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Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

1. Eine Beschwerde, deren Hauptantrag den Bestimmungen des EPU
geniigt, ist zuldssig. Das EPU (Regel 65) sieht eine
teilweise Unzuldssigkeit im Umfang einzelner Hilfsantrége
nicht vor (Punkt 1).

2. Gemaf Artikel 54 (2) EPU bildet alles den Stand der
Technik, was der Offentlichkeit vor dem Anmeldetag
zugdnglich gemacht wurde. Fiir die Neuheitsprifung ist daher
eine Entgegenhaltung unabhdngig von ihrem Alter und von
ihrer Patentklassifikation zu bericksichtigen
(Punkt 4.2.1).

3. Hilfsantrdge, die sprachlich nicht konkretisiert wurden,
sind im Sinne von Regel 64 b) EPU nicht zuldssig, weil sie
den Umfang nicht angeben, in dem die Anderung/Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung beantragt wird (Punkt 5.4);
dasselbe trifft auf Hilfsantrdge zu, die nicht begrindet
(substantiiert) wurden im Sinne von Artikel 108, Satz 2
(Punkt 5.5).
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Sachverhalt und Antrage

i Die Erteilung des Europdischen Patents Nr. 0 428 851 der
SARNA PATENT- UND LIZENZ-AG, angemeldet am
1. Oktober 1990 unter Beanspruchung einer CH Prioritéit
vom 2. Oktober 1989, wurde am 18. August 1993

bekanntgemacht.

i i Gegen das Patent wurde gestlitzt auf die Bestimmungen des
Artikels 100 a) und c) EPU von folgenden Parteien

Einspruch erhoben:

Einsprechende I: Van Besouw Kunststoffen B. V.
am 12. April 1994,

Einsprechende II: BASF AG (Ubertragungsantrag auf
ELENAC GmbH) ,

am 7. Mai 1994,

Einsprechende III: HUBER & SUHNER AG,
am 10. Mai 1994,

Einsprechende IV: BRAAS GmbH,
am 13. Mai 1994,

Einsprechende V: Forbo-Stamoid AG,
am 17. Mai 1994,

Einsprechende VI: Hlls Troisdorf Aktiengesellschaft,
am 17. Mai 1994,

Einsprechende VII: Mehler Technische Textilien GmbH
am 18. Mai 1994 und

Einsprechende VIII: SOLVAY (Société Anonyme)
am 18. Mai 1994,

2032.D s o wil sa
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und der Widerruf des Patents in seinem gesamten Umfang

beantragt.

Mit ihrer Entscheidung vom 28. Februar 1996 widerrief

die Einspruchsabteilung das Patent.

Die dieser Entscheidung zugrundeliegenden unabhédngigen
Anspriiche 1, 10, 11 und 12 des Patents in der erteilten
Fassung lauten:

"1. Kunststoffdichtungsbahnen, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Oberschicht und eine Unterschicht ein
dazwischen liegendes Trigermaterial derart durchdringen,
dass sie miteinander verschweisst sind; und dass die
Oberschicht und die Unterschicht aufgebaut sind auf der
Basis wenigstens eines Copolymeren A, welches aufgebaut
ist aus dem Monomeren Ethylen und einem Comonomeren,
ausgewdhlt aus der Gruppe, bestehend aus Vinylestern
einer C,-bis C;-Alkancarbonsdure und C,;-bis C,-Alkylestern

der Acrylsaure."

"10. Verfahren zur Herstellung von Kunststoffdichtungs-
bahnen nach einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass man in einem ersten Schritt die
jeweils bendtigten Rezeptur-Komponenten fiir die erste
Schicht in einem ersten Extruder plastifiziert und
homogen mischt und iiber eine Breitschlitzdiise
extrudiert, dann mit der so erhaltenen ersten
bahnfdrmigen Masse in einem ersten Spalt zwischen zwei
Walzen unter Einwirkung von Druck das einlaufende
Trigermaterial von einer Seite her durchdringt, und
danach im gleichen Arbeitsgang on-line in einem zweiten
Schritt die jeweils bendtigten Rezeptur-Komponenten fir
die zweite Schicht in einem zweiten Extruder
plastifiziert und homogen mischt und Utber eine
Breitschlitzdiise extrudiert, dann mit der so erhaltenen
zweiten bahnfdérmigen Masse in einem zweiten Spalt

zwischen zwei Walzen unter Einwirkung von Druck die aus
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dem ersten Schritt erhaltene, einlaufende Bahn von der
anderen Seite her verschweisst; und gegebenenfalls die
so erhaltene Kunststoffdichtungsbahn kiihlt, und/oder
pragt, und/oder kaschiert, und/oder schneidet, und/oder

wickelt."

"11. Verfahren zur Herstellung von Kunststoffdichtungs-
bahnen nach einem der Anspriche 1 bis 9, dadurch
gekennzeichnet, dass man in einem ersten Arbeitsgang die
jeweils bendtigten Rezeptur-Komponenten fiir die erste
Schicht in einem Extruder plastifiziert und homogen
mischt und iiber eine Breitschlitzdiise extrudiert, dann
mit der so erhaltenen ersten bahnfdrmigen Masse in einem
Spalt zwischen zwei Walzen unter Einwirkung von Druck
das einlaufende Trigermaterial von einer Seite her
durchdringt und das so erhaltene Produkt kiihlt und
aufwickelt, und danach in einem zweiten Arbeitsgang
off-line die jeweils bendtigten Rezeptur-Komponenten fir
die zweite Schicht in einem Extruder plastifiziert und
homogen mischt und iliber eine Breitschlitzdiise
extrudiert, dann mit der so erhaltenen zweiten
bahnférmigen Masse in einem Spalt zwischen zwei Walzen
unter Einwirkung von Druck die aus dem ersten
Arbeitsgang erhaltene, einlaufende Bahn von der anderen
Seite her verschweisst; und gegebenenfalls die so
erhaltene Kunststoffdichtungsbahn kiihlt, und/oder préagt,
und/oder kaschiert, und/oder schneidet, und/oder

wickelt. "

"12. Verwendung von Kunststoffdichtungsbahnen nach einem
der Anspriiche 1 bis 9 zur Abdichtung von Bauwerkermn,
insbesondere von Hoch-, Tief- und Ingenieurbauten,
vorzugsweise als Dachabdichtung von Flachddchern und
Steildichern, welche ganz oder teilweise bewittert sind,
oder als Abdichtung gegen driickendes oder
nichtdriickendes Wasser, welche nicht der Bewitterung
ausgesetzt ist, wie z.B. beim Umkehrdach oder beim

humusierten oder begeh- und befahrbaren Flachdach, oder
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als Abdichtung auf Briicken, Galerien, Unterfihrung, oder
als Abdichtung im Tunnelbau oder als Abdichtung im
Dammbau . "

Die genannte Entscheidung der Einspruchsabteilung
stellte fest, daR die beanspruchte Erfindung zwar fir
eine Ausfiihrung durch den Fachmann ausreichend offenbart
sei, dafR der Gegenstand des Anspruchs 1 aber gegeniliber

den in der Entgegenhaltung

D30: US-A-3 616 130

offenbarten 5-schichtigen Materialien nicht neu sei.

Dies folgere daraus, daf® (i) Anspruch 1 des
Streitpatents nicht auf Kunststoffdichtungsbahnen mit
nur drei Lagen beschriénkt sei, daR (ii) die in D30
offenbarte Verbindung der die textile Zwischenlage
einschliefRenden Schichten dem patentgem&ff geforderten
Verschweiffen gleichkomme, und daR (iii) das Material der
gemdf D30 als Ober- und Unterschicht fungierenden
Innenlagen aus Copolymeren bestehen kénne, die der
Definition des Anspruchs 1 des Streitpatents geniligten,
ndmlich aus Copolymeren des Ethylens mit Vinylacetat (im
folgenden "EVA"), bzw. aus Methylacrylat, Ethylacrylat
oder Butylacrylat.

Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin
(Beschwerdefiihrerin) unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwerdegebithr am 26. April 1996 Beschwerde eingelegt
und am 28. Juni 1996 die Beschwerdebegriindung

nachgereicht.

Zusammen mit der Beschwerdeschrift hat die
Beschwerdefiihrerin die Grundlage von 10 Hilfsantrdgen
angegeben, ohne sie formell einzureichen, wobei manche

dieser "Hilfsantrdge" mehrere Varianten umfafiten.
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Weitere die Sache betreffende Schriftsidtze der

Beschwerdefiihrerin datieren vom 17. Juni 1997 und vom
4. Februar 1998.

Die Ausfiihrungen der Beschwerdefiihrerin kénnen wie folgt

zusammengefaftt werden:

i)

ii)

ii-a)

ii-aa)

Die am 26. Oktober 1971 publizierte
Entgegenhaltung D30 kbnne wegen ihres Alters auf
dem vorliegenden, wirtschaftlich bedeutenden und
stark bearbeiteten Fachgebiet grunds&dtzlich nicht
als relevanter Stand der Technik angesehen

werden.

Selbst wenn man D30 aber beriicksichtige,
unterschieden sich die darin offenbarten Laminate
von den Produkten gemidfs dem Streitpatent in

folgenden Aspekten:

Sie seien Kunststoffdichtungsbahnen fiir die
Langzeitverwendung im Sinne des im Streitpatent

angegebenen Standes der Technik:

D49: Schweizer Baudokumentation L n6 01234,
Mdrz 1989

und

D50: Schweizer Baublatt Nr. 45, 5. Juni 1979,

Kunststoffe im Bau Nr. 86,

und nicht Folien flir tempordre Anwendungen.

Dieser Umstand driicke sich inter alia aus

in der grofderen Dicke von 0,8 bis 4 mm der

patentgemdfien Produkte, gegeniber von nur etwa

0,1 mm gemdfs D30 und
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in der von D30 verschiedenen Internationalen

Patentklassifikation des Streitpatents.

Die Produkte gemdR dem Streitpatent zeigten eine
vollstidndige Verschweifung der das textile
Tradgermaterial einschlieffenden Ober- und
Unterschicht, ohne Lufteinschliisse und Poren, wie
sie bei dem gemdfl D30 verwendeten Laminier-
verfahren, das von vorfabrizierten Lagen ausgehe,

unvermeidlich seien.

GemiR dem Streitpatent wiesen die Produkte nur
jeweils einlagige Ober- und Unterschichten auf,
gegeniiber den zweilagigen, coextrudierten Lagen
gemdfR D30, und die Produkte des Streitpatents
kénnten - wegen der fiir die vollsté&dndige
Verschweiffung notwendigen Herstellung durch
Extrusionsbeschichtung - auch keine zweilagige
Struktur besitzen; eine solche wiirde ndmlich im

Zuge des patentgemidfien Verfahrens zerstort.

Die angefochtene Entscheidung beruhe auf
wesentlichen Verfahrensmingeln, die die
Riickzahlung der Beschwerdegebiihr rechtfertigten,

weil die Einspruchsabteilung

die technische Bedeutung des Begriffs "Kunst-
stoffdichtungsbahn" nicht geniigend abgeklart
habe, und

keine miindliche Verhandlung durchgefiihrt hdtte,
wozu sie trotz fehlenden Antrags der
Patentinhaberin wegen der entsprechenden Antrége
von sieben der acht Einsprechenden verpflichtet

gewesen ware.

Die Beschwerdegegnerinnen &uferten sich in Schriftsétzen

datiert am:
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16. Oktober 1996 (Einsprechende I = Beschwerde-
gegnerin I),
7. November 1996 (Einsprechende II = Beschwerde-
gegnerin II),

17. Januar 1997 (Einsprechende III Beschwerde-

gegnerin III),

20. September 1996 und 12. November 1997
(Einsprechende V = Beschwerdegegnerin V) und
17. September 1996 (Einsprechende VIII =

Beschwerdegegnerin VIII).

VIII. In ihren schriftlichen Vorbringen machten die
Beschwerdegegnerinnen im wesentlichen folgende

Ausfihrungen:

i) Die Beschwerde sei gemdff Regel 65 (1) EPU im
Umfang der Hilfsantrdge unzuldssig, weil diese
unklar seien beziiglich des Ausmafes der jeweils
begehrten Anderung der angefochtenen Entscheidung
(Regel 64 b) EPU) und weil sie nicht fristgerecht
begriindet wurden (Artikel 108 EPU) (Schriftsatz

der Beschwerdegegnerin III vom 17. Januar 1997).

Auch stelle die extrem hohe Anzahl (mehrere
hundert) an von den Hilfsantridgen umfaften

Anspruchsvarianten einen Rechtmiffbrauch dar.

ii) Der Gegenstand des Streitpatents sei im Umfang
des Hauptantrags nicht neu gegeniiber D30, da
diese Entgegenhaltung alle Merkmale von dessen
Anspruch 1 offenbare. Insbesondere sei die
Zweilagigkeit der Ober- und Unterschichten gemifl
D30 kein Unterscheidungskriterium, weil die
Produkte gemdff Anspruch 1 des Streitpatents, wie
darin sogar explizit festgestellt, nicht auf
einlagige Ober- und Unterschichten eingeschrénkt

seien.

2032.D I A
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iii-a)

iii-b)

iii-c)

iii-d)
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Angesichts dieser strukturellen Identitdt konne

der patentgemifen Bezeichnung "Kunststoff-

dichtungsbahn",

der angeblichen anderen Verwendung der Laminate

gemifs D30 filir tempordre Abdeckungen,

der gemidfs D30 geringeren Dicke der Laminate und

der unterschiedlichen Internationalen

Patentklassifikation

keine Unterscheidungskraft zugebilligt werden, und zwar

selbst dann nicht, wenn die jeweilige Interpretation

dieser Aspekte durch die Beschwerdefiihrerin richtig

wire, was bestritten wird.

iv)

V)

vi)

Der Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags verletze
Artikel 123 (2) EPU, weil das Voranstellen der
Qualifizierung "vollstdndig" vor das Verb
"durchdringen" in dieser Allgemeinheit durch die

urspriingliche Offenbarung nicht gedeckt sei.

Im iibrigen sei die vorgenannte Anderung unklar
und driicke insbesondere nicht die von der
Beschwerdefiihrerin behauptete véllige Abwesenheit

von Lufteinschliissen aus.

Ein mdglichst vollstindiges Durchdringen der
Zwischenrdume der textilen Trdgerlage eines
solchen Laminats sei auferdem wegen der
notwendigen mechanischen Widerstandfiahigkeit ein
selbstverstindliches und daher naheliegendes
Unterfangen; gemdfs D30 werde dies bei der
Laminierung eines textilen Trdgermaterials mit
einer vorgefertigten Polymerlage durch die Wahl

entsprechend niedrigschmelzender Polymere
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erreicht; D30 offenbare aber auch eine

Herstellung durch Extrudieren.

Das Vorsehen einer Materialvorlage bei der
Extrusionsbeschichtung, wie sie in den ge&dnderten
Ansprichen 10 und 11 des 5. Hilfsantrags
vorgesehen sei, stelle ebenfalls keine
erfinderische MaRnahme dar, weil dies eine bei
der Kalanderbeschichtung iibliche Maffnahme sei
(Eidesstattliche Erkl&rung der Beschwerde-

gegnerin V vom 6. November 1997).

AuBerdem seien filir die Vollstédndigkeit des
Durchdringens des Trdgermaterials das
Schmelzverhalten des fiir die Ober- und
Unterschicht verwendeten Materials, die
Walzentemperatur und der Druck im Walzenspalt mit

ausschlaggebend.

Die Beschwerdegegnerin VIII unterstiitzte Ihr
Vorbringen durch einen Hinweis auf alle vor der
ersten Instanz genannten Entgegenhaltungen D1 bis
D47 (Schriftsatz datiert 17. September 1996,
Punkt 6).

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und das Aufrechterhalten des

Streitpatents aufgrund folgender Antréige:

i)

ii)

Hauptantrag: Aufrechterhaltung in der erteilten

Fassung,

1. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung auf der Basis
des durch die folgend fett gedruckte Einfiligung
gednderten Anspruchs 1

“... dazwischen liegendes Tr&dgermaterial derart
vollstédndig durchdringen, dass ...", und der

erteilten Anspriiche 2 bis 12,
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iv)

V)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)
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2. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung auf der Basis
einer Kombination der erteilten Anspriiche 1 und 2

sowie der erteilten Anspriiche 3 bis 12,

3. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung auf der Basis

einer Kombination des 1. und 2. Hilfsantrags,

4. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung auf der Basis
einer Kombination des Anspruchs 1 des Haupt-
antrags oder des 1. Hilfsantrags, jeweils mit
einem oder mehreren der erteilten Anspriiche 3 bis

9, sowie der erteilten Anspriiche 10 bis 12,

5. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung auf der Basis
der erteilten Anspriiche 1 bis 9 und 12 sowie der
Anspriiche 10 und 11, beide gleichlautend mit der
im folgenden fett gedruckten Passage erganzt

Walzen unter Materialvorlage und unter

Einwirkung von Druck ...",

6. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung wie gemdf
5. Hilfsantrag, aber verbunden mit einem

Anspruch 1 gemif einem der Hilfsantrédge 1 bis 4,

7. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung auf der Basis
der um die Merkmale des erteilten Anspruchs 1
erginzten erteilten Verfahrensanspriiche 10 und
11, des Verwendungsanspruchs 12 sowie der zu
abhingigen Verfahrensanspriichen umformulierten

erteilten Anspriiche 2 bis 9,

8. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung analog
7. Hilfsantrag, aber gedndert gemdft einem der

Hilfsantridge 1 bis 6,

9. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung auf der Basis
des um die Merkmale des erteilten Anspruchs 1

ergdnzten erteilten Verwendungsanspruchs 12,



xi)

x1ii)

xiii)

- 11 - T 0382/96

gegebenenfalls kombiniert mit Merkmalen der
erteilten Anspriiche 10 und 11, sowie der zu
abhédngigen Verwendungsanspriichen umformulierten
Anspriche 2 bis 9,

10. Hilfsantrag: Aufrechterhaltung analog
9. Hilfsantrag, gedndert gemif einem der

Hilfsantrdge 1 bis 6.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte weiters:

die Rlckerstattung der Beschwerdegebiihr und

mit ihrem Schriftsatz vom 24. Mai 1999 eine
Entscheidung nach Aktenlage (unter Zuriickziehung
ihres vorherigen Antrags auf Anberaumung einer
miindlichen Verhandlung fir den Fall, daf dem

Hauptantrag nicht entsprochen werde).

X. Die Beschwerdegegnerinnen beantragten:

i)

ii)

iii)

iv)

2032.C

die Zuriickweisung der Beschwerde im Umfang der

Hilfsantrdge als unzulédssig,

die Zurilickweisung der Beschwerde als unbegriindet,

die Einfihrung aller oder einzelner der vor der
ersten Instanz genannten Entgegenhaltungen in das

Beschwerdeverfahren,

hilfsweise die Durchfiihrung einer miindlichen
Verhandlung (Beschwerdegegnerinnen II, III, V,
VIII).
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Entscheidungsgriinde

2032.D

Zuldssigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde ist zulédssig, da sie alle in Regel 65 (1)
EPJ genannten Kriterien erfillt. Insbesondere kann
beziiglich des Hauptantrags (Aufrechterhaltung in der
erteilten Fassung) kein Zweifel iber den Umfang
bestehen, in dem die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung begehrt wird (Regel 64 Db) EPU) .

Der Antrag der Beschwerdegegnerin III die Beschwerde im
Umfang der Hilfsantrédge als unzulidssig zuriickzuweisen
(Schriftsatz vom 17. Januar 1997, Punkt 1, Unterpunkt 3
und Punkt 2.1, Unterpunkte a) und b)), findet keine
Stiitze im EPU, demzufolge eine Beschwerde nur als Ganzes

beurteilt werden kann.

Artikel 113 EPU

Die Beschwerdefiihrerin hat mit ihrem Schriftsatz vom
24. Mai 1999 unter Verzicht auf ihre Teilnahme an der
vorgesehenen miindlichen Verhandlung eine Entscheidung

nach Aktenlage beantragt.

Da die Beschwerde mit dieser Entscheidung zuriickgewiesen
wird, bestand kein Bedarf zur Durchfihrung einer, auch
von einigen Beschwerdegegnerinnen hilfsweise beantragten

miindlichen Verhandlung.
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Hauptantrag
3. Stand der Technik
3.1 Entgegenhaltung D30
Diese Entgegenhaltung offenbart gemédfs Anspruch 1 ein
Kunststoff-Laminat bestehend aus
a) einer ersten Lage ("lamina") eines vorgeformten
Kunststoffmaterials mit einer AufRenschicht aus einer
ersten thermoplastischen Masse und einer Innenschicht
aus einer zweiten thermoplastischen Masse, wobei
letztere eine Verschweiffl-Temperatur ("sealing
temperature") hat, die 30°F unter der der AuRen-
schicht liegt, und ausgewdhlt ist aus der Gruppe EVA,
Copolymere des Ethylens mit Acrylsdure/Methacrylsdure
und Estern von Acryl/Methacrylsédure,
b) einem an der Innenschicht der ersten Lage
angebrachten Fasergewebe und
¢c) eilner zweiten Lage, die denselben Aufbau wie die
erste Lage aufweist, deren Innenschicht ebenso wie
die Innenschicht der ersten Lage am Fasergewebe
angebracht ist und die in den Zwischenrdumen des
Fasergewebes mit der Innenschicht der ersten Lage
verbunden ist ("bonded to").
Die Herstellung des Kunststoff-Laminats erfolgt auf
einem Kalander durch gleichzeitiges Aufkaschieren der
durch Coextrusion vorgefertigten ersten und zweiten
Lagen auf das Fasergewebe {(cf. Spalte 2, Zeilen 71 bis
75; Spalte 5, Zeilen 23 bis 60; Fig. 1l). Dabei wird eine
so hohe Haftfestigkeit der Lagen erreicht, dafl es vor
ihrer Trennung zum Rif innerhalb der Lagen kommt
(Spalte 7, Zeile 74 bis Spalte 8, Zeile 5).
2032.D aiftasa
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Gemifs dem einzigen Ausfiihrungsbeispiel bestehen die
coextrudierten Lagen jeweils aus einer 1,5 mil dicken
PolyethylenauRenschicht und einer 0,5 mil dicken EVA-
Innenschicht (Spalte 6, Zeile 70 bis Spalte 7, Zeile 2).

Durch die Wahl eines Materials mit geringerer
VerschweiRtemperatur fiir die Innenschicht wird eine
Beschidigung des hitzeempfindlichen Kunststoff-Laminats
bei seiner Herstellung verhindert (Spalte 2, Zeilen 1
bis 7; Spalte 8, Zeilen 6 bis 11).

Verwendet werden die Kunststoff-Laminaten gemdfs den
Aussagen in D30 zum Stand der Technik als Abdeckungen
fiir Glashduser, Scheunen, nicht-permanente Gebdude sowie
auch als Witterungsschutz von grofen Gebduden wéhrend
ihres Baus und von im Freien gelagerten Gitern

(Spalte 1, Zeilen 16 bis 23).

Entgegenhaltung D49

Auf Seite 1, Kapitel "Einleitung" referiert dieses
Dokument die Definition des Begriffs "Kunststoff-
dichtungsbahn" gemdf Norm SIA 280, Art. 1.1 (Ausgabe
1983) wie folgt:

vKunststoffdichtungsbahnen sind fabrikmidssig
hergestellte flexible Bahnen, in Rollenform geliefert
oder zu Planen in der Fabrik vorkonfektioniert. Sie

dienen zur Abdichtung von Bauwerken.'

Anschlieffend stellt D49 fest, daR der "Begriff Folie, in
der Norm zwar als Oberbegriff fiir weiche, elastische
Materialien verwendet, ... im Zusammenhang mit
Abdichtungen nicht mehr angewendet werden [soll], da er
in der Praxis mehrheitlich fiir diinnes Material wie Bau-

und Schutzfolien gebraucht wird."
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3.3 Entgegenhaltung D50

Auch diese Entgegenhaltung weist in der "Einleitung" auf
die Norm SIA 280 hin und stellt im vorangestellten
Vorwort fest: "Mit Folien werden nur noch sehr diinne,
fldchenhafte Kunststoffprodukte bezeichnet, z. B. die
Baufolien." (Seite 40)

4 . Neuheit

4.1 D30 offenbart Kunststoffdichtungsbahnen, die alle
Merkmale des Anspruchs 1 aufweisen. Die Kammer kommt
daher in Ubereinstimmung mit der ersten Instanz zum
Schluf, daR dessen Gegenstand gegeniiber dieser

Entgegenhaltung nicht neu ist.

Aufler Streit steht bei der Beurteilung der Neuheit die
Offenbarung folgender Merkmale des Anspruchs 1 in der
Entgegenhaltung D30:

- Schichtkoérper mit einer Oberschicht und einer
Unterschicht, die ein dazwischen liegendes

Tragermaterial durchdringen,

- Oberschicht und Unterschicht sind aufgebaut auf der
Basis von EVA oder Copolymeren des Ethylens mit
Acrylsdure/Methacrylsidure bzw. Estern von
Acryl/Methacrylsdure; d. h. Oberschicht und
Unterschicht bestehen gemdfl D30, wie gemifR
vorliegendem Anspruch 1, aus einem Copolymer von
Ethylen mit Vinylestern einer C,-bis C;-Alkan-
carbonsdure oder mit C;-bis C,-Alkylestern der

Acrylsédure.

4.2 Die von der Beschwerdefiihrerin gegen die angefochtene

Entscheidung bezliglich der strittigen Merkmale

2032.D NS S
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vorgebrachten Argumente kénnen aus folgenden Griinden

nicht iberzeugen:

GemafR Artikel 54 (2) EPU bildet alles den Stand der
Technik bildet, was der Offentlichkeit vor dem
Anmeldetag zugdnglich gemacht wurde. D30 ist daher
unabhdngig von seinem Alter und von seiner
Patentklassifikation fiir die Neuheitspriifung zu

beriicksichtigen.

Die Behauptung der Beschwerdefiihrerin, die in D30
offenbarten Laminate fielen nicht unter die Bedeutung
des Begriffs "Kunststoffdichtungsbahnen", ist durch den
Wortlaut des Anspruchs 1, auch wenn er im Lichte der
Beschreibung (Artikel 69 EPU) ausgelegt wird, nicht
gedeckt.

(1) Zunidchst kann aus dem bloffen Hinweis (ohne
konkrete logische Verkniipfung mit dem Gegenstand
des Anspruchs 1) auf eine "Ubersicht iiber
Kunststoffdichtungsbahnen" in den Dokumenten D49
und D50 auf Seite 2, Zeilen 5 bis 7 des
Streitpatents eine den Begriff "Kunststoff-
dichtungsbahnen" einschridnkende Bedeutung nicht

abgeleitet werden.

(ii) Dariiber hinaus kommt, selbst wenn man D49 und D50
berilicksichtigt, der funktionellen Definition "zur
Abdichtung von Bauwerken" (cf. Punkt 3.2 supra),
die in der in diesen Entgegenhaltungen zitierten
Norm SIA 280 enthalten ist, keine strukturell
einschrankende Bedeutung zu. Diese Funktion kann
nicht nur permanent, sondern auch temporéar
erfiillt werden, wobei es zweifelsohne in der
Praxis auch einen Ubergangsbereich gibt, so daf
D49 und D50 keine Handhabe zur strukturellen
Unterscheidung zwischen permanenten und

tempordren Dichtungsbahnen geben. Die
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Langzeittauglichkeit einer Dichtungsbahn
orientiert sich nach Meinung der Kammer vielmehr
insbesondere an der Langzeittauglichkeit der

eingesetzten Materialien.

Weiters kann auch der Parameter "Dicke" nicht zur
unterscheidenden Definition des Begriffs
“Kunststoffdichtungsbahn" herangezogen werden, da
einerseits die in Anspruch 1 beschriebenen
Kunststoffdichtungsbahnen hinsichtlich der Dicke
gar nicht definiert sind und anderseits D30 keine
dickenmdffige Beschrédnkung enthidlt, die eine
Uberschneidung mit einer Kunststoffdichtungsbahn

gemdfs Streitpatent ausschliefen wiirde.

Das auf Seite 2, Zeilen 18 bis 22 der
Beschreibung des Streitpatents angegebene
Dickeintervall von 0,8 mm bis 4 mm kann ndmlich
zur zusdtzlichen Definition des Gegenstandes von
Anspruch 1 nicht herangezogen werden, weil es nur
eine bevorzugte Ausfiihrungsform betrifft
("insbesondere"), und ebensowenig kann der sich
aus dem einzigen Beispiel von D30 errechnende
Dickenwert von ca. 0,1 mm als obere Dickengrenze
flir die in dieser Entgegenhaltung offenbarten
Laminate interpretiert werden (Spalte 6, Zeile 72
bis Spalte 7, Zeile 2: 2 mil dicke coextrudierte
Lage mit 1,5 mil Aufenschicht und 0,5 mil
Innenschicht; ergibt Gesamtdicke von 2 x 2 =

4 mil [ x 0,0254] = 0,1 mm). Die Offenbarung von
D30 schlief3t vielmehr auch dickere Laminate nicht

aus.

Dafir daf? der Parameter "Dicke" nicht zur
Unterscheidung der Kunststoffdichtungsbahnen
gemdfs Anspruch 1 von den Laminaten gemdf D30
geeignet ist, sprechen auch zwei weitere

Tatsachen, die zeigen, dafR die im Streitpatent
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(Seite 2, Zeilen 18 bis 22) angegebene Dicken-
untergrenze von 0,8 mm keine den Begriff
"Kunststoffdichtungsbahn" dickenmdfig nach unten

limitierende Groéfle ist:

Einerseits ist namlich in D49, Seite 2, erster
Absatz unter dem Titel "Kalandrieren" angegeben,
dafR Dichtungsbahnen mit einer Dicke wvon uber
0,8 mm aus mehreren Schichten laminiert werden
missen, woraus geschlossen werden mufd, daf der
Begriff "Kunststoffdichtungsbahn" auch Dicken
unter 0,8 mm umfaRt, und anderseits offenbart die
DE-A-2 609 128 (D5) (cf. folgender Punkt 8.2) fir
verstdrkte, als Dachdeckmaterial geeignete
"Membranen" eine Dickenuntergrenze von (nur)
0,25 mm, also einen Wert, der gréfRenordnungsmiflig
im Bereich der in D30 beispielhaft offenbarten

Laminatdicke von 0,1 mm liegt.

Auch aus dem Merkmal des Anspruchs 1 "dass eine
Oberschicht und eine Unterschicht ein dazwischen
liegendes Trigermaterial derart durchdringen, dass sie
miteinander verschweisst sind" kann ein Unterschied zu

den Laminaten gemdfs D30 nicht abgeleitet werden.

Diese Definition drickt nur aus, daff - durch das
Triagermaterial hindurch - die Ober- und Unterschicht
durch Verbindung der sie bildenden Materialien fest
verbunden sind. Es ist evident, daf dies nur die Folge
einer entsprechenden Druck- und Temperaturbehandlung
sein kann, deren verfahrensmdffige Realisierung filir den
Gegenstand des vorliegende Produktanspruchs aber ohne
Bedeutung ist.

Wenn in Spalte 8, Zeilen 2 bis 5 von D30 festgestellt
wird: "Die Schélfestigkeiten des Laminats der
gegenwdrtigen Erfindung sind so hoch, daf® sie nicht

gemessen werden kénnen, d. h. der laminierte Film reifdt
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bevor es zu einer Trennung zwischen den verbundenen
Lagen kommt." [Ubersetzung durch die Kammer], so
bedeutet das, dafR das textile Tragermaterial derart
durchdrungen wurde, dass die Lagen miteinander als Folge
des gemafs D30 verwendeten Kalanderkaschierverfahrens

verschweifft sind.

Damit ist auch das Argument der Beschwerdefiihrerin
widerlegt, daft? eine gute Schweiflverbindung wvon EVA-
Schichten durch ein Tragermaterial hindurch nur mittels
Extrusionsbeschichtung erzielbar sei, wobei die
Gliltigkeit dieses Arguments bei Verwendung von
Glasvliesen als Trdgermaterial (Seite 2, Zeile 41 der
Beschreibung) dahingestellt bleiben kann, denn gemif
vorliegendem Anspruch 1 kann jedes Trdgermaterial

eingesetzt werden.

Schliefflich entspricht auch das Argument der
Beschwerdefiihrerin, wonach die Fiinfschichtigkeit der
gemdfs D30 hergestellten Laminate gegeniiber den
Kunststoffdichtungsbahnen gemidf vorliegendem Anspruch 1

ein unterscheidendes Merkmal sei, nicht den Tatsachen.

Der Wortlaut von Anspruch 1 "dass eine Oberschicht und
eine Unterschicht ein dazwischen liegendes Tréger-
material derart durchdringen, dass sie miteinander
verschweisst sind" l&Rt das eventuelle Vorliegen
weiterer, beziglich der Ober- und Unterschicht
aufRenliegender Schichten v6llig offen, so dafR deren
Existenz gemdf D30 fiir die Neuheitsbeurteilung des

Gegenstands von Anspruch 1 ohne Belang ist.

Die Ausfiihrungen in obigem Punkt 4.2 bestdtigen die in
Punkt 4.1 gemachte Schlufffolgerung, dafz der Gegenstand
des Anspruchs 1 gegeniiber der Entgegenhaltung D30 nicht
neu ist. Da lber einen Antrag nur als Ganzes entschieden
werden kann, muf? der Hauptantrag somit insgesamt

zurlickgewiesen werden.
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Hilfsantrédge

2032.D

Prozessuale Zuldssigkeit

Die Beschwerdefiihrerin hat zehn "Hilfsantrdge" mit
Vorschldgen filir gednderte Anspruchsfassungen
eingereicht. Einige dieser “"Hilfsantré&ge" (i.e. 4, 6, 8,
9 (teilweise) und 10) beinhalten nur pauschal
bezeichnete, sprachlich nicht formulierte Alternativen,
deren genauere Spezifizierung bezliglich des

4. Hilfsantrags sogar einer Riicksprache mit der Kammer
vorbehalten sein soll. In ihrem Schriftsatz vom

17. Juni 1997, Seite 15, vorletzter Absatz, stellt die
Beschwerdefiihrerin selbst fest, daR es sich insgesamt um

400 alternative Anspruchsfassungen handeln soll.

Es ist ein Grundprinzip des Europdischen Patentrechts,
da die Anmelderin, im Einspruchsverfahren die
Patentinhaberin, die Verantwortung fiir die Festlegung
des Patentgegenstandes hat. Dies driickt sich im EPU
beispielsweise in den Bestimmungen der Regel 51 (4) bis
(6) EPU und der Regel 58 (4), (5) EPU aus. Diese
Verantwortung kann die Anmelderin/Patentinhaberin nicht
durch die Vorlage einer Unzahl von Antr&dgen, noch
weniger von nicht ausformulierten Antragsvarianten, de
facto auf das Europidische Patentamt, hier die
Beschwerdekammer, und gegebenenfalls andere
Verfahrensbeteiligte, hier die Beschwerdegegnerinnen/

Einsprechenden, abwidlzen.

Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei einer
derartigen Vorgangsweise um einen Verfahrensmiffbrauch,
weil damit das Europdische Patentamt und gegebenenfalls
andere Verfahrensbeteiligte unverhidltnismidfig mit sie
nicht origindr betreffenden Aufgaben belastet werden und

ein ordnungsgemifer prozessualer Ablauf somit behindert

ist.
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Entsprechend werden die Hilfsantrdge 4, 6, 8 und 10
sowie der Hilfsantrag 9 im Umfang des Fakultativantrags
(Kombination mit Merkmalen der Anspriiche 10 und 11)
wegen fehlender sprachlicher Konkretisierung als
unzuldssig zurickgewiesen, weil sie den Umfang nicht
angeben, in dem die Anderung/Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung beantragt wird (cf. Regel 64 b) EPU).

Dariliber hinaus sind von den vielen Anspruchsarianten,
die unter die Hilfsantrdge fallen, nur wenige im
Beschwerdeverfahren argumentativ substantiiert worden.
Im wesentlichen beschréankte sich die Beschwerdefiihrerin

auf die pauschale Behauptung, es handle sich um

"Prdzisierungen" bzw. "enorme Einschrédnkungen", “deren
Begriindung [...] sich selbstredend aus unseren obigen
Ausfihrungen [ergibt]" (Beschwerdebegriindung Seite 43,

Zeilen 9 bis 17).

Tatsdchlich enthalten die Ausfiihrungen der Beschwerde-
fihrerin konkrete Argumente nur bezliglich der
Hilfsantrdge 1 und 5, so daRR die gemdfs obigem Punkt 5.4
noch verbleibenden Hilfsantrdge 2, 3, 7 und 9 (soweit
nach Punkt 5.4 2zuldssig) deshalb ebenfalls nicht in das
Beschwerdeverfahren zugelassen werden kénnen, weil sie
nicht (im Sinne von Artikel 108 EPU Satz 2) begriindet

(substantiiert) wurden.

Diese Entscheidung ist somit nur hinsichtlich des 1. und
5. Hilfsantrags zu begriinden, da alle anderen

"Hilfsantrdge" nicht zuldssig sind.

Im Hinblick auf den Antrag der Beschwerdefiihrerin auf
eine Entscheidung nach Aktenlage und auf die inhaltlich
gleichlautenden Antrédge beider Seiten (Beschwerde-
begriindung: Seite 14, vierter Absatz; Schriftsatz der
Beschwerdegegnerin VIII vom 17. September 1996, Seite 6,
Punkt 6, zweiter Absatz) auf Beriicksichtigung ihrer

gesamten Vortrdge vor der ersten Instanz im Beschwerde-
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verfahren wird im folgenden trotz deren formaler
Unzulidssigkeit zur Gewdhrbarkeit der ausreichend
konkretisierten, aber nicht ausreichend substantiierten
Hilfsantrdge 2, 3, 7 und 9 (letzterer soweit nach Punkt

5.4 zuldssig) Stellung genommen.

Zuldssige Hilfsantrige

Erster Hilfsantrag

2032.D

Es kann dahingestellt bleiben, ob ein durch die
Einfiligung des Wortes "vollstédndig" vor das Verb
“durchdringen" gednderter Anspruch 1 im Sinne von
Artikel 123 (2) EPU und/oder Artikel 84 EPU zuldssig
wire (Schriftsatz der Beschwerdegegnerin III vom

17. Januar 1997, Seiten 4 bis 5, Punkt 3; Schriftsatz
der Beschwerdegegnerin VIII vom 17. September 1996,
Seiten 1 und 2, Punkt 2), da eine solche Anderung
jedenfalls die Neuheit gegeniber der Entgegenhaltung

nicht herstellen kann.

Dies folgt aus der Tatsache, daR die Bedeutung des
Merkmals "vollstindig durchdringen" keine technische
Lehre darstellt, die sich zur Unterscheidung von der Art
der Durchdringung, wie sie gemdfs Fig. 4 nach der
Offenbarung von D30 vorliegt, eignet. Selbst wenn man
der Beschwerdefiihrerin darin folgt, daf® gemdfs D30 stets
entlang der Gewebefdden Hohlrdume bestehen bleiben
missen (siehe der Beschwerdebegriindung beigelegte
vergrdfterte Fig. 4), so kénnte darin ein Unterschied zur
Art der Durchdringung gemidf dem Streitpatent deshalb
nicht erblickt werden, weil weder der Begriffsinhalt des
Merkmals "vollstdndig durchdringen® ein Vorhandensein
von Resthohlrdumen im Bereich des durchdrungenen
Trigermaterials ausschliefft, noch solche Resthohlrédume
bei dem im Streitpatent beispielhaft beschriebenen
Verfahren der Beschichtung und Impregnation eines

Glasvlieses (Seite 3, Zeilen 26 bis 36) ausgeschlossen
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werden kdénnen. Zwar ermdglicht das Arbeiten mit einer
Materialvorlage im Walzenspalt aller Voraussicht nach
eine sehr gute Durchdringung, die Frage der Existenz
(oder nicht) von Resthohlrdumen ist aber wohl nur eine
Frage der Analysengenauigkeit; denn genauso, wie die
Beschwerdefihrerin in der Fig. 4 von D30 bei geeigneter
VergrdRerung Resthohlrdume identifizieren kann, miissen
solche bei entsprechend genauer Analyse auch bei den

patentgemdfs hergestellten Laminaten auftreten.

Fiir diese Schlufffolgerung spielt somit die Art der
Herstellung der Schichtstoffe, durch Kalander-Kaschieren
vorgefertigter Lagen oder durch Extrusionbeschichtung
keine Rolle, und die diesbeziigliche Argumentation der

Beschwerdefiihrerin geht somit ins Leere.

Da sich Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags von Anspruch 1
des Hauptantrags nur durch das eingefligte Wort
"vollstidndig" unterscheidet, ist der Gegenstand gemif’
Anspruch 1 dieses Hilfsantrags ebenfalls nicht neu

gegeniiber der Offenbarung von D30.

Fiinfter Hilfsantrag

2032.D

Da dieser Hilfsantrag, neben gednderten Verfahrens-
ansprichen 10 und 11 (und dem unge&dnderten
Verwendungsanspruch 12) die Anspriliche 1 bis 9 geméf
Hauptantrag enthdlt, ist er wie jener deshalb nicht
gewdhrbar, weil der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu

ist {(cf. Punkt 4 supra).

Die Kammer weist vorsorglich darauf hin, daf die
Einfligung "unter Materialvorlage" in die Verfahrens-
anspriiche 10 und 11 keinen Einfluf auf die theoretische
Gewidhrbarkeit eines auf diese Anspriliche eingeschrénkten
Antrags (der nicht substantiiert vorliegt) hétte, weil
diese Vorgangsweise bei der beiseitigen

Extrusionsbeschichtung von Trédgermaterialien mit
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Kunststoffen aus der DE-A-3 738 315 (D8) bekannt ist
(siehe auch Eidesstattliche Erkldrung der
Beschwerdegegnerin V vom 6. November 1997) und in der
Ubertragung dieser Arbeitsweise auf EVA bzw. Mischungen
EVA/EPDM keiner erfinderischen T&dtigkeit bedarf (siehe
folgender Punkt 10).

Unzuléssige Hilfsantrdge 2, 3, 7 und 9 (siehe Punkte 5.5 und
5.7 supra)

Zweiter Hilfsantrag

2032.D

Anspruch 1 dieses Hilfsantrags kombiniert die Merkmale
der Anspriiche 1 und 2 des Hauptantrags; d. h., daf3
Anspruch 1 um das Merkmal ergdnzt ist, dafR die Ober- und
Unterschicht aus einer Mischung eines in Anspruch 1
spezifizierten Copolymeren A mit einem Copolymeren B
besteht, "welches aufgebaut ist aus dem Monomeren
Ethylen und dem Comonomeren Propylen, und/oder
wenigstens einem Terpolymeren, welches aufgebaut ist aus
dem Monomeren Ethylen und dem Comonomeren Propylen und
wenigstens einem Dien-Monomeren, ... und/oder mit
wenigstens einer Komponente aus der Stoffklasse der

"Polyolefinischen Thermoplastischen Elastomere", ..."

Der Gegenstand eines wie vorstehend gednderten
Anspruchs 1 ist zwar neu gegeniiber D30, weil darin
solche Gemische von Copolymeren als Materialien fir die
Innenschichten der beiden Lagen nicht offenbart sind, es
mangelt ihm aber aus folgenden Griinden an erfinderischer
Tatigkeit gegeniiber einer Kombination von D30 mit der
Offenbarung der Entgegenhaltung D5 (siehe folgender
Punkt 8.2).

D5: DE-A-2 609 128

Anspruch 1 dieser Entgegenhaltung beschreibt eine

feuchtigkeitsfeste Zusammensetzung mit einem Gehalt an
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Kautschuk und Flillstoff, die sich gemdfs Seite 4, Zeilen
6 bis 8 besonders zur Verwendung als wasserfestes
Dachdeckflachmaterial eignet. Gemdf Anspruch 2 wird als
Kautschuk ein thermoplastisches Athylen/Propylen/nicht-
konjugiertes Dien-Terpolymer (= EPDM) eingesetzt, gemaf
Anspruch 7 in Abmischung mit zusdtzlichen Polymeren,
darunter EVA. Die letztgenannte Mischungszusammensetzung
ist mit den Beispielen 6 und 9 belegt (Seite 6).
Verstdrkungslagen sind gemdfs D5 nicht vorgesehen,
faserartiger Fillstoff kann gemdf Anspruch 8 aber

zugegeben werden.

Da DS somit die Eignung von Mischungen aus EVA und EPDM
(gemdR Beispiel 6 auch mit einem Hauptanteil an EVA) fiir
Dachabdichtungsmaterialien offenbart, war es flir den
Fachmann, der sich die Aufgabe gestellt hat,
Alternativen zu den in D30 offenbarten Laminaten zur
Verfligung zu stellen (filir das Vorliegen unvorhersehbarer
technischer Vorteile fehlt jeder Beleg), prima facie
naheliegend, solche Mischungen auch anstelle von
ungemischtem EVA als Materialien fiir die Innenschichten

der Lagen gemdfl D30 einzusetzen.

Keine Rolle spielt filir diese SchluRfolgerung die gemif
D5 mégliche zusédtzliche Anwesenheit von Bitumen
(Anspruch 9), denn einerseits ist dieses in D5 nur ein
Fakultativbestandteil und anderseits will das
Streitpatent zwar die Anwesenheit von Bitumen vermeiden,
dieser Umstand kommt aber in den erteilten Anspriichen 1
und 2 (die den Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags bilden)

nicht zum Ausdruck.

Die vorteilhafte Verwendung von EPDM filir Kunststoff-
dichtungsbahnen, allerdings nicht in Abmischung mit EVA,
geht auch aus den Entgegenhaltungen D49 (Tabelle auf
Seite 1) und D50 (Seite 41, Tabelle 3) sowie aus

D11: DE-C-3 150 021 (Anspruch 1) und
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D17: EP-A-0 082 490 (Anspruch 1)

hervor, wobei besonders die gleichzeitige Nennung mit
EVA gemdfl D49 und D50 fir den Fachmann auch auf eine

mégliche gemeinsame Verwendung hinweist.

Dem Gegenstand des Anspruchs 1 des 2. Hilfsantrags fehlt

es somit an erfinderischer T&tigkeit.

Dritter Hilfsantrag

Anspruch 1 dieses Hilfsantrags kombiniert die Merkmale
der Anspriiche 1 des 1. und des 2. Hilfsantrags.

Da unter Punkt 6 supra festgestellt wurde, dafs das
gegeniiber dem Hauptantrag ergdnzte Wort "vollstandig" in
dem Ausdruck "vollstidndig durchdringen" keinen
technischen Beitrag leisten kann, muR fir den Anspruch 1
dieses 3. Hilfsantrags dasselbe gelten wie fir

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags, so daf® es auch dem
Gegenstand dieses Anspruchs an erfinderischer Tatigkeit
fehlt.

Siebter Hilfsantrag

10.

2032.D

Dieser Hilfsantrag unterscheidet sich von den
vorhergehenden Antrdgen durch das Fehlen von
Produktanspriichen. Als unabhdngige Anspriiche enthdlt er
die Verfahrensanspriiche 10 und 11 sowie den
Verwendungsanspruch 12 des Hauptantrags. Die Angabe in
der Beschwerdeschrift vom 24. April 1996, Seite 4,

2. Absatz von unten "wobei in die Anspriiche 10 und 11
die Aussage des urspriinglich erteilten Anspruchs 1 zu
integrieren ist", &ndert diese Anspriiche inhaltlich
nicht gegeniiber ihrer Fassung im Streitpatent,
derzufolge sich die Anspriiche 10 und 11 ja ebenfalls auf

'YVerfahren zur Herstellung von Kunststoffdichtungsbahnen
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nach einem der Anspriiche 1 bis 9" bezogen (cf. Punkt III

supra) .

D8: DE-A-3 738 315

Diese Entgegenhaltung stellt den n&chstliegenden Stand

der Technik fir die Verfahrensanspriiche dar.

Gemdfs Anspruch 1 beschreibt sie ein Verfahren zur
Herstellung von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff,
insbesondere aus Athylencopolymerisat-Bitumengemisch (im
folgenden "ECB"), wobei ein Vlies oder andere Schichten
beidseitig mit dem Kunststoff beschichtet wird/werden,
indem das Vlies/die Schichten zwischen zwei vertikal
angeordneten Kalanderwalzen gefiihrt und aus zwei
Extrudern beidseitig mit Kunststoff beaufschlagt

wird/werden.

Gemédft Spalte 1, Zeilen 47 bis 62 und Spalte 2, Zeilen 8
bis 37 (siehe auch Fig. 2) erfolgt die Beschichtung des
Vlieses durch direkten Eintrag in den Walzenspalt des
aus der Extruder-Breitschlitzdiise bei der
Verarbeitungstemperatur von 140 bis 150°C austretenden,
relativ niedrig viskosen ECBs, wobei es vor den
Walzenspalt zur Ausbildung von Materialwiilsten
(Rollwilste 7 und 8) kommt.

Die vom selben Anmelder und Erfinder wie D8 stammende
Entgegenhaltung D7 (DE-A-3 737 675) enthdlt im
wesentlichen dieselbe Offenbarung wie D8, mit dem
einzigen Unterschied, daf die Kalanderwalzen horizontal

angeordnet sind (entsprechend Fig. 1 von D8).

Das in D8 beschriebene Verfahren offenbart alle Schritte
des Anspruchs 10 des Hauptantrags; explizit ist zwar in
D8 nicht ausgedriickt, daR das Vlies (= Trdgermaterial)
von dem aus der ersten Breitschlitzdiise austretenden

Kunststoff durchdrungen und mit dem aus der zweiten
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Breitschlitzdiise austretenden Kunststoff verschweifst
wird, daR dies so ist, ergibt sich aber implizit aus den
Verfahrensbedingungen und wurde von der
Beschwerdefiihrerin auch vor der ersten Instanz nicht
bestritten. Bezweifelt wurde von ihr nur, daf es gemaf
D8 (und D7) zu einer vollstdndigen, porenfreien
Durchdringung kommt: siehe die Kommentare der
Patentinhaberin zu D8 (dort als D5 bezeichnet) im
Schriftsatz vom 25. November 1994 (Seite 23, 4. Absatz
bis Seite 24, 1. Absatz) und zu D7 (dort als D11
bezeichnet) im Schriftsatz vom 4. September 1995

(Seite 2, vorletzter Absatz bis Seite 4, 2. Absatz;
Seite 11, drittletzter Absatz bis Seite 12, 3. Absatz).

Gegeniiber D8 bestand bezliglich des 7. Hilfsantrags die

Aufgabe, ein alternatives Verfahren zu entwickeln.

Der einzige Unterschied zwischen dem Verfahren geméafs D8
und dem gemidfs dem ersten Verfahrensanspruch des

7. Hilfsantrags beruht in der Verwendung eines anderen
Materials: gemiR D8 wird ECB, gemdfs dem Streitpatent
werden Copolymere von Ethylen und Vinylestern einer
C,-bis C;-Alkancarbonsdure bzw. C,-bis C,~Alkylestern der
Acrylsdure, vorzugsweise EVA, laut dem einzigem Beispiel
des Streitpatents insbesondere Mischungen von EVA mit
EPDM verwendet.

Wie in Punkt 8.2 supra ausgefiihrt, offenbart die
Entgegenhaltung D5 Dachdeckmaterialien aus Mischungen
von EVA und EPDM (Seite 6, Beispiele 6 und 9), wobei
gemidfs Seite 4, letzte sechs Zeilen, die Herstellung
durch Extrusion aus einem "Walzenwerkzeug", "Kalandern"
oder "Extrudieren durch ein Schlitzwerkzeug" erfolgen

kann.

Da aus D5 somit hervorgeht, da® sich Mischungen von EVA
und EPDM sowohl zur Verarbeitung durch Extrusion als

auch zur Verwendung fiir Dachdeckmaterialien eignen,
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bedurfte es filir den Fachmann keiner erfinderischen
Tatigkeit, diese Mischungen anstelle von ECB auch in dem
in D8 offenbarten Verfahren der Extrusionsbeschichtung
zur Herstellung von Kunststoffdichtungsbahnen, die
demselben Zweck (Dachdeckmaterialien) dienen koénnen,

einzusetzen.

Die im Verfahren vor der ersten Instanz von der
Patentinhaberin geduferte Meinung, der Fachmann hitte
die gemdf? dem Streitpatent eingesetzten Kunststoff-
materialien wegen ihrer zu hohen Viskosit&dt nicht fiir
das in D8 beschriebene Extrusionsbeschichtungsverfahren

geeignet gehalten, kann nicht akzeptiert werden.

Einerseits belegt D5, daff Materialien, die unter die
Definition gem&f Anspruch 1 des Streitpatents fallen,
ebenso durch Kalandrieren wie durch Extrudieren durch
ein "Schlitzwerkzeug" (= Breitschlitzdiise) verarbeitbar
sind, so daf ihrem Einsatz in dem Verfahren gemif D8
nichts im Wege steht; und anderseits wendet das
Streitpatent zur Verarbeitung der dort exemplifizierten
EVA/EPDM Mischungen keine spezifischen Mafnahmen an, aus
denen eine besondere Anpassung des Verfahrens der
Extrusionsbeschichtung gemidff D8 an das andere Material
hervorginge, die iliber die Lehre von D5 hinausgingen;
beispielsweise betridgt die Temperatur der aus der
Breitschlitzdiise austretenden Masse 240 bis 250°C
(Seite 3, Zeilen 27 bis 29), wihrend gemif D5
Materialausgangstemperaturen vor der Verarbeitung zum
Flachmaterial von bis zu 230°C angegeben sind (Seite 3,
letzter Absatz). Im tlibrigen liegt die Einstellung einer
geeigneten Arbeitstemperatur im Bereich der
Routinetdtigkeit eines Fachmanns und aus der Verwendung
einer materialangepaften Verarbeitungstemperatur kann
normalerweise eine erfinderische T&dtigkeit nicht

abgeleitet werden.
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Auch die Behauptung der Patentinhaberin (Schriftsatz vom
25. November 1994, Seite 23, vorletzter und drittletzter
Absatz), daR der Fachmann den Einsatz der patentgemafs
verwendeten Materijialien wegen deren hdherer
Schmelzviskositdt, die wiederum eine unzureichende
Durchdringung des Tridgermaterials zur Folge hdtte, fir
unmdglich gehalten hdtte, kann nicht akzeptiert werden,
da dem Fachmann bewuft ist, da® er die Schmelzviskositdt

iiber die Temperatur beeinflussen kann.

Der Gegenstand des dem Anspruch 10 des Hauptantrags
entsprechenden ersten Verfahrensanspruchs des

7. Hilfsantrags beruht somit gegeniiber der Offenbarung
der Entgegenhaltung D8 in Verbindung mit D5 nicht auf
erfinderischer Tatigkeit, weil die Lésung der
vorliegenden technischen Aufgabe (cf. Punkt 10.3 supra)

naheliegend ist.

Neunter Hilfsantrag

11.

11.1

2032.D

Soweit sich dieser Hilfsantrag als einziger unabhdngiger
Anspruch auf den um die Merkmale des Anspruchs 1 des
Hauptantrags ergénzten Verwendungsanspruch 12 des
Streitpatents bezieht, kann er als konkretisiert

anerkannt werden (cf. Punkt 5.4 supra).

In diesem Umfang unterscheidet sich ein so formulierter
unabhidngiger Verwendungsanspruch inhaltlich nicht vom
Anspruch 12 des Streitpatents, der sich ja auch schon
auf die "Verwendung der Kunststoffdichtungsbahnen nach
einem der Anspriiche 1 bis 9" bezog (cf. Punkt III

supra) .

Obwohl dies in der Entgegenhaltung D8 (cf. Punkt 10.1
supra) nicht ausdriicklich offenbart ist, so sind die

dort nur durch die Bezeichnung "Kunststoffabdichtungs-
bahn" funktionell definierten Produkte offensichtlich

genau fiir die Zwecke gedacht, die auch im einzigen
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Verwendunganspruch des Streitpatents genannt sind. Dies
erschliefft sich insbesondere aus D49, wo die
wesentlichen Verwendungszwecke von Kunststoffdichtungs-
bahnen angegeben sind, z. B. auf Seite 3: als Dachhaut,
Feuchtigkeitsabdichtung, Wasserdampf- und Kapillar-
wassersperren, Grundwasserabdichtung, bzw. auf Seite 6

u. a. Abdichtungsmaterial im Tunnel- und Stollenbau.

11.2 Infolgedessen stellt D8 auch fiir den Verwendungsanspruch
den ndchstliegenden Stand der Technik dar und die
demgegeniliber existierende Aufgabe besteht in der

Bereitstellung weiterer Kunststoffdichtungsbahnen.

11.3 Wie schon in Punkt 10.6 supra dargelegt, ist es
naheliegend, in dem in D8 beschriebenen Verfahren
anstelle von ECB Mischungen von EVA und EPDM, wie sie in
D5 zur Verwendung fir Dachdeckmaterialien offenbart
sind, einzusetzen. Daher beruht auch die Verwendung von
Kunststoffdichtungsbahnen, die wie gemidfl D8, aber unter
Einsatz von EVA oder Mischungen davon mit EPDM,

hergestellt wurden, nicht auf erfinderischer T&tigkeit.

12. Antrag auf Riickerstattung der Beschwerdegebilihr

Nach Regel 67 EPU kann eine Riickzahlung der
Beschwerdegebiihr nur erfolgen, wenn der Beschwerde
stattgegeben wird. Da dies nicht der Fall ist, fallt

dieser Antrag schon aus diesem Grund.

Im lUbrigen liegen auch keine sachlichen Griinde fiir eine
Riickzahlung der Beschwerdegebiihr vor, weil die
angefochtene Entscheidung nicht auf einem wesentlichen
Verfahrensfehler beruht. Weder war die Einspruchs-
abteilung in Abwesenheit eines entsprechenden Antrags
der Patentinhaberin verpflichtet, eine mindliche

Verhandlung durchzufiihren, noch wdre eine sachliche

2032.D : z slige
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Fehlbeurteilung des Begriffs "Kunststoffdichtungsbahnen"
durch die Einspruchsabteilung, selbst wenn sie vorlédge,

ein Verfahrensfehler.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschiftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
/ r
P4
E. GOrgmaidr C. Gérardin
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