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Sachverhalt und Antréage

Die Erteilung des européi schen Patents Nr. O 188 198 der
Hoechst Aktiengesellschaft, angenel det am 4. Januar 1986
unter | nanspruchnahme einer DE Prioritat vom

15. Januar 1985, wurde am 17. Juni 1992 auf der Basis
von 23 Ansprichen bekannt gemacht .

D e unabhé&ngi gen Anspriche 1, 21, 22 und 23 |auten w e
fol gt:

"1. Polyesterfolie mt verbesserter Abriebfestigkeit,

D nmensi onsstabilitat, Streckbarkeit und verbesserten

G eiteigenschaften, die 0,005 bis 5,0 Gew. -% an

or gani schen, vorzugswei se geharteten oder vernetzten,
Parti kel n enger KorngroBenverteilung von D/D, < 1,1 im
Bereich von 0,01 bis 5 mmsow e ein Nukl ei erungsmtte
in einer Menge von 0,01 bis 10 Gew. -% beide Werte
bezogen auf das Gew cht des die Folie bildenden

Pol yneren, enthalt.”

"21. Verfahren zur Herstellung ei ner nonoaxi al oder
mul tiaxial gestreckten fixierten Folie mt guter

Abri ebfestigkeit und verbesserter D nensionsstabilitat
und Streckbarkeit nach einemder Anspriche 1 bis 19,
dadurch gekennzei chnet, dal3 das Nukl eierungsmttel mt
dem di e organi schen, vorzugswei se vernetzten oder
geharteten Parti kel enthaltenden Polynmeren gem scht

wi rd, das Gem sch dann aufgeschnol zen, durch eine

Brei tschichtdise zu einer Vorfolie extrudiert und auf
ei ner Kihl wal ze abgeschreckt wird und danach entweder
nonoaxi al, simultan in Langs- und Querrichtung oder
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mul ti axi al gestreckt und anschliel3end zwi schen 150 und

240 °C thernofixiert wird."

"22. Verwendung ei ner Folie nach den Ansprichen 1 bis
20 als Tragerfolie fur magneti sche Aufzei chnungs-

mat eri al i en, reprografische und fotografische Zwecke,

El ektrofolie oder Préagefolie.”

"23. Verwendung ei ner Folie nach den Ansprichen 1 bis
20 al s Verpackungsfolie oder Teil einer
Ver packungsfolie.”

1. Gegen das Patent erhob, gestitzt auf die Bestimungen
des Artikels 100 a) EPU, Toray Industries am
17. Marz 1993 Ei nspruch und beantragte den Wderruf des
Patents in seinem gesanten Unfang.

Di e Einsprechende stutzte ihre Antrage u. a. auf die
Ent gegenhal t ungen

D1: JP-A-55 158937 (Englische Ubersetzung) und
D2: EP-A-0 125 482.

I n der mindlichen Verhandl ung | egte di e Ei nsprechende

drei weitere Entgegenhal tungen, darunter
D5: JP-A-59 168927 (Englische Ubersetzung)
vor, die jedoch von der Ei nspruchsabteilung unter

Berufung auf Artikel 114 (2) EPU nicht zugel assen

wur den.

0311.D
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Mt ihrer am5. Marz 1996 nundlich verkindeten und am
3. April 1996 schriftlich begrindeten Entschei dung w es
di e Ei nspruchsabteilung den Ei nspruch zuriuck

I n di eser Entschei dung wrde festgestellt, dal der
CGegenstand des Streitpatents gegenuber den Entgegen-

hal tungen D1 und D2 neu sei und auch auf erfinderischer
Tatigkeit beruhe. Es sei nicht naheliegend, in

Pol yesterfolien gemal3 D1 oder D2 gl eichzeitig

Nukl ei erungsm ttel und vernetzte oder gehartete

Pol ynerteil chen der beanspruchten engen Korngr df3en-
verteilung vorzusehen, umihnen dadurch Abriebfestigkeit
und Di nmensionsstabilitat zu verleihen; weder sei D1 oder
D2 ein H nweis auf die |letztgenannte Eigenschaft zu

ent nehnmen, noch héatte die Ei nsprechende gl aubhaft
gemacht, dalR die gendl3 D1 ei ngesetzten inerten Teil chen

al s Nukl ei erungsmttel w rkten.

Gegen di ese Entscheidung hat unter gleichzeitiger
Entrichtung der Beschwerdegebihr di e Ei nsprechende
(Beschwer def Ghrerin) am 28. Mai 1996 Beschwerde

ei ngel egt und am 6. August 1996 di e Beschwer debegr iindung
nachgerei cht .

In Schriftsatzen vom 4. Septenber 1996, 23. Juni 1997,
14. Dezenber 1998, 18. Dezenber 1998 und 4. Januar 1999
und wadhrend der nundlichen Verhandl ung am

12. Januar 1999 hat di e Beschwerdefihrerin ihr

Vor bri ngen erganzt.
Neben den von der Ei nspruchsabteil ung bericksichtigten

Ent gegenhal t ungen stitzte di e Beschwerdef Uhrerin ihre

Ausf ihrungen u. a. auf die Entgegenhal tungen D5 und
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D6: JP-B-59 5216 (Englische Ubersetzung)

D e Ausf ihrungen der Beschwerdef threrin kénnen wi e fol gt
zusamengef aldit wer den

i) Der Gegenstandes des Streitpatents sei gegenuber
D6 nicht neu, weil diese Entgegenhal tung
Pol yesterfolien offenbare, die sowhl vernetzte
Pol ymerteil chen, die nengenmaldi g und beziglich
i hrer Teil chengro6fRe dem Streitpatent entspréachen
al s auch al s Nukleierungsmttel wrksanme
anor gani sche Teil chen enthi el ten.

ii) Dem Gegenstand des Streitpatents fehle es auch an
erfinderischer Tatigkeit, weil es naheliegend
sei, durch eine Konmbination der O fenbarungs-

i nhalte von D5, das den Einsatz von

Nukl ei erungsm ttel n zur Verbesserung der

D nensionsstabilitat |lehre, mt D1, D2 oder D6,
die alle den vorteil haften Ei nflul3 von vernetzten
Pol ynmerteil chen bestimter Teil chengrodfRe auf die
Abri ebf esti gkeit beschrieben, zum Gegenstand des
Streitpatents zu konmmen. |nsbesondere hatte die
Tat sache, dalR D5 die zwei auch erfindungsgenal
angestrebten Ei genschaften Abriebfestigkeit und
therm sche Dinensionsstabilitat an separaten
Lagen eines lamnierten Filns verw rkliche, den
Fachmann ni cht davon abgehalten, die in D2 zur
Er zi el ung ei ner guten Abriebfestigkeit

of fenbarten Pol ynerteil chen enger Korngr 6i3en-
verteilung auch in Mnofilnmen mt Nuklei erungs-

mttel enthaltenden Polyestern zu konbi nieren.
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i) Auf grund der durch die im Schriftsatz vom
4. Septenber 1996 vorgel egten Vergl ei chsversuche
bel egt en Tat sache, dal3 Cal zi untar bonat und
Al um nunoxi d i n Polyethyl enterephthalat nicht als
Nukl ei erungsm ttel w rksam seien, verletze
Anspruch 1 di e Bestimungen der Artikel 83 und 84
EPU.

iv) Bezuglich D1 stellte die Beschwerdefihrerin im
Ver |l auf e der mindlichen Verhandl ung abwei chend
von i hrer fruher im Ei nspruchsverfahren
vertretenen Meinung (Schriftsatz vom
26. Oktober 1994) fest, dalR die dort eingesetzten
inerten Prazipitat-Partikel in Polyestern nicht

al s Nukl ei erungsmttel w rksam seien

Di e Argunente der Beschwerdegegnerin im Schriftsatz vom
6. Februar 1997 und wédhrend der mindli chen Verhandl ung

kénnen wi e fol gt zusamengef a3t wer den:

i) Di e Neuheit des Cegenstandes des Streitpatents
sei gegenuber D6 u. a. schon wegen der fehlenden
O f enbarung der erfindungsgenal3en Kor ngr 63en-
verteilung der vernetzten Polynerteil chen

gegeben.

ii) Der CGegenstand des Streitpatents beruhe auch auf
erfinderischer Tatigkeit, da der Fachmann weder
D2 noch D6 die Anregung héatte entnehnen kdnnen,
die lamerten Pol yesterfolien gemal3 D5 durch

Wegl assen der abri ebfesten Qberfl &chenschi cht und
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iii)

gl eichzeitiges Ei nm schen vernetzter Pol yner-
teil chen der erfindungsgemal3 geforderten

Kor ngr 6Renverteilung in die Nukleierungsmttel-
hal ti ge Pol yester-Lage zu nodifi zi eren.
Ebensoweni g | age es nahe, den Mono- Folien genald
D2 zur Verbesserung i hrer D nensionsstabilitéat
ei n Nukl ei erungsmttel zuzusetzen, da es in
diesem Falle | aut D5 zu einer Verm nderung der
Abri ebf estigkeit komen nufdte.

Was di e Wrksankeit von Cal zi untar bonat und

Al um niunoxid al s Nukl ei erungsmttel fdar

Pol yester betreffe, so kdonnten die Vergleichs-

versuche der Beschwerdef dhrerin nicht bel egen,

dall Anspruch 1 des Streitpatents zu weit gefaldt

sei .

Di e Beschwerdefihrerin beantragte di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des

Streitpatents.

Di e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zur ickzuwei sen

Ent schei dungsgr inde

D e Beschwerde ist zul assig.

Artikel 83 und 84 EPU

0311.D
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genige nicht den Besti mungen dieser Artikel, weil

ei nzel ne der in der Beschreibung (Seite 3, Zeile 54
bis Seite 4, Zeile 1) genannten anorgani schen

Nukl ei erungsmi ttel diese Funktion nicht besaRen (cf.
Punkt VI iii) supra), ist fir diese Entscheidung, die
in die Aufrechterhaltung des Streitpatents in der
erteilten Fassung nach Artikel 102 (2) EPU mindet,
unbeachtlich

Ei nerseits stellt sich die Frage der AusfUhrbarkeit
der Erfindung nach Artikel 83 EPU in di esem Verfahren
nicht, weil Artikel 100 b) EPU nicht zu den
urspringlich genannten Ei nspruchsgrinden zahlt, und
di e Beschwer degegneri n/ Pat enti nhaberin sei ner

Ei nf Uhrung i m Beschwer deverfahren nicht zugesti nm
hat (cf. G 0007/95, QJ EPA 1996, 626), und anderseits
zahlt Artikel 84 EPU uber haupt nicht zu den

Ei nspruchgrinden und kann hier auch nicht i m Rahnmen
ei ner Uberprifung ei ner geanderten Anspruchsfassung
(die hier nicht vorliegt) nach Artikel 102 (3) EPU

angezogen wer den.
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Stand der Technik

Ent gegenhal t ung D1

GemalR dem ei nzi gen Anspruch bezieht sich Dl auf einen
Pol yester-Filmenthaltend 0,01 bis 0,6 Gew. -% aus dem
Reakt i onssystem ausgeféallte Teil chen einer inerten
Substanz mt einer mttleren Teil chengré6l3e von 0,5
bis 5 mmund 0,001 bis 4 Gew. -% Tei |l chen ei nes
vernetzten Polyneren mt einer mttleren Teil chen-

grofke von 0,1 bis 5 mm das i mwesentlichen koval ent

an den Pol yester gebunden ist.

Bei den "Teilchen einer inerten Substanz" handelt es
si ch um Pol ykondensate, die durch Reaktion von
Monomer/ A i goner-Anteilen mt den eingesetzten

Al kal i - oder Erdal kali-Metall Esteraustausch-

Kat al ysat oren, eventuell in Gegenwart von
Phosphor ver bi ndungen entstehen (cf. Seite 8, Zeile 16
bis Seite 11, Zeile 11).

Gemal3 Seite 15, 1. vollstéandiger Absatz bis Seite 16,
Zeile 4 bestehen die vernetzten Polynerteil chen aus
ei nem Copol yner ei ner Mnovi nyl - Ver bi ndung (A) mt

ei ner funktionellen, reaktionsfahigen Guppe, we

z. B. (Meth)Acryl saure und Vinyl acetat, und ei nem
Vernetzer (B), we z. B. Dvinyl benzol und

Di vi nyl sul f on.

Ent gegenhal t ung D2

D ese Entgegenhal tung betrifft einen Pol yester-

0311.D
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rohstoff, z. B. ein Polyethylenterephthalat, mt
0,005 bis 5,0 Gew. -% vernetzten, durch

Emul si onspol yneri sati on hergestellten Pol yner-
Teilchen mt einer Teil chengrodfenverteilung von 0, 02
bis 2,0 mm und ei nem Quoti enten aus dem

Gewi chtsmttel des Teil chendurchnmessers (D,) und dem
Zahl enm ttel des Teil chendurchnessers (D) < 1,1
(Anspriuche 1 und 2).

D e vernetzten Pol yner-Teil chen werden z. B. durch
Enmul si onspol yneri sati on aus ungesattigten

ni chtioni schen Mononmeren, wi e Estern der Acryl- und
Met hacryl sdure, und vernetzenden Konponenten, w e
D al | yl pht hal at oder Divinyl benzol, hergestellt,
wobei sich bevorzugt koval ente Bi ndungen mt der

Pol yestermatri x ausbilden (Seite 9, Zeile 6 bis
Seite 11, Zeile 2).

Gemal3 Seite 11, Zeile 27 bis Seite 12, Zeile 15
besitzen di e aus den Pol yester-Rohstoffen
hergestellten Folien gl ei chnalRi ge Oberfl achen-
strukturen mt, insbesondere bei koval entem Ei nbau
der Pol yner-Teil chen, guter Abriebfestigkeit und
ginsti gem d ei tver hal ten.

Ent gegenhal tung D5

Gemald dem ei nzi gen Anspruch betrifft diese

Ent gegenhal tung ei nen biaxial orientierten

| am ni erten Pol yester-Fil mfur Magnet bAdnder best ehend
aus einer inneren Lage hoher Kristallinitat und

Qoerfl achenl agen geringer Kristallinitat, von denen
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weni gstens ei ne Lage gute deiteigenschaften
auf wei st .

I nfol ge i hrer hohen Kristallinitat besitzt die innere
Lage des Filnms eine gute therm sche Di nensi ons-
stabilitat, die sie auf den gesanten Film dbertragt,
wobei diese Kristallinitat vorzugswei se durch Zugabe
von 0.05 bis 2 Gew. - % Nukl ei erungsmtteln, z. B

Met al | - Car boxyl at en, Tal kpul ver, [ononeren, und
gegebenenfal | s zusatzlich von 0.1 bis 5 Gew. -%
Kristallisationspronotern erzeugt wird (Seite 5,
Zeile 17 bis Seite 6, Zeile 21; Seite 8, Zeile 19 bis
Seite 9, Zeile 5).

Di e Qoerfl achenl agen des Fil ns besitzen dagegen zur
Erzi el ung ei ner guten Kratzfestigkeit

(~ Abriebfestigkeit) eine geringere Kristallinitét.
Zusétzlich wird durch den Einbau in m ndestens eine
der Qberfl achenl agen von 0.05 bis 2 Gew. - % von
Tei |l chen ei nes organi schen oder anorgani schen Stoffes
mt einer TeilchengrotlRe zwi schen 0.01 bis 5 nm ei ne
die deiteigenschaften fordernde Rauhigkeit erzielt
(cf. Seite 7, Zeile 11 bis Seite 8, Zeile 12).

Ent gegenhal t ung D6

Genmél3 dem ei nzi gen Anspruch betrifft diese

Ent gegenhal tung ei nen Pol yester Filmenthaltend 0.001
bis 4 Gew. - % vernetzte Polynmer-Teilchen mt einem

Tei | chendurchmesser von 0,1 bis 5 nm die im

wesentlichen koval ent an den Pol yester gebunden sind.

0311.D
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Di e Polymerteil chen di enen der Verbesserung der

G eiteigenschaften sow e der Abriebbestandi gkeit, und
auf grund di eser Eigenschaften eignen sich die Filne
u. a. als Basisfilne fir Magnetbéander (cf. Seite 16,
Zeilen 7 bis 17; Seite 22, letzte Zeile bis Seite 23,
Zeile 17).

Neuheit

D e Beschwerdefdhrerin hat die Neuheit des
Gegenst andes von Anspruch 1 gegeniber Ent gegenhal t ung
D6 bestritten.

Al'l erdings offenbart D6 nicht explizit die

Kor ngr 6Renverteil ung der vernetzten Pol ynerteil chen,
und di eses Merkmal kann D6 - entgegen der Auffassung
der Beschwerdef Uhrerin - auch inplizit nicht

ent nonmen wer den.

Zwar wird auf Seite 13, Zeile 14 bis Seite 14,

Zeil e 20 beschrieben, dalR die Polynerteil chen im

Tei | chengr 63enberei ch von 0.1 bis 5 mm durch
Suspensi ons- oder Enul si onspol ynerisati on und ei ne
eventuel | anschlielBende Kl assifizierung hergestellt
wer den, der Schl uld der Beschwerdef Ghrerin, dal sich
aus di eser Herstellung zwangsl aufi g ei ne Korngr63en-
verteilung von D/D < 1,1 ergabe, weil der Fachmann
gr 63ere Teil chengr6Renschwankungen fir den
gewinscht en Zweck aut omati sch ausgeschl ossen hatte
(Beschwer debegr tndung Seite 6, vorletzter Absatz und
Br ickenabsatz Seiten 6/7), ist allerdings eine durch

nichts substantiierte Behauptung, die mthin keine

0311.D
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Bedeutung fur die Interpretation von D6 hat.

D e Neuheit der Anspriuche 21 bis 23 wurde von der
Beschwerdef Uhrerin nicht in Frage gestellt. Sie
ergi bt sich bei Neuheit des Gegenstandes von

Anspruch 1 daraus, dal das Herstellungsverfahren
gemall Anspruch 21 und di e Verwendungsanspriche 22 und
23 auf Folien Bezug nehnen, die alle Merknmal e des
Anspruchs 1 besitzen.

Erfinderische Tatigkeit

Nachstl i egender Stand der Technik

Gemall Seite 2, Zeilen 3 bis 4 bezieht sich das
Streitpatent auf Polyesterfolien mt verbesserter

D nensionsstabilitat, Abriebfestigkeit, Streckbarkeit
und verbesserten d eiteigenschaften

Von di esen Eigenschaften hat die Streckbarkeit im
Vergleich zumzitierten Stand der Technik in diesem
Ver f ahren kei ne Bedeutung und kann somt imfol genden

aulBer Betracht bl ei ben.

Cowohl Abriebfestigkeit und G eitfahigkeit an sich
ver schi edene Ei genschaften sind, besteht zw schen
i hnen i nsof erne ein Zusammenhang, als u. a. die
Konfiguration und nmateriell e Beschaffenheit von
Qoer f | &chenvor springen ei nen Ei nfl ul3 auf beide

Ei genschaften hat. Spitze, sprodde Vorspringe sind
bei spi el swei se sowohl friktions- als auch

abri ebsf or der nd.
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Dem genannt en Anforderungsprofil komren die

Pol yester- Fi | me gemal3 Ent gegenhal tung D5 am nachsten
weil sie in gleicher Wise umdie Optimerung der

Ei genschaften therm sche Di nensionsstabilitat,

Abri ebfestigkeit und deitfahigkeit bemiht sind

(si ehe Punkt 3.1 supra; D5: Anspruch; Seite 4,

| etzter Absatz; Seite 5, Zeilen 17 bis 20; Seite 6,
Zeilen 11 bis 21).

Von den Folien gemald Anspruch 1 des Streitpatents

unt erscheiden sich die Filme gemald D5 i m wesent!| i chen
dadurch, dal} di ese Ei genschaften nicht alle zugleich
an einemeinlagigen Filmrealisiert werden, sondern
an einem nehrl agigen Film wobei eine innere Lage
hoher Kristallinitat fur die therm sche D nensions-
stabilitat sorgt, und Cberfl &chenl agen fiar die
gewinschte Abriebfestigkeit und d eitfahigkeit

verantwortlich sind.

Auf gabe und LOsung

Ausgehend vom néachstli egenden Stand der Technik in D5
best and di e Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin,
weitere (alternative) Polyesterfolien guter

therm scher Di nensionsstabilitat, Abriebfestigkeit

und deitféahigkeit zu entw ckel n.

Di e Losung di eser Aufgabe besteht genal3 dem
Streitpatent in der Bereitstellung einer
Pol yesterfolie, die in dersel ben Folienl age sowohl

or gani sche Pol yrmerteil chen enger Korngro6RBenverteil ung

D/D, < 1,1 imBereich von 0,01 bis 5 nmals auch

0311.D
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Nukl ei erungsmittel, jeweils in den beanspruchten
Mengen, enthalt.

DalR die vorliegende techni sche Auf gabe durch den
CGegenstand des Anspruchs 1 tasachlich gel 6st wurde,
i st unbestritten und ergibt sich aus den

MelRresul taten des therm schen Schrunpfs, der
Abriebfestigkeit und des d eitrei bungskoeffi zienten,
wie sie in den Tabellen in Beispielen 1 und 2
(Seiten 5 und 6) des Streitpatents enthalten sind.

5.3 Nahel i egen

5.3.1 Ent gegenhal tung D5

5.3.1.1 Auf Seite 3, Zeile 21 bis Seite 4, Zeile 13 von D5
w rd ausgefidhrt, dalR es bekannt war, die
Abri ebfestigkeit ("scratch resistance") von
Pol yester-Fil men, die fur Magnetbander verwendet
wer den, einesteils durch das Vorsehen ei ner gew ssen
Qoer f | &chenrauhi gkeit, die von der D spersion
anor gani scher Additive oder der Verwendung von
Kat al ysat or-Prazi pitat-Teil chen herrthrt, und
andernteils zugl ei ch durch Reduktion der

Kristallinitat des Polyester-Filnms zu verbessern:

"In the prior art, this problem[insufficient shaving
resistance] is overcone by formng fine protrusions
on the surface of the filmby dispersing particles of
i norgani c additives, such as ..., or by utilizing the
particles fornmed by precipitation of the catalyst,

and sinultaneously by reducing the crystallization of
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the polyester film" [enphasis by the Board]

I m Anschl ul3 an obi ge Feststellung schliel3t D5

(Seite 4, Zeilen 13 bis 20), dal die Eigenschaften

t herm sche Di nensionsstabilitat und Abriebfestigkeit
("scratch resistance”) mteinander beziglich des
jeweils zweckmalli gen Grades an Kristallinitat im

W derspruch stehen, so dall bi sher der G ad an
Kristallinitat einer Polyesterfolie nach der
jeweiligen praktischen Bedeutung ei ner dieser beiden
Ei genschaften, zum Nachteil der anderen Ei genschaft,

gewahl t wurde.

Die in D5 gefundene LOsung dieses Dilemmas besteht in
der Zuwei sung di eser beiden bezuglich der
Kristallinitat w dersprichlichen Eigenschaften zu

ver schi edenen Lagen ei nes nehrl agigen Filns.

Dall dadurch Polyester-Filme mt zugleich guter

t herm sche Di nensionsstabilitat und Abriebfestigkeit
hergestellt werden kénnen, wird durch die Resultate
in Tabelle 1 von D5 (Seite 17) gl aubhaft genmacht,
der zuf ol ge nehrl agi ge Folien genal3 di eser Lehre
sowohl einen niedrigen Hitzeschrunpffaktor ("Factor
of Heat Shrinkage") als auch einen zufriedenstellend
ni edrigen Grad an Verkratzung ("Degree of Scratches")
auf wei sen, wahrend einl agi ge Folien, die nur aus dem
Mat eri al der | nnenlage (Vergleichsbeispiel 1) oder
nur aus dem Material der Oberfl &chenl agen

(Ver gl ei chsbei spi el 2) bestehen, entweder
unbefri edi gende Verkrat zungsr esi stenz oder ei nen

hohen Hi tzeschrunpf besitzen.
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5.3.1.5 Aus dem Obigen fol gt, dalR D5 eindeutig eine
mehr| agi ge Folienkonstruktion mt die beiden
Ei genschaften Abriebfestigkeit und therm sche
D nensi onsstabilitéat unterschiedlich zugeordnenden
Fol i enl agen enpfiehlt. Ausgehend von D5 | ag es daher
ni cht nahe, eine Polyester-Mnofolie vorzusehen, die
durch di e Anwesenheit von Nukl ei erungsmittel eine
hohe Kristallinitat (und damt eine gute therm sche
D nensi onsstabilitéat) und durch die Bei nengung von
rauhi gkei t ser zeugenden Parti kel n zugl eich eine gute
Abri ebf esti gkeit aufwei st.

5.3.1.6 Die Feststellung der Beschwerdefuhrerin, D5,
i nsbesondere die in Punkt 5.3.1.1 diskutierte
Passage, |ehre nicht, dald anorgani sche Additive die
Kristallinitat verschlechterten, ist zwar richtig,
der weitergehende Schl ul3 der Beschwerdef dhrerin, dal
D5 folglich auch den Einsatz rauhi gkeitserzeugender
anor gani scher Additive in der hochkristallinen
| nnenl age der Pol yesterfolie nicht ausschliel3e,
ent behrt aber angesichts der vorstehenden

Ausf Uhrungen j eder faktischen G undl age.

5.3.1.7 Auch die Argunentation der Beschwerdefidhrerin, der
Fachmann wére sich, wegen der in D5 beispielhaft
bel egt en Verwendung von rauhi gkeit serzeugenden
Cal zi untar bonat - Parti kel n in der hochkristallinen
| nnenschi cht der Folie (siehe D5 Beispiels-
beschrei bung auf Seite 14), schon bewul3t gewesen, dal3
er die beiden Eigenschaften therm sche D nensions-

stabilitat und Abriebfestigkeit auch an ei ner Mono-
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Folie verw rklichen konnte, steht nicht im E nklang
mt der faktischen O fenbarung von D5. Tatséachlich
wei st di ese Entgegenhal tung den Fachmann durch das
oben (Punkt 5.3.1.4) schon diskutierte

Ver gl ei chsbei spiel 1 klar darauf hin, dal eine sol che
Folie, die Calziuncarbonat als verneintlichen
"Abriebverbesserer” enthalt, beziglich ihrer

Abri ebei genschaften nicht befriedigt.

D e weitere Behauptung der Beschwerdef dhrerin, dalR
di e Abriebfestigkeit einer Folie gemal3 di esem

Ver gl ei chsbei spiel von D5 sich nicht essentiell von
der gemalR dem Streitpatent erzielten Abriebfestigkeit
unterschi ede, ist ebenso unbelegt, we die

Behaupt ung, dalR generell die gemal? D5 erreichte
Abri ebfestigkeit so auRerordentlich hoch ware, dald
di e Folien gemalR dem Streitpatent dengegentber nur
als nicht erfinderische verschlechterte

Ausf ihrungsfornmen gelten konnten. D ese beiden
unsubstantiierten Behauptungen nissen daher bei der
Beurteilung der erfinderische Tatigkeit des

Streitpatents auler Betracht bl eiben.

Ent gegenhal t ung D2

Rein formal wirde di e Konbi nati on der O f enbarung

di eser Entgegenhaltung mt der von D5 dann zum

Er fi ndungsgegenstand f uhren, wenn die in D2

beschri ebenen rauhi gkei tserzeugenden Pol ynerteil chen
als organische Aeitmttelteilchen in Polyesterfolien
ei ngem scht werden, die in dersel ben Folienlage auch

di e gemalR D5 verwendeten kristallisationsbew rkenden
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Nukl ei erungsmittel enthielten.

Da allerdings in den obigen Punkten 5.3.1.4 und
5.3.1.5 festgestellt wurde, dalR die Lehre von D5,
wegen des "Kristallinitats-Konflikts" dieser

Ei genschaften (siehe Punkt 5.3.1.2 supra), in jedem
Fall fdr die Abriebfestigkeit und die therm sche

D nensi onsstabilitat verschi edene Folienl agen

vorsi eht, besteht fur den Fachmann, der ausgehend von
D5 mt demvorliegenden techni schen Probl ene
konfrontiert ist, keinerlei Anlal3, einen solchen
Schritt zu tun, da er nicht erwarten konnte, dald
dadurch der obi g angesprochene "Kristallinitats-
Konflikt" in befriedi gender Wi se gel 6st werden kann.

Auch wenn man von der Hypot hese ausgeht, D2 stelle
den nachstli egenden Stand der Techni k dar, ergibt

si ch der Erfindungsgegenstand nicht in naheliegender
Wei se durch ei ne Konmbi nati on von D2 und D5.

In di esem Fall bestinde die zu | sende Aufgabe in der
Ver besserung der therm schen D nensionsstabilitat der
in D2 of fenbarten abriebfesten Pol yesterfolien bei

gl ei chzeitiger Aufrechterhaltung ihrer in D2

errei chten guten Abriebfestigkeit und deitfahigkeit.

Auch in diesem Fall besteht fur den Fachmann

kei nerlei Anlal3, sich von der Zugabe eines
kristallisationsfordernden Nukleierungsmttels, das
gemald D5 in der Lage ist, die therm sche

D nensionsstabilitéat zu verbessern, eine Losung des

di esfalls vorliegenden techni schen Problenms zu
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erwarten. Denn der Fachmann nmuf3, w e i mvorstehenden
Punkt ausgef ihrt, gemal3 der O fenbarung von D5 davon
ausgehen, dald ei ne Erhtéhung der Kristallinitat zwar
zu ei ner Verbesserung der therm sche D nensions-
stabilitat fuhren wird, dal damt aber gleichzeitig
ei ne Reduktion der Abriebfestigkeit einhergehen w rd.

5.3.3 Ent gegenhal t ung D1

5.3.3.1 We in Punkt 3.1 ausgefihrt, offenbart D1
Pol yesterfolien, die Katal ysator-Prazipitat-Teilchen
und vernetzte Polynerteil chen enthal ten. Dadurch
erreichen die biaxial orientierten Folien
ausgezei chnete d eitfahigkeit und Abriebfestigkeit
(cf. Seite 2, Zeilen 11 bis 13).

D1 of fenbart nicht die gemald Anspruch 1 des
Streitpatents geforderte KorngrofRenverteil ung der

Pol ynmerteil chen und erwdhnt weder die therm sche

D nensionsstabilitat der Folien, noch die Anwesenheit
von Nukl ei erungsm tteln. Bezuglich des |etzgenannten
Mer kmal s hat di e Beschwerdefidhrerin in der mindlichen
Ver handl ung i hre urspringliche Behauptung auf gegeben
und ei ngeraunt, dal die Katal ysator-Préazipitat-

Teil chen definitiv nicht als Nukleierungsmttel

W rksam sei en (siehe Punkt V iv) supra).

5.3.3.2 Es ergi bt sich aus der in Punkt 5.3.2.2 supra
gemacht en Schl ul3f ol gerung beziglich ei ner Konbi nation
von D5 mt D2, derzufolge ein Einsatz der in D2
of fenbarten Pol ynerteil chen in Monofolien, die

Nukl ei erungsmittel gemalR D5 bei nhalten, nicht
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nahel ag, dal di esel be Schl uf3f ol gerung auch fir die in
D1 of fenbarten Polynerteil chen gelten nuf3. Dabei

i egt eine (hypothetische) Konbination von D5 mt D1

dem Cegenst and des Anspruch 1 des Streitpatents noch

ferner als eine Konmbination von D5 mt D2, weil D1

- imGegensatz zu D2 - die patentgenmal3 geforderte

Kor ngr 6Renverteil ung der Polynerteil chen nicht

of fenbart.

Ent gegenhal t ung D6

Auch di e Pol yesterfolien gemal3 di eser Entgegenhal tung
unt er schei den sich von denen gemal3 Anspruch 1 des
Streitpatents durch die Abwesenheit von
kristallisations- und di mensionsstabilitatsfdrdernden
Nukl ei erungsm ttel n und durch die fehl ende

O f enbarung ei ner KorngrofRenverteil ung der

Pol ynerteil chen.

Es gilt somt hinsichtlich der erfinderischen
Tati gkeit des Gegenstandes von Anspruch 1 des
Streitpatents das i mvorstehenden Punkt 5.3.3.2

Ausgef thrte.

Der Cegenstand des Anspruchs wird somt durch den

zitierten Stand der Techni k ni cht nahegel egt.

Di e Gegenst ande der abhangi gen Anspriche 2 bis 20
betreffen besondere Ausfidhrungsfornen der
Pol yesterfolie nach Anspruch 1 und sind somt

ebenfalls erfinderisch.

0311.D



5.3.7

5.3.8

- 21 - T 0509/ 96

Die erfinderische Tatigkeit der Gegenstande der
unabhéangi gen Anspriche 21, 22 und 23 ergibt sich, we
beziglich der Neuheit in Punkt 4.2 ausgefuhrt, aus

i hrem Bezug auf die Polyesterfolien gemal3 Anspruch 1.

Der Gegenstand des Streitpatents ist somt insgesant
durch den zitierten Stand der Techni k nicht

nahegel eqgt .

Di e von der Beschwerdef Uhrerin angef Uhrten zul &ssi gen
G iunde stehen somt der Aufrechterhaltung des
Streitpatents in unveréandertem Unfang nicht entgegen

Ent schei dungf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgmai er C. CGérardin
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