen-
Substrate-Positionierung im jeweiligen Druckverfahren,
sieht die Kammer auch unter Beriicksichtigung der
Tatsache, dass in Spalte 2, Zeilen 58 bis 60, der D8
die Haptik der Streifen der auf der Metallfolie
aufgebrachten Polymerschicht angesprochen ist, keinen
Anlass fir den Fachmann, die Lehre betreffend das
Material der Mantelfldche einer aus D8 bekannten
Auftragswalze auf eine flir das aus D11 bekannte direkte

Tiefdruckverfahren zu iUbertragen.

Im Absatz 38, erster Satz, der D11 ist angegeben, dass
es sich fir die Durchfiihrung des Verfahrens als
vorteilhaft herausgestellt hat, dass die zweite
Beschichtung durch eine Walze mit einer strukturierten,
insbesondere gepragten oder gestichelten Oberflache
aufgebracht wird. Im zweiten Satz desselben Absatzes,
auf den die Beschwerdefiihrerin Bezug nahm, ist
angegeben, dass somit Techniken eingesetzt werden
kéonnen, die sich bereits bei anderen Anwendungen
etabliert haben. Diese beiden Satze im Kontext beziehen
sich auf die Art der Aufbringung der
Oberflachenstruktur der Walzen, welche auch aus anderen
technischen Gebieten bekannt ist. Uber die Anwendung
von anderen bzw. bestimmten Materialien in Bezug auf
die Mantelflache der Walze ist in diesen beiden S&tzen

hingegen kein Hinweis zu finden.



.18

- 23 - T 0898/13

Folglich kann dieser Offenbarungsstelle auch kein
Querhinweis oder Verweis auf die Offenbarung der D8
entnommen werden. Uberdies ist in D8 beziiglich einer
Eingravierung der Walzenoberfldche nur von einer Laser-
Gravur und nicht von gepragten oder gestichelten
Oberflachen die Rede (siehe Spalte 4, Zeilen 20 bis
21) .

Aus diesen Grinden beruht der Gegenstand des Anspruchs
1 auf einer erfinderischen Tatigkeit im Hinblick auf

die Kombination der Offenbarungen der D11 und der DS8.

Anspruch 12 - erfinderische Tdtigkeit

Die unter Punkt 3 oben dargestellten Uberlegungen der
Kammer in Bezug auf die erfinderische Tatigkeit des
Gegenstandes des Verfahrensanspruchs 1 gelten
unstreitig auch mutatis mutandis flr den Gegenstand des
Vorrichtungsanspruchs 12. Dies haben beide Parteien im

Termin zur mindlichen Verhandlung bestatigt.

Da die Beschwerdefihrerin keine weiteren als die
vorgenannten, aber im Ergebnis die Kammer nicht
Uberzeugenden Einwdnde gegen die Patentfahigkeit des
Patents in der erteilten Fassung erhoben hat, besteht
flir eine Aufhebung der angefochtenen Entscheidung kein

Anlass und ist die Beschwerde zurickzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



