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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch

zurickzuweilsen.

Die Einsprechende hatte den Widerruf des Patents im
gesamten Umfang auf Grundlage der Einspruchsgriinde
gemal Artikel 100 a) (mangelnde Neuheit und mangelnde
erfinderische Tatigkeit), Artikel 100 b) EPU und
Artikel 100 c) EPU beantragt.

Die im Rahmen des Einspruchsverfahrens vor der

Einspruchsabteilung eingereichten Dokumente umfassten:

Dl1: WO 2009/101320 A2

D2: US 2007/0197692 Al

D3: US 6,245,281 Bl

D5: DE 10 2004 010 160 Al

D6: US 4,386,197

D7: US 6,149,836

D8: FR 2 873 380 Al

D30: US 2006/0071359 Al

D31: WO 2005/105891 Al

D32: WO 2006/037615 Al

D36: experimenteller Bericht (thermische Eigenschaften
von PA 11/1012, PA 11/1010, PA 12/1012)

D37: experimenteller Bericht (Verwendung von
PA 1010/11 auf einer Maschine Formiga P100)

D38: Versuchsablauf Copolyamidpulver EP 2 103 643 Bl.

Das Patent enthdlt 18 Anspriiche, wobei der einzige

unabhdngige Anspruch wie folgt lautet:

"l. Schichtweise arbeitendes Verfahren zur Herstellung

von dreidimensionalen Bauteilen unter Verwendung von
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Copolyamidpulver, bei dem selektiv Bereiche der
jeweiligen Pulverschicht durch den Eintrag
elektromagnetischer Energie aufgeschmolzen werden,
dadurch gekennzeichnet, dass das Pulver unter

Verwendung der Monomerbausteine

- Laurinlactam oder w-Aminoundecansadaure, und entweder
- Dodekandisaure oder Sebazinsaure und entweder

- Dekandiamin oder Dodekandiamin

hergestellt wurde."

Die Anspriiche 2 bis 18 sind abhangige Anspriiche.

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann wie folgt

zusammengefasst werden:

- Von den nach Ablauf der Einspruchsfrist
(Artikel 99(1) EPU) eingereichten Dokumenten
wurden, unter anderem, D31, D32 und D36 bis D38 zum

Verfahren zugelassen.

- Die erteilten Anspriche 4, 8 und 13 bis 18 des
angegriffenen Patents enthalten keine unzulédssige

Anderung.

- Das Patent offenbare die Erfindung ausreichend, so

dass ein Fachmann die Erfindung ausfithren konne.

- Der beanspruchte Gegenstand sei gegeniber D1, D2,
D3, D5 und D30 neu.

- Der beanspruchte Gegenstand beruhe gegenuber D5 als
nachstliegendem Stand der Technik, allein oder in

Kombination mit einem der Dokumente D2, D3, Do, D7,
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D30, D31 oder D32, auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

- D31 sah die Einspruchsabteilung nicht als
nachstliegenden Stand der Technik an. Aber selbst
wenn davon ausgegangen wurde, beruhe der
beanspruchte Gegenstand auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

VI. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte
die Einsprechende (nachfolgend "Beschwerdefihrerin)
Beschwerde ein und beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das angegriffene Patent
vollstandig zu widerrufen. Weiterhin beantragte sie,
das von der Einspruchsabteilung zum Verfahren
zugelassene Dokument D38 wieder aus dem Verfahren zu

nehmen.

VITI. Die Patentinhaberin (nachfolgend "Beschwerdegegnerin")
beantragte, die Beschwerde zurilickzuweisen

(Hauptantrag) .

VIII. Die Beschwerdefiihrerin hat mit Schreiben vom 15.
November 2018 einen weiteren sehr ausfiihrlichen
Schriftsatz und die folgenden neuen Dokumente

eingereicht:

D40: experimenteller Bericht zu PA 1010/11 (von der
Beschwerdefihrerin als D39 bezeichnet)

D41: WO 2005/111119 Al (von der Beschwerdefiihrerin als
D40 bezeichnet).

IX. In Vorbereitung auf die miindliche Verhandlung hat die
Kammer am 29. Marz 2019 eine Mitteilung erlassen, worin

sie ihre vorlaufige Meinung erlautert hat.
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Mit Schreiben vom 8. April 2019 reichte die
Beschwerdegegnerin D42 und die Hilfsantrdge 1 bis 8

ein.

D42: DSC-Verlaufe zu der Probe PA 12/1012 (96:4).

Sie beantragte dariber hinaus, D40 und D41 nicht zum

Verfahren zuzulassen.

In Ihrer Erwiderung auf dieses Schreiben der
Beschwerdegegnerin (vom 8. April 2019) hat die
Beschwerdefihrerin mit Schreiben vom 9. Mai 2019 einen

weiteren Schriftsatz und D43a und D43b eingereicht.

D43a: "Selective Laser Sintering Materials", von Axis
Prototypes
D43b: Datenblatt zu FR 106.

Am 6. Juni 2019 fand die mindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. Die Beschwerdefihrerin hielt an Thren
schriftlich gestellten Antrédgen fest. Auch die
Beschwerdegegnerin hielt an IThren schriftlich
gestellten Antragen fest und beantragte dariber hinaus,
D43a und D43b sowie das ilber die Beschwerdebegriindung
hinausgehende, danach eingereichte Vorbringen der
Beschwerdefihrerin nicht zum Verfahren zuzulassen. In
der mindlichen Verhandlung nahm die Beschwerdegegnerin
alle Hilfsantrage zurick, so dass der Hauptantrag der
einzige im Verfahren verbleibende Antrag war. Am Ende

der Verhandlung wurde die Entscheidung verkindet.
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Die Argumente der Beschwerdefithrerin konnen, soweit fir
die vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt

zusammengefasst werden:

- Die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das erst
in der mindlichen Verhandlung eingereichte Dokument
D38 als Reaktion auf D37 zuzulassen, sei nicht
korrekt gewesen. D38 kénne nicht als Reaktion auf
D37 angesehen werden, da D38 nicht die in D37
getesteten Copolyamide verwendet habe. Somit sollte

D38 wieder aus dem Verfahren genommen werden.

- D40, D41, D43a und D43b sollten zum Verfahren
zugelassen werden. D40 sei als Reaktion auf die
Argumentation der Beschwerdegegnerin anzusehen,
wonach es unmdéglich sei, ein schichtweise
arbeitendes Verfahren durchzufithren, bei dem der
Teilchendurchmesser des Pulvers iber der
beabsichtigten Schichtdicke liege. D41 sei auf den
ersten Blick flir die Frage der erfinderischen
Tatigkeit relevant, da es sich auch mit einem
verbreiterten Verarbeitungsfenster beschaftige.
D43a und D43b seien eine direkte Reaktion auf das
Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 8. April 2019.
Diese Dokumente zeigen, dass auch mit einem
Teilchendurchmesser (D90) von 151 um eine
Schichtdicke von etwa 100 um hergestellt werden

konne.

- Das Vorbringen vom 15. November 2018, insofern es
iber die Beschwerdebegriindung hinausgehe, beruhe
iberwiegend auf Dokumenten, wie D8 oder D31, die
bereits im Verfahren waren. Somit sollte dieses

Vorbringen zum Verfahren zugelassen werden.
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- Das beanspruchte Verfahren beruhe gegeniber D5 als

nachstliegendem Stand der Technik in Kombination
mit D30 oder D31 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Es liege kein Effekt gegeniliber D5
(Beispiel 4) vor, der das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit stiitzen kénnte. Zumindest
sei jedoch nicht glaubhaft, dass ein Effekt {lber
den gesamten beanspruchten Bereich erzielt werden
kébnne. Somit sei die objektive technische Aufgabe
ausgehend von D5 lediglich in der Bereitstellung
eines alternativen Verfahrens zu sehen. Ein
Fachmann erhalte aus D30 oder D31 eine Anregung,
ein Copolyamid gemédR Anspruch 1 des angegriffenen
Patents einzusetzen. Somit beruhe der beanspruchte
Gegenstand gegeniber D5 als nédchstliegendem Stand
der Technik nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin konnen, soweit fir
die vorliegende Entscheidung relevant, wie folgt

zusammengefasst werden:

- D38 sei als Reaktion auf D37 anzusehen und somit
sei die Entscheidung der Einspruchsabteilung, D38

zum Verfahren zuzulassen, nicht zu beanstanden.

- D40, D41, D43a und D43b sollten nicht zum Verfahren
zugelassen werden. D40 sei lediglich eine
Wiederholung der Experimente aus D37. Ferner sei
D40 sehr spat, d.h. knapp drei Jahre nach der
Beschwerdebegriindung, eingereicht worden. Die
Beschwerdegegnerin hatte somit keine Gelegenheit,
Gegenexperimente durchzufiithren. Ein Sieb von 160 um
(wie in D40 beschrieben) lasse noch immer groBere
Teilchen als die beabsichtige Schichtdicke wvon 100

um zu, so dass die Einwande zu D37 noch immer
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zutreffend seien. D41 sei nicht relevanter als die
anderen, im Verfahren befindlichen Dokumente.
AuBerdem sei D41 der Beschwerdefiihrerin seit langem
bekannt gewesen, da sie am 25. Marz 2015 einen
Einspruch gegen den europaischen Teil von D41
eingelegt habe. D43a und D43b seien

nachverdffentlicht und somit nicht zuzulassen.

Das iUber die Beschwerdebegriindung hinausgehende
Vorbringen vom 15. November 2018, z.B. die neuen
Angriffe gegen die erfinderische Tatigkeit
ausgehend von D8, D31 oder D41, sollte nicht zum

Verfahren zugelassen werden.

Der beanspruchte Gegenstand beruhe gegeniber D5 als
nachstliegendem Stand der Technik auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Das erfindungsgeméfe
Verfahren unterscheide sich von D5 dadurch, dass in
D5 kein Copolyamid zur Verwendung in einem
schichtweise arbeitenden Verfahren beschrieben sei,
in dem die Monomerbausteine Dekandiamin oder
Dodekandiamin vorhanden seien (vgl. das Beispiel 6
von D5). Aus diesem Unterschied resultiere ein
schichtweise arbeitendes Verfahren, in dem aufgrund
des eingesetzten Copolyamidpulvers ein
verbreitertes Verarbeitungsfenster generiert und
die Prozesssicherheit erhoht werden koénne. Somit
sel die ausgehend von D5 zu formulierende objektive
technische Aufgabe in der Bereitstellung eines
Verfahrens zu sehen, in dem ein breiteres
Verarbeitungsfenster generiert und eine erhdhte
Prozesssicherheit erreicht werden kdnne. Aus keinem
der von der Beschwerdefiihrerin zitierten Dokumente
sel eine Anregung zu erhalten, dass dieser
gegeniiber D5 gezeigte Effekt durch Austausch wvon

Isophorondiamin (d.h. dem Diamin gemaR Beispiel 6



- 8 - T 1843/15

von D5) gegen Dekandiamin oder Dodekandiamin
erreicht werden konnte. Somit beruhe der
beanspruchte Gegenstand gegeniuber D5 als
nachstliegendem Stand der Technik, allein oder in
Kombination mit einem der weiteren Dokumente, auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsgriunde

HAUPTANTRAG (DAS PATENT WIE ERTEILT)

1. Ermessensausibung der Einspruchsabteilung hinsichtlich

der Zulassung von D38

Die Einspruchsabteilung wertete das Einreichen von D38
als angemessene Reaktion auf das spate Vorbringen von

D37 und entschied somit, D38 zum Verfahren zuzulassen.

In D38 wurden Pulver aus PA 12/1012 (75:25) getestet,
wohingegen in D37 Pulver aus PA 1010/11 (80:20)
untersucht wurden. In D38 wurden somit verglichen mit
D37 vollig unterschiedliche Copolyamide untersucht. Der
deutlich vor D37 eingereichte Testbericht D36 betrifft
DSC-Messungen, in denen auch ein Pulver aus PA 12/1012

(75:25) - wie in D38 - untersucht wurde.

D38 ist somit nicht als Reaktion auf das kurz vor der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichte Dokument D37, sondern als Reaktion auf das
deutlich langer im Verfahren befindliche Dokument D36
anzusehen. Dies stellt nach Ansicht der Kammer keine
direkte Reaktion auf eine durch eine neue Stellungnahme
einer Partei verursachte Anderung des Sachverhalts dar.
Die in D38 untersuchten Copolyamide unterscheiden sich
auch nur unwesentlich von den in den Beispielen 13

und 14 des Patents beschriebenen Copolyamiden, so dass
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D38 nicht mehr Aussagekraft besitzt als die bereits im

Patent selbst erwahnten Beispiele.

Nach Ansicht der Kammer hat die Einspruchsabteilung ihr
Ermessen, D38 als Reaktion auf D37 zuzulassen, nicht
nach den richtigen Kriterien ausgeitbt. Somit wird diese
Entscheidung der Einspruchsabteilung aufgehoben. D38

ist folglich nicht langer im Verfahren.

Zulassung von D40, D41, D43a, D43b und des (neuen)
Vorbringens der Beschwerdefiihrerin vom 15.
November 2018

D40

Nach Ansicht der Beschwerdefilthrerin sei D40 als
Reaktion auf die Argumentation der Beschwerdegegnerin
zur Problematik des Teilchendurchmessers des
Copolyamidpulvers eingereicht worden. Es ware einige
Zeit ndétig gewesen, um diese Experimente durchzufihren,
so dass das verspatete Einreichen dadurch zu
rechtfertigen sei. D40 sei jedoch nicht besonders
komplex und die Beschwerdegegnerin hédtte genligend Zeit
gehabt, um auf D40 reagieren zu kdénnen. Somit sollte

D40 zum Verfahren zugelassen werden.

Die Kammer kann sich aus folgenden Griinden dieser

Ansicht nicht anschlieBen.

D40 wurde knapp drei Jahre nach Einreichen der
Beschwerdebegriindung eingereicht und ist somit nicht
Teil des Vorbringens gemal Artikel 12 (2) VOBK. Somit
steht es im Ermessen der Kammer, Anderungen des
Vorbringens nach Einreichen der Beschwerdebegriindung
zuzulassen (Artikel 13(1) VORBK).
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D40 basiert auf dem experimentellen Bericht D37 und
verwendet das gleiche Copolyamid (PA 1010/11 (80:20))
wie D37. D40 und D37 scheinen sich maBgeblich dadurch
zu unterscheiden, dass in D40 ein Copolyamid mit einem
Teilchendurchmesser Dv50 von 81,1 um erwahnt ist, das
mit einem 160 um Sieb gesiebt worden ist, wohingegen in
D37 ein mittlerer Teilchendurchmesser von ungefahr 150
um angegeben ist. Somit ist D40 als Reaktion auf die
Entscheidung der Einspruchsabteilung zu werten, worin
die Aussagekraft des experimentellen Berichts D37
kritisiert wurde. Die Entscheidung der
Einspruchsabteilung war der Beschwerdefiihrerin aber

schon seit iUber drei Jahren bekannt gewesen.

D40 ist nicht durch eine neue Stellungnahme der
Beschwerdegegnerin oder eine anderweitig wverursachte
Anderung des Sachverhalts veranlasst gewesen. Auch die
Argumentation der Beschwerdegegnerin, dass bei
Verwendung eines Pulvers mit einem Durchmesser von 150
um in einem schichtweise arbeitenden Verfahren keine
Schichtdicke von 100 um erzeugt werden kdnne, wurde
bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren
vorgebracht und war der Beschwerdefiihrerin bereits seit

vielen Jahren bekannt.

Nach Ansicht der Kammer hatte D40 wesentlich friher
eingereicht werden konnen und auch missen. Fir die
Kammer erschlielt sich nicht, warum dieser
experimentelle Bericht nicht bereits mit Einreichen der
Beschwerdebegriindung eingereicht worden ist. Es ist
keinesfalls plausibel, dass es etwa drei Jahre dauert,
um die entsprechenden Experimente durchzufiihren. Wenn
man zugunsten der Beschwerdefiihrerin anerkennen wilirde,
dass ein Zeitraum von drei Jahren ein zu
rechtfertigender Zeitraum ware, um neue Experimente

einzureichen, so ware es im Einklang mit einem fairen
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Verfahren und der Gleichbehandlung der Parteien auch
erforderlich, der Beschwerdegegnerin genau so viel Zeit
einzurdumen, um entsprechende Gegenexperimente
durchzufithren. Vor diesem Hintergrund kann die Kammer
der Ansicht der Beschwerdefiihrerin, es sei geniigend
Zeit gewesen (d.h. vom 15. November 2018 bis zum Tag
der Verhandlung am 6. Juni 2019), um als
Beschwerdegegnerin entsprechend darauf reagieren zu

konnen, nicht folgen.

Auch der Ansicht der Beschwerdefiihrerin, dass D40 nicht
besonders komplex sei, kann die Kammer nicht folgen.
Keinesfalls ist D40 ein Testbericht, der auf den ersten
Blick, ohne tiefgreifende Uberlegungen in seiner
Aussagekraft einfach beurteilt werden kann. Vielmehr
ist die Aussagekraft von D40 nach Ansicht der Kammer
erst nach eingehender Analyse zu erfassen und somit als

durchaus komplex einzustufen.

Zwar sind die bei der Ausiibung des Ermessens zu
berilicksichtigenden Kriterien in Artikel 13(1l), zweiter
Satz, VOBK nicht abschlieBend aufgefihrt. Die Relevanz
des Vorbringens ist jedoch kein in Artikel 13(1),
zwelter Satz, VOBK ausdricklich erwdahntes Kriterium.
Selbst wenn D40 als relevant einzustufen ware, was
dahinstehen kann, kénnte dies nichts daran andern, dass
dieser experimentelle Bericht hatte friher eingereicht

werden miissen, um berilicksichtigt werden zu kdnnen.

Zur Sicherung eines fairen Verfahrens und in Anbetracht
des fortgeschrittenen Verfahrensstadiums hat die Kammer
entschieden, D40 nicht zum Verfahren zuzulassen
(Artikel 13(1) VOBK).
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D41, D43a und D43b

D41 war - wie von der Beschwerdegegnerin vorgetragen
und von der Beschwerdefihrerin nicht bestritten worden
ist - der Beschwerdefihrerin seit vielen Jahren
bekannt, da sie am 25. Marz 2015 einen Einspruch gegen
den europdischen Teil wvon D41 eingelegt hat. D41 hatte
also bereits wesentlich friher eingereicht werden
kénnen. Ein plausibler Grund, der das spate Einreichen
dieses Dokuments rechtfertigen konnte, wurde von der

Beschwerdefiithrerin nicht vorgetragen.

D43a und D43b wurden - wie D40 - ebenfalls in Reaktion
auf die Entscheidung der Einspruchsabteilung bzw. die
Kritik der Beschwerdegegnerin eingereicht, dass in
einem schichtweise arbeitenden Verfahren, das ein
Pulver mit einem Durchmesser von 150 um (wie in D37)
verwendet, keine Schichtdicke von 100 um realisiert
werden konne. Wie bereits in Bezug auf D40 ausgefihrt,
geht dies auf Argumente aus dem erstinstanzlichen
Einspruchsverfahren zurick. Somit hatten auch die
nachverdffentlichten Dokumente D43a und D43b friher
eingereicht werden missen. Ob diese Dokumente als
nachverdffentlichte Dokumente tUberhaupt verwendbar sind

kann somit dahinstehen.

Somit hat die Kammer entschieden, auch die Dokumente
D41, D43a und D43b nicht zum Verfahren zuzulassen
(Artikel 13(1) VOBK).

(Neues) Vorbringen der Beschwerdefilhrerin mit Schreiben
vom 15. November 2018

Die in der Beschwerdebegrindung enthaltenen
Ausfiihrungen zu den Einspruchsgriinden gemal

Artikel 100 b) EPU und Artikel 100 a) EPU i.V.m.
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Artikel 56 EPU basieren im wesentlichen auf Argumenten
und Dokumenten, die im erstinstanzlichen
Einspruchsverfahren vorgebracht wurden, und erganzen
diese teilweise. Im Gegensatz dazu stiitzte sich das
(knapp drei Jahre spédter eingereichte) Vorbringen

vom 15. November 2018 im Rahmen des Einwands mangelnder
Ausfiihrbarkeit maBgeblich auf einen neuen
experimentellen Bericht D40, und es wurden auberdem
drei neue Angriffe gegen die erfinderische Tatigkeit
ausgehend von D8, D31 und D41 als nachstliegendem Stand

der Technik vorgetragen.

Wie vorstehend unter den Punkten 2.1 und 2.2
ausgefiihrt, wurden D40 und D41 nicht zum Verfahren
zugelassen. Somit konnen bereits aus diesem Grund die
dazugehorigen Argumentationslinien nicht zum Verfahren

zugelassen werden.

Dariiber hinaus entsteht nach Ansicht der Kammer durch
das neue Vorbringen vom 15. November 2018 ein vollig
neuer Fall, der nicht nur die bereits in der
Beschwerdebegriindung vorgebrachten Angriffslinien
erganzt, sondern ganzlich neue Angriffe einfiithrt und
neue Fragen aufwirft. Die Kammer wertet dieses neue
Vorbringen wie das Einreichen einer (neuen) zweiten
Beschwerdebegriindung. Das Vorbringen (i) des neuen
Angriffs gegen die Ausfihrbarkeit gestitzt auf D40 und
(ii) der neuen Angriffe gegen die erfinderische
Tatigkeit ausgehend von D8, D31 und D41 als
nachstliegendem Stand der Technik knapp drei Jahre nach
Einreichen der Beschwerdebegriindung ist nach Ansicht
der Kammer nicht im Einklang mit einem fairen
Verfahren, in dem die Parteien den vollstandigen
Sachvortrag bereits mit der Beschwerdebegrindung (bzw.
der Erwiderung darauf) vorbringen miissen und alle

Tatsachen, Argumente und Beweismittel anfiithren sollen.
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Auch im Hinblick auf das fortgeschrittene
Verfahrensstadium kann dieses Vorbringen keine

Beriicksichtigung mehr finden.

Dieses (neue) Vorbringen der Beschwerdefiihrerin

vom 15. November 2018, d.h. (i) der neue Angriff gegen
die Ausfihrbarkeit gestiitzt auf D40 und (ii) die neuen
Angriffe gegen die erfinderische Tatigkeit ausgehend
von D8, D31 und D41 als nédchstliegendem Stand der
Technik, wurde somit nicht zum Verfahren zugelassen
(Artikel 13 (1) VOBK).

Merkmalsanalyse von Anspruch 1 (wie erteilt)

(1) Schichtweise arbeitendes Verfahren zur Herstellung

von dreidimensionalen Bauteilen

(2) unter Verwendung von Copolyamidpulver,

(3) bei dem selektiv Bereiche der jeweiligen
Pulverschicht durch den Eintrag

elektromagnetischer Energie aufgeschmolzen werden,

(4) wobeil das Pulver unter Verwendung der

Monomerbausteine:

(4a) Laurinlactam (4al) oder w-Aminoundecansaure (4a2),
und

(4b) entweder Dodekandisdure (4bl) oder Sebazinsaure

(4b2) und
(4c) entweder Dekandiamin (4cl) oder Dodekandiamin
(4c2)

hergestellt wurde.
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Interpretation von Anspruch 1

Die Beschwerdefiihrerin war der Ansicht, dass das in
Anspruch 1 beschriebene Pulver hinsichtlich der
Zusammensetzung des Copolyamids offen auszulegen sei,
so dass zusatzlich zu den drei erwahnten
Monomerbausteinen (Merkmale (4a) bis (4c)) noch weitere

Monomerbausteine vorhanden sein konnen.

Die Beschwerdegegnerin war zunadchst der Ansicht, dass
das Copolyamid gemal Anspruch 1 offen definiert sei,
anderte jedoch im Laufe der miindlichen Verhandlung Ihre
Meinung und argumentierte dann, gestitzt auf Abschnitt
[0028] des Patents, dass nur Copolyamide aus lediglich

drei Monomerbausteinen, wie PA 12/1012, gemeint seien.

Folglich ist die Formulierung "das Pulver unter
Verwendung der Monomerbausteine Laurinlactam oder w-
Aminoundecansadure, und entweder Dodekandisaure oder
Sebazinsdure und entweder Dekandiamin oder
Dodekandiamin hergestellt wurde" in Anspruch 1
dahingehend zu untersuchen, ob das Copolyamid die
Anwesenheit weiterer Monomerbausteine eindeutig
ausschlieRt oder ob weitere Monomerbausteine vorhanden

sein konnen.

Nach Ansicht der Kammer schlieRt sie Formulierung
"unter Verwendung der Monomerbausteine ... hergestellt
wurde”" in Anspruch 1 nicht aus, dass weitere
Monomerbausteine vorhanden sein konnen. Eine eindeutig
abschlieRBend auszulegende Formulierung, wie "bestehend
aus", "nur aus" bzw. "ausschlieBRlich aus", findet sich

in Anspruch 1 nicht.

Die Beschwerdegegnerin berief sich auf einen Satz in
Abschnitt [0028] des Patents, der wie folgt lautet:
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"Die Verwendung von einem Laurinlactam oder o-
Aminoundecansaure, und entweder Dodekandisaure oder
Sebazinsadaure und entweder Dekandiamin oder
Dodekandiamin in der Polykondensation fihrt zu einem

Copolyamid mit sehr speziellen Eigenschaften."

Diese Textstelle bezieht sich zwar auf Copolyamide, die
aus nur drei Monomerbausteinen hergestellt sind. Daraus
ergibt sich jedoch nicht, dass die anspruchsgemal
einzusetzenden Copolyamide nur aus drei

Monomerbausteinen bestehen missen.

Ein weiterer, anschlieBender Satz in Abschnitt [0028],
den die Beschwerdegegnerin erwahnt hat, lautet wie

folgt:

"Nach der Nomenklatur gemadB ISO 1874 handelt es sich
dabei um Copolyamide mit der Bezeichnung PA 12/1012,
PA 12/1212, PA 11/1012, PA 11/1212, PA 11/1010,

PA 12/1010, PA 11/1210, PA 12/1210, je nach
Zusammensetzung der Monomerbausteine. Das durch
Polykondensation erhaltene Copolyamid ist statistisch

aufgebaut."

In diesem Satz ist erwahnt, dass es sich nach der
Nomenklatur gemaB ISO 1874 bei den erwahnten
Copolyamiden, die die drei angegebenen Monomerbausteine
enthalten, um Copolyamide mit einer Bezeichnung, wie

PA 12/1012 etc., handelt. Auch diese Textstelle andert
jedoch nichts an der nicht eindeutig abschlieRenden

Definition der Copolyamide in Anspruch 1.

Somit ist Anspruch 1 hinsichtlich der Definition des

Copolyamids offen definiert und die Anwesenheit
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weliterer Monomerbausteine (zusatzlich zu (4a) bis (4c))

ist nicht ausgeschlossen.

Erfinderische Tatigkeit

Nachstliegender Stand der Technik

Beide Parteien waren der Ansicht, dass D5 einen

geeigneten nachstliegenden Stand der Technik darstelle.

D5 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von
Formkdrpern durch ein schichtweise arbeitendes
Verfahren, bei dem selektiv Bereiche der jeweiligen
Polymerpulverschicht aufgeschmolzen werden, wobei die
Selektivitat durch einen fokussierten Laserstrahl
erfolgt (vgl. Anspruch 20 von D5). Dabei kommt ein
Polymerpulver zum Einsatz, das zumindest ein
thermoplastisches Copolymer aufweist. In den
Beispielen 2, 4 und 6 kommen Copolyamide, die Merkmal
(4a) (d.h. Laurinlactam (4al)) und Merkmal (4b)
(Dodekandisaure (4bl)) erfillen, zum Einsatz. Die
Pulver der Beispiele 2, 4 und 6 werden auf einer Laser-
Sinter-Maschine zu dreidimensionalen Bauteilen
verarbeitet (vgl. Abschnitt [0068] wvon D5) und in der
Tabelle 1 von D5 sind mechanische Eigenschaften dieser
Bauteile (einschlieBlich der Verarbeitungstemperatur)

zusammengefasst.

Beide Parteien sahen den Unterschied zwischen dem
Gegenstand von Anspruch 1 und D5 darin, dass in D5 kein
Copolyamid beschrieben sei, in dem Merkmal (4c)

verwirklicht sei. Diese Ansicht teilt die Kammer.
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Die zu l&sende Aufgabe

Es bestand Uneinigkeit zwischen den Parteien, ob aus

dem Unterschied gegeniiber D5 ein Effekt gezeigt wurde.

Von Seiten der Beschwerdefihrerin wurde argumentiert,
dass kein Effekt gegenliber Beispiel 4 von D5 gezeigt
worden sei. Sie verwies in diesem Zusammenhang auch
darauf, dass in Beispiel 13 des Patents eine
Verarbeitungstemperatur angegeben sei, die iUber dem
Schmelzpunkt liege, was aus technischer Sicht unmdglich
sei. Aus Abschnitt [0042] des Patents ergebe sich
ferner, dass nur auf spezifische Weise gefallte
Copolyamide geeignet seien, in dem Verfahren eingesetzt
zu werden, nicht aber beliebige Copolyamide, die
lediglich die Merkmale (4a) bis (4c) wvon Anspruch 1

erfillen.

Die Beschwerdegegnerin leitete aus einem Vergleich wvon
Beispiel 6 von D5 mit den Beispielen 13 und 14 des
Patents den Effekt eines verbreiterten
Verarbeitungsfensters und einer erhdhten

Prozesssicherheit ab.

Folglich ist zu untersuchen, ob gegeniiber D5 ein Effekt
gezeigt worden ist und ob dieser iUber die gesamte

Breite glaubhaft ist.

Nach Ansicht der Kammer ist Abschnitt [0042] des

Patents bei der Beantwortung dieser Frage relevant.

Der einleitende Teil wvon Abschnitt [0042] des Patents
lautet wie folgt:

"Die Copolyamide werden durch Polykondensation der Cl1l-

bzw. Cl2-Lactame bzw. w—-Aminocarbonsadauren mit den



- 19 - T 1843/15

genannten C10 bzw. Cl2-Diaminen und -Dicarbonsduren in
annahernd aquimolarem Verhdltnis nach dem Stand der

Technik hergestellt. Ein nicht erfindungsgemales Pulver

daraus kann nach den nach dem Stand der Technik
bekannten Verfahren wie beispielsweise Kaltvermahlung,
aber auch andere, erhalten werden. Zur Erhaltung

erfindungsgemalBer Pulver werden die speziellen

Copolyamide aber gefallt. Die Copolyamid-Granulate
werden in heiBem L&semittel, beispielsweise Ethanol,

geldst und anschlieBend ausgefallt, um pulverfdrmige

Partikel zur Verwendung im erfindungsgemalen Verfahren

zu erhalten." (Unterstreichung hinzugefiigt)

Aus dieser Textstelle von Abschnitt [0042] ergibt sich,
dass ein durch Kaltvermahlung aber auch durch andere
Verfahren erhaltenes Copolyamidpulver, selbst wenn es
die in Anspruch 1 geforderten Monomerbausteine

(Merkmale (4a), (4b) und (4c)) aufweist, zu einem nicht

erfindungsgemalen Pulver fihrt, das denkgesetzlich auch

nicht die gewlinschten Eigenschaften erzielen kann. Ein
erfindungsgemabes Pulver scheint nur durch Fallung der
speziellen Copolyamide, wie beispielhaft in den

Beispielen 13 und 14 gezeigt, erhaltlich zu sein.

Der Einfluss der Fallung auf wesentliche Eigenschaften
des Copolyamidpulyers (wie Schmelzpunkt) wird auch
durch die Beispiele des angegriffenen Patents gestitzt.
In Beispiel 6 des Patents ist die Herstellung eines
Granulats aus PA 12/1012 (90:10) beschreiben. Exakt
dieses Ausgangsgranulat aus Beispiel 6 wird in
Beispiel 13 des Patents durch ein spezifisches
Fallungsverfahren zu einem Pulver verarbeitet, das

mit 178°C einen deutlich héheren Schmelzpunkt als das
Ausgangsgranulat nach Beispiel 6 (173°C) aufweist.
Gleiches gilt fiir die Beispiele 7 und 14, wobei das

Ausgangsgranulat aus PA 12/1012 (95:5) des Beispiels 7
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(Schmelzpunkt: 174°C) nach Fallung sogar einen
Schmelzpunkt von 182°C ergibt. Aus einem Vergleich der
Beispiele 6 und 13 bzw. der Beispiele 7 und 14 ist
somit ableitbar, dass der Schmelzpunkt des
entsprechenden Copolyamids - und damit auch die
geeignete Verarbeitungstemperatur - signifikant von den

Herstellungsbedingungen abhangt.

Die Bedenken der Beschwerdefithrerin hinsichtlich der
Aussagekraft von Beispiel 13 des Patents teilt die
Kammer, da eine Verarbeitungstemperatur von z.B. 181°C
(Beispiel 13), d.h. oberhalb des Schmelzpunkts

von 178°C, in einem schichtweise arbeitenden Verfahren
aus technischer Sicht tatsdchlich unmdglich erscheint.
Die Erklarung der Beschwerdegegnerin, wonach die Angabe
der Verarbeitungstemperatur oberhalb des Schmelzpunktes
des Copolyamids in Beispiel 13 auf eine
unterschiedliche Kalibrierung des Messgerats
zurickzufihren sei, iberzeugt die Kammer nicht.
Beispiel 13 ist aus diesen Grinden nicht verwendbar und

kann keinen Effekt gegeniiber D5 zeigen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass nicht jedes
beliebige Copolyamidpulver, das lediglich die

Merkmale (4a) bis (4c) erfillt, geeignet ist, um in dem
erfindungsgemalbien Verfahren eingesetzt zu werden und
die gewlinschten Eigenschaften (wie ein verbreitertes
Verarbeitungsfenster) zu erreichen. Bereits aus diesen,
auf Abschnitt [0042] des Patents selbst gestiitzten
Schlussfolgerungen ist es nicht glaubhaft, dass ein
verbreitertes Verarbeitungsfenster iUber die gesamte

beanspruchte Breite vorliegt.

Die Beschwerdefihrerin und die Beschwerdegegnerin
wahlten bei der Diskussion, ob ein Effekt gegenliber D5

gezeigt worden ist, unterschiedliche Beispiele in D5
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aus (siehe den vorstehenden Punkt 5.2.1). Nach Ansicht
der Kammer ist jedoch nicht ersichtlich, warum
Beispiel 6, nicht aber Beispiel 4 die in D5
beschriebene nachstkommende Ausfiihrungsform sein soll,
da beide Beispiele Copolyamidpulver zeigen, die in
einem schichtweise arbeitenden Verfahren eingesetzt
wurden. Angesichts der offen auszulegenden Definition
des Copolyamids in Anspruch 1 (siehe den vorstehenden
Punkt 4.) weisen die Beispiele 4 und 6 von D5 auch die
gleiche Anzahl gemeinsamer Merkmale mit dem
Erfindungsgegenstand auf. Somit ist die Kammer der
Ansicht, dass Beispiel 4 von D5 bei der Untersuchung,
ob ein technischer Effekt aus dem

Unterscheidungsmerkmal (4c) resultiert, verwendbar ist.

Nach Ansicht der Kammer wird aus einem Vergleich von
Beispiel 14 des Patents mit Beispiel 4 von D5 deutlich,
dass in Beispiel 14 kein verbreitertes
Verarbeitungsfenster gezeigt ist. In Beispiel 4 wvon D5
wird ein Verarbeitungsfenster von 16°C erhalten, das
sogar breiter ist als das Verarbeitungsfenster von 10°C
in Beispiel 14 des Patents. Somit ist selbst aus
Beispiel 14 des Patents kein technischer Effekt
ableitbar.

Fiir die Annahme, dass eine verbesserte
Prozesssicherheit bzw. hohere Formstabilitat gegeniliber
D5 vorliegt, wie von der Beschwerdegegnerin
argumentiert, gibt es im vorliegenden Fall keinen
Hinweis. Aus Abschnitt [0039] des Patents selbst ist
ableitbar, dass eine groBere Prozesssicherheit bei der
Verarbeitung eines Pulvers auf ein verbreitertes
Verarbeitungsfenster zurickzufithren ist. Somit sind die
Prozesssicherheit und das Verarbeitungsfenster keine
voneinander getrennten Eigenschaften. In Abwesenheit

entsprechender Vergleichstests kann auch das Argument
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der Beschwerdegegnerin, dass Copolyamide gemal
Anspruch 1 eine verbesserte Formstabilitdt gegeniliber
den in D5 beschriebenen Copolyamiden zeigen, nicht
durchgreifen. Aus dem angegriffenen Patent allein ist

eine verbesserte Formstabilitat nicht erkennbar.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte auch, dass die
Verwendung von Caprolactam, wie in Beispiel 4 von D5,
zu einer erhdhten Wasseraufnahme und dadurch in einem
schichtweise arbeitenden Verfahren - verglichen mit den
anspruchsgeméaBen Copolyamiden - zu schlechteren
Eigenschaften fihre. In Abwesenheit entsprechender
experimenteller Beweise kann die Kammer auch diesem

Argument nicht folgen.

Somit wird die objektive technische Aufgabe ausgehend
von D5 in der Bereitstellung eines alternativen
schichtweise arbeitenden Verfahrens zur Herstellung von

dreidimensionalen Bauteilen gesehen.

Naheliegen der Losung

Es bleibt nun zu priifen, ob es fir einen Fachmann aus
einem der von der Beschwerdefilhrerin geltend gemachten
Dokumente naheliegend war, ein anspruchsgemaBes
Copolyamid mit den Merkmalen (4a) bis (4c) in einem

schichtweise arbeitenden Verfahren einzusetzen.

D30 betrifft - wie D5 auch - ein schichtweise
arbeitendes Verfahren, in dem Copolyamide angewendet
werden konnen (vgl. Anspruch 23 von D30). In

Abschnitt [0060] von D30 sind Copolyamide erwahnt, die
alle drei Monomerbausteine gemal Anspruch 1

(Merkmale (4a) bis (4c)) aufweisen kdénnen. In diesem
Zusammenhang ist anzumerken, dass sich auch das

Copolyamid des Beispiels 4 von D5 innerhalb der breiten
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Definition der Copolyamide in Abschnitt [0060] wvon D30
bewegt. Dies stiitzt, dass die Kombination von D5 mit
D30 keine willkilirliche Zusammenschau zweier Dokumente
ist. Vielmehr sind in D5 (Beispiel 4) und D30
(Abschnitt [0060]) dieselbe Art von Copolyamiden
erwahnt. Dekamethylendiamin (eine synonyme Bezeichnung
flir Dekandiamin, d.h. Merkmal (4cl)) bzw.
Dodekamethylendiamin (eine synonyme Bezeichnung fir
Dodekandiamin, d.h. Merkmal (4c2)) in Abschnitt [0060]
von D30 als zusatzlichen Monomerbaustein flir ein
Copolyamid wie in Beispiel 4 von D5 auszuwahlen bzw.
ein Copolyamid, das die Merkmale (4a) bis (4c) erfiullt,
in Abschnitt [0060] von D30 als alternatives Copolyamid
in Betracht zu ziehen, ist fir einen Fachmann auf der
Suche nach alternativen Copolyamiden fir ein
schichtweise arbeitendes Verfahren eine naheliegende
Auswahl.

Somit beruht der Gegenstand von Anspruch 1 gegeniiber D5
in Kombination mit D30 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Der Einspruchsgrund gemidB Artikel 100 a) EPU
(mangelnde erfinderische Tatigkeit) steht somit der
Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents entgegen.
Da die Kombination der Dokumente D5 und D30 den
Erfindungsgegenstand bereits nahelegt, eribrigt sich
die Frage, ob auch andere Angriffslinien geeignet sein

konnten, um zu demselben Ergebnis zu gelangen.

Angesichts der Tatsache, dass der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) EPU (mangelnde erfinderische Tatigkeit)
der Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents im
Umfang des Hauptantrags entgegensteht, ist es nicht
erforderlich, auf die weiteren von der
Beschwerdefilhrerin geltend gemachten Einspruchsgriinde
(Artikel 100 a) EPU (mangelnde Neuheit), Artikel 100 b)
EPU und Artikel 100 c¢) EPU) ndher einzugehen. AuBerdem
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ist festzustellen, dass der Hauptantrag der einzige im

Verfahren verbleibende Antrag ist, da die
Beschwerdegegnerin in der mindlichen Verhandlung die

Hilfsantrdge 1 bis 8, eingereicht mit Schreiben

vom 8. April 2019, zurickgenommen hat.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.
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