BESCHWERDEKAMMERN
DES EUROPAISCHEN

PATENTAMTS OFFICE

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABIL.

(B) [ -1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -] An Vorsitzende

(D) [ X ] Keine Verteilung

BOARDS OF APPEAL OF
THE EUROPEAN PATENT

CHAMBRES DE RECOURS
DE L'OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

Datenblatt zur Entscheidung
vom 18. November 2020

Beschwerde-Aktenzeichen:

Anmeldenummer:

Veroffentlichungsnummer:

IPC:

Verfahrenssprache:

Bezeichnung der Erfindung:
VORIMPRAGNAT

Patentinhaber:

Schoeller Technocell GmbH & Co.

Einsprechender:
Munksjd Dettingen GmbH

Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.

Kammerer Paper GmbH

Stichwort:
Vorimpragnat/SCHOELLER

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 100(b), 100(a), 56

T 2170/14 - 3.3.06
08761274.3

2158096

B44C5/04, D21H17/28, D21H17/35,
D21H17/37, D21H17/67,
D21H19/58, D21H27/26

DE

KG

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030

Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Schlagwort:

Einspruchsgriinde - mangelhafte Offenbarung (nein)
Erfinderische Tatigkeit - (ja)

Zitierte Entscheidungen:
T 0521/12

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Eurcpiisches
Patentamt
Eurcpean
Patent Office
Qffice eureplen
des brevets

Beschwerdekammern
Boards of Appeal

Chambres de recours

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2170/14 - 3.3.06

ENTSCHETIDUNG

Boards of Appeal of the
European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar

GERMANY

Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06

Beschwerdefiihrer:

(Einsprechender 1)

Vertreter:

Beschwerdegegner:

(Patentinhaber)

Vertreter:

Weiterer

vom 18. November 2020

Munksjo Dettingen GmbH
Schwalbenstadt 1
72581 Dettingen (DE)

Nony
11 rue Saint-Georges
75009 Paris (FR)

Schoeller Technocell GmbH & Co.

Burg Gretesch
49086 Osnabriick (DE)

Cohausz & Florack

Patent- & Rechtsanwalte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bleichstrale 14

40211 Diusseldorf (DE)

Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.

KG

Verfahrensbeteiligter:
(Einsprechender 2)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Via Plinio, 63
20129 Milano (IT)

Minoja, Fabrizio

Bianchetti Bracco Minoja S.r.l.
Via Plinio, 63

20129 Milano (IT)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 29. Oktober
2014 zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europdische Patent Nr.
2158096 aufgrund des Artikels 101 (2) EPU
zurickgewiesen worden ist.



Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J.-M. Schwaller
Mitglieder: S. Arrojo
J. Hoppe



-1 - T 2170/14

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

VII.

Die Beschwerde der Einsprechenden 1
(Beschwerdefiihrerin) richtet sich gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, die Einspriiche
gegen das europaische Patent Nr. 2 158 096

zurickzuweilsen.

Die Einsprechende 3 hat ihre zunadchst eingelegte
Beschwerde im Verlauf des Beschwerdeverfahrens
zurlickgenommen; kurz danach hat sie auch ihren
Einspruch zuriickgenommen. Die Einsprechende 2 hat im
Beschwerdeverfahren keine inhaltliche Stellungnahme

abgegeben.

In ihrer Beschwerdebegriindung beantragte die
Beschwerdefihrerin, das Streitpatent mangels
Ausfihrbarkeit und mangels erfinderischer Tatigkeit

vollstandig zu widerrufen.

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung beantragte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) die Beschwerde
zurlickzuweisen und reichte zwei neue Anspruchssatze als

Hilfsantrage 1-2 ein.

In einer Mitteilung gemdl Artikel 15(1) VOBK 2020
teilte die Kammer ihre vorlaufige Stellungnahme mit,
wonach das Patent in der erteilten Fassung ausfiihrbar

und erfinderisch sei.

Die miindliche Verhandlung fand am 18. November 2020 als

Videokonferenz statt.

Anspruch 1 wie erteilt (Hauptantrag) lautet:
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"Vorimprdgnat, das erhdltlich ist durch Imprdgnieren
eines Dekorrohpapiers mit einer Trdnkharzldsung,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trdnkharzldsung
mindestens einen Polymerlatex und mindestens eine
modifizierte Stdrke mit einer spezifischen
Molekulargewichtsverteilung enthdlt, wobei sich das
Molekulargewicht der Stdrkemolekiile folgendermalBen
verteilt:

- héchstens 6 Gew.$% Molekiile mit einem Molekulargewicht
von 0 bis 1.000 g/mol,

- 5 bis 20 Gew.?% Molekiile mit einem Molekulargewicht
von 1.000 bis 5.000 g/mol,

- 20 bis 40 Gew.?% Molekiile mit einem Molekulargewicht
von 5.000 bis 25.000 g/mol,

- 20 bis 45 Gew.?% Molekiile mit einem Molekulargewicht
von 25.000 bis 200.000 g/mol,

- 5 bis 22 Gew.?% Molekiile mit einem Molekulargewicht
von 200.000 bis 1.000.000 g/mol,

- 0,5 bis 5 Gew.?% Molekiile mit einem Molekulargewicht
von mehr als 1.000.000 g/mol."

Die vorliegende Entscheidung stitzt sich auf die

folgenden Dokumente:

D3: US 2002/0124774 Al

D7: WO 94/00523 Al

D9: Cerestar, "Pour 1'industrie du papier", 1994.
D10: WO 2006/002761 Al

D12: R. Klingler, "Probleme der gelchromatographischen
Molekulargewichtsbestimmung von Stdrkemolekulen",
Starch/Starke 37, Seiten 111-115, 1985.

D15: Cerestar, "Thermally modified starches for the
paper industry", 2002.

D22: Feeser, "Stdrkeprodukte und Technologie des
Einsatzes bei der Herstellung von Papieren fir

Wellpappe", Wochenblatt fir Papierfabrikation 9, 1977.
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D51: Handbook of Paper and Board, Herbert Holik (Ed.),
Wiley-VCH, 2006, Seite 72.

IX. Am Schluss der mindlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdefiihrerin die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und den Widerruf des europdischen Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die ZurlUckweisung der
Beschwerde (Hauptantrag) oder hilfsweise, die
Aufrechterhaltung des Patents in geadnderter Fassung auf
Grundlage der Hilfsantrdge 1 oder 2, eingereicht mit

der Beschwerdeerwiderung.

Entscheidungsgrunde

1. Hauptantrag - Ausfihrbarkeit der Erfindung

1.1 Der Einspruchsgrund unter Artikel 100 (b) EPU steht der
Aufrechterhaltung des Streitpatents nicht entgegen.

1.2 Nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin sei gemaB den
Absatzen [0020]-[0021] des angefochtenen Patents ein
Polydispersitdtsindex Mw/Mn von 6 bis 23 fiir die Losung
der gestellten Aufgabe wesentlich. Da Anspruch 1 dieser
Parameter nicht definiere, kdénne die darin definierte

Erfindung nicht ausgefihrt werden.

Die Beschwerdefilhrerin machte ferner geltend, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 zu breit sei, insbesondere
weil der Begriff "modifizierte Stdrke" auch Substanzen
wie kationische Starken umfasse, die inkompatibel mit
dem in Anspruch 1 definierten Polymerlatex seien. Dies
bedeute, dass der beanspruchte Gegenstand nicht
funktionsfahige Ausfihrungsformen umfasse und daher

nicht den Anforderungen des Artikels 83 EPU entspreche.
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Weiterhin enthalte das Streitpatent nur unzureichende
Informationen fir die Durchfihrung der GPC-Messung zur
Bestimmung der Molekulargewichtsverteilung. Der
Fachmann sei daher gezwungen, mehrere Parameter zu
bestimmen, was einen unzumutbaren Aufwand darstelle und

den Anforderungen des Artikels 83 EPU nicht geniige.

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte zuletzt, dass das
Streitpatent das Herstellungsverfahren der Starke nicht
offenbare. Stattdessen offenbare es lediglich (Absatz
[0025]), dass die erfindungsgemadlBen Starken "im Handel
erhaltlich" seien. Es gebe jedoch nur wenige
Informationen vom Hersteller (siehe z.B. D15) darlber,
wie diese Starken hergestellt werden kdnnen. Geméal

G 1/92 gelte ein Produkt nur dann als bekannt, wenn
seine Zusammensetzung analysiert und reproduziert
werden kénne. Im vorliegenden Fall koénne das Produkt
der Erfindung nur unter Verwendung einer im Handel
erhaltlichen Stédrke hergestellt werden. Allerdings
wirde die Erfindung nicht mehr reproduzierbar sein,
wenn das kommerzielle Produkt nicht mehr auf dem Markt
ware. Die Erfindung koénne auch nicht unter Berufung auf
die parametrische Definition in Anspruch 1 (d.h. die
Molekulargewichtsverteilung) ausgefihrt werden, weil
die Methode zur Messung dieses Parameters nicht

ausreichend offenbart sei.

Die Kammer folgt dieser Argumentation aus folgenden

Grinden nicht:

- Die Frage, ob der Polydispersitatsindex ein
wesentliches Merkmal zur Erzielung der angeblichen
technischen Wirkung der Erfindung ist, kann in
bestimmten Konstellationen die erfinderische Tatigkeit
betreffen, wenn der beanspruchte Gegenstand ohne dieses

Merkmal nicht die fir den erfinderischen Schritt
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notwendige technische Wirkung erzielt. Sie betrifft
jedoch nicht die ausreichende Offenbarung der
Erfindung, wenn der beanspruchte Gegenstand - wie im
vorliegenden Fall - auch ohne dieses Merkmal

hergestellt werden kann.

- AuBerdem hat die Beschwerdegegnerin geltend gemacht,
dass die Starken mit der beanspruchten
Molekulargewichtsverteilung automatisch einen
Polydispersitatsindex zwischen 6 und 23 besitzen, was
in der urspringlich eingereichten Erfindung durch die
Verwendung von zwei unabhangigen Anspriiche verdeutlicht

worden sei.

Die Kammer stellt hierzu fest, dass es keinen
gegnerischen experimentellen Beweis gegeben hat, um

dies zu widerlegen.

- Die Kammer ist auch nicht von dem Argument iberzeugt,
dass die Erfindung so breit definiert ist, dass sie
nichtfunktionierende Ausfihrungsformen umfasst, wie
z.B. Kombinationen von Latex und kationischen Starken.
Die Beschwerdefiihrerin scheint davon auszugehen, dass
der Fachmann solche inkompatiblen Ausfihrungsformen in
Erwagung ziehen wirde. Das Patent enthalt jedoch keinen
entsprechenden expliziten oder impliziten Hinweis.
Vielmehr ist sich der Fachmann solcher

Unvereinbarkeiten bewusst.

Richtigerweise ist die Ausfihrbarkeit nach Artikel 83
und 100 (b) EPU im Lichte der fachminnischen Kenntnisse
auszulegen. Aus diesem Grund sind solche fir den
Fachmann trivial inkompatiblen Ausfihrungsformen vom
beanspruchten Wortlaut ausgeschlossen (vgl. Punkt 9,

T 521/12).
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- Die angeblich unzureichend offengelegte Messmethode
fur die Molekulargewichtsverteilung fihrt auch nicht zu
einer unzureichenden Offenbarung. Vielmehr stellen die
Unterschiede in den Ergebnissen, die bei verschiedenen
Messbedingungen beobachtet wurden nach der
Uberwiegenden Rechtsprechung der Beschwerdekammern
(vgl. Rechtsprechung der Beschwerdekammer, 9. Auflage
2019, II.C.5.5) in der Regel ein Problem des unklaren
Schutzumfangs nach Artikel 84 EPU dar, nicht aber ein

Problem der unzureichenden Offenbarung.

- Die Kammer stimmt zwar mit der Beschwerdefiihrerin
darin iUberein, dass der Verweis auf kommerziell
erhdltliche Stédrken an sich nicht impliziert, dass die
Erfindung ausgefihrt werden kann, da eine Erfindung,
die solche Starken enthalt, nur ausgefihrt werden kann,
solange diese Produkte kommerziell erhaltlich sind. Die
Erfindung wird jedoch nicht in Bezug auf kommerziell
erhdltliche Stadrken definiert, sondern in Bezug auf
Stérken mit einer spezifischen Molekulargewichts-
verteilung. Die Beschwerdefihrerin hat diesbeziglich
keine Beweise zur Stitzung ihres Arguments vorgelegt,
dass ein Fachmann nicht in der Lage sei, Starken mit
der gewlinschten Molekulargewichtsverteilung zu
erhalten. Es ist auch nicht plausibel, dass dies eine
unzumutbare Belastung darstellen wurde, da fur den
Fachmann bekannt ist, wie die Molekulargewichts-
verteilung von bekannten Starken eingestellt (z.B.
durch Vermischen von verschiedenen Starken) und
gemessen werden kann. Auch die angeblich unzureichende
Offenbarung der Methode zur Messung der
Molekulargewichtsverteilung fihrt nicht zu einer
unzureichenden Offenbarung, da diese den Fachmann nicht
daran hindern wiirde, die Starken der Erfindung zu
reproduzieren (wie oben erlautert, wirde dies lediglich

zu einem unklaren Schutzumfang und damit zu Problemen
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nach Artikel 84 EPU filhren). Die Kammer kommt daher zu
dem Schluss, dass das angefochtene Patent ausreichende
Informationen zur Herstellung der Starken der Erfindung
enthalt.

Da keiner der von der Beschwerdefilhrerin vorgebrachten
Einwande der Ausfihrbarkeit der Erfindung
entgegensteht, ist die Erfindung im Streitpatent

ausreichend offenbart.

Hauptantrag - Erfinderische Tatigkeit

Der Einspruchsgrund unter Artikel 100(a) EPU in
Verbindung mit Artikel 56 EPU steht der
Aufrechterhaltung des Streitpatents nicht entgegen.

Nachstliegender Stand der Technik

Dokument D3 offenbart (Absatze [0014]-[0015]) eine
formaldehydfreie Trankharzlosung fir Dekorpapier
enthaltend eine Polymerdispersion (d.h. ein
Polymerlatex) sowie vorzugsweise eine modifizierte

Starke wie "Dextrin".

Dokument D7 offenbart eine Trankharzldsung fur
Dekorpapier enthaltend ein Polymerlatex und ein
Bindemittel, z.B. Starke oder bevorzugt
Polyvinylalkohol (Seite 2, Zeile 37-Seite 3, Zeile 4).

Die Beschwerdefihrerin ist der Ansicht, dass sowohl D3
als auch D7 als nachstliegender Stand der Technik

betrachtet werden konnen.

Die Kammer ist jedoch zu dem Schluss gekommen, dass die
Offenbarung der D3 ndher am Gegenstand des

Streitpatents liegt, weil darin die Starke als



- 8 - T 2170/14

bevorzugte Komponente der Trankharzldsung dargestellt
ist, wohingegen in D7 Polyvinylalkohol bevorzugt als
Bindemittel, insbesondere in allen Beispielen,
eingesetzt wird. Dokument D3 ist daher als

nachstliegender Stand der Technik anzusehen.

Die Erfindung unterscheidet sich von D3 dadurch, dass
die Starke die Molekulargewichtsverteilung geméal

Anspruch 1 aufweist.

Aufgabe

GemaR dem Streitpatent (Absatz [0020]) besteht die
Aufgabe darin, ein durch Impragnieren mit einer
Trankharzldsung eines Dekorrohpapiers erhdltliches
formaldehydfreies Vorimpragnat bereitzustellen, das
sich insbesondere durch gute Bedruckbarkeit und hohe

Spaltfestigkeit auszeichnet.

Losung

Zur Losung der obengenannten Aufgabe schlagt das
Streitpatent vor, dass die Trankharzldsung eine Starke
mit einer Molekulargewichtsverteilung gemadfRl Anspruch 1
enthalt.

Erfolg der Losung

Nach dem Streitpatent (Tabelle 2) fihrt die Anwendung
der in Anspruch 1 definierten Starken (siehe Beispiele
1-8 bzw. Stédrken I-III in Tabelle 1) zu Dekorpapieren
mit verbesserter z-Festigkeit, Bedruckbarkeit und/oder
Vergilbung und verbessertem Lackstand, im Vergleich zu
anderen formaldehydfreien alternativen
Trankharzldsungen (Vergleichsbeispiele 1-3 umfassend
"Dextrin", Starke IV und Polyvinylalkohol).
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Demgegeniiber machte die Beschwerdefihrerin geltend,
dass die mit ihrer Einspruchsschrift eingereichten
Vergleichstests darauf hindeuten, dass
Trankharzldsungen mit Starke II gemdR dem Streitpatent
("C-Film 07311") ahnliche oder etwas schlechtere
Ergebnisse aufweisen als die mit Polyvinylalkohol oder
"Solcoat P30" (eine Starke, die nicht unter den

Schutzumfang von Anspruch 1 fallt).

Dariber hinaus sei es wesentlich fur die Erfindung,
dass die Starke (vgl. Tabelle 1) einen
Polydispersitatsindex zwischen 6 und 23 aufweist (siehe
Absatz [0021]). Ohne diesen Index, konne die Erfindung
gemal Anspruch 1 die gestellte Aufgabe in seinem
gesamten Umfang nicht 1losen. Die im Anspruch 1
definierte Molekulargewichtsverteilung impliziere
nicht, dass die Starke einen solchen

Polydispersitdtsindexbereich besitzt.

Weiterhin sei die Methode zur Messung der
Molekulargewichtsverteilung im Patent nicht ausreichend
offenbart. Da die Verwendung unterschiedlicher Methoden
zu unterschiedlichen Ergebnissen fihre, kdnne dieser
Parameter nicht zuverladssig mit den in Tabelle 2 des
Patents dargestellten Effekten in Verbindung gebracht

werden.

Folglich, misse die mit der Erfindung geldste Aufgabe
dahingehend unformuliert werden, dass sie auf die
Bereitstellung eines alternativen Vorimpragnats

gerichtet sei.

Die Kammer schlieBt sich dieser Argumentation aus

folgenden Griunden nicht an:
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- Aus den im Streitpatent dargestellten Vergleichstests
geht hervor, dass die in Anspruch 1 definierten Stéarken
zu Dekorpapieren mit vergleichsweise guten bzw.
verbesserten Eigenschaften in Bezug auf Bestandigkeit,
Bedruckbarkeit, Lackstand und Vergilbung fihren,
insbesondere im Vergleich zu "Dextrin" (die in D3

verwendete Starke).

- Der Testbericht der Beschwerdefihrerin 1 lasst zwar
die Frage aufkommen, ob die beobachteten Verbesserungen
flir jede erfindungsgemédle Starke gelten wirden. Die
Kammer stellt diesbeziiglich fest, dass keines der im
Test verwendeten Bindemittel ("Solcoat P30" und
Polyvinylalkohol) demjenigen, das im nachstliegenden
Stand der Technik D3 offenbart wird, namlich "Dextrin",
entspricht. Dieser Testbericht ist daher nicht relevant
flir die Beurteilung der Effekte der Erfindung gegeniiber
dem Dokument D3.

- Alle beispielhaften Starken in Tabelle 1 des Patents
(Starken I-III) liegen sowohl innerhalb des
Polydispersitatsindexes von 9-23 als auch innerhalb der
in Anspruch 1 definierten Molargewichtverteilungskurve.
Wie in Absatz [0023] des Patents angegeben, liefert der
Polydispersitatsindex ein MaB fir die Breite der
Molekulargewichtsverteilungskurve. Es ist daher klar,
dass die in Anspruch 1 definierte
Molekulargewichtsverteilung eine Alternative zum
Polydispersitatsindex darstellt, was mit der Tatsache
ibereinstimmt, dass jede dieser Alternativen unabhangig
voneinander flir die Definition der Erfindung in den
urspringlich eingereichten Ansprichen 1 und 2 verwendet

wurde.

- Unabhéngig davon, ob die Molekulargewichtsverteilung

von Anspruch 1 bzw. der Polydispersitatsindex von 6-23
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im Wesentlichen den gleichen Schutzumfang bieten oder
nicht, hat die Beschwerdefithrerin keine Beweise dafiir
vorgelegt, dass Starken, die unter Anspruch 1 fallen,
aber auBerhalb des bevorzugten
Polydispersitatsindexbereichs liegen, nicht die
technischen Effekte in Tabelle 2 des Patents erzeugen
wirden. Folglich hat die Kammer keinen Grund, daran zu
zweifeln, dass die Verwendung von Starken mit der
Molekulargewichtsverteilung nach Anspruch 1 zu den in

Tabelle 2 gezeigten Ergebnissen fihren wirde.

Die Kammer ist somit zu dem Schluss gekommen, dass die
zu lbsende Aufgabe, namlich ein Vorimpragnat
bereitzustellen, das vergleichsweise gute bzw.
verbesserte Eigenschaften in Bezug auf Bestandigkeit,
Bedruckbarkeit, Lackstand und Vergilbung aufweist, mit

dem beanspruchten Gegenstand geldst wird.

Naheliegen der Ldsung

Das Dokument D15 offenbart (Seite 3) modifizierte
Stérken, die aufgrund ihrer vorteilhaften rheologischen
Eigenschaften besonders fir die Papierindustrie
geeignet sind. Auf Seite 10 der D15 wird darauf
hingewiesen, dass die Stadrke "C-Film 07311", die unter
den Schutzumfang des Anspruchs 1 fallt, ein
kostenglinstiger und vorteilhafter Ersatz fir Latex sein

kann.

Die Beschwerdefilhrerin machte geltend, dass diese
Offenbarung den Fachmann veranlassen wlurde, die Starke
"C-Film 07311" als vorteilhafte Alternative zu der in
D3 offenbarten Starke "Dextrin" zu verwenden.
Wenngleich sich die Beispiele in Dokument D15 auf
Leimungszusammensetzungen beziehen, gebe es keine

signifikanten Unterschiede zwischen diesen Produkten
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und den Impragnierharzen der Erfindung. Insbesondere
seien, wie in Dokument D51 (Seite 72, 1. Absatz)
angegeben, die Leimungsformulierungen nicht nur dazu
bestimmt, auf die Oberflache von Papier aufgetragen zu
werden, sondern auch in dessen innere Struktur
einzudringen. Da das Patent selbst in Bezug auf den
Feststoffgehalt der Formulierung recht weit gefasst sei
(der Feststoffgehalt sei in Anspruch 1 nicht einmal
definiert) und ausdricklich darauf hinweise, dass
sowohl partielle Impragnierungen des Papiers (Absatz
[0026]) als auch Pigmente/Fillstoffe (RAbsatz [0031])
von der Erfindung erfasst werden, seien die
Unterschiede zwischen der Leimungsformulierung von D15
und dem Impragnierharz der Erfindung unbedeutend.
Jedenfalls sei der Fachperson bekannt, dass die in der
Papierindustrie verwendeten Bindemittel fir
verschiedene Arten von Formulierungen und Papier
verwendet werden konnen, so dass es keinen Grund zu der
Annahme gebe, dass sie den Inhalt von D15 nicht
berlicksichtigen wirde, wenn sie nach alternativen

Stérken fir die Harztrankldsung von D3 sucht.

Dokument D15 lege nicht nur alle bevorzugten Starken
der Erfindung offen (Films 7324, 7311 und 7302 jeweils
auf Seiten 11, 10 und 8), sondern nenne auch mehrere
Grinde fir deren Auswahl, wie z.B. das verbesserte
Umweltprofil der Produkte (Seite 3) oder sogar die
verbesserte Bedruckbarkeit und Bestandigkeit (Seiten 8§,
10 und 11), die genau zu den von der Erfindung
beanspruchten Vorteilen gehdren. Dartber hinaus habe
der Fachmann immer einen Anreiz, neue Produkte auf dem

Markt auszuprobieren.

Folglich wiurde der Fachmann, wenn er von Dokument D3
ausgehe und nach Alternativen oder sogar nach

Alternativen mit einigen Vorteilen suche, erwadgen, die
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in D15 offenbarten Starken zu verwenden. Der Gegenstand
von Anspruch 1 sei somit angesichts wvon D3 in

Kombination mit D15 nicht erfinderisch.

Die Kammer stimmt dieser Argumentation aus den

folgenden Griunden nicht zu:

Einerseits enthalt die Broschiire D15 keinen einzigen
Hinweis, dass die darin definierten Starken fir
Trankharzloésungen und/oder fir Dekorpapier verwendet
werden konnen. D15 bezieht sich vielmehr auf
Oberflachenleimungszusammensetzungen fur

konventionelles Papier.

Zwar stimmt die Kammer der Beschwerdefiihrerin insoweit
zu als es gewisse Ahnlichkeiten in den Funktionen und
Bestandteilen von Zusammensetzungen fir
Oberflachenleimung und Trankharzldsungen gibt. Indes
bestehen doch auch gewichtige Unterschiede,
insbesondere weil die Erfindung ein Papier mit ganz
besonderen Merkmalen betrifft, namlich ein Dekorpapier.
Ausweislich des Streitpatents (Absatz [0034]) zeichnen
sich Dekorpapiere insbesondere durch das Fehlen von
Massenleimung oder Oberflachenleimung aus, was diese
Art von Papier besonders pords und saugfahig macht.
Dadurch kénnen Trankharzldsungen in die Struktur des
Papiers eindringen und die Poren teilweise
(Teilimpragnierung) oder vollstandig
(Durchimpragnierung) ausfillen, um dem Papier bestimmte
Eigenschaften wie Bestandigkeit oder Bedruckbarkeit zu
verleihen. Im Gegensatz dazu sollen
Oberflachenleimungen eine Schicht auf der
Papieroberfldche bilden, um das Papier zu schiutzen.
Wahrend Oberflachenleimungen, wie Impragnierharze, dem
Papier bestimmte Eigenschaften wie Bestandigkeit oder

Bedruckbarkeit verleihen sollen, sind diese
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Eigenschaften eher auf die auf dem Papier gebildete
Schicht als auf das Durchdringen und Fillen der Poren
des Papiers durch die Leimungsformulierung
zurickzufihren (Leimungen, die die Eigenschaften des
Papiers innerhalb der Papierstruktur verbessern, werden
als Massenleimungen bezeichnet). Es stimmt zwar, dass
die Oberflédchenleimung auch in die Papierstruktur
eindringt, aber dies dient hauptsachlich dazu, diese

Beschichtung auf dem Papier zu fixieren.

Die Argumente der Beschwerdefihrerin kdénnen daher nur
den Nachweis erbringen, dass es keinen besonderen Grund
gibt, die Starken in der Broschiire D15 zu verwerfen,
wenn man von Dokument D3 ausgeht. Um den Gegenstand des
Anspruchs 1 offensichtlich zu machen, reicht es jedoch
nicht aus, den Schluss zu ziehen, dass die Starken von
D15 fir die Losung des zugrundeliegenden technischen
Problems in Betracht gezogen werden kdnnten,
erforderlich ware vielmehr, dass sie vom Fachmann in

Betracht gezogen werden wirden, weil er hierzu

veranlasst wird.

Die Tatsache, dass in D15 nicht einmal Dekorpapier
erwahnt wird und sich ausschlieBlich um
Zusammensetzungen zur Oberflachenleimung und nicht um
Trankharzldsungen handelt, genugt fur die
Schlussfolgerung, dass ein Fachmann, der von Dokument
D3 ausgeht, dieses Dokument nicht konsultieren wirde,
selbst wenn die zu l&sende Aufgabe nur darin bestilinde,
eine Alternative zu finden, wie die Beschwerdefiihrerin

argumentiert.

AulBerdem besteht die Aufgabe der Erfindung nicht
einfach darin, eine Alternative zu finden, sondern
bestimmte vorteilhafte Eigenschaften zu erreichen. Auch

wenn einige dieser Eigenschaften in D15 erwadhnt werden,
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gibt es keinen Grund zur Schlussfolgerung zu kommen,
dass solche Verbesserungen, die bei der
Oberflachenleimung von konventionellem Papier
beobachtet wurden, auch fir Impragnierharze in
Kombination mit Dekorpapieren erzielt werden wlrden.
Folglich kann nur im Nachhinein (d.h. mit Kenntnis der
Erfindung und direktem Zugang zu Dokument D15) der
Schluss gezogen werden, dass dieses Dokument
tatsachlich fir die Losung des zugrundeliegenden

technischen Problems in Betracht gezogen werden wirde.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gekommen, dass es
fiir den Fachmann ausgehend von D3 nicht offensichtlich
war, den Inhalt von Dokument D15 zur Losung der

zugrundeliegenden technischen Aufgabe zu konsultieren.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit ausgehend von

D3 erfinderisch.

Die gleichen Schlussfolgerungen gelten, wenn das
Dokument D7 als der nadchstliegender Stand der Technik

betrachtet wirde.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gekommen, dass
keiner der von der Beschwerdefilhrerin vorgebrachten
Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung des Patents in

der erteilten Fassung entgegensteht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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