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Sachverhalt und Antréage

0640. D

Der Beschwerdef Ghrer (Ei nsprechende) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung Uber die

Zur ickwei sung des auf die Ei nspruchsgrinde genaf
Artikel 100 a) (mangel nde Neuheit und erfinderische
Tatigkeit) und 100 b) (mangel nde Ausfiihrbarkeit) EPU
gest it zten Ei nspruchs gegen das Patent Nr. 0O 407 886
Beschwer de ei ngel egt.

Der einzige Anspruch des erteilten Patents lautet we
fol gt:

“"Verfahren zur Herstellung von Kunststoff-Hohl kér pern
mt geschaunten Wanden, die aus nehreren Schichten

unt er schi edl i cher Porositéat bestehen, durch Extrusion
von m ndest ens ei nem schaunbaren Ther nopl ast en auf einer
Mehr schi cht ext rusi onsanl age, Auf schaunen des

mehr schi chtigen Vorformiings in einer Formdurch einen
auf die Aullenseite des Vorformings ei nwrkenden

Unt erdruck, dadurch gekennzei chnet, dal3, sobal d der
Vorform ing an der Formwand anliegt, innerhalb des
Vorformings ein Unterdruck erzeugt wird, welcher umoO,1
bis 0,8 bar hdher ist als der Druck an der AulRenseite

des Hohl kor pers. ™

In sei ner Beschwerdebegrindung hat der Beschwer def ihrer
der Ansicht der Einspruchsabteilung, dal3 der

Ei nspruchsgrund gemaR Artikel 100 b) EPU nicht
gerechtfertigt sei, w dersprochen. Er hat hierzu im
wesent | i chen ausgefuhrt, dald das Verfahren gemal3 dem
Anspruch des angef ochtenen Patents nicht ausfthrbar sei,
weil im Anspruch eine Kausalitat zw schen dem

Auf schaunen des Vorformings und ei nem auf die
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AulRenseite des Vorformings ei nwirkenden Unterdruck
beansprucht werde, die tatsachlich nicht vorhanden sein
kénne. Denn das Aufschaunmen des Vorformings erfol ge
bereits beim Austreten aus dem Extruder, wenn keine
besonder en Vor kehrungen getroffen wirden, dies zu

ver hi ndern. Weder der Anspruch noch di e Beschrei bung
ent hi elten irgendwel che Angaben dar Uber, w e
sichergestellt werde, dalR erst bei m Anl egen des

Unt erdrucks an der Aullenseite und nicht bereits vorher
das Auf schaunen erfol ge.

Di e Begrindung der Ei nspruchsabteilung zum Vorliegen von
Neuheit und erfinderischer Tatigkeit imH nblick auf den
Stand der Techni k gemald den Ent gegenhal t ungen

D1: EP-A-0 281 971
D2 EP-A-0 176 044,
D3: DE- A-2 350 355 und
D4 US- A-3 001 958

hat der Beschwerdef ihrer nicht angegriffen.

Er hat jedoch eine neue Druckschrift, nénlich

D5: JP- A-63309 434 (mt Zusamenfassung und
engl i scher Ubersetzung der Anspriiche)

zitiert und hierzu vorgetragen, dald das durch D5
bekannte Verfahren i mwesentlichen alle Merkmal e des
Anspruchs des angefochtenen Patents aufwei se, so dal3 der
Gegenst and des angef ocht enen Pat ents gegeniber der

O f enbarung di eser Druckschrift nicht nehr neu sei oder
zum ndest nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit

ber uhe.
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Der Beschwer def Gihrer beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent in voll em Unfang

zu wi derr uf en.

In seiner Erw derung auf di e Beschwerdebegrindung des
Beschwer def ihrers hat der Beschwer degegner di e Ansicht
vertreten, dall die Beschwerde unzul &ssig sei, weil die
Beschwerde auf vollig neues Material und eine

unzul assi ge Beanstandung der Kl arheit des Patent-
anspruchs gestutzt werde, wobei in der Begrindung mt
kei nem Wrt auf die G inde ei ngegangen werde, die von
der Einspruchsabteil ung zur Begrindung der Entschei dung
auf gef thrt wor den sei en.

Der Beschwerdegegner fuhrte auch aus, dal3 die verspatet
genannte Druckschrift nicht rel evant sei und daher nicht
zugel assen werden sol lte.

Der Beschwer degegner beantragte, als Hauptantrag, die
Beschwerde al s unzul dssig zu verwerfen, als Hi|fsantrag,
di e Beschwerde zuruckzuwei sen, und hilfsweise hierzu

ei ne mindl i che Verhandl ung anzuber aunen.

Mt Schrei ben vom 19. Cktober 1999 hat die Kammer die
Parteien zu einer mindlichen Verhandl ung zum

16. Februar 2000 gel aden und der Ladung eine Mtteilung
gemall Artikel 11 (2) VOBK bei gef ugt.

In dieser Mtteilung hat die Kamrer i mwesentlichen auf
f ol gendes hi ngew esen:

Di e Beschwerde diurfte zul &ssig sein, weil der
Beschwer def Ghrer in seiner Beschwerdebegrindung
dar gel egt habe, warum er den Ei nspruchsgrund genmafl}
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Artikel 100 b) EPU weiterhin aufrechterhalte, wobei die
Tat sache, dal3 der Beschwerdefdhrer im H nblick auf den
bereits geltend gemachten Ei nspruchsgrund genaf

Artikel 100 a) EPU erstmals i m Beschwerdeverfahren

- al so verspatet - eine neue Entgegenhaltung zitiert
habe, die Frage der Zul dssigkeit der Beschwerde nicht
ber ihren dirfte.

Zur verspatet genannten Entgegenhal t ung:

Di e Kanmer fol ge der Ausl egung der O f enbarung der
Druckschrift D5 durch den Beschwerdefihrer in seiner
Beschwer debegr tndung, wonach di e Druckschrift D5 die
wesent | i chen Merknal e des Verfahrens gemald dem Anspruch
des angefocht enen Patents of fenbare.

Di e Ansicht des Beschwerdegegners, dald sich das

er fi ndungsgenmalRe Verfahren von dem Verfahren gemald D5 i m
wesent | i chen dadurch unterschei de, dafll bei merfindungs-
gemallen Verfahren das Anl egen des Innen- bzw. Aul3en-

Unt erdrucks gl eichzeitig erfol ge, wahrend bei m Verfahren
gemald D5 das Anl egen des Innen-Unterdruckes erst nach
dem Anl egen des Auflen-Unterdruckes erfolge, teile die
Kanmer nicht. Denn tatsachlich dirfte auch bei m
Verfahren gemal3 dem Streitpatent das Erzeugen (Anl egen)
ei nes Unterdruckes i mlInneren des Hohl kdrpers erst nach
ei ner gew ssen Zeit (3 bis 10 s) nach dem Erzeugen

(Anl egen) eines Unterdruckes auf der Aulenseite des
Hohl kér pers erfol gen, wi e aus dem Beispiel 1,

I nsbesondere Spalte 3, Zeile 56 bis Spalte 4, Zeile 7
der Patentschrift hervorgehe.

Di e Kanmer sei daher der vorl &ufigen Ansicht, dal3 die
verspatet genannte Druckschrift D5 so rel evant sein
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kénnte, dalR sie den Bestand des angefochtenen Patents

gef dhrden konnte, und beabsichtige die Druckschrift D5
als Teil des Standes der Techni k gemal3 Arti kel 114 (1)
EPU zu ber ticksi chti gen.

Mt Tel efax vom 5. Januar 2000 hat der Beschwerdegegner
mtgeteilt, dalR er an der anberaunten mindlichen

Ver handl ung ni cht teil nehnmen werde, und dalR er enpfehle,
nach Lage der Akten zu entschei den.

Dar auf hin hat die Kamrer den Parteien mt Schrei ben vom
7. Januar 2000 mtgeteilt, dal der fidr den

16. Februar 2000 anberaunte Term n fir eine mindliche
Ver handl ung auf gehoben wer de.

Ent schei dungsgr inde

1.1

1.2

0640. D

Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Der Beschwer degegner hat vorgetragen, dalR di e Beschwerde
al s unzul assig zu verwerfen sei, weil die Beschwerde-
begr tindung zum ei nen nur auf vollig neues Bewei snateri al
gest it zt sei und zum anderen nur auf die Erfordernisse
des Artikels 84 EPU (mangel nde Kl arheit des

Pat ent anspruchs), wel che kei nen Ei nspruchsgrund genaf
Arti kel 100 EPU darstellten, eingehe.

Die Kanmer stellt hierzu fol gendes fest:

Aus der Beschwer debegrindung des Beschwer def ihrers geht
hervor, dald der Beschwerdef ihrer den schon in seiner

Ei nspruchsbegr iindung vor gebrachte Ei nspruchsgrund genal3
Artikel 100 b) EPU (mangel nde Ausf uihrbarkeit der
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Erfindung) aufrechterhalt. In demKapitel |, 1. und

2. Absatz der Beschwer debegrindung begrindet der
Beschwer def Ghrer - auch unter Verwei sung auf friheres
Vor bri ngen i mEi nspruchsverfahren - di e mangel nde
Ausf ihr barkeit der Erfindung des angefochtenen Patents
damt, daB im Anspruch eine Kausalitat zw schen dem

Auf schaunen des Vorformings und ei nem auf die
AulRenseite des Vorformings ei nwrkenden Unterdruck
beansprucht werde, die tatséchlich nicht vorhanden sein
kénne, da das Aufschdunen des Vorformings bereits beim
Austreten aus dem Extruder erfol ge, wenn keine
besonder en Vorkehrungen getroffen wirden, dies zu

ver hi ndern. Demmach si eht der Beschwerdef ihrer den
Mangel an O fenbarung zur Ausfuhrbarkeit offenbar darin,
dal weder der Anspruch des Streitpatents noch die
Beschrei bung i rgendwel che Angaben dar Uber enthalten, we
sichergestellt werden soll, dall erst beim Anl egen des
Unt erdrucks an der Aul3enseite und nicht bereits vorher
das Aufschaunmen erfol gt.

Di e Ausfihrungen im Kapitel | der Beschwerdebegrindung
stell en daher nach Ansicht der Kamrer ei ne ausrei chende
Begr indung i m Sinne des Artikels 108, Satz 3 EPU dar.

Di e Tatsache, dalR der Beschwerdefihrer im Kapitel |

sei ner Beschwer debegr indung den bereits in seiner

Ei nspruchsbegr indung vor gebrachten Ei nspruchsgrund genmafl3
Artikel 100 a) EPU nit ei nem neuen Beweisnmittel, nanich
der Druckschrift D5, begrindete und sich nicht mt den
G unden der angef ochtenen Entschei dung ausei nander -
setzte, kann die Zul dssi gkeit der Beschwerde i m Hinblick
auf Artikel 108, Satz 3 EPU nicht in Frage stellen (vgl.
hi erzu "Recht sprechung der Beschwerdekammern des EPA",

3. Aufl. 1998, Seite 547, Kapitel 7.5.2 b)).
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1.3 Di e Beschwerde erfiullt daher die Bedi ngung des
Artikels 108, Satz 3 EPU.

Da di e Beschwerde auch unbestritten di e Bedi ngungen
gemall den Artikeln 106 bis 108, Satz 1 und 2, sow e der
Regel 64 EPU erfullt, ist sie zul assig.

2. Ausf Uhr barkeit der Erfindung - Ei nspruchsgrund gemnafl3
Artikel 100 b) EPU

Die Patentschrift enthdlt zwei Beispiele, welche im

Ei nklang mt den Merkmal en des Patentanspruchs

dur chgef thrt wurden und wel che zei gen, dall dann, wenn
nach der Lehre des Anspruchs vorgegangen wird, ein

Hohl korper mt einer feinporigen Aul3enschicht und ei ner
grobporigen Innenschicht erhalten wird, so dafl die dem
er fi ndungsgenmalRen Verfahren zugrunde |iegende Aufgabe
"Herstellung ei nes Hohl kérpers mt rauher Innen-

oberfl ache" (vgl. Spalte 1, Zeilen 25 bis 27 der
Patentschrift) gel 6st wird. Insbesondere zeigen die

Bei spiel e, dalR die erwlinschte grobporige, rauhe

| nnenober fl &che dadurch erhalten wird, dall - gemalR der
Vorschrift des Patentanspruchs - eine gew sse Zeit nach
dem Anl egen ei nes Unterdruckes auf der Aullenseite zum
Ansaugen des Vorformings an die Bl asformvand der Druck
i nnerhal b des Vorformings so eingestellt wird, dal3 er
0,5 bar - also in einemBereich von 0,1 bis 0,8 bar -
hoher ist als der (Unter-) Druck an der Aufllenseite des
zu bi | denden Hohl kor pers.

Die Kanmer fol gt der Ansicht der Einspruchsabteil ung,

dal3 di e Formulierung des Patentanspruchs "Aufschaunmen
durch einen auf die AuBenseite ei nwi rkenden

Unt erdruck™ imLichte der Beispiele und der Beschrei bung

0640. D Y A
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des Patents den Fachmann ni cht notwendi gerwei se zu dem
Schl ul3 verleitet, dall das Aufschaunen nur durch den
Aul3en- Unt erdruck hervorgerufen werden soll

I miabrigen ist es fur das Gelingen umdi e Ausfihrbarkeit
des Verfahrens gemald dem Pat ent anspruch unerheblich, ob
das Aufschéaunen des Materials des Vorformings bereits
bei m Verl assen der Dise begi nnt oder erst in der

Bl asf or m durch Anl egen ei nes Aulen- Unt er druckes
hervorgerufen wird. Denn dem kennzei chnenden Teil des
Pat ent anspruchs entni mt der Fachmann eindeutig die
Lehre, dall es fur das erfindungsgenéf3e Verfahren
wesentlich ist, dall nach dem Anl egen ei nes Aul3en-

Unt erdruckes - nachdem der Vorform ing an der

Bl asf ormnvand zur Anl age gel angt ist - ein Innendruck

ei ngestellt wrd, welcher 0,1 bis 0,8 bar hoher ist als
der (Unter-) Druck an der Aul3enseite des Hohl kor pers.

Das Patent offenbart daher die Erfindung so deutlich und
vol | st andi g, dal3 ein Fachmann si e ausfihren kann.

Somit kann der Einspruchsgrund gemaRR Artikel 100 b) EPU
ni cht durchgreifen.

Ver spat et genannte Entgegenhal t ung

Die Druckschrift D5 ist vom Beschwerdefidhrer erst mt
der Beschwer debegrindung, al so verspatet, genannt
wor den.

GemaR Artikel 114 (2) EPU liegt es im Ernessen der
Beschwer dekanmer, di ese verspatet genannte Druckschrift
D5 zu bertcksi chtigen, wobei nach standi ger Praxis der
Beschwer dekanmern bei der Entschei dung Uber eine
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derartige Berucksichtigung die Rel evanz der verspat et
genannten Druckschrift das wichtigste Kriterium
darstellt.

H erzu verwei st die Kamrer auf ihre Mtteilung gemald
Artikel 11 (2) VOBK, worin sie imeinzel nen dargel egt
hat, warum der Inhalt der Druckschrift D5 einen

rel evanten Stand der Technik darstellt, der den Bestand
des angef ocht enen Patents gef&hrden kann.

D e Kanmer berlcksichtigt daher die verspatet genannte
Druckschrift D5 imH nblick auf Artikel 114 (1) EPU.

Neuhei t

Di e Druckschrift D5 (vgl. insbesondere Anspruch 4, sow e
Figuren 1 und 2) offenbart ein Verfahren zur Herstellung
von Kunst st of f- Hohl kérpern mt geschéaunten Wanden durch
Extrusi on ei nes schaunbaren Ther nopl asten, wobei ein
durch Extrusion hergestellter Vorforming in einer Form
durch einen auf die AuBenseite des Vorformings

ei nw rkenden Unterdruck aufgeschédunt und so di e Formung
des Hohl korpers bewi rkt wird. Genmal3 den Ansprichen 7 bis
9 der Druckschrift D5 wird dabei, nachdem der

Vorform ing zur Anlage an di e Formmand gebracht worden
ist, innerhalb des Vorformings ein Unterdruck erzeugt,
wel cher auf ei nem héheren Druckni veau gehalten wird als
der (Unter-) Druck auf der AulRRenseite des Hohl kor pers.
Aus der Figur 5 der Druckschrift D5, die offensichtlich
den Druckverlauf in der Formund imVorforming Uber die
Zeit zeigt, geht hervor, dall der Unterdruck im
Vorforming (Verlauf der Linie 20) wahrend ei ner

besti mten Zeitspanne (t; bis t,) auf einem N veau
gehalten wrd, welches umca. 0,2 bar hoher ist als der
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Druck an der Aullenseite des Hohl kérpers (Verl auf der
Linie 21). Aus dem Anspruch 15 der Druckschrift D5
entni mm der Fachmann, daf der Vorforming durch ein
Mehr schi cht - Ext rusi onsverfahren hergestellt werden und
m ndestens zwei Wandschi chten aufwei sen soll, von denen
di e i nnere aufschéaunbar ist. We aus Figur 3 der
Druckschrift D5 ersichtlich ist, weist die Wand des
Hohl kor pers nehrere Schichten unterschiedlicher
Porositat auf.

Der Beschwer degegner sieht einen Unterschied zw schen
dem Ver f ahren genmal3 dem Anspruch des Streitpatents und
dem Verfahren genéld D5 darin, dalR die Herstellung der
rauhen | nnenoberfl ache des Hohl kor pers genmald dem
Streitpatent in einemeinzigen Schritt unter innerem und
auRerem Unt erdruck erfol ge, wahrend bei m Verfahren gemal}
D5 ein Unterdruck i mlInneren des Hohl korpers erst nach
dem Anl egen ei nes Unterdruckes auf der Aul3enseite des
Hohl kor pers erzeugt werde.

Di e Kanmer sieht einen derartigen Unterschied nicht. Zum
ei nen schrei bt der Anspruch des Streitpatents kein

gl eichzeitiges Anl egen des Innen- bzw. Aul3endruckes vor
Zum andern erfol gt offensichtlich auch bei m Verfahren
gemall dem Streitpatent das Erzeugen (Anl egen) eines

Unt erdruckes imlInneren des Hohl kdrpers erst nach einer
gewi ssen Zeit (3 bis 10 s) nach dem Erzeugen (Anl egen)

ei nes Unterdruckes auf der AulRRenseite des Hohl kor pers,
wi e aus dem Bei spiel 1, insbesondere Spalte 3, Zeile 56
bis Spalte 4, Zeile 7 der Patentschrift hervorgeht.

Aus den vorstehend genannten G Unden ist das Verfahren
gemall dem Anspruch des angefochtenen Patents gegenuber
demin der Druckschrift D5 offenbarten Verfahren nicht
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neu.

5. Das angefochtene Patent ist daher imH nblick auf
Artikel 100 a) EPU zu wi derrufen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wi rd ent schi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

Der (Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
A. Townend A. Burkhart

0640. D



