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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Einsprechende legte form- und fristgerecht
Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein, mit der der Einspruch gegen
das europadische Patent Nr. 2 654 974 zurilickgewiesen

wurde.

Der Einspruch richtete sich gegen das Streitpatent im
gesamten Umfang und stitzte sich auf samtliche
Einspruchsgriinde nach Artikel 100 EPU (mangelnde
Neuheit und erfinderische Tatigkeit, Ausfiihrbarkeit

sowie unzuldssige Anderungen) .

Mit Mitteilung gema@B Artikel 15 (1) VOBK 2020 wvom
6. Dezember 2022 teilte die Beschwerdekammer den
Parteien ihre vorlaufige Beurteilung der Sach- und
Rechtslage mit, derzufolge die Beschwerde

zurickzuweisen ware.

Zu dieser Mitteilung der Kammer nahm lediglich die
Einsprechende mit Schriftsatz vom 19. Januar 2023
inhaltlich Stellung.

Am 27. April 2023 fand die miindliche Verhandlung vor
der Kammer statt. Wegen der Einzelheiten des Verlaufs
der mindlichen Verhandlung wird auf das Protokoll

verwiesen.

Der Tenor der Entscheidung wurde am Schluss der

Verhandlung verkundet.



VI.

VIT.
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Die Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) beantragte

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und

den Widerruf des Patents.

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) beantragte

die Zurickweisung der Beschwerde, d.h. die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten

Fassung (Hauptantrag),

oder hilfsweise, bei Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung,

die Aufrechterhaltung des Patents in gednderter
Fassung auf Basis eines der Anspruchssatze gemal
Hilfsantrdagen 1 bis 6, eingereicht im
Einspruchsverfahren mit Schriftsatz vom

24. Marz 2020 und erneut eingereicht mit der

Beschwerdeerwiderung.

Diese Entscheidung nimmt auf folgende Dokumente Bezug:

Dl1: WO 2008/152137 A2,

D2: DE 10 2009 002 048 Al,

D3: DE 10 2008 031 958 Al,

D10: Modjewski, Roy J., "UV Curing for Wood
Applications", Radtech Report, 1999, Seiten 45 bis 48
(4 Seiten),

D35: Sicherheitsdatenblatt "Collano 44.400/44.401" vom
9. April 2009,

D36: Broschiire Einfihrung "Glanzmessung", Byk-Gardner
GmbH, Geretsried,

D37: DIN 67530 (1982-01) und

D40: Auszug aus dem Fachbuch - Nutsch, Wolfgang;
"Holztechnik Fachkunde", 22. Auflage, VERLAG EUROPA-
LEHRMITTEL, Haan-Gruiten, 2010).



VIIT.

IX.
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Anspruch 1 des Patents in erteilter Fassung lautet:

"Verfahren zur Erzeugung von Hochglanzoberflachen auf
mindestens einen Teil einer Tragerfldche, die Schritte
umfassend:

a) Aufbringen einer Schicht aus einer Schmelzmasse auf
mindestens einen Teil der Tragerflachemittels mittels
einer Walzenvorrichtung, umfassend mindestens eine
Dosierwalze und eine in eine Umdrehungsrichtung
umlaufende Auftragswalze;

b) Glatten der aufgebrachten Schmelzmassenschicht durch
eine entgegen der Umdrehungsrichtung der Auftragswalze
umlaufende Glattwalze;

c) Aufbringen mindestens einer Lackschicht auf die
geglattete Schmelzmassenschicht mittels Curtain-
Coating-Verfahren;

d) Ausharten des aufgebrachten Schichtaufbaus."

Das entscheidungserhebliche Vorbringen der Parteien

wird im Detail in den Entscheidungsgriinden diskutiert.

Entscheidungsgrinde

Zulassung ins Verfahren der Dokumente D35, D36, D37 und
D40

Die Kammer wies in der Mitteilung nach Artikel 15 (1)
VOBK 2020 unter Punkt 8 auf die folgende Sach- und
Rechtslage zur Zulassung der Dokumente D35 bis D37 und
D40 ins Verfahren hin, die von keiner der Beteiligten
in Frage gestellt oder kommentiert wurde. Die Kammer
sieht nach nochmaliger Wirdigung der Sach- und

Rechtslage unter Beriicksichtigung des wechselseitigen
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Vorbringens der Parteien keinen Grund, von ihrer
diesbeziiglichen vorladufigen Meinung abzuricken und

bestatigt diese wie folgt.

Die Patentinhaberin wandte sich gegen die Feststellung
unter Punkt II.2 der Grinde der angefochtenen
Entscheidung, Dokument D40 ins Verfahren zuzulassen,
wahrend die Einsprechende die Berlicksichtigung der
Dokumente D35 bis D37 im Verfahren bemédngelte (siehe
Beschwerdeerwiderung, Punkte I.3, III.1 und 1.2;
Schriftsatz der Einsprechenden vom 10. Mai 2022, Seite
4, vorletzter Absatz).

Die Patentinhaberin argumentierte, dass D40 nicht
relevant sei, da D40 keinen Bezug zum Gegenstand der
Schmelzmasse oder zum Hochglanz in Anspruch 1 nehme.
Die Relevanz sei auch deshalb zu verneinen, weil die
Frage, ob D40 zum Stand der Technik gehdre, nicht

zweifelsfrei beantwortet worden sei.

Dokument D40 wurde von der Einsprechenden mit
Schriftsatz vom 13. November 2020 eingereicht, d.h.
nach Ablauf der Einspruchsfrist gemal Artikel 99 (1)
EPU. Somit ist D40 als verspdtet im Einspruchsverfahren
eingereicht anzusehen, so dass dessen Zulassung ins
Verfahren gemaB Artikel 114 (2) EPU im Ermessen der
Einspruchsabteilung lag, die dieses auch dahingehend
ausgelibt hat, D40 ins Einspruchsverfahren zuzulassen

(siehe Punkt II.2.3 der angefochtenen Entscheidung).

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ist es jedoch nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die
gesamte Sachlage des Falls nochmals wie ein Organ der
Verwaltungsinstanz zu prifen, um zu entscheiden, ob sie
das Ermessen in derselben Weise ausgelbt hatte. Eine

Beschwerdekammer sollte sich nur dann Uber die Art und



- 5 - T 1424/21

Weise, in der die Abteilung, die die angefochtene
Entscheidung erliel, ihr Ermessen ausgeiibt hat,
hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass
diese Abteilung ihr Ermessen nach MaBgabe der falschen
Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien
oder in willkiirlicher Weise ausgeiibt hat (siehe
Rechtsprechung der Beschwerdekammern [RdB], 10. Auflage
2022, Iv.C.4.5.2, V.A.3.4.1).

Abgesehen davon, dass die Patentinhaberin schon keinen
konkreten Ermessensfehler auf Seiten der
Einspruchsabteilung geltend machte, sondern nur die
Relevanz von D40 bestritt, ist die Kammer davon
iberzeugt, dass die Einspruchsabteilung das ihr nach
Artikel 114 (2) EPU eingeriumte Ermessen, das verspitet
eingereichte Dokument D40 zum Verfahren zuzulassen,
ohne erkennbaren Verfahrens- oder Ermessensfehler
ausgelbt hat, indem sie D40 als Beleg fir das
allgemeine Fachwissen ansah (siehe angefochtene
Entscheidung, Punkt II.2.3).

Der Vollstandigkeit halber merkt die Kammer an, dass
aufgrund des vorrangigen Ziels des
Beschwerdeverfahrens, die angefochtene Entscheidung
gerichtlich zu iberpriifen (siehe Artikel 12 (2) VOBK
2020), D40 von der Kammer aus dem Verfahren im Rahmen
der Uberpriifung der angefochtenen Entscheidung nicht
ausgeschlossen werden darf, da sich die zu
Uberprifenden Entscheidung hinsichtlich der Frage der
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands von Anspruch 1
auf D40 stiutzt (siehe angefochtene Entscheidung, Punkt
I1.6.2) und ein Fehler in der Ermessensausiibung der
Einspruchsabteilung auf Basis des diesbeziiglichen
Vorbringens der Patentinhaberin nicht erkennbar ist.

Andernfalls wdre eine vollstadndige Uberpriifung der
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angefochtenen Entscheidung nicht méglich (siehe RdB,

a.a.0., V.A.3.4.4).

Die Dokumente D35 bis D37 wurden von der
Patentinhaberin mit der Einspruchserwiderung vom

24. Marz 2020 fristgerecht in Antwort auf die
Mitteilung nach Regel 79 (1) EPU und somit zum
frihestmdglichen Zeitpunkt in Erwiderung auf die
Einspruchsschrift eingereicht. Wie wvon der
Einspruchsabteilung zutreffend festgestellt (siehe
angefochtene Entscheidung, Punkt II.2.3), sind diese
Dokumente nicht verspéatet eingereicht worden, so dass
sich die Frage deren Zulassung ins Verfahren nicht
stellte und diese automatisch Teil des
Einspruchsverfahrens wurden (siehe RdB, a.a.0., IV.C.
4.3.1).

Im Ubrigen machte die Einsprechende keine Griinde
geltend, warum D35 bis D37 im Beschwerdeverfahren nicht
zU beriicksichtigen waren. D35 bis D37 liegen daher auch

dem Beschwerdeverfahren zugrunde.

Ausfiithrbarkeit - Artikel 100 b) EPU

Die Einsprechende wandte sich gegen die Feststellungen
unter Punkt II.4 der Grunde der angefochtenen
Entscheidung, dass der Gegenstand des Streitpatents
ausfihrbar sei (siehe Beschwerdebegriindung, Punkt V;
Schriftsatz vom 10. Mai 2022, Punkt IV), und
wiederholte in ihrer Beschwerdebegriindung im
Wesentlichen wortwdrtlich ihre diesbezligliche
Argumentation aus dem Einspruchsverfahren (vgl.
Einspruchsschrift vom 5. Januar 2019, Seiten 38 bis
48) .
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Dieses Vorbringen vermag die Kammer jedoch nicht von
der Unrichtigkeit der Feststellungen unter Punkt II.4
der Entscheidungsgriinde zur Ausfihrbarkeit zu
iberzeugen, da die Einsprechende, wie im
Einspruchsverfahren, auch im Beschwerdeverfahren keine
nachprifbaren Beweise zum Nachweis einer unzureichenden

Offenbarung vorlegte.

Die Einsprechende argumentierte wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer, dass es keines Belegs zum
Nachweis einer unzureichenden Offenbarung bedirfe, weil
die Nichtausfithrbarkeit fiir die Fachperson bei einem
verstandigen Studium von Anspruch 1 augenfallig sei.
Der Gegenstand von Anspruch 1 sei ohne Rickgriff auf
die Beschreibung breit auszulegen. Bei diesem breiten
Verstandnis des Anspruchs sei flir die Fachperson
offensichtlich, dass mehr beansprucht werde als
ausfihrbar sei. Auf Basis des Anspruchs selbst sei
somit die mangelnde Ausfihrbarkeit bereits schliissig
dargelegt, so dass hierfiir keine Beweismittel
erforderlich seien. Die einzelnen Verfahrensschritte
von Anspruch 1 fiihrten nicht zum gewlinschten Ergebnis

der Erzeugung von Hochglanzoberflachen.

Nach gefestigter Rechtsprechung setzt ein erfolgreicher
Einwand unzureichender Offenbarung voraus, dass
ernsthafte Zweifel bestehen, die durch nachpriifbare
Fakten untermauert werden (vgl. RdB, a.a.0., III.G.
5.1.2 c)).

Dies gilt in dem gegebenen Fall umso mehr, da die
Einspruchsabteilung bereits die Ausfihrbarkeit des
Streitpatents und der zugrundeliegenden Erfindung

anerkannt hat.
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Die Beweislast fiir eine geltend gemachte unzureichende
Offenbarung liegt demnach bei der Einsprechenden, die
nachweisen muss, dass sie trotz aller angemessenen
MaBnahmen nicht in der Lage war, die Erfindung

auszufihren.

Die Einsprechende bestatigte durch ihre Argumentation
im Grunde, dass sie keinen Beleg fir eine mangelnde
Ausfihrbarkeit vorbrachte. Die Einsprechende legte
weder Beweismittel noch Tatsachen vor, die einer
Ausfihrbarkeit des Gegenstands von Anspruch 1 oder von
bestimmten Begriffen der Beschreibung des Streitpatents
entgegenstinden, sondern berief sich allein auf
angebliche Unklarheiten, Mangel und Licken in der
Offenbarung des Streitpatents sowie auf eine angebliche
Augenfalligkeit der Nichtausfihrbarkeit fur die

Fachperson, ohne diese reinen Behauptungen zu belegen.

Der Vortrag der Einsprechenden ist daher unvollstandig
und nicht geeignet, die Unrichtigkeit der
Feststellungen der Einspruchsabteilung zur
Ausfiihrbarkeit des Gegenstands des Streitpatents
iberzeugend darzulegen, so dass der Einspruchsgrund
mangelnder Ausfithrbarkeit nach Artikel 100 b) EPU nicht
durchgreift.

Anderungen - Artikel 100 c) EPU

Die Einsprechende rigte die Feststellung unter Punkt

IT1.5 der Grinde der angefochtenen Entscheidung, dass

der Einspruchsgrund von Artikel 100 c) EPU nicht

durchgreife, und argumentierte, dass die Hinzufigung

der Merkmale im Anspruch 1

- mittels einer Walzeneinrichtung, umfassend
mindestens eine Dosierwalze und eine in eine

Umdrehungsrichtung umlaufende Auftragswalze, sowie
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- durch eine entgegen der Umdrehungsrichtung der
Auftragswalze umlaufende Glattwalze
jeweils eine unzuléassige Zwischenverallgemeinerung

darstelle.

Die Grundlage der in den Anspruch 1 aufgenommenen
Merkmale in den urspringlichen Anspriichen 3 und 5
geniigte nicht. Vielmehr sei die Beschreibung zur
Anspruchsauslegung heranzuziehen. Die Kombination der
urspringlichen Anspriiche 1, 3 und 5 stehe zwingend im
Zusammenhang mit den Ausfiithrungen auf Seite 5, Zeile
30, bis Seite 6, Zeile 6, der urspriinglich
eingereichten Anmeldungsunterlagen, wonach die
Walzvorrichtung in direktem Zusammenhang mit einer
hierfiir vorgesehenen Transportvorrichtung fir die
Tragerflachen stehe. Ebenso sei die Walzvorrichtung
untrennbar mit entsprechend angegebenen

Umdrehungsgeschwindigkeiten verkniupft.

Weiterhin sei die Beschreibung in den Absatzen [0009]
bis [0011], [0016] und [0023] der Streitpatentschrift
entgegen den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU
unzulédssig geandert worden (siehe Beschwerdebegriindung,
Punkt IV; Schriftsatz vom 10. Mai 2022, Punkt III).

Wie die Einsprechende zwar zunadchst zutreffend erkannte
(siehe Beschwerdebegriindung, Punkt IV.1), ist nach
gefestigter Rechtsprechung bei der Prifung der Frage,
ob der Gegenstand des Patents entgegen Artikel 100 c)
EPU iber den Inhalt der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgeht, auf den sogenannten "Goldstandard"
abzustellen. Demnach diirfen Anderungen nur im Rahmen
dessen erfolgen, was die Fachperson der Gesamtheit der
Unterlagen in ihrer urspringlich eingereichten Fassung
unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens,

objektiv und bezogen auf den Anmeldetag, unmittelbar
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und eindeutig entnehmen kann (siehe G 2/10; RdB, a.a.oO,
IT.E.1.3.1).

Die Kammer ist allerdings von der diesbeziiglichen
Argumentation der Einsprechenden nicht iberzeugt (siehe
Beschwerdebegrindung, Punkt IV.2; Schriftsatz wvom

10. Mai 2022, Punkt III), sondern schlieBt sich den
Feststellungen der angefochtenen Entscheidung unter

Punkt II.5.2 der Grinde an.

Der Gegenstand von Anspruch 1 in der erteilten Fassung
basiert unmittelbar und eindeutig auf der Kombination

der urspringlich eingereichten Anspriiche 1, 3 und 5.

Zudem ist entsprechend dem Vorbringen der
Patentinhaberin wahrend der mindlichen Verhandlung vor
der Kammer festzustellen, dass, wenn Anspruch 1 breit
auszulegen ist, wie von der Einsprechenden selbst zum
Einspruchsgrund mangelnder Ausfihrbarkeit vorgebracht
(siehe unter Punkt 2.3 oben), ein Heranziehen der
Beschreibung zur Anspruchsauslegung entbehrlich ware,

um zusatzliche Merkmale in den Anspruch hineinzulesen.

Die Absatze [0009] bis [0011] des Streitpatents
betreffen die Wirdigung des Standes der Technik und
wurden, wie auch die Absatze [0016] und [0023] des
Streitpatents, nicht in der Weise geadndert, dass der
Gegenstand des Streitpatents iber den Inhalt der
urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen

hinausgeht.

Der Einsprechenden gelingt es somit nicht, die
Unrichtigkeit der Feststellungen der angefochtenen
Entscheidung zum Einspruchsgrund nach Artikel 100 c)

EPU iUberzeugend darzulegen.
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Neuheit - Artikel 100 a) EPU

Die Einsprechende bemdngelte die Feststellung unter
Punkt II.6.1 der Grinde der angefochtenen Entscheidung,
dass die Merkmale [1.1], [1.3.2.2], [1.4.1] und [1.4.2]
von Anspruch 1 (Merkmalsgliederung gemaB Punkt II.3 der
angefochtenen Entscheidung), namlich

[1.1] Verfahren zur Erzeugung von Hochglanzoberfl&chen,
[1.3.2.2] eine in eine Umdrehungsrichtung umlaufende
Auftragswalze,

[1.4.1] eine entgegen der Umdrehungsrichtung der
Auftragswalze umlaufende

[1.4.2] Gléattwalze,

nicht aus Dokument D1 bekannt seien und der Gegenstand
von Anspruch 1 daher neu gegenuber der Offenbarung von

D1 sei (siehe Beschwerdebegriindung, Punkt VI.1).

Die Einsprechende argumentierte hinsichtlich Merkmal
[1.1], dass das Merkmal "Hochglanzoberfladche" ein rein
dsthetisches bzw. nichttechnisches Merkmal von Anspruch
1 bilde, wobei Neuheit nur auf technische Merkmale
gestitzt werden konne. Somit sei das Merkmal
"Hochglanzoberflache" bereits dann erfillt, wenn
beispielsweise eine irgendwie geartete Lackschicht als
Deckschicht auf ein Tragersubstrat aufgebracht werde,
ohne dass es weiterfilhrender Konkretisierungen in Bezug
auf einen bestimmten Glanz oder einer sonstigen

optischen Erscheinung bedlirfe.

Entgegen der Meinung der Einspruchsabteilung komme es
auf eine Erwahnung der Erzeugung einer
Hochglanzoberfldche in D1 nicht an. Da dem Merkmal der
Hochglanzoberflédche keine technische Bedeutung zukomme,
kénne dieses Merkmal keinen technisch relevanten
Unterschied begriinden. Zudem sei dieses Merkmal D1

objektiv entnehmbar. Zum einen liefere D1 durch das
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Polieren einen gewissen Hochglanz der Oberflache, so
dass dieses Merkmal auch in D1 zwingend realisiert sein
musse. Zum anderen komme es bei der Beurteilung der
Neuheit eines reinen Herstellungsverfahrens nur darauf
an, ob identische Schritte im Stand der Technik, wie
vorliegend in D1, realisiert seien. Identische
Verfahren und Verfahrensschritte miissten aber zwingend
auch zu identischen Verfahrensprodukten, vorliegend

Hochglanzoberflachen, fuhren.

Aufgrund der Unbestimmtheit des Merkmals Hochglanz sei
eine breite Auslegung dieses Merkmals anzusetzen, so
dass samtliche einen irgendwie gearteten Glanz
ausibende Deckschichten bzw. Lackdeckschichten
ebenfalls das Kriterium des Hochglanzes erftllten. Dass
nach D37 und in Absatz [0003] des Streitpatents
theoretische Mdglichkeiten zur Bestimmung einer
Hochglanzoberflache angegeben seien, schlieBe nicht
aus, dass weitere Hochglanzeigenschaften vorliegen
konnten, die auBerhalb des Spektrums gemal den
Varianten nach D37 sowie nach Absatz [0003] des
Streitpatents lagen. Insofern sei das Merkmal Hochglanz
als Relativangabe und letztlich als bloBe Glanzwirkung
nicht abgrenzungsfahige MaBgabe zu beurteilen, die dem
Gegenstand von Anspruch 1 keine Abgrenzung verleihen
kénne. Im Hinblick auf dieses Merkmal sei die
Offenbarung von D1 sehr wohl einschlagig, da als
Resultat ebenfalls eine mit einem gewissen Glanz

versehene Deckschicht vorliege.

Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden
nicht dberzeugt, sondern folgt der angefochtenen
Entscheidung (Punkt II.6.1, [1.1]) und der
Patentinhaberin (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkt 3,
Seite 11, dritter und vierter Absatz), dass die

Erzeugung einer Hochglanzoberflache ein technisches
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Merkmal des Gegenstands von Anspruch 1 ist. Denn wie
DIN 67530 nach D37 belegt, ist Hochglanz keine rein
dsthetisch bedingte GroBe, die im Wesentlichen
subjektiv zu beurteilen ware, sondern hat auch eine
technische Bedeutung und kann nach einer definierten
Norm gemessen werden (siehe D37, Punkt 3.1). Weiterhin
ist der technische Begriff Hochglanz entgegen der
Ansicht der Einsprechenden in Absatz [0003] des
Streitpatents definiert, wonach Ublicherweise als
Hochglanz ein Glanzgrad von 80-100 bei einem 60°
Messwinkel bezeichnet wird. Hierbei kann der Glanzgrad
mittels entsprechenden Glanzgradmessgeradaten bestimmt
werden, wobeili die Reflexion eines unter einem
definierten Messwinkel auftreffenden Lichtstrahls
ermittelt wird. Dass das Merkmal Hochglanzoberfl&dche
rein asthetische Wirkung habe, ist hingegen eine blofRe

Behauptung der Einsprechenden.

Der Gegenstand von Anspruch 1 bezieht sich entsprechend
seinem Wortlaut auf ein Verfahren zur Erzeugung von
Hochglanzoberfldchen. Damit ist das angegebene
Verwendungsmerkmal "zur Erzeugung von
Hochglanzoberfldchen" aber ein funktionelles
Verfahrensmerkmal, das die spezifische Verwendung des
Verfahrens definiert, und stellt eine technische
Beschrankung des Verfahrens dar, die dazu geeignet ist,
das beanspruchte Verfahren von einem bekannten zu
unterscheiden (vgl. RdB, a.a.0., I.C.5.2.5).

Dabei nimmt die allgemeine Lehre der Erzeugung eines
gewissen bzw. jedweden Glanzes das spezifischere
technische Merkmal der Erzeugung einer

Hochglanzoberfldche nicht vorweg.

Dokument D1 beschreibt ein Verfahren zum Dekorieren

eines Substrats unter Verwendung einer bedruckten
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thermoplastischen Klebefolie ohne Bezug zu
Hochglanzoberflachen. Dabei ist D1 weder explizit noch
zwingend zu entnehmen, dass das bekannte Verfahren die

Erzeugung von Hochglanzoberflachen impliziert.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich somit
von der Offenbarung von D1 zumindest dadurch, dass das
Verfahren zur Erzeugung von Hochglanzoberflachen
vorgesehen ist, so dass der Gegenstand von Anspruch 1

neu gegeniber der Offenbarung von D1 ist.

Der Vollstandigkeit halber merkt die Kammer an, dass
auch die Argumentation der Einsprechenden nicht
iberzeugt, dass D1 die Merkmale [1.3.2.2], [1.4.1] und
[1.4.2] von Anspruch 1 neuheitsschadlich vorwegnehme.
Denn D1 ist weder eine in eine Umdrehungsrichtung
umlaufende Auftragswalze noch eine entgegen der
Umdrehungsrichtung der Auftragswalze umlaufende
Glattwalze unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.
Entsprechend der Meinung der Patentinhaberin beschreibt
D1 die Schritte a) bis d) des beanspruchten Verfahrens
nicht (siehe Beschwerdeerwiderung, Punkt 4). Entgegen
der Ansicht der Einsprechenden liegen somit keine
identischen Verfahrensschritte in D1 und gemal dem

Gegenstand von Anspruch 1 vor.

Der Einsprechenden gelingt es daher nicht, die
Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur
Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 iberzeugend
darzulegen, so dass der Einspruchsgrund mangelnder

Neuheit nach Artikel 100 a) EPU nicht durchgreift.

Erfinderische Tdtigkeit - Artikel 100 a) EPU

Die Einsprechende wandte sich gegen die Feststellung

unter Punkt II.6.2 der Grinde der angefochtenen
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Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 1
ausgehend von D2 oder ausgehend von D3 als jeweiliger

nachstliegender Stand der Technik erfinderisch sei.

Ausgehend von D2

Die Einsprechende argumentierte, dass der Gegenstand

von Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit

beruhe

- ausgehend von D2 in Kombination mit dem allgemeinen
Fachwissen,

- ausgehend von D2 in Kombination mit der Lehre von
D10 oder D40, oder

- ausgehend von D2 in Kombination mit der Lehre von
D10 oder D40 und D3

(siehe Beschwerdebegrindung, Punkt VI.2, Ansatz 1;

Schriftsatz vom 10. Mai 2022, Punkt V.2.Db).

Die Einsprechende trug vor, dass das nichttechnische
Merkmal Hochglanz nicht zur technischen L&sung
beitragen kénne und daher auch im Rahmen der Erwagung
der Veranlassung auber Betracht zu bleiben hatte. Das
eine rein &asthetische Wirkung hervorrufende Merkmal
Hochglanz miisse somit nicht wortwdrtlich in D2
offenbart sein, damit D2 einen geeigneten

nachstliegenden Stand der Technik darstellen konne.

Dokument D2 bilde einen geeigneten nachstliegenden
Stand der Technik, wie auch auf Seite 11, zweiter und
dritter Absatz, der angefochtenen Entscheidung
angegeben, da D2 sich mit der Abscheidung von
Beschichtungen auf einem Substrat im gleichen Kontext
wie das Streitpatent befasse und dabei mit dem
Beschichtungsverfahren von D2 ein gewisser Glanzgrad
und somit ein Hochglanzeffekt im Sinne des

Streitpatents erreicht werden konne. Letztlich ziele D2
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auf die Herstellung von Hochglanzoberflachen ab, auch
wenn dort nicht ausdriicklich genannt, worauf es bei der
Beurteilung des objektiven Offenbarungsgehalts nicht
ankomme, da sich dies flir die Fachperson bei der
Lektire von D2 unmittelbar, direkt und unzweideutig

erschlieBe.

Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden
nicht idberzeugt, sondern folgt vielmehr der
Patentinhaberin, dass Dokument D2 nicht als
nachstliegender Stand der Technik anzusehen ist (siehe

Beschwerdeerwiderung, Punkte 5 und 5.1).

Wie oben unter den Punkten 4.3 und 4.4 dargelegt, ist
die Erzeugung einer Hochglanzoberfldche ein technisches
Merkmal des Gegenstands von Anspruch 1. Das Merkmal
"zur Erzeugung von Hochglanzoberfl&chen" von Anspruch 1
ist ein funktionelles Verfahrensmerkmal, das die
spezifische Verwendung des beanspruchten Verfahrens
definiert. Dieses Merkmal stellt eine technische
Beschrankung des Verfahrens dar, die dazu geeignet ist,
das beanspruchte Verfahren von dem bekannten Verfahren

zu unterscheiden.

Dokument D2 beschreibt ein Verfahren zum Lackieren oder
Bedrucken zumindest eines Teils einer Oberflédche eines
Gegenstands. Wie von der Patentinhaberin zutreffend
vorgetragen, 1ist der nach D2 dafur vorgesehene Lack,
insbesondere Klarlack, nicht zur Erzeugung einer
Hochglanzoberflache vorgesehen. Dass nach der Lehre von
D2 ein gewisser Glanzgrad oder irgendeine Form des
Glanzes D2 erreicht werden kdnne, lUberzeugt die Kammer
nicht, dass D2 das spezifischere Merkmal der Erzeugung
einer Hochglanzoberflache vorwegnehme (siehe unter
Punkt 4.4 oben). Das Erzeugung einer

Hochglanzoberfldche, wie nach dem beanspruchten



- 17 - T 1424/21

Verfahren verlangt, ist der Lehre von D2 als Ganzes

weder unmittelbar noch eindeutig entnehmbar.

Da D2 bereits kein Verfahren zur Erzeugung einer
Hochglanzoberfldche betrifft, kann keine der wvon der
Einsprechenden zur mangelnden erfinderischen Tatigkeit
geltend gemachten Kombination ausgehend von D2 in
naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1

fihren.

Ausgehend von D3

Die Einsprechende bestritt, dass der Gegenstand von

Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe

- ausgehend von D3 in Kombination mit dem allgemeinen
Fachwissen,

- ausgehend von D3 in Kombination mit der Lehre von
D10 oder D40, oder

- ausgehend von D3 in Kombination mit der Lehre von
D2

(siehe Beschwerdebegriindung, Punkt VI.2, Ansatz 2;

Schriftsatz vom 10. Mai 2022, Punkt V.2.c).

Laut der Einsprechenden offenbare D3 ein Verfahren zur
Erzeugung von Hochglanzoberfldchen, von dem sich der
Gegenstand von Anspruch 1 nur dadurch unterscheide,
dass eine Lackschicht mittels Curtain Coating

(Vorhangbeschichtung) aufgebracht werde.

Mit diesem Unterschied sei kein Effekt verbunden. Daher
seili die zu losende Aufgabe in der Bereitstellung einer
Alternative fir die Hochglanzfolie von D3 zu

betrachten.

Der Fachperson sei aus ihrem allgemeinen Fachwissen

bekannt, dass zum Auftrag groBer Lackmengen die
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Vorhangbeschichtung zielfiithrend sei, auch ganz speziell
dann, wenn eine Hochglanzwirkung angestrebt sei, wie
durch D10 oder D40 belegt.

Auf dieser Grundlage verbleibe die Frage, ob es eine
flir die Fachperson naheliegende MaBnahme darstelle,
anstelle der folienartigen Ausbildung im Sinne der
Verfahrensfithrung von D3 auch eine lackartige
Ausbildung als Alternative vorzunehmen. Hierzu liefere
das allgemeine Fachwissen oder aber D2 der Fachperson
eine konkrete Veranlassung, da D2 lehre, als
Alternative zu einem Folienauftrag einen Lackauftrag

auf eine geglattete Schmelzmasseschicht vorzunehmen.

In D3 werde bereits auf die Moglichkeit der
Flissigkeitsapplikation hingewiesen, wobei der Begriff
"folienartig" (siehe D3, Absatz [0022]) breit zu
verstehen sei und auch Fliissigkeitsfilme umfasse, wie
bei der Vorhangbeschichtung. Dies zeige, dass die
Fachperson entweder in D40, D10 oder D2 einen Hinweis
fande, die Vorhangbeschichtung als Alternative zu der
in Dokument D3 verwendeten laminierte Folie zu

verwenden.

Dass der mittels Curtain Coating aufgebrachte Lack auch
einer Aushartung unterworfen werde, sei ein immanent
bzw. implizit vorhandenes Merkmal, zumal die Dokumente
D2 und D10 UV-hartende Lacke erwahnten. Insofern sei
der Schritt d) von Anspruch 1 zwangslaufig bzw.
implizit dann erfillt, wenn der Lackauftrag vorgenommen
werde, was eine fir die Fachperson naheliegende

MaBnahme darstelle.

Die Kammer ist von der Argumentation der Einsprechenden
nicht dberzeugt. Vielmehr folgt die Kammer der

angefochtenen Entscheidung und dem Vortrag der
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Patentinhaberin, dass sich der Gegenstand von Anspruch
1 von der Offenbarung von D3 nicht nur durch den
Schritt c¢), sondern auch durch den Schritt d) wvon
Anspruch 1 unterscheidet, namlich

c) Aufbringen mindestens einer Lackschicht auf die
geglidttete Schmelzmassenschicht mittel Curtain-Coating-
Verfahren;

d) Aushdrten des aufgebrachten Schichtaufbaus

(siehe angefochtene Entscheidung, Punkt II1.6.2.3
"Merkmale [1.5], [1.5.1] und [1l.6]1";

Beschwerdeerwiderung, Punkt 5.3).

Entgegen der Ansicht der Einsprechenden wird in D3,
insbesondere durch die Verwendung des Begriffs
"folienartig", nicht auf eine Moglichkeit der
Flissigkeitsapplikation hingewiesen. Daher hat die
Fachperson keinen Anreiz, den Laminierschritt in D3
durch einen Flissigauftragsschritt mit Hilfe des
Curtain Coatings zur Erzeugung einer

Hochglanzoberflache zu ersetzen.

Dokument D2 bezieht sich auf die Haftung von
Lackschichten auf Schmelzmassen als Haftvermittler,
jedoch nicht auf deren Eigenschaften als
Hochglanzoberfldchen sowie der Moglichkeit diese mit

dem Curtain-Coating Verfahren aufzubringen.

Dokument D10 beschreibt UV-hartende Beschichtungen fir
Holzapplikationen. Aus D10 geht im Zusammenhang mit
Hochglanzbeschichtung hervor, dass Curtain Coating
geeignet, hohere Auftragsmengen aufzubringen. Mit den
vorbereitenden Schritten zur Erzeugung von
Hochglanzoberfldachen befasst sich D10 nicht, sondern
lediglich mit dem letzten Schritt (Finish).
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Dokument D40 beschreibt Curtain Coating mit bestimmten
Auftragsmengen. D40 nimmt weder Bezug auf
Hochglanzoberfldchen, noch auf das Aufbringen einer

Lackschicht auf eine Schmelzmasseschicht.

Somit findet die Fachperson weder in D40, D10 noch D2
einen Hinweis, die Lackschicht mittels
Vorhangbeschichtung als Alternative zu der in Dokument
D3 verwendeten laminierte Folie vorzusehen und den
Laminierschritt nach D3 durch einen
Flissigauftragsschritt mit Hilfe des Curtain Coatings

zur Erzeugung einer Hochglanzoberflache zu ersetzen.

Weder der Lehre von D2, D10 oder D40 noch dem
allgemeinen Fachwissen ist ein Hinweis auf den
unterscheidenden Schritt c¢) im Verfahren zur Erzeugung

einer Hochglanzflache zu entnehmen.

Da Schritt d) wvon Anspruch 1 ein Aushdrten des nach den
Schritten a), b) und c) aufgebrachten Schichtaufbaus
betrifft, wobei Schritt c¢) nach der Lehre von D2, D10,
D40 oder dem allgemeinen Fachwissen bereits nicht
angeregt ist, geht Schritt d) zwangslaufig ebenso aus
keiner der Lehren von D2, D10, D40 oder dem allgemeinen

Fachwissen hervor.

Ausgehend von D3 als nadchstliegender Stand der Technik
kann daher eine Kombination der Lehre von D2 oder des

allgemeinen Fachwissens, wie durch D10 und D40 belegt,
nicht in naheliegender Weise zum beanspruchten

Gegenstand fiuhren.

Die Argumentation der Einsprechenden beruht aus Sicht
der Kammer hingegen auf einer rickschauenden
Betrachtungsweise bei der Beurteilung der

erfinderischen Tatigkeit.
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.3 Der Einsprechenden gelingt es daher nicht, die
Unrichtigkeit der angefochtenen Entscheidung zur

erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands von Anspruch 1

Uberzeugend darzulegen, so dass der Einspruchsgrund
mangelnder erfinderischer Tatigkeit nach Artikel 100 a)

EPU nicht durchgreift.

6. Die Einsprechende hat somit die Unrichtigkeit der

angefochtenen Entscheidung nicht in Uberzeugender Weise

dargelegt, so dass im Ergebnis der Aufrechterhaltung

des Patents in erteilter Fassung kein Einspruchsgrund

nach Artikel 100 EPU entgegensteht.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
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