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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

VITI.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europaische Patent
Nr. 1 678 261 zu widerrufen.

Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat mit der
Beschwerdebegriindung vom 18. Marz 2016 Hilfsantrédge 1

bis 6 eingereicht.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1, 2 und 5)
haben in ihren Erwiderungen unter anderem Einwande der
mangelnden Ausfihrbarkeit, unzuldssigen Erweiterung und

mangelnden Klarheit geltend gemacht.

Auf die Mitteilung der Kammer in Vorbereitung der
mundlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin mit
Schreiben vom 11. Februar 2019 zwei neue Hilfsantréage,

namlich Hilfsantrage 7 und 8, eingereicht.

Die Einsprechende 2, 3, 4 und 6 haben schriftlich
mitgeteilt, dass sie an der miindlichen Verhandlung

nicht teilnehmen werden.

In der mindlichen Verhandlung vom 13. Marz 2019 wurden
die Auslegung des Anspruchs 1, die Stitzung des
beanspruchten Gegenstandes durch die Anmeldung wie
urspringlich eingereicht sowie die Zuldssigkeit der

Hilfsantrdage 7 und 8 diskutiert.

Die endgiltigen Antragen der Parteien waren die

Folgenden:

Die Beschwerdefihrerin hat die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung

des Patents im erteilten Umfang (Hauptantraqg)
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beantragt, hilfsweise im Umfang eines der Hilfsantrage
1 bis 6, eingereicht mit Schreiben vom 18. Marz 2016,
weiter hilfsweise im Umfang eines der Hilfsantrage 7
oder 8, beide eingereicht mit Schreiben vom 11. Februar
2019, weiter hilfsweise eine Zurickverweisung der Sache
an die Vorinstanz zur weiteren Verhandlung lber Neuheit

und erfinderische Tatigkeit.

Die Einsprechende haben die Zurickweisung der

Beschwerde beantragt.

Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) hat folgenden
Wortlaut:

"1. Papier (7) fir den Einsatz in einem Laminatpaneel,
wobel das Papier mit Harz imprdgniert ist und
abriebfeste Partikel (1) aus Siliziumkarbid oder
Aluminiumoxid umfasst, wobel die abriebfesten Partikel
(1) mit einem Silanhaftvermittler umhiillt sind und in
der Harzmatrix im ausgehdrteten Zustand des Harzes
eingebunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass das
Papier ein Gewicht von 20 bis 60 g/m2 hat und 18 bis 25

g/m2 abriebfeste Partikel (1) umfasst, wobeili die
abriebfesten Partikel (1) einen Durchmesser von 90 bis

200 ym aufweisen."

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 wie erteilt dadurch, daR das Papier ein

Gewicht von "25 bis 40" g/m2 aufweist.

Der jeweilige Anspruch 1 gemaBR Hilfsantrag 1 bzw. 3
unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemall Hauptantrag
bzw. Hilfsantrag 2 durch das zusatzliche Merkmal: " ,und
die abriebfesten Partikel auf das Papier durch

Aufstreuen aufgebracht wurden".
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Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 wie erteilt durch die zusatzlichen Merkmale:
"und die abriebfesten Partikel auf das Papier, welches
ein Dekorpapier oder Overlaypapier ist, gleichmidBig

aufgestreut wurden."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 5 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 durch den folgenden
Wortlaut: "und die abriebfesten Partikel auf das mit
Harz imprdgnierte Papier ..." (Anderungen hervorgehoben

durch die Kammer) .

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 5 durch den Wortlaut

"... und die getrockneten, mit einem Haftvermittler
versehenen abriebfesten Partikel ... gleichmdBig
aufgestreut wurden, wobei fiir das Aufstreuen eine Walze
eingesetzt wird, welche mit Vertiefungen versehen ist,
und wobei die mit dem Haftvermittler versehenen
abriebfesten Partikel von oben auf die Walze
aufgestreut werden, um so in die Vertiefungen hinein zu
gelangen, und wobei mittels eines Rakels iiberschiissige
abriebfeste Partikel abgestreift werden, und die sich
drehende Walze anschlieBend zu einer Biirste gelangt,
die die abriebfesten Partikel herauskehrt." (Anderungen

hervorgehoben durch die Kammer)

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 7 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6 dadurch, daB die
abriebfesten Partikel einen Durchmesser von "90 bis 130

um" aufweisen.

Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 8 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 7 dadurch, daB das Wort
"gleichmaBig" vor "aufgestreut wurden" gestrichen ist

und der Anspruch die zusatzlichen Merkmale "wobei die
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das Papier weiterhin ein Overlaypapier umfasst und das
Dekorpapier und das Overlaypapier so zusammengefihrt
und verpresst sind, dass die abriebfesten Partikel eine

Zwischenlage bilden." aufweist.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag
1. Auslegung des Anspruchs 1
1.1 Anspruch 1 betrifft ein Papier (fir den Einsatz in

einem Laminatpaneel), das mit Harz impragniert ist und
18 bis 25 g/m2 abriebfeste Partikel mit einem

Durchmesser von 90 bis 200 um umfasst, wobei das Papier

ein Gewicht von 20 bis 60 g/m2 hat.

Fir die Kammer ist aus dem geltenden Wortlaut des
Anspruchs 1 eindeutig zu entnehmen, dass das
Papiergewicht sich auf ein Papier bezieht, das die
abriebfesten Partikel und das Harz umfasst, d.h. auf
das gesamte Endprodukt, und nicht auf das Papier-
Ausgangsmaterial (d.h. das Rohpapier) ohne Harz und
ohne abriebfeste Partikel, wie von der

Beschwerdefiithrerin vorgetragen.

1.2 Diese Auslegung des erteilten Anspruchs 1 steht im
Einklang mit der urspringlichen Offenbarung, da der
urspringlich eingereichte Anspruch 8, der die
Ausgangsbasis fur den erteilten Anspruch 1 darstellt,
ein Papier betraf, welches so definiert war, daB es 20
bis 200 g/m2, bevorzugt bis 60 g/mz, schwer ist und
nach dem Verfahren gemal Anspruch 7 herstellbar ist,
wobei der Anspruch 7 ein Verfahren zur Herstellung
eines Papiers mit abriebfester Oberflache betrifft,

welches mit Harz impragniert ist und mit abriebfesten
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Partikeln aufgestreut wird. Daher betrifft der
urspringliche Anspruch 8 eindeutig ein Papier-
Endprodukt mit abriebfester Oberfladche, das Harz und
abriebfeste Partikel enthalt. Das dort angegebene
Papiergewicht bezieht sich daher ebenfalls auf das Harz
und abriebfeste Partikel enthaltende Endprodukt.

Die Beschwerdefiilhrerin hat vorgetragen, dass bei einem

Gesamt-Papiergewicht wvon 20 g/m? und einer
Partikelmenge von 18 g/mz, das Rohpapiergewicht des
beanspruchten Produktes demzufolge zwingend unter

2 g/m2 sein muss, sodass Anspruch 1 nach der obigen
Auslegung sehr dinne, jedoch fir den Einsatz in
Laminatpaneelen ungeeignete Papiere, umfassen wirde.
Daher wirde der Fachmann sofort erkennen, dass die
obige Auslegung technisch unsinnig und nicht anwendbar

sei.

Die Kammer stellt fest, dass es in den urpringlich
eingereichten Anspriichen keine Einschréankung beziiglich
der Menge an abriebfesten Partikeln gab, die sodann
wohl kleiner als 18 g/m2 (Untergrenze des erteilten
Anspruchs 1) sein konnte. Der auf solche abriebfeste
Partikel gerichtete urspringliche Anspruch 1 enthielt
auch keine zwingende Einschrankung des
Partikeldurchmessers, der sodann kleiner als 90 um sein
konnte (die Untergrenze gemal dem urpringlich
eingereichten Anspruch 2 betrug Beispiel 50 um, d.h.
beinahe die Halfte der vom erteilten Anspruch 1
umfassten Durchmesseruntergrenze). Daher kann der
Einwand der Beschwerdefilhrerin, bei gleicher Auslegung
des Begriffs "Papiergewicht", auf den urspringlich
beanspruchten Gegenstand nicht zutreffen. Somit hatte
der Fachmann auf der Basis der urspringlichen
Ansprichen keinen Grund gehabt, die obige Auslegung als

technisch unsinnig zu betrachten.
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Die Beschwerdefiilhrerin hat auBerdem ausgefihrt, dass
die einzigen Stellen der Beschreibung, die sich auf das
Papiergewicht beziehen, eindeutig das Rohpapiergewicht
betreffen. Daher sollte das Papiergewicht gemal

Anspruch 1 auch als Rohpapiergewicht verstanden werden.

Die Kammer stellt jedoch fest, dass die von der
Beschwerdefilhrerin zitierten Stellen (im Folgenden wird
Bezug auf die zitierten Stellen der verdffentlichten
Anmeldung WO 2005/042644 genommen) sich nicht eindeutig
auf das Rohpapiergewicht beziehen. Insbesondere bezieht
sich der 4. Absatz auf Seite 5 der Beschreibung auf ein
Dekorpapier mit einem Flachengewicht wvon 100 g/m2, das
nicht erfindungsgemal und daher bedeutungslos fir die
Auslegung des Anspruchs 1 ist, und zusatzlich auf ein
Dekorpapier mit einem Gewicht wvon 30 g/mz, das mit
Acrylat vorimpragniert ist (Seite 5, Zeilen 24-27). Das
angegebene Papiergewicht betrifft daher auf keinen Fall
das Rohpapiergewicht. Ein &dhnliches vorimprédgniertes
Dekorpapier ist in dem einzigen Ausfihrungsbeispiel
offenbart (Seite 7, Zeilen 1lo6-17).

Daher hatte der Fachmann auch bei Bericksichtigung der
Beschreibung, die an keiner Stelle eine Definition des
Papiergewichts enthadlt, zu keiner unterschiedlichen

Auslegung des Anspruchs 1 kommen konnen.

Die Kammer hat daher keinen Grund, von ihrer in der
Mitteilung zur Vorbereitung der mindlichen Verhandlung
geduRerten vorlaufigen Meinung abzuweichen, die in der
angefochtenen Entscheidung vorgenommene Auslegung des
Anspruchs 1 zu bestatigen, nadmlich das im erteilten

Anspruch 1 angegebene Gewicht von 20 bis 60 g/m? auf
das Gesamtprodukt zu beziehen.
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Artikel 123(2) EPU - Anspruch 1

Der Anspruch 1 erfordert unter anderem, dass das

Papier-Endprodukt ein Gewicht wvon 20 bis 60 g/m? hat

und dabei 18 bis 25 g/m2 abriebfeste Partikel mit einem
Durchmesser von 90 bis 200 pm umfasst.

Es ist unbestritten, dass der in Anspruch 1 definierte
Bereich des Papiergewichts eine Obergrenze von 60 g/m2
enthalt, die im urspringlich eingereichten Anspruch 8
als bevorzugt definiert war. Zudem ergibt sich der
beanspruchte Bereich des Partikeldurchmessers aus der
Kombination der im Anspruch 2 angegebenen bevorzugten
Untergrenze mit der dort aufgefihrten allgemeinen
Obergrenze. Aullerdem ist der Partikelmengenbereich
gemédss Anspruch 1 auf Seite 3, Zeile 21 der
Beschreibung in Bezug auf die auf dieser Seite

beschriebenen Ausfihrungsform offenbart.

Es bleibt daher zu entscheiden, ob diese
Merkmalskombination aus den Unterlagen in ihrer
urspringlich eingereichten Fassung unter Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig

zUu entnehmen ist.

Die Kammer stellt in dieser Hinsicht fest, dass wahrend
Anspruch 8 auf ein ohne weitere Spezifizierung des
Schichtaufbaus abriebfestes Papier gerichtet ist,
definiert die Beschreibung (Seite 2 ff.) die Erfindung
wie folgt: "Erfindungsgemdfl werden abriebfeste Partikel
mit einem Haftvermittler umhiillt und die abriebfesten
Partikel werden auf imprdgniertes Dekorpapier oder auf
ein imprdgniertes Overlay gestreut. AnschlieBend werden
Dekorpapier und Overlay miteinander verpresst. Sind die
abriebfesten Partikel auf das Dekorpapier aufgestreut

worden, so kénnen anstelle eines Overlays
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beispielsweise Fasern aufgestreut sowie ein Harz
aufgebracht werden, um so eine Presse beim Verpressen
vor Beschddigungen durch die abriebfesten Partikel zu

schiitzen."

Darauffolgend bezieht sich die Beschreibung (Seite 2,
Zeile 24 bis Seite 4, Zeile 21) nur auf die Herstellung
eines solchen Papierproduktes in dem Dekorpapier und
Overlay miteinander verpresst werden. Dies ist
insbesondere aus dem Wortlaut (Seite 4, Zeilen 11-13):
"SchlieBlich werden Overlay und Dekorpapier so
zusammengefiihrt und verpresst, dass die abriebfesten
Partikel eine Zwischenlage bilden..." zu entnehmen. Ein
ahnliches Herstellungsverfahren wird in dem einzigen
Ausfihrungsbeispiel beschrieben (Seite 6, Zeile 31 bis
Seite 7, Zeile 30; Figur 2).

Der auf Seite 3 der Beschreibung offenbarte Bereich an
Partikelmengen ist daher nur im Zusammenhang mit dieser
besonderen Ausfihrungsform der Erfindung beschrieben.
Der Anspruch 1 wie erteilt enthdlt jedoch als Merkmal
weder miteinander verpresste Dekorpapier und Overlay,
noch die auf Seite 2 der Beschreibung als einzige
Alternative zum Dekorpapier/Overlay Schichtaufbau
erwahnte Ausfihrungsform, namlich miteinander

verpresste Dekorpapier und Fasern.

AuBerdem ist die Offenbarung der Menge an abriebfesten
Partikel von 18 bis 25 g/m2 (Seite 3, Zeilen 20-27) nur
in Zusammenhang mit einem bevorzugten
Partikeldurchmesser von 90 bis 130 um offenbart, und
Partikel mit grdéBerem Durchmesser sind ausdriicklich
unerwinscht: "Wird der Durchmesser gréBer gewdhlt, so
kénnen die abriebfesten Partikel das iUblicherweise
eingesetzte Overlay durchdringen und die Presse

beschiddigen".
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2.5 Nach Ansicht der Kammer wirde daher der Fachmann die
auf Seite 3 der Beschreibung offenbarte Papiermenge als
die fir die dort beschriebene Dekorpapier/Overlay
Kombi-Ausfihrungsform bevorzugte Menge verstehen, die
auBerdem von dem einzigen Ausfihrungsbeispiel (vgl.
Figur 2) bestatigt wird. Dass diese Partikelmenge auch
fiir ein in Laminatpaneelen hypothetisch einsetzbares
Dekorpapier oder Overlay geeignet und erwiunscht sei,
ist aus der Beschreibung jedoch nicht direkt und

unmittelbar zu entnehmen.

2.6 In der Tat enthalt die Beschreibung keine einzige
Offenbarung eines abriebfesten Papierproduktes flr den
Einsatz in Laminatpaneelen, das ausschlieRlich als
Dekorpapier oder als Overlay dargestellt wird und dazu
noch alle oben unter Punkt 2.1 aufgelisteten Merkmale
des erteilten Anspruchs 1 in Kombination enthalt.
Insbesondere enthdalt die Beschreibung keine Offenbarung
eines Dekorpapiers oder Overlay mit einem Gesamtgewicht
von 20 g/m2 in Kombination mit einer Partikelmenge von
mindestens 18 g/m2 (und daher ein Papierrohgewicht wvon

weniger als 2 g/m2) (vgl. Punkt 1.3 oben).

2.7 Daher ist die Merkmalskombination gemaB erteiltem
Anspruch 1 aus den urspringlich eingereichten
Unterlagen nicht direkt und unmittelbar zu entnehmen,
sodass der Anspruch 1 wie erteilt den Erfordernissen
des Artikels 123(2) EPU nicht entspricht. Der

Hauptantrag ist daher zurlickzuweisen.
Hilfsantrdage 1 bis 6
3. Artikel 123(2) EPU - jeweiliger Anspruch 1

Da die in dem jeweiligen Anspruch 1 gemal Hilfsantragen

1 bis 6 beanspruchten Papiere auch die
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Merkmalskombination 18 bis 25 g/m2 abriebfeste Partikel
mit einem Durchmesser von 90 bis 200 um enthalten, und

auch nicht auf eine Ausfihrungsform mit einem
Dekorpapier/Overlay Schichtaufbau beschrankt sind,
entsprechen diese Anspriiche aus den vorstehenden
Grinden nicht den Erfordernissen des Artikels 123(2)
EPU. Die Hilfsantrdge 1 bis 6 sind daher ebenfalls

zurickzuweisen.
Zuldssigkeit der Hilfsantrdge 7 und 8

4. Die Hilfsantrage 7 und 8 wurden mit Schreiben vom 11.
Februar 2019, d.h. ein Monat vor der mindlichen
Verhandlung, eingereicht. Ihre Zulassigkeit obliegt
daher nach Artikel 13(1) VOBK dem Ermessen der Kammer.

4.1 Die Beschwerdefilhrerin hat ausgefiihrt, dass diese
Antrage als Reaktion auf die in der Kammermitteilung
neu erhobenen Beanstandungen betreffend einer
angeblichen unzulassigen Erweiterung eingereicht
wurden. Insbesondere seien sie eine Reaktion auf die
vorgebrachten Einwadnde im Bezug auf die Kombination der
abriebfesten Partikelmerkmale 18 bis 25 g/m2 und 90
bis 200 pm (Hilfsantrag 7) und auf das fehlende
Dekorpapier/Overlay Schichtaufbaumerkmal (Hilfsantrag
8) .

4.2 Die Kammer stellt fest, dass diese Einwande bereits in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
vorgebracht wurden (siehe Seite 2 der Niederschrift, 1.
und 3. Absatz), sodass ihre Wiederholung die
Beschwerdefihrerin nicht ilberraschen konnte. Sie hatte
die entsprechenden Antrédge deshalb schon friher

einreichen konnen.
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AuBerdem stellen die neuen Antrage auf den ersten Blick
nunmehr technische Merkmale in den Vordergrund, die
entweder prima facie nicht alle vorgebrachten Einwande

ausraumen oder neue Fragen aufzuwerfen scheinen.

Zum Beispiel enthdlt Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 7
keine Einschrankung auf einen Schichtaufbau
Dekorpapier/Overlay, jedoch enthadlt er den in der
angefochtenen Entscheidung und in der Kammermitteilung

als undeutlich erachteten Begriff "gleichmaBig".

Zudem enthédlt der jeweilige (Produkt)anspruch 1 geméal
diesen beiden Antragen eine Anzahl von
Verfahrensmerkmalen: "wobei fiir das Aufstreuen eine
Walze eingesetzt wird, welche mit Vertiefungen versehen
ist, und wobel die mit dem Haftvermittler versehenen
abriebfesten Partikel von oben auf die Walze
aufgestreut werden, um so in die Vertiefungen hinein zu
gelangen, und wobel mittels eines Rakels iliberschiissige
abriebfeste Partikel abgestreift werden, und die sich
drehende Walze anschlieBend zu einer Blirste gelangt,
die die abriebfesten Partikel herauskehrt'", die in den
vor der Einspruchsabteilung eingereichten Antragen
nicht vorhanden waren und die auf den ersten Blick
keine eindeutige Einschrédnkung des beanspruchten
Produkts bedeuten, sodass nicht ersichtlich ist, was
diese neue Merkmale bewirken und wie sie zur
Klarstellung des beanspruchten Produktes dienen koénnen.
Es ist insoweit flur die Kammer nicht auf den ersten
Blick ersichtlich, welche der beanspruchten
Verfahrensmerkmale sich in welcher Weise in dem
beanspruchten Produkt widerspiegeln, wenn idberhaupt. Ob
und welchen Einfluss beispielsweise eine mit
Vertiefungen versehene Walze auf das beanspruchte
Papier hat, ist fir die Kammer nicht prima facie

erkennbar und scheint damit neue Fragen aufzuwerfen,
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die einer Zulassung dieser Antrage in das Verfahren

entgegenstehen.

Bezlglich Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 8, der sich auf
ein Dekorpapier/Overlay Schichtaufbau bezieht, soll
nach Meinung der Beschwerdefihrerin das Papiergewicht
nicht als Gesamtpapiergewicht verstanden werden,
sondern als Gewicht des Ausgangspapiers. Diese
geanderte Auslegung wirde jedoch eine neue Bewertung
des beanspruchten Gegenstandes gegeniuber den von den
Beschwerdegegnerinnen vorgebrachten Einwanden
erfordern. Zum Beispiel wirde sie, nach Meinung der
Beschwerdegegnerinnen, eine mogliche Verletzung von

Artikel 123(2) oder (3) EPU mit sich bringen.

Demzufolge kommt die Kammer zum Schluss, dass die
Hilfsantrdge 7 und 8 nicht prima facie gewahrbar sind
und sogar neue Fragen in Bezug auf die Patentierbarkeit
aufwerfen. Daher hat die Kammer in Ausibung ihres
Ermessens nach Artikel 13(1) VOBK, beschlossen, die

Hilfsantrdge 7 und 8 nicht zuzulassen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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D. Magliano J.-M. Schwaller

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



