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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die am 5. November 2015 zur Post gegebene Zwischen-
entscheidung der Einspruchsabteilung des Europaischen
Patentamts Uber die Aufrechterhaltung des europdaischen

Patents Nr. 1 718 450 in geadndertem Umfang.

Der Einspruch ist gegen das Streitpatent in vollem
Umfang eingelegt worden und mit den Einspruchsgriinden
nach Artikel 100 a) (fehlende Neuheit und mangelnde
erfinderische Tatigkeit), 100 b) und 100 c) EPU

begriindet worden.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragt, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
Streitpatent in der erteilten Fassung aufrecht zu

erhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragt, die

Beschwerde zuriickzuweisen.

Auf folgende Dokumente wird Bezug genommen:

D4: WO 00/37242 Al;

Anlagen Al und A2: CT-Bilder von Schnittoberflachen von

Formteilen, eingereicht mit der Beschwerdebegriindung
vom 11. Marz 2016.
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Die unabhdngigen Anspriche 1 und 19 des Streitpatents
in der erteilten Fassung (Hauptantrag) lauten wie

folgt:

"l. Verfahren zur Herstellung eines geschaumten
Formteils, Profils oder Granulats unter Verwendung
polymerer Werkstoffe, umfassend:

a) zurverfiigungstellen von polymerem Ausgangsmaterial,
wobeil das polymere Ausgangsmaterial ein
thermoplastisches Polymer und/oder ein
thermoplastisches Elastomer umfasst, und von
Nanopartikeln mit einem chemischen Treibmittel
prapariert [sic];

b) gleichzeitiges oder sequentielles Vermengen des
polymeren Ausgangsmaterials und der mit einem
Treibmittel praparierten Nanopartikel in mindestens
einem ersten Behéaltnis;

c) Einfihren der Mischung aus polymerem
Ausgangsmaterial und mit einem Treibmittel praparierten
Nanopartikeln aus dem mindestens einen ersten Behaltnis
in eine Plastifiziereinheit oder ein Mischaggregat zur
Herstellung einer zumindest partiellen Polymerschmelze;
d) Austragen der Polymerschmelze in mindestens ein
Form- oder Strangwerkzeug unter Ausbildung eines
geschaumten Formteils oder Profils und Entnahme oder
Abzug des Formteils oder des Profils aus dem Form- oder
Strangwerkzeug;

oder Granulierung der Polymerschmelze unter Ausbildung

von geschaumten [sic] Granulat."

"19. Formteil, erhaltlich gemé&R einem der Anspriiche 1
bis 18."
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Die Beschwerdefiihrerin hat im schriftlichen Verfahren

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Bei ihrer Entscheidung, dem Gegenstand von Anspruch 19
die Neuheit abzusprechen, habe die Einspruchsabteilung
nicht ausreichend beriicksichtigt, dass die mit der
Einspruchserwiderung vorgelegten experimentellen Daten
eindeutig bewiesen, dass mit derselben Menge an
Ausgangsstoffen mit dem patentgemédlRen Verfahren
Formteile mit einer Gewichtseinsparung von 8,5%
hergestellt werden konnten. Diese Tatsache sei weder
von der Einspruchsabteilung noch von der Einsprechenden
bestritten worden. Es stehe fest, dass sich die nach
dem patentgemaBen Verfahren hergestellten Formteile von
den Formteilen des Standes der Technik in deren Dichte
unter Beibehaltung der anderen maBgeblichen
physikalischen Werte, wie z.B. der Festigkeit,
unterschieden. Die im Dokument D4 (vgl. Seite 12,
Absatz 2) genannte Gewichtsreduktion um 22,5% sei
unbeachtlich, weil dort geschaumte und nicht geschaumte
Formteile verglichen wiirden. Demgegeniiber vergleiche
das vorgelegte Vergleichsbeispiel einerseits ein
geschdumtes Formteil mit Nanopartikeln und chemischen
Schaumungsmitteln, die einfach vermengt worden seien,
mit andererseits geschaumten Formteilen, bei denen die
Nanopartikel mit chemischen Schaumungsmitteln
prapariert worden seien. Es wilrden also geschaumte mit
geschaumten Formteilen verglichen und trotzdem eine

Gewichtsreduzierung von 8,5% erreicht.

Um die Unterschiede zwischen den patentgeméfBen
Formteilen und den Formteilen, die gemadR dem Stand der
Technik hergestellt wurden, zu verdeutlichen, werde auf
die Anlagen Al und A2 der Beschwerdebegriindung ver-

wiesen, also die CT-Bilder der Schnittoberflachen der
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durch die verschiedenen Verfahren hergestellten
Formteile. Dabei zeige die Anlage Al ein mit einem aus
dem Stand der Technik bekannten Verfahren hergestelltes
Formteil, wohingegen die Anlage AZ ein mit dem
patentgemafBen Verfahren hergestelltes Formteil abbilde.
Aus einem Vergleich der Bilder der Anlagen Al und A2
sei ersichtlich, dass die patentgemaBen Formteile eine
feinere, gleichméRigere Verteilung der Hohlraume im
Material aufwiesen, wodurch die Gewichtsreduzierung
ohne Einbullen im Hinblick auf andere Eigenschaften, wie

Festigkeit, erklart werden konne.

Somit kénne eindeutig nachgewiesen werden, dass sich
die patentgemalien Formteile von den Formteilen gemélB
dem Stand der Technik deutlich unterschieden. Der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 19 sei gegeniber dem
Dokument D4 als neu anzusehen, da die mit dem
patentgemaBen Verfahren hergestellten Formteile durch
das Verfahren bedingte inhédrente Eigenschaften
aufwiesen, die die mit dem aus dem Stand der Technik
bekannten Verfahren hergestellten Formteile nicht
offenbarten. Der Gegenstand des Anspruchs 19 beruhe
auch auf einer erfinderischen Tatigkeit, da das
Dokument D4 fir den Fachmann keinen Hinweis enthalte,
dass durch das Impragnieren der Nanopartikel mit einem
chemischen Treibmittel eine Gewichtsreduzierung unter
gleichzeitiger Beibehaltung der Festigkeit,
insbesondere durch eine gleichmaligere Verteilung der
Hohlrdume, erzielt werden koénne. Es gebe also im Stand
der Technik keinen Hinweis auf die durch das Verfahren

bedingten Eigenschaften des beanspruchten Formteils.
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Der Vortrag der Beschwerdegegnerin im schriftlichen

Verfahren war im Wesentlichen wie folgt:

Die zusammen mit der Beschwerdebegriindung vorgelegten
Anlagen Al und A2 lieBen keine Aussage zu Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstands der
Produktanspriiche zu. Sie seien deshalb prima facie
nicht relevant. Es werde beantragt, sie als verspatetes

Vorbringen nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

An den CT-Bildern der Anlagen Al und A2 und den dazu
mitgeteilten Informationen sei nicht erkennbar, welches
der beiden Blatter die erfindungsgemale Ausfiihrungsform
A2 und welches die nach dem Stand der Technik
hergestellte Ausfihrungsform Al sein soll. Die Anlage
A2 zeige eine Schnittflédche mit deutlich kleineren
Hohlrdumen (Durchmesser maximal 2 mm) als die Anlage
Al, wobei die Hohlrdume in dem in der Anlage A2
gezeigten Ausschnitt der Schnittfldche sehr inhomogen
verteilt seien. Offenbar seien die Hohlrdume nur an den
beiden Réandern rechts und links sowie an der Oberkante
gebildet worden, wahrend die Mitte weitestgehend frei
davon sei. Von einer sehr gleichmaBigen, feinporigen
Schaumstruktur mit durchschnittlicher Porengrolen
kleiner 100 um, wie im Streitpatent in Absatz [0035]
behauptet, koénne hier keine Rede sein. Zudem habe es
die Patentinhaberin versaumt darzulegen, welchen
konkreten Stand der Technik und welche patentgemale
Ausfiihrungsform sie angeblich nachgearbeitet habe.
Insbesondere habe sie keinen detaillierten Versuchs-
bericht vorgelegt, aus dem hervorgehe, welche
Verfahrensbedingungen gewahlt worden seien, um zu den
abgebildeten Formkdrpern zu gelangen. Eine Nachprif-
barkeit der Versuchsergebnisse durch die Beschwerde-

gegnerin sei somit unmdglich gemacht worden.
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Die Merkmale des Formteils gemal Anspruch 19 seien ein
thermoplastisches Teil mit einer gleichmaBigen,
mikropordsen Schaumstruktur, die Nanopartikel enthalte.
Mehr ergebe sich flir das Formteil nicht, wenn es nach
den Anweisungen des Anspruchs 1 hergestellt werde. Weil
das thermoplastische Schaumformteil gemaB der Druck-
schrift D4 auch Nanopartikel enthalte, die gleichméfRig
verteilt seien und als Keimbildner wirkten, weise das
Formteil gem&R der Druckschrift D4 alle Merkmale des
Anspruchs 19 auf. Eine vermeintliche Gewichtseinsparung
von 8,5 % konne dem Produktanspruch 19 keine Neuheit
verleihen, da auch die Druckschrift D4 (vgl. Seite 12,
2. Absatz) von einem um 22,5% verminderten spezifischen
Gewicht und einer um 50% geringeren Dichte im Vergleich
zU herkdmmlichen blasgeformten Schaumen berichte. Damit

sei der Gegenstand von Anspruch 19 nicht neu.

IX. In der Mitteilung vom 22. Mai 2019 ist den Beteiligten
die vorlaufige Auffassung mitgeteilt worden, dass der
Gegenstand der Anspriiche 19 und 20 nicht neu und der
Gegenstand des Anspruchs 21 nicht erfinderisch zu sein

scheint.

X. Den Antrag auf Anberaumung einer miindlichen Verhandlung
hat die Beschwerdefiihrerin mit Schreiben wvom

5. Juni 2019 zurickgenommen.

Entscheidungsgriunde

1. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens
In der angefochtenen Entscheidung hat die Einspruchs-
abteilung festgestellt, dass der Gegenstand der

erteilten Produktanspriiche 19 bis 21 im Hinblick auf

das Dokument D4 nicht neu bzw. nicht erfinderisch ist.
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Hinsichtlich des auf die erteilten Verfahrensanspriiche
1 bis 18 eingeschrankten Hilfsantrags hat sie
entschieden, dass dieser den Erfordernissen des
Europédischen Patentiibereinkommens geniigt. Weil die
Patentinhaberin die einzige Beschwerdefiithrerin ist,
sind die erteilten Verfahrensanspriiche 1 bis 18 im
Hinblick auf das Verbot der reformatio in peius (vgl.
G 9/92, ABl. EPA 1994, 875) nicht Gegenstand des
Beschwerdeverfahrens, sondern nur die erteilten
Produktanspriiche 19 bis 21 nach dem geltenden Haupt-
antrag der Beschwerdefilhrerin. Demgemal setzt sich auch
das Vorbringen der Parteien im Beschwerdeverfahren nur

mit den erteilten Produktanspriichen auseinander.

Zulassen der Anlagen Al und A2

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die zusammen mit der
Beschwerdebegriindung vorgelegten Anlagen Al und A2
mangels Relevanz wegen verspateten Vorbringens nicht in

das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Die Kammer verweist auf die Bestimmungen von Artikel 12
VOBK, die vorsehen, dass die Kammer das gesamte
Vorbringen der Beteiligten nach Artikel 12 (1) VOBK =zu
berilicksichtigen hat, wenn und soweit es sich auf die
Beschwerdesache bezieht und die Erfordernisse des
Artikels 12 (2) VOBK erfiillt. Das Nicht-Zulassen von
Tatsachen, Beweismitteln oder Antragen, die bereits im
erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht werden
konnen, aber nicht vorgebracht worden sind, oder dort
nicht zugelassen worden sind, wird in Artikel 12 (4)
VOBK jedoch ausdriicklich ins Ermessen der Kammer
gestellt.

Dabei ist von Bedeutung, ob das spate Vorbringen als

eine unmittelbare und sachlich adaquate Reaktion auf
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Entwicklungen im Verfahren vor der ersten Instanz,
insbesondere auf Feststellungen in der angefochtenen

Entscheidung, gerechtfertigt ist.

Im vorliegenden Fall ist diesbeztglich zu berick-
sichtigen, dass die Einspruchsabteilung in ihrem
Ladungsbescheid vom 16. Februar 2015 den Gegenstand der
erteilten Produktanspriiche 19 bis 21 des Streitpatents
vorladufig als neu und erfinderisch angesehen hat.
Offenbar im Lichte des Parteivortrags wahrend der
mindlichen Verhandlung ist die Einspruchsabteilung
schlieRlich zum gegenteiligen Schluss gelangt. Somit
ist der Beschwerdefihrerin erst am Ende des Einspruchs-
verfahrens bekannt geworden, dass und warum ihre
diesbeziglich vorgetragenen Argumente nicht
durchgreifen konnten. Unter diesen Umstanden ist nicht
ersichtlich, dass fir die Beschwerdefihrerin eine
konkrete Veranlassung bestanden héatte, die Anlagen Al
und A2 bereits friher im erstinstanzlichen Verfahren
einzureichen. Vielmehr ist die Vorlage dieser Dokumente
zu Beginn des Beschwerdeverfahrens eine unmittelbare
und angemessene Reaktion auf Entwicklungen in der
letzten Phase des Einspruchsverfahrens und auf die
Feststellung der mangelnden Patentfdhigkeit des
Gegenstands der Produktanspriiche in der angefochtenen

Entscheidung.

Damit sind die Anlagen Al und A2 nach Artikel 12 (4)

VOBK ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Produktanspruch 19, Neuheit

Der streitgegenstandliche Anspruch 19 ist als
sogenannter "Product-by-process-Anspruch" formuliert.
Nach der gefestigten Rechtsprechung (vgl. Recht-

sprechung der Beschwerdekammern des Europdischen
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Patentamts, 8. Auflage 2016, II.A.7.2) sind derartige
Anspriiche flur Erzeugnisse, die durch ihr Herstellungs-
verfahren gekennzeichnet sind, nur zuldssig, wenn die
Erzeugnisse als solche aufgrund ihrer strukturellen

Merkmale die Voraussetzungen flir die Patentierbarkeit

erfillen.

Im vorliegenden Fall begriindet die Beschwerdefiithrerin
die Neuheit des Anspruchsgegenstands im Hinblick auf
das Dokument D4 insbesondere damit, dass die nach dem
Verfahren von Anspruch 1 hergestellten Erzeugnisse ein
um 8, 5% geringeres (spezifisches) Gewicht hatten, was
auf eine gleichmaBigere und feinere Verteilung der

Hohlrdume in der Schaumstruktur zurickzufihren sei.

Diesbeziiglich stellt die Kammer fest, dass weder aus
dem Vorbringen im Beschwerdeverfahren noch aus der
Einspruchserwiderung nachvollziehbar ist, unter welchen
Bedingungen die als Referenz fiir die Gewichtsreduktion
herangezogenen Formteile hergestellt wurden. Es ist
insbesondere nicht erkennbar, dass es sich dabei um
Formteile nach dem Dokument D4 handelt. Schon aus
diesem Grund ist die behauptete Gewichtsreduktion nicht
geeignet, einen strukturellen Unterschied zu den
Erzeugnissen nach dem Dokument D4 zu belegen. Hinzu
kommt, dass aus dem Vorbringen der Beschwerdefiihrerin
einschlieBlich der eingereichten Anlagen nicht
unmittelbar ersichtlich ist, unter welchen
Verfahrensbedingungen die in den Anlagen Al und A2
dargestellten Formteile hergestellt wurden. Wie die
Beschwerdegegnerin zu Recht beanstandet, ist ein
systematisches Nachpriifen der Versuchsergebnisse
angesichts dieser Informationsdefizite kaum mdglich.
Unter diesen Umstanden kdénnen weder die behauptete
Gewichtsreduktion noch die CT-Bilder der Anlagen Al und

A2 {iberzeugend belegen, in welchen strukturellen
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Merkmalen sich der Gegenstand des Anspruchs 19 von den
Erzeugnissen nach dem Dokument D4 eindeutig unter-
scheidet. Vor diesem Hintergrund teilt die Kammer die
Auffassung der Beschwerdegegnerin, dass die eindeutig
feststellbaren inhdrenten Produktmerkmale von Anspruch
19 nicht Uber die Definition eines thermoplastischen
Formteils mit einer gleichmé&Rigen, mikropordsen
Schaumstruktur, die Nanopartikel enthalt, hinausgehen.
Es ist unstrittig, dass das Dokument D4 ein Formteil

mit diesen Merkmalen offenbart (vgl. beispielsweise die

dortigen Anspriiche 1 und 2).
3.4 Weil es dem Gegenstand des erteilten Anspruchs 19 an
Neuheit im Sinne von Artikel 54 (1) und (2) EPU 1973

fehlt, kann das Streitpatent nicht in der erteilten

Fassung aufrecht erhalten werden.

Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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