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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerde der Patentinhaberinnen richtet sich
gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 8. Juni 2015 zur Post
gegeben wurde und mit der das europadische Patent Nr.
1926634 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPU

widerrufen worden ist.

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass das
Verfahren des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag, vorgelegt

in der miindlichen Verhandlung nicht neu ist gegeniber

Us 6,319,438 Bl (E1) ;

das jeweilige Verfahren des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag (14:00) und Hilfsantrag 2 nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruht, ausgehend von

Uus 4,997,707 (E2)

und kombiniert mit E1 nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht.

Am 25. Januar 2017 wurde vor der Beschwerdekammer

mindlich verhandelt.

Die Beschwerdefihrerinnen (Patentinhaberinnen)
beantragten die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents wie
erteilt, hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents
in geandertem Umfang auf der Grundlage eines der
Hilfsantrdge 1 bis 3, vorgelegt mit der
Beschwerdebegriindung, oder des Hilfsantrags 5,

vorgelegt mit Schreiben vom 21. Dezember 2016.
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Der Hilfsantrag 4 wurde zurickgenommen.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurlickweisung der Beschwerde.

Der Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 lautet wie folgt
(Anderungen im Vergleich zu Anspruch 1 wie erteilt

durch die Kammer in Fettdruck hervorgehoben) :

Herstellungsverfahren fiir ein Verkleidungsteil flr den
Innenraum eines Kraftfahrzeuges, umfassend ein Substrat
und eine damit verbundene Folie, wobei das Substrat ein
schmelzefdérmig verarbeitetes Kunststoffmaterial ist,
wobei die Folie aus Polypropylen (PP) oder einem
Polypropylen-Copolymeren besteht, wobei die Folie auf
ihrer dem Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht
aufweist, wobei das Substrat und die Folie geformt
sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

durch Einspritzen des Kunststoffmaterials zur
Herstellung des Substrates eine Formgebung sowohl des
Substrates als auch der Folie mitsamt der Lackschicht
erfolgt und wobei wahrend dieses Formschrittes
gleichzeitig auch eine Narbung auf der Sichtseite des

Lackes und auf der Sichtseite der Folie erfolgt.

Der Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2 lautet wie folgt
(die Unterstreichungen stellen den Unterschied zum
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 dar, Unterstreichungen

gemal Korrekturversion der Patentinhaberinnen) :

Herstellungsverfahren fiir ein Verkleidungsteil flr den
Innenraum eines Kraftfahrzeuges, umfassend ein Substrat
und eine damit verbundene Folie, wobei das Substrat ein

schmelzefdrmig verarbeitetes Kunststoffmaterial ist,
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wobel die Folie eine Schicht aufweist und aus einem

Polypropylen-Copolymeren besteht mit einem Schmelzindex

(MFI, melt flow index) von kleiner als oder gleich 1 g/
10 min (230°C / 2,16 kg), wobei die Folie auf ihrer dem

Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht aufweist,

wobei das Substrat und die Folie geformt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

durch Einspritzen des Kunststoffmaterials zur
Herstellung des Substrates eine Formgebung sowohl des
Substrates als auch der Folie mitsamt der Lackschicht
erfolgt und wobei wahrend dieses Formschrittes
gleichzeitig auch eine Narbung auf der Sichtseite des

Lackes und auf der Sichtseite der Folie erfolgt.

Der Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3 lautet wie folgt
(die Unterstreichung stellt den Unterschied zum
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 dar, Unterstreichung

gemal Korrekturversion der Patentinhaberinnen):

Herstellungsverfahren fiir ein Verkleidungsteil flir den
Innenraum eines Kraftfahrzeuges, umfassend ein Substrat
und eine damit verbundene Folie, wobei das Substrat ein
schmelzefdrmig verarbeitetes Kunststoffmaterial ist,
wobei die Folie eine Schicht aufweist und aus einem
Polypropylen-Copolymeren mit einem Schmelzindex (MFI,
melt flow index) von kleiner als oder gleich 1 g/10 min
(230°C / 2,16 kg) besteht, wobei die Folie auf ihrer
dem Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht

aufweist, wobei die Lackschicht ein reaktives

Zweikomponenten-Polyurethan-System umfasst, wobei das

Substrat und die Folie geformt sind, dadurch
gekennzeichnet, dass durch Einspritzen des
Kunststoffmaterials zur Herstellung des Substrates eine
Formgebung sowohl des Substrates als auch der Folie
mitsamt der Lackschicht erfolgt und wobei wahrend

dieses Formschrittes gleichzeitig auch eine Narbung auf
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der Sichtseite des Lackes und auf der Sichtseite der

Folie erfolgt.

Der Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 5 lautet wie folgt:

Herstellungsverfahren fiur ein Verkleidungsteil fur den
Innenraum eines Kraftfahrzeuges, umfassend ein Substrat
und eine damit verbundene Folie, wobei das Substrat ein
schmelzefdrmig verarbeitetes Kunststoffmaterial ist,
wobei die Folie eine Schicht aufweist und aus einem
Polypropylen-Copolymeren mit einem Schmelzindex (MFI,
melt flow index) von kleiner als oder gleich 1 g/10 min
(230°C / 2,16 kg) besteht, wobei die Folie auf ihrer
dem Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht
aufweist, wobei die Lackschicht ein reaktives
Zweikomponenten-Polyurethan-System umfasst, wobei das

Substrat und die Folie geformt sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

durch Einspritzen des Kunststoffmaterials zur
Herstellung des Substrates eine Formgebung sowohl des
Substrates als auch der Folie mitsamt der Lackschicht
erfolgt und wobei wahrend dieses Formschrittes
gleichzeitig auch eine Narbung auf der Sichtseite des

Lackes und auf der Sichtseite der Folie erfolgt;

dass das schmelzefdrmig verarbeitete Material PP, ABS,
ABS und PC, PA, TPE, TPV oder eine Mischung aus

mindestens zwei dieser Werkstoffe ist; und

dass das Polypropylen oder Polypropylen-Copolymer mit
einem thermoplastischen Elastomer (TPE) abgemischt ist,
wobeil der Anteil des thermoplastischen Elastomers (TPE)

kleiner als oder gleich 30% bezogen auf die Mischung
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ist.

VITII. Die Argumente der Beschwerdefithrerinnen - soweit sie
fiir die Entscheidung wesentlich waren - lauteten wie
folgt:

Das Verfahren des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist

neu gegeniiber Dokument E1.

Schon aus formalen Grinden offenbare El1 kein
Herstellungsverfahren flir ein Verkleidungsteil flur den
Innenraum eines Fahrzeugs. Obwohl das Dokument in der
Einleitung auf Verkleidungsteile allgemein ausgerichtet
sei, seien alle in El genannten Beispiele Teile, die
aus dem AuBenbereich stammten, wie zum Beispiel
StoRstangen, Radkappen u.s.w. An derartige Teile wilirden
andere Anforderungen gestellt, so dass die

Herstellungsverfahren nicht vergleichbar seien.

Weiterhin zeige E1 keine Folie, die aus Polypropylen
(PP) bestehe, wie es Anspruch 1 fordere. In der dort
offenbarten Folie seien Beimischungen wie etwa Metall-
oder Farbpigmente enthalten. Daher kdénne man nicht wvon

~besteht aus“ sprechen.

Auch offenbare El1l keine Lackschicht fir die Folie, da
das Merkmal 1.4 bedeute, dass die Folie lackiert sei.
Darunter verstehe der Fachmann eine Oberflachen-
beschichtung mit einem flissigen oder pulverfdrmigen
Stoff. El indes offenbare eine weitere Folie, die im
Co-Extrusionsverfahren auf die Folie aus Polypropylen
(PP) auflaminiert werde. Eine auflaminierte Folie habe

auch andere Eigenschaften als eine lackierte Folie.

Des Weiteren sei das Merkmal, wonach eine Narbung im

Rahmen der Formgebung des Innenraumteils erfolge nicht
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in El gezeigt. Die Passage in Spalte 8, Zeilen 67 ff.
besage lediglich, dass ein sogenannter grain auf das
Werkstiick aufgebracht werden konne. Dies sei eine
Aufrauhung der Oberflache, z.B. an den Stellen des
Werkstiicks, die verklebt wirden, damit der Kleber
besser wirken kdnne; genau dies sei namlich auch in

Figur 22 gezeigt.

Das zusatzliche Merkmal von Anspruch 1 des

Hilfsantrags 2 definiere einen Schmelzflussindex von
kleiner 1 g/10min. Dieses Merkmal begriinde die
erfinderische Tatigkeit des Verfahrens nach Anspruch 1.
Der zentrale erfinderische Gedanken des vorliegenden
Verfahrens sei die Verwendung sehr dinner Folien zur
Kosteneinsparung, vgl. Beschreibung des Streitpatents,
Paragraphen [0003] bis [0006]. Damit aber miisse der
Schmelzindex anders eingestellt werden, als im Stand
der Technik. E2 offenbare mit 0,1 bis 50 g/10min einen
Bereich, der so groB sei, dass der Fachmann damit keine
sinnvolle Dimensionierungsempfehlung bekame. Der
besonders empfohlene Bereich (E2) lage aber mit 5-20 g/
10min deutlich Uber dem Merkmal des Streitpatents.
Somit konne der beanspruchte Bereich nicht nahegelegt

sein.

Dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 wurde das Merkmal
hinzugefiigt, wonach die Lackschicht ein reaktives
Zweikomponenten-Polyurethan-System umfasst.

»~Reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System“ bedeute
dabei nicht nur, dass ein Zweikomponenten-Polyurethan-
System vorhanden sei, sondern dass im Prozessschritt
der Formgebung das Zweikomponenten-Polyurethan-System
noch reaktionsfahig sei. Die Folie sei sozusagen noch
,nass“. Dies aber konne in E2 gar nicht der Fall sein,
da dort die Folien gelagert wiirden. In einem solchen

Fall konnten das Zweikomponenten-Polyurethan-System
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nicht mehr reaktionsfahig sein, sondern habe bereits
fertig ausreagiert und eine PU-Schicht gebildet. Einen
Hinweis in E2 auf ein Zweikomponenten-Polyurethan-

System gabe es ebenfalls nicht.

Der Hilfsantrag 5 misse in das Verfahren zugelassen
werden. Er sei als Reaktion auf den Bescheid der Kammer
vorgelegt worden und bestehe in den zusadtzlichen
Merkmalen nur aus erteilten Anspriichen. Somit konne die

Vorlage nicht iberraschend sein.

Auch miisse der Hauptantrag, namlich das Patent wie
erteilt aufrechtzuerhalten, wieder in das Verfahren

zugelassen werden.

Die Beschwerdegegnerin begegnete diesen Argumenten wie
folgt:

Das Verfahren des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 ist

nicht neu, da alle Merkmale in El1 offenbart seien.

Das Dokument E1 offenbare ein Verfahren zur Herstellung
von Kunststoffteilen flir Fahrzeuge und dies beinhalte
eben auch Innenverkleidungsteile. Vor allem beanspruche
das strittige Verfahren keine Merkmale, die es zu einem
origindren Verfahren fir Innenverkleidungen mache. Das
Verfahren gemédR El1 koénne insofern Teile herstellen, die
fiir die Verkleidung eines Fahrzeuginnenraums geeignet

seien.

Auch verwende das in El offenbarte Verfahren eine
Polypropylen (PP) Folie. Diese Folie kénne natiirlich
mit Metallpigmenten versetzt sein, oder mit Farbe. Dies
aber sei auch im strittigen Verfahren nicht
ausgeschlossen. Insbesondere weise der erteilte

Anspruch 9 darauf hin, dass bis zu 30% eine Beimischung
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eines thermoplastischen Elastomers moglich sei. Somit
gebe es fur die strikte Auslegung der
Patentinhaberinnen, dass der Anspruchswortlaut ,aus ..
besteht“ als ,nur aus .. besteht™ zu verstehen ist,

keine Grundlage im Streitpatent.

Auch eine Lackschicht sei in E1 offenbart. Weder die
Beschreibung noch der Anspruch erklarten, wie die
Lackschicht aufzubringen sei. Die fertige Folie
einschlieflich Lackschicht sei eines der
Ausgangsprodukte flr das erfindungsgemalBe Verfahren.
Insofern gabe es fir eine Forderung, die Folie miUsse
lackiert mit einem flissigen oder pulverfdrmigen
Beschichtungsmaterial sein, keine Grundlage. Ebenfalls
hebe das Streitpatent auch nicht auf unterschiedliche
Eigenschaften von beschichteten und laminierten
Oberflachen ab.

Letztlich sei auch das Merkmal 1.7 offenbart, wonach
eine Narbung auf die Oberflache mit dem Formschritt
zusammen aufgebracht werde. In Spalte 8, Zeilen 67 ff.
sei detailliert beschrieben, dass dem Werkstick ein
gewlinschtes Aussehen (,desired appearance“) mittels

einer Narbung verliehen werden kénne.

Auch das zusatzliche Merkmal von Anspruch 1 des
Hilfsantrags 2, namlich das der Schmelzindex der Folie
bei einem Wert kleiner 1 g/10min lage, ist dem Fachmann
bekannt. Das Dokument E2, welches ebenfalls auf die
Herstellung eines Kunststoffverkleidungsteils fir den
Fahrzeuginnenraum gerichtet sei, offenbare einen
derartigen Schmelzindex, namlich einen Bereich wvon 0,1
bis 50 g/10min. Es sei auch nicht korrekt, dass die
erfindungsgemafle Folie besonders dinn sei. Die in E2
offenbarte Folie sei zwischen 0,1 und 50 mm, und damit

an der unteren Grenze noch dinner als der im Streit-
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patent angegebene besonders glinstige Bereich. So traten
auch in dem fir den Schmelzindex beanspruchten Bereich
keine besonderen oder lberraschenden Ergebnisse auf,
die ein Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit
begriinden konnten. Der Fachmann wisse, dass sich der
Schmelzindex (MFI) aus der Lange der Molekiilketten des
Materials ergebe, wobei der Schmelzindex mit
zunehmender Lange der MoleklUlketten abnehme und die
Stabilitat des ausgeharteten Materials entsprechend

zunehme.

Das zusatzliche Merkmal des Hilfsantrags 3, wonach die
Lackschicht der Folie aus einem reaktiven
Zweilkomponenten-Polyurethan-System besteht, sei
ebenfalls aus E2 bekannt und insofern nahegelegt.

Der Fachmann wisse iber die typischen Vorteile eines
Zweilkomponenten-Polyurethan-Systems Bescheid; die in
der Streitpatentschrift genannten Eigenschaften von
Zweikomponenten-Polyurethan-Systemen sind allgemein
bekannt und im vorliegenden Zusammenhang nicht
Uberraschend. Es werde bezweifelt, dass das reaktive
Zweilkomponenten-Polyurethan-System bedeute, dass die
Reaktion der beiden Komponenten noch nicht ab-
geschlossen sei. Davon sei in der Beschreibung der
Erfindung nicht die Rede. Dies sei technisch auch gar
nicht mdéglich und wiirde zur Beschadigung der Matrize
fiithren. Ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-
System bedeute vielmehr, dass Polyol und Isocyanat
zusammen eine chemische Reaktion eingingen und im

Ergebnis eine Polyurethanschicht erzeugten.

Der Hilfsantrag 5 dirfe nicht in das Verfahren
zugelassen werden. Dieser sei verspatet vorgelegt. Er
kénne schon daher keine Reaktion auf den Bescheid der
Kammer darstellen, da dort lediglich ausgefiithrt sei,

dass die Kammer die Auffassung der Einspruchsabteilung
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teile. Somit seien die Fakten schon seit langer Zeit
bekannt und ein entsprechender Antrag hatte frithzeitig
vorgelegt werden konnen.

Auch habe man sich nicht auf den Hilfsantrag 5
vorbereiten kénnen. SchlieRlich hatten die
Beschwerdefiihrerinnen im Schreiben vom 21. Dezember
2016, mit dem der Hilfsantrag 5 vorgelegt wurde, nicht
substantiell ausgefihrt. So blieb im Unklaren, welche
Aufgabe die neu hinzugefligten Merkmale 1l&sten, wie
diese Merkmale mit den weiteren nicht aus E1 bekannten
Merkmalen in Verbindung stiinden und warum die gewahlte
Losung auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Diese
Diskussion erstmals wadhrend der miindlichen Verhandlung
zu fihren sei unzumutbar.

Des Weiteren miisse auch erst vorab geklart werden, was
das letzte Merkmal, basierend auf dem erteilten
Anspruch 9 bedeute. Ein Bereich kleiner als oder gleich
30% bedeute nadmlich auch 0% und somit liberhaupt keine
Beimischung eines thermoplastischen Elastomers (TPE).
Damit ware aber das Merkmal nur fakultativ und hatte

keinen Einfluss auf die erfinderische Tatigkeit.

Der Wiederzulassung des Hauptantrags, das Patent wie
erteilt aufrechtzuerhalten, in das Verfahren werde
widersprochen. Gegen den erteilten Anspruch 1 wurden
Einwdnde gemdR Artikel 123 (2) EPU vorgebracht, iiber die
- da die Patentinhaberinnen diesen Antrag im Verfahren
vor der Einspruchsabteilung zuriickgenommen haben - die
Einspruchsabteilung keine Entscheidung hat treffen
kénnen. Somit ware dieser Einwand erstmals im

Beschwerdeverfahren zu verhandeln.
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Entscheidungsgrinde

Die Beschwerde ist zulassig.

Das Verfahren des Anspruchs 1 gemaBl dem Hilfsantrag 1

ist nicht neu im Hinblick auf E1.

Dokument E1 offenbart alle Merkmale des Anspruchs 1.
Die Patentinhaberinnen/Beschwerdefiihrerinnen
argumentieren, dass mindestens die Merkmale 1.1, 1.3,
1.4 und 1.7 (Merkmalsgliederung gemal der

Beschwerdebegriindung) nicht in El1 offenbart seien.

In Bezug auf das Merkmal 1.3, wonach die Folie aus
einem Polypropylen (PP) oder einem Polypropylen-
Copolymer besteht, tragen die Beschwerdefithrerinnen
vor, dass El lediglich Grundbestandteile der Schicht
offenbare und in diesem Zusammenhang Polypropylen (PP)
genannt sei (vgl. Spalte 14, Zeilen 57 ff.). Dies
entspreche nicht der Bedeutung des Merkmals, dass die
Schicht aus Polypropylen (PP) bestehe, da gemal E1
jewells Farbpigmente oder Metallpartikel zugesetzt
wlirden. Der Begriff bestehe sei von der

Einspruchsabteilung zu weit ausgelegt worden.

El offenbart in Spalte 15, Zeilen 22 und 23, ,Color
layer 73 may also be made of or include TPO, PP, PE ..“.
Es gibt keine begriindeten Zweifel, dass ,be made of"“
vorliegend nicht mit ,besteht aus"™ ibersetzt werden
soll.

Der engen Auslegung des Begriffs ,aus ... besteht “ der
Beschwerdefiihrerinnen, die darin ein "ausschlieBlich
aus ... besteht" sieht, vermag die Kammer nicht zu

folgen. So beansprucht das Streitpatent selbst einen
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Zusatz von bis zu 30 Prozent eines thermoplastischen
Elastomers, wobei dieses Elastomer nicht auf
Polypropylen (PP) eingeschrankt ist (vgl. erteilte
Anspriche 9 bis 11). In Paragraph [0019] des
Streitpatents ist weiterhin angegeben, dass die Folie

bis zu 15% Zusatzstoffe aufweisen kann.

Das Merkmal 1.3 des Anspruchs definiert, dass die Folie
auf der dem Substrat abgewandten Seite eine Lackschicht
aufweist. Das anspruchsgemaBe Verfahren setzt somit

eine fertige Folie mit einer Lackschicht voraus.

Weder Anspruch 1 noch die Beschreibung weisen auf einen
Verfahrensschritt hin, mit dem die Lackschicht auf die
Folie aufzubringen ist, insbesondere ist nicht

beschrieben, dass die Folie lackiert ist.

Dabei teilt die Kammer nicht die enge Auslegung der
Beschwerdefihrerinnen, dass eine Lackschicht typischer-
weise nur durch einen flissigen oder pulverfdrmigen
Lack aufgebracht werden konne. Insofern erzeugt im
Ergebnis das Co-Extrusionsverfahren gemadB El, bei dem
eine weitere Folie auf die Folie aus Polypropylen
auflaminiert wird, eine Lackschicht im Sinne der

Erfindung.

Daran andert auch nichts, dass sich unter Umstanden die
technischen Eigenschaften einer lackierten Folie von
denen einer im Co-Extrusionsverfahren hergestellten
Folie unterscheiden. Diese technischen Eigenschaften
sind in der Beschreibung nicht erwahnt und spielen fir

die Erfindung keine Rolle.

Die Beschwerdefihrerinnen argumentieren zu der
Ausbildung einer Narbung gemal Merkmal 1.7, dass in El

schon deshalb keine Narbung im Sinne des Streitpatents
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gemeint sein kénne, da sich El1 an nicht an

Innenverkleidungsteile richte.

Mit der in Spalte 8, Zeilen 67 ff. angesprochenen
Formgebung koénne also nur eine optimale Anpassung des
Verkleidungsteils an die Karosserie gemeint sein (vgl.
Figur 22). Die von den Beschwerdefiihrerinnen/Patent-
inhaberinnen zitierte Stelle der El erklart mit Bezug
auf die Oberflachen des Verkleidungsteils: ,may be
grained or partially grained®.

Unter ,grain® versteht der Fachmann eine Narbung einer
(Zier-) Oberfldche, um dieser eine gewiinschte Struktur
zu verleihen, etwa das Aussehen von Leder oder Holz
("desired appearance characteristic of the final part",
Spalte 9, Zeilen 2 und 3).

Die Beschwerdefiihrerinnen erklaren, dass E1l1 nicht auf
ein Herstellungsverfahren zur Herstellung von
Innenraumteilen eines Kraftfahrzeugs gerichtet sei.
Alle genannten Beispiele aus El seien Teile der
Exterieurverkleidung, etwa Stobstangen, Radkappen etc.,
so dass schon formal die Neuheit des Verfahrens gemal

Anspruch 1 gegeben sei.

Die Kammer stellt dazu fest, dass das Dokument El1 nicht
ausschlieRlich auf Teile des Fahrzeugexterieurs
abgestellt ist. Auch wenn El1 nicht explizit die
Verwendung von Teilen im Fahrzeuginnenraum beschreibt,
so sind die verwendeten Begriffe (z.B. panels) fir die
Teile derart, dass sie sowohl im Innenraum also auch
auBen Verwendung finden konnen. Dazu kommt, dass
Anspruch 1 mit der Ausrichtung auf den gesamten
Innenraum sehr weit gefasst ist: die Beanspruchungen
eines Schwellerteils im Interieur sind vergleichbar zu
denen, die im Bereich der Tirabdeckung im AuBenraum

liegen. In diesem Zusammenhang ist weiter
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festzustellen, dass keine technischen Eigenschaften im
Anspruch definiert oder in der Beschreibung erwahnt
sind, die eine besondere Eignung fir den Innenraum

erkennen lieBRen.

Von daher offenbart El1 ein Herstellungsverfahren fir
ein Verkleidungsteil, welches flir den Innenraum die

notwendige Eignung aufweist.

Da das Verfahren gemaB Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
nicht neu ist, ist folglich auch das Verfahren des
breiter gefassten erteilten Anspruchs 1 (siehe Punkt IV
oben) nicht neu. Insofern muss nicht entschieden
werden, ob der Hauptantrag, namlich die
Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, wieder in
das Verfahren zugelassen werden kann, nachdem die
Patentinhaberinnen auf diesen Antrag im Verfahren vor
der Einspruchsabteilung bereits verzichtet haben, wvgl.
Artikel 12 (4) VOBK.

Das Verfahren gemaB dem unabhdngigen Anspruch 1 laut
Hilfsantrag 2 beruht nicht auf einer erfinderischen

Tdtigkeit, Artikel 56 EPU.

Dieses Verfahren unterscheidet sich von dem des
Hilfsantrags 1 dadurch, dass die Folie eine Schicht
aufweist und aus einem Polypropylen-Copolymer besteht
mit einem Schmelzindex (MFI) von kleiner oder gleich
1g/10min.

Dieses Merkmal ist nicht in E1 offenbart.

Allerdings verweist das Dokument E2, das auf die
Fertigung von Innenverkleidungsteilen ausgerichtet ist,
auf eine Folie mit einem Schmelzindex zwischen 0,1 und

50 g/10min, besonders zwischen 5 und 20 g/10min, wvgl.
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Spalte 8, Zeilen 56 bis 61.

Diese Punkte werden von den Parteien nicht bestritten.

Die Patentinhaberinnen argumentieren, dass der in El1
angegebene Bereich sehr groB sei und dass der als
besonders ginstig ausgewiesene Bereich mit 5-20 g/10Min
tiber dem des beanspruchten lage (0,1-1 g/10mimn). Die
Aufgabe des Streitpatents bestehe ausweislich der
Beschreibung darin Kosten zu sparen. Dies aber bedeute,
dass besonders diinne Folien verwendet wilirden. Daher sei

der Schmelzindex anspruchsgemaB einzustellen.

Nach Auffassung der Kammer stellt die Dimensionierung
des Schmelzindex eine Ubliche fachmé&nnische MaBRnahme
dar. Der Fachmann weiB um den Zielkonflikt zwischen
wachsender Stabilitdt (bei kleinem Schmelzindex) auf
der einen Seite und der Abbildungsgenauigkeit der
Narbung (bei groBem Schmelzindex) auf der anderen
Seite. So stellt auch die Kammer in Abrede, dass die
Folie gemd&R dem Streitpatent diinner ist, als im Stand
der Technik angegeben, wie es die Patentinhaberinnen/
Beschwerdefiihrerinnen behaupten. Das Streitpatent gibt
einen optimalen Bereich zwischen 300 und 400 um an
(vgl. Patentanspruch 2); E2 offenbart fir den
Interlayer II eine Dicke ab 0,1 mm, das entspricht
100 um.

Die Foliendicke liegt somit im Streitpatent im selben
Bereich wie im Stand der Technik. Der Fachmann wird den
oben beschriebenen Zielkonflikt durch die nicht
erfinderische Auswahl eines entsprechenden Bereichs
1l6sen, dabei hat er durch die Festlegung des
Schmelzindex am unteren Ende des in E2 offenbarten

Bereichs von 0.1 bis 50 g/10min keine iiberraschenden



- 16 - T 1645/15

Ergebnisse zu erwarten.

Auch das zusatzliche Merkmal des Verfahrens gemalB
Anspruch 1 des Hilfsantrag 3, wonach die Lackschicht
ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-System
umfasst, ist nicht geeignet, eine erfinderische

Tatigkeit zu begriinden.

Zweikomponenten-Polyurethan-Systeme sind dem Fachmann
allgemein gelaufig. Dies wird von den Patentinhaber-
innen/Beschwerdefihrerinnen auch nicht in Frage
gestellt. Sie argumentieren, dass zum Zeitpunkt der
Umformung der Folie im beschriebenen Verfahrensschritt
die Folie noch ,nass“ sei, und somit noch reagieren
konne, daher reaktives Zweikomponenten-Polyurethan-

System.

Diesem Argument folgt die Kammer nicht. Es gibt zum
Einen keinen Hinweis auf eine Formgebung der Folie im
nassen Zustand in der Beschreibung. Weiterhin ist ein
solches Vorgehen aus fachmannischer Sicht nicht
plausibel, da weder erkennbar ist, welcher Vorteil
damit erreicht werden wirde und es ist nicht
ausgefihrt, wie die Handhabung einer nassen Folie
konkret gestaltet wird, z.B. ohne dass die

Umformmatrizen damit beschadigt werden.

Die Beschreibung des Streitpatents erklart dazu
lediglich, dass die Lackschicht ein reaktives
Zweikomponenten-Polyurethan-System umfassen kann und
damit eine hohe Oberflachenstabilitat (Kratzfestigkeit,
UV-Bestandigkeit ..) aufweist. Diese Eigenschaften sind
indes dem Fachmann von Zweikomponenten-Polyurethan-
Systemen bekannt. Dort werden typischerweise zweil
Komponenten (Polyol und Isocyanat) zusammengebracht,

die miteinander chemisch reagieren wodurch eine
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Polyurethan—-schicht mit den genannten Eigenschaften
entsteht. Auf eine derartige Moglichkeit weist auch das
Dokument E2 bereits hin. Dort ist in Spalte 13, Zeilen
12 ff. ausgefihrt, dass fliir dort die beschriebene
Lackschicht alle bekannten Polyurethane verwendet
werden konnen, und zwar auch die, die von Polyol
ausgehen.

Damit ist aber dem Fachmann implizit ein Hinweis auf
ein reaktives Zweikomponenten-Polyurethansystem
gegeben. Eine Verwendung in der vorliegenden Erfindung

kann somit keine erfinderische Tatigkeit begriinden.

Der Hilfsantrag 5 wird nicht in das Verfahren
zugelassen, Artikel 13(1) VOBK.

Die Beschwerdefihrerinnen bringen vor, dass im
Hilfsantrag 5 lediglich zusatzlich die Merkmale der
erteilten Anspriiche 8 und 9 dazugekommen waren. Diese
seien aber von Anfang an im Verfahren, insofern kdnne
die Beschwerdegegnerin nicht iberrascht sein, wenn

nunmehr ein Antrag auf diese Merkmale abgestellt sei.

Gemal Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten
nach Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder
Erwiderung zuzulassen und zu berltcksichtigen. Bei der
Ausiibung des Ermessens werden insbesondere die
Komplexitdt des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensodkonomie

beriicksichtigt.

Vorliegend halt es die Kammer es aus verfahrens-
bkonomischen Grinden nicht fir angemessen, sich
erstmals in der mindlichen Verhandlung detailliert mit
den Argumenten der Beschwerdefiihrerinnen/

Patentinhaberinnen auseinanderzusetzen, warum der
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vorgelegte Hilfsantrag 5 die Einwande zu beheben in der
Lage sein soll, die gegen die niederrangigeren

Hilfsantrdge 1 bis 3 vorgebracht wurden.

Im Schreiben vom 21. Dezember 2016, mit dem
Hilfsantrag 5 erstmals im Verfahren vorgelegt wurde,
weisen die Beschwerdefiihrerinnen lediglich darauf hin,
dass Anspruch 1 zusatzlich zu den Merkmalen des
Anspruchs 1 von Hilfsantrag 3 die Merkmale der
erteilten Anspriiche 8 und 9 beinhaltet. Eine Erkléarung,
warum die Merkmale der Anspriiche 8 und/oder 9 eine

erfinderische Tatigkeit begriinden konnen, fehlt.

Daher haben sich die Beschwerdegegnerin und die Kammer
auf die Argumente der Patentinhaberinnen/Beschwerde-
fihrerinnen nicht vorbereiten kodnnen, so dass eine

effiziente Diskussion nicht hatte stattfinden konnen.

Hinzu kommt noch, dass der Hilfsantrag 5 nicht prima
facie gewahrbar erscheint, insbesondere weil die
Formulierung der Merkmale des erteilten Anspruchs 9
Anlass geben, zunachst iUber die Interpretation des
Merkmals zu diskutieren, wonach der Anteil des
thermoplastischen Elastomers (TPE) zu kleiner als oder
gleich 30% betragen soll, namlich, ob es sich bei
diesem Merkmal nicht um ein fakultatives Merkmal
handelt, welches iberhaupt keinen Einfluss auf den

Schutzumfang haben wirde.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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