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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2 richten sich
gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der
der Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 2528737
zurickgewiesen wurde. Mit Schreiben vom 2. Januar 2019

nahm die Einsprechende 1 ihre Beschwerde zurick.

Anspruch 1 des Streitpatents hat folgenden Wortlaut:

"1. Transparente mehrschichtige biaxial orientierte
Polyolefinfolie aus einer Basisschicht und mindestens
eliner duBeren matten Deckschicht, wobeli die duBere
Deckschicht mindestens zwei inkompatible Polymere
enthdlt und eine Oberfldchenrauheit von mindestens 2,0
um bei einem cut off von 25 um aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass die duBere matte Deckschicht ein
Polydialkylsiloxan enthdlt, welches eine Viskositdt von
100.000 bis 500.000 mm’/s aufweist und die Oberfldche
dieser duBeren matten Deckschicht mittels Corona
oberfldchenbehandelt ist."

Die Einspruchsabteilung entschied, dass:

- der Einspruchsgrund unter Artikel 100 c¢) EPU nicht
substantiiert sei;

- die verspatet eingereichten Entgegenhaltungen D8a (WO
2010/008696 Al) und D20 (WO 2009/010178 Al) =zuzulassen
seien;

- das Patent die Erfindung in einer ausreichend klaren
und deutlichen Art und Weise offenbare, so dass ein
Fachmann sie ausfihren konne;

- die beanspruchte Folie gegeniiber jeder der geltend
gemachten Entgegenhaltungen, unter anderem D1 (EP 1 518
887 Al), D2 (EP 0 0563 796 Al), D3 (WO 2004/089621 Al)

und D8a, neu sei;



Iv.

VI.
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- die beanspruchte Folie gegeniiber allen von den
Einsprechenden zitierten Dokumenten auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe, insbesondere auch
ausgehend von D3 oder D14 (US 2008/0032141 Al) als
nachstliegendem Stand der Technik, auch unter

Berlcksichtigung der Kombination mit D2 oder D3.

Mit den Beschwerdebegriindungen wurden weitere
Beweismittel eingereicht. Die beschwerdefihrende
Einsprechende 2 reichte D21 (Rauheitsmessung - Theorie
und Praxis, Herausgeber Hommelwerke GmbH, I-XIT,
Kapitel 3, Parameter, Seiten 22-32) und D22 (Vorlesung
der Universitat Stuttgart, Oberfl&dchenbeurteilung -
Rauheitsmessung) als Standardwerke betreffend die
Oberflachenrauheit zum Beweis des allgemeinen
Fachwissens zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents

ein.

Die Einsprechende 1 reichte D23 (EP 0 928 313 B1l) zum
Nachweis der Viskositdat des in den Beispielen 399-1 und
399-4 von D14 verwendeten Polydimethylsiloxans (PDMS)
"Schulman IL2580Sc" ein.

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung beantragte die
Beschwerdegegnerin, das erteilte Patent
aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise das Patent
in geanderter Fassung aufrechtzuerhalten auf Grundlage
der vor der ersten Instanz am 8. Februar 2017
eingereichten Hilfsantrdge 1 bis 3. Sie beantragte
zudem, die Beweismittel D8a und D20 bis D23 wvom

Beschwerdeverfahren auszuschlieBen.

In einer Stellungnahme teilte die Beschwerdekammer ihre

vorldufige Meinung dahingehend mit, dass
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- die Einspruchsabteilung bei der Zulassigkeit der
verspateten Beweismittel D8a und D20 ihr eingerdumtes
Ermessen nicht idberschritten habe;

- die Beweismittel D21 bis D23 nicht vom Verfahren
auszuschlieRBen seien;

- der Anspruch 1 breit auszulegen sei, aufgrund der
offen gelassenen Merkmale betreffend Deckschicht-
Struktur, Rauheitsgrdéle, Mengenangabe fiir Polysiloxane;
- der Einspruchsgrund unter Artikel 100 c) EPU mangels
Substantiierung nicht zu bericksichtigen sei;

- der Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU der
Aufrecherhaltung des Streitpatents nicht entgegen
stehe;

- D1 die Neuheit nicht vorweg nehme; aber

- die Folie laut Anspruch 1 ausgehend von D14 als
nachstliegendem Stand der Technik, unter

Berlicksichtigung von D23 und/oder D2, nahegelegt werde.

In Erwiderung auf die Stellungnahme der Kammer legte
die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 23. April 2021
neue Hilfsantrdage 1 bis 4 vor und hielt sowohl den
Hauptantrag als auch die vorigen Hilfsantrage als

Hilfsantrage 5 bis 7 aufrecht.

Die Einsprechende 1 kiindigte an, dass sie in der
mundlichen Verhandlung weder anwesend noch vertreten

sein werde.

Mit Schreiben vom 21. Mai 2021 reichte die
Beschwerdefihrerin eine neue Entgegenhaltung D24
(Ausdruck https://de.wikipedia.org/wiki/
Koronabehandlung) ein und beantragte, die neuen
Hilfsantrdge 1 bis 4 nicht zuzulassen. Ferner erhob sie
erstmalig einen Einwand der fehlenden Neuheit gegeniliber
D14 in Kombination mit D23.
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Mit ihrer Erwiderung vom 18. Juni 2021 reichte die
Beschwerdegegnerin ein Angebot zur Normenbeschaffung
von Beuth (D25) ein und beantragte, D24 und den neuen
Einwand der fehlenden Neuheit im Hinblick auf D14/D23
nicht in das Verfahren zuzulassen. Obwohl sie immer
noch bestreite, dass D21 oder D22 allgemeines
Fachwissen zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents
belegen konnen, aufgrund von Zweifeln am
Verdffentlichungsdatum und erster Zugadnglichkeit,
gestand sie zu, dass bestimmte Aussagen in D21 und D22
unstreitig allgemeines Fachwissen darstellten, welche
daher bei der Prifung der Patentfihigkeit der

beanspruchten Erfindung beriicksichtigt werden sollten.

Die mundliche Verhandlung fand am 24. Juni 2021 statt.
Die Beschwerdegegnerin beantragte unter anderem, dass
D21 und D22 gutachterlich zu den von ihr im Schriftsatz
vom 18. Juni 2021 genannten Punkten bericksichtigt
werden. Die Beschwerdefihrerin nahm ihren Antrag auf
Nicht-Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

zuruck.

Die abschlieBenden Antrdge der Parteien lauten wie
folgt:

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende 2) beantragte,
die Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und

das Patent vollstandig zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
die Beschwerde zurickzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise
die Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung
auf Grundlage der Hilfsantradge 1 bis 7 eingereicht mit
Schriftsatz vom 23. April 2021; zudem beantragte sie

die Zurickverweisung an die erste Instanz, falls die
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vor der ersten Instanz nicht erdrterten Hilfsantrage

berlicksichtigt werden sollten.

Entscheidungsgriunde

Zulassung der D8a und D20

Diese spat eingereichten Dokumente wurden von der
Einspruchsabteilung in Ausibung ihres Ermessens ins
Verfahren zugelassen und in der angefochtenen

Entscheidung entsprechend abgehandelt.

Nach stédndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (9.
Auflage, Juli 2019, V.A.3.5.1(b) und 3.5.5) ist es bei
einer angefochtenen Ermessensentscheidung der ersten
Instanz nicht Aufgabe der Beschwerdekammer, die
Sachlage nochmals wie ein erstinstanzliches Organ zu
prifen, um zu entscheiden, ob sie das Ermessen in

derselben Weise ausgeiibt hatte.

Die Kammer sollte sich daher nur dann iUber die Art und
Weise, in der die erste Instanz bei einer Entscheidung
in einer bestimmten Sache ihr Ermessen ausgeiibt hat,
hinwegsetzen, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die
erste Instanz ihr Ermessen nach MaBgabe der falschen
Kriterien, unter Nichtbeachtung der richtigen Kriterien
oder in willkirlicher bzw. unangemessener Weise
ausgelbt hat und damit ihr eingeradaumtes Ermessen

Uberschritten hat.

Im Beschwerdeverfahren ist die Neuheit gegeniiber D8a
nicht mehr bestritten worden, sodass keine weitere
Uberprifung der Entscheidung zur Zulassung dieser

Entgegenhaltung durch die Kammer durchzufihren ist.



L2,

L2,

- 6 - T 1291/17

Bezlglich D20 kommt die Kammer zum Schluss, dass die
Entscheidung der Einspruchsabteilung keine
Ermessensfehler erkennen lasst, da die
Einspruchsabteilung darauf angestellt hat, dass D20
wichtige Hintergrundinformationen zur Bestimmung von Rz

liefere und damit das Relevanzkriterium angewendet hat.

Zulassung der mit der Beschwerdebegrindung

eingereichten Beweismittel

Gemalh Artikel 12(4) VOBK 2007 (vgl. Artikel 25(2) VOBK
2020) kann die Kammer neue Tatsachen und Beweise, die
mit der Beschwerdebegrindung eingereicht werden, wvom
Beschwerdeverfahren ausschlielen, wenn diese bereits im
erstinstanzlichen Verfahren hatten vorgebracht werden

konnen und sollen.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die

Einsprechende 2 die zweli neuen Beweismittel D21 und D22
ein und trug vor, dass sie Standardwerke betreffend die
Oberflachenrauheit seien, die das allgemeine Fachwissen

zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents belegten.

D21 enthalt eine Angabe zur Veroffentlichung im Jahr
1993 und einen Inventarstempel der Universitat
Erlangen-Nirnberg. Die Beschwerdegegnerin hat keine
Tatsachen prédsentiert, die geeignet waren, die dadurch
mit idberwiegender Wahrscheinlichkeit folgende
Verdffentlichung zu widerlegen. So vermag insbesondere
der von der Beschwerdegegnerin angefithrte
urheberechtliche Vermerk die Verdffentlichung nicht in
Frage zu stellen, da dieser lediglich die unbefugte
Vervielfaltigung, nicht aber die Verdffentlichung an
sich betrifft.
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Die Kammer kann zunadchst nicht verkennen, dass das
Dokument D22, auch wenn es nicht vor dem
Prioritédtsdatum des Streitpatents verdffentlicht worden
ware (das genaue Publikationsdatum ist bestritten)
beweist, dass D21 in 1993 vorverdffentlicht worden ist.

Denn in D22 wird auf D21 verwiesen.

Ferner bestreitet die Beschwerdegegnerin nicht mehr
(Schriftsatz vom 18. Juni 2021, Punkt II.3), dass
bestimmte Teile von

- D21 (Seite 24, rechte Spalte, zweiter Absatz; Seite
25, linke Spalte, zweiter Absatz) und

- D22 (Seite 2, Abschnitt 2.2, erster Absatz und
Abbildung; Seite 3, Abschnitt 2.3; Seite 4, Abschnitt
2.4, erster Absatz; Seite 15, Tabelle 4)

die unterschiedlichen Rauheitsparameter und die
(vorverdoffentlichten) einschlédgigen Normen betreffen,
so dass zumindest diese Teile von D21 und D22
unbestrittenes, allgemeines Fachwissen darstellen, das
nach der Rechtsprechung der Kammern in der Regel nicht

vom Verfahren auszuschlieBen ist.

Fir die Kammer fassen diese Teile von D21 und D22 nicht
nur ein relevantes allgemeines Fachwissen auf diesem
Gebiet zusammen. Vielmehr stellen sie die relevanteste
Offenbarung fir die beanspruchte Rauheit dar (siehe
infra). Vor diesem Hintergrund sieht die Kammer auch
unter Bericksichtigung von D25 keine Veranlassung, D21

und D22 vom Verfahren auszuschlieBen.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung legte die Einsprechende
1 das neue Beweismittel D23 vor, und trug hierzu vor
(Seite 8, vorletzter Absatz), dass D23 die Viskositat
des in den Beispielen 399-1 und 399-4 von D14
verwendeten Polydimethylsiloxans (PDMS) "Schulman

IL2580Sc" nachweise. Die spate Einreichung von D23
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erfolge in Reaktion auf die Feststellung in der
angefochtenen Entscheidung (Seite 17, erster und
letzter Absatze), dass D14 die Viskositat des

veranschaulichten PDMS nicht offenbare.

Fir die Kammer ist diese Begrindung idberzeugend,
weshalb sie keine Veranlassung sieht, das neue

Beweismittel D23 vom Verfahren auszuschlieBen.

Hauptantrag (erteiltes Patent)

Auslegung des Anspruchs 1

Die Kammer ist zu dem Schluss gekommen, dass die
Merkmale zur Spezifizierung der Deckschicht laut
Anspruch 1 von einem Fachmann wie folgt verstanden

werden:

Unter dem Wortlaut "die &duBere Deckschicht zwei
inkompatible Polymere enthdlt und eine
Oberflidchenrauheit von mindestens 2,0 um bei einem cut
off von 25 pym aufweist" versteht der Fachmann eine

funktionelle Definition der auReren Deckschicht, wonach

sie aus zwel inkompatiblen (nicht mischbaren,
getrennten Phasen bildenden) Polymeren ausgebildet

wird, um dadurch eine Oberflachenrauheit von mindestens

2,0 pm bei einem cut off von 25 pm zu erzeugen.

Unter "Oberfldchenrauheit" werden alle Unebenheiten der
Oberfladchenhthe der Deckschicht verstanden, die z.B.
aus einem Rauheitsprofil bestimmbar sind, also alle
Arten der Abweichungen aufgrund der Anwesenheit auf der
Oberflache von Rillen, Riefen, Schuppen und Kuppen, die
eine Gestaltabweichung nach DIN 4760:1982 darstellt.
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Unter "cut-off" (Wert) wird ein Synonym fir die
Grenzwellenlange verstanden, ein normiertes oder frei

wahlbares MaR womit Anzahl/GrdBe von Einzelmessstrecken

auf dem Rauheitsprofil festgelegt werden kdnnen, woraus
eine RauheitskenngroBe dann bestimmbar ist. Siehe z.B.
D21, Punkte 3 und 3.1, insbesondere Seite 24, rechte
Spalte, zweiter Absatz.

Unter den zwel angegebenen Werten versteht der Fachmann
also Ubliche und normierte RauheitskenngroBen aus einem
Rauheitsprofil (siehe D21, Punkt 2.4 und Seiten 24 und
25; D22, Punkte 2.3 und 2.4).

Die Tatsache, dass die RauheitskenngrdBe von mindestens
2,0 pm im Anspruch 1 generisch definiert wird, fuhrt

dazu, dass sie alle spezifischeren, allgemein bekannten

und normierten RauheitskenngroéBen umfasst, was

folgenden Konsequenzen hat:

Diese Unbestimmtheit stellt, wenn iUberhaupt, ein
Problem der mangelnden Klarheit (kein Einspruchsgrund)
dar, nicht unbedingt ein Problem der Ausfilhrbarkeit,

iber die auf Basis der gesamten Offenbarung zu

entscheiden ist.

Fir die Auslegung ist aber zu bemerken, dass Anspruch 1
aufgrund der Unbestimmtheit der definierten
RauheitskenngroBe alle Polyethylenfolien mit einer
Deckschicht umfasst, deren Oberflache eine spezifische,
allgemein bekannte/normierte RauheitskenngroéBe von
mindestens 2,0 pm in einer Messstrecke entsprechend dem

definierten Cut-off Wert aufweist.

In Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern (siehe 9. Auflage, II.A.6.3.4), kann

der in dieser Hinsicht breit definierte Anspruch 1
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nicht auf die lediglich in der Beschreibung erwahnte,
spezifischere Rauheitskenngrole Rz ([0011] und [0047])

einschrankend ausgelegt werden.

Unter dem Wortlaut "die duBere matte Deckschicht ein
Polydialkylsiloxan enthdlt, welches eine Viskositdt von
100 000 bis 500 000 mm?’/s aufweist," versteht der
Fachmann, dass

- die Deckschicht ein Polymer enthalt, bei dem

Siliziumatome iUber Sauerstoffatome zu unverzweigten

Ketten verknlUpft sind, so dass sich die polymerische
Kette nur aus den zweil gegeniberliegenden
Sauerstoffatomen erstrecken kann. Die restlichen (im
vorliegenden Fall, zweil) freien Valenzelektronen des
Siliziums sind dabei durch Kohlenwasserstoffreste
(meist Methylgruppen) gesattigt. In symbolischer
Schreibweise (M = mono- und D = di-funktionell) umfasst
das vorliegende Merkmal lineare (mit der Bauform
[MD,M]) und zyklische (ringfdrmige mit der Bauform

[Dh]) Polydialkylsiloxane;

- ein flissiges Polydialkylsiloxan wie oben definiert
bei der Bereitstellung der Folie verwendet wird,

welches die definierte kinematische Viskositat

aufweist, wobei die Viskositat in direktem Zusammenhang
mit der entsprechenden Molmasse des Polydialkylsiloxans
steht (je grdBer die Molmasse, desto groRer die
Kettenlange, und je groBer die Kettenlange, desto
groBer die Viskositat);

- das flissige Polydialkylsiloxan der Deckschicht ihre

allgemein bekannten, antiadhédsive Wirkung sowie

Gleiteigenschaften verbessernden und Haftung
vermindernden Funktionen entfaltet (siehe hierzu z.B.
D1, Absatz [0014], erster und letzter Satz; D2, Seite
7, Zeilen 35-37; D3, Seite 10, erster Absatz; Seite 11,

erster Absatz).
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Unter dem Wortlaut "die Oberfldche dieser duBeren
matten Deckschicht mittels Corona oberfldchenbehandelt
ist" versteht der Fachmann zwar ein ubliches
Verfahrensmerkmal (die Behandlung der Oberfl&che
mittels Corona Entladungen), welches aber eine
permanente Veranderung der Oberflache der Deckschicht
impliziert, zumal dadurch unter anderem polare
Einlagerungen auf der Oberfldche entstehen, die die

Oberflache zumindest weniger unpolar machen.

Aus den Merkmalen des vorliegenden Anspruchs 1 gehen

also weder die spezifische Struktur der Basisschicht

noch die Mengen des Polydialkylsiloxans hervor, noch

weniger eine spezifische RauheitskenngroBe und deren

Bestimmungsmethode. Alle diese unbestimmten Merkmale/

Angaben sind daher breit auszulegen.

Urspringliche Offenbarung

In ihrer Beschwerdeschrift hat die Einsprechende 1
unter anderem den Einspruchsgrund nach Artikel 100 c)
EPU angefihrt. Sie hat hierzu jedoch keinerlei
Ausfihrungen gemacht, so dass dieser Einwand nach
Artikel 12(3) VOBK 2020/ Artikel 12 (2) VOBK 2007 in
Verbindung mit Artikel 12 (4) VOBK 2007 mangels

Substantiierung nicht zu bericksichtigen ist.

Ausfihrbarkeit - Hauptantrag

Das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung bezieht
sich auf die in den Ansprichen definierte Erfindung und
insbesondere auf die Kombination der strukturellen und
funktionellen Merkmale der beanspruchten Erfindung. Es
gibt keine Rechtsgrundlage dafir, dieses Erfordernis
auf andere technische Aspekte auszudehnen, die

moéglicherweise mit der Erfindung zusammenhdngen
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(insbesondere in der Beschreibung erwdhnte technische
Merkmale oder Wirkungen), aber fir den

Anspruchsgegenstand nicht zwingend erforderlich sind.

Die Beschwerdefiihrerin/Einsprechende 2 hat ausgefiihrt,
dass die Oberfldchenrauheit nicht genau charakterisiert
werden konne, aus den folgenden Grinden, die aber fir
die Kammer, wie infra jeweils dargelegt, nicht

iberzeugend sind:

Die Beschwerdefihrerin beanstandet zundchst, dass die
im Anspruch 1 definierte Oberfldchenrauheit ein

technisch mitentscheidendes Merkmal fur Optik und

Release-Eigenschaften der Deckschicht gegen

Kaltsiegelklebestoffe darstelle, deren Messung auf

unterschiedlichen, bekannten physikalischen Parametern

der Oberfldchenrauheit beruhe (D21, D22), so dass auch
ein erhaltener Rauheitswert von 2 um oder mehr bei
einem cut-off von 25 pm nicht bedeute, dass die

ersuchten optischen und Release-Eigenschaften der Folie

tatsdchlich vorliegen. Dies gelte insbesondere bei der
Bestimmung eines singuldren Oberfldchenrauheits-

parameters (z.B. Rmax), woraus die geforderten

Eigenschaften gemall Streitpatent nicht erwartet werden

konnten. Somit sei die Folie nach Anspruch 1 nicht idber

die gesamte Breite ausfihrbar.

Fir die Kammer ist ersichtlich, dass Anspruch 1 weder

eine zu erzielende Wirkung noch spezifische

Eigenschaften, wie von der Beschwerdefihrerin geltend

gemacht, definiert (z.B. "optischen und Release-
Eigenschaften gegen Kaltsiegelklebestoffe"). Diese

Einwadnde treffen schon deshalb nicht zu.

Dariiber hinaus beanstandet die Beschwerdefihrerin

(Seite 5, letzte zweli Absatze, Seite 6, erster Absatz),



- 13 - T 1291/17

dass die Oberfldchenrauheit nicht weiter definiert
werde, und dass das gesamte Streitpatent keine Angaben
zu einer Messmethode enthalte, wie die geforderte
Oberflachenrauheit bestimmt werden solle. Wie aus D21
und D22 ersichtlich, gebe es aber eine erhebliche
Anzahl von unterschiedlichen Rauheitsparametern zu
bestimmen, einschlieRlich der einschldgigen Normen zur
Ermittlung der jeweiligen Oberflachenrauheit, deren
Messung somit auf unterschiedlichen, physikalischen
GroBen der Oberflache beruhe. Auch deswegen kdnne der

Fachmann die Erfindung nicht ausfihren.

Fir die Kammer fordern die Anspriche lediglich eine
Oberflachenrauheit von mindestens 2 Mikrometern unter
dem angegebenen Cut-off Wert (flr die Bestimmung der

Messstrecken). Diese zwel Parameter sind nicht

uniiblich, vielmehr allgemein bekannt/normiert, wie aus
D21 (Punkt 3, Tabelle 3.1) und D22 (Punkt 2.3, Tabelle
3, Punkt 2.4) ersichtlich. Die Beschwerdefiihrerin hat
keinen Nachweis gebracht, wonach der Fachmann anhand
der bekannten Messmethoden (D21, Punkt 3.1, Seite 25,
linke Spalte, letzter Absatz) oder der kommerziell
zuganglichen Gerate (D22, Punkt 3) nicht in der Lage

ware, eine Rauheitskenngrdle zu bestimmen.

Fir die Kammer betreffen daher diese weiteren Einwande
die Klarheit der Anspriche, weil sie sich lediglich auf

den Offenbarungsgehalt der Anspriche richten.

Richtigerweise sind fir die Uberprifung der
Ausfihrbarkeit jedoch sowohl die gesamte Offenbarung
(in der Rz offenbart wird) als auch das allgemeine
Fachwissen zu bericksichtigen. Die Beschwerdefiihrerin
hat hierzu nicht gezeigt, dass der Fachmann nicht in
der Lage ware, die Rauheit einer Folie wie beansprucht

zUu charakterisieren. In der Tat bezieht sie sich unter
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anderem auf D21 und D22, die eben das Gegenteil

beweisen.

SchlieRlich beanstandet die Beschwerdefiihrerin, dass
auch fir die im Streitpatent erwdhnte Rauheit Rz ein
Offenbarungsmangel und damit ein Mangel an
Ausfihrbarkeit bleibe, zumal im gesamten Streitpatent
keine objektiv nacharbeitbare Angabe zur Bestimmung
dieser Oberflachenrauheit offenbart werde. Diesem
Mangel konne auch nicht abgeholfen werden, wenngleich
DIN Normen fir die Bestimmung von Oberfldchenrauheit an
sich existieren und von der Patentinhaberin im
Einspruchsverfahren vorgelegt worden seien, da sie den
urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen nicht
zu entnehmen seien. Dariber hinaus wirden auch Hinweise
auf existierende Normen nicht ausreichen, weil aus der
Tabelle 3.1, Seite 23 von D21 hervorgehe, dass Rz
jeweills mit der Bezeichnung (DIN) bzw. (ISO) versehen
werden misse, da die jeweilige Messmethode zu erheblich
unterschiedlichen Werten fihren kodnne. Ferner sei aus
D20 ersichtlich, dass Hinweise auf eine einschléagige
Norm nicht geniigen, da aulRerdem fir die Messmethode
exakt anzugeben sei, welches Gerat verwendet wird und
welche Messparameter, wie Radius, Flankenwinkel,
Auflegekraft, Messbereich-Teststrecke, bei der die
Messung durchgefihrt werden solle. Auch dadurch ergebe
sich, dass der beanspruchte Gegenstand nicht in einem

weiten Bereich nachzuarbeiten sei.

Auch diese Einwande iberzeugen die Kammer nicht, aus

folgenden Grunden:

Dass die jeweilige Messmethode zur Bestimmung von z.B.
Rz zu erheblich unterschiedlichen Werten fihrt, hat fir

die Kammer lediglich mit Klarheit zu tun.
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Die angeblich fehlenden Angabe der Messmethode, nach
der die Oberflachenrauheit bestimmt werden soll,
betrifft nur die Charakterisierung der fertigen Folie,
nicht deren Herstellung, und spielt wenn idberhaupt nur
eine Rolle, falls der Fachmann nicht in der Lage ist,
eine Bestimmung auszufihren. Es geht aber aus dem
vorhandenen allgemeinen Fachwissen hervor, dass die
Bestimmungen der vielen, idblichen Rauheitsgrolen
bekannt (D21, D22) und sogar normiert sind, und dafir
kommerziell zugangliche Gerate verwendet werden kdnnen

(D22, Punkt 3).

Wie unter der obigen Auslegung ausgefihrt, kann die im
Anspruch offen gelassene Oberflachenrauheit nicht mit

Rz als der zu bestimmenden Oberfldchenrauheit ausgelegt

werden, denn dies steht nicht im Anspruch 1.

AuBerdem ist D20 kein Lehrwerk, und kann somit nicht

als Beweis des allgemeinen Fachwissens gelten.

Die Beschwerdefiilhrerin hat somit weder gezeigt, dass
durch das allgemeine Fachwissen (wie z.B. aus D21 und
D22 ersichtlich) der Fachmann ausgehend aus der
Offenbarung des Streitpatents nicht in der Lage
versetzt werden kann, die Erfindung auszufihren, noch
hat sie ihre Einwadnde mit iUberprifbaren Tatsachen
belegt, um zu zeigen, dass Anspruch 1 nicht

funktionsfahige Ausfihrungsformen umfasst.

Auch die zusatzlichen Einwande der Einsprechenden 1

iberzeugen nicht, aus folgenden Grinden:

Anspruch 1 fordert die Anwesenheit eines
Polydialkylsiloxans, welches eine Viskositadt wie
definiert aufweisen soll. Der Viskositatswert hangt wvon

der Lange der Kette bzw. vom Molekulargewicht ab, und
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setzt daher indirekt eine Grenze an der Lange der
Kette. Auf jeden Fall braucht der Fachmann diese
Produkte nicht herzustellen, wenn sie kommerziell
zuganglich sind. Es ist nicht bewiesen worden, dass der
Fachmann anhand des gegebenen Viskositdtsbereiches
keine Polydialkylsiloxane auBer Polydimethylsiloxanen
besorgen kann. Dieser Einwand betrifft somit eher die
Klarheit des Anspruchs 1. Auch die Aussage, dass, falls
die definierte Rauheit sich nicht inharent aus den
weiteren Merkmalen des Anspruchs ergebe, nicht
offenbart werde, wie die nicht kompatiblen Polymere
auszuwahlen seien, Uberzeugt die Kammer nicht. Weder
die Beispiele noch die weiteren Angaben im Absatz
[0043] belegen, dass die Rauheit nur von der Wahl der
Polymere abhangt, obwohl deren Wahl wesentlich ist, und

diese Offenbarung nicht bestritten wurde.

Daher steht der urspriinglich eingereichte
Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU der
Aufrechterhaltung des Streitpatents nicht entgegen.

Neuheit

Die Einsprechende 1 hat einen Einwand der fehlenden
Neuheit basierend auf D1 aufrechterhalten, der jedoch
nicht greift. Unter anderem wurde vorgetragen, dass
Beispiel 1 die gleichen nicht kompatiblen Polymere wie
das Streitpatent offenbare, so dass die darin
veranschaulichte Folie inharent auch eine Deckschicht
mit beanspruchter Rauheit aufweisen dirfte. Das trifft
indes nicht zu, denn die vorgeschlagene Ausfihrungsform
nach Beispiel 1 von D1 offenbart nicht direkt und

unmittelbar die Kombination der beanspruchten Merkmale.

Zumindest die letzten Merkmale von Anspruch 1
(Polydialkylsiloxan in der duBeren matten Deckschicht

und Corona Behandlung) sind aus D1/Beispiel 1 nicht zu
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entnehmen. Eine ahnliche Bewertung ergibt sich fur die
Kammer im Hinblick auf die weiteren Ausfihrungsformen

und Anspruche wvon DI1.

Somit ist nicht ersichtlich, dass die geltend gemachte
Offenbarung nach D1 direkt und unmittelbar die Neuheit

der angegriffenen Gegenstande wie erteilt vorweg nimmt.

In ihrem Schriftsatz von 21. Mai 2021 erhob die
Beschwerdefilhrerin erstmalig einen Einwand der
fehlenden Neuheit gegeniber der Folie laut Beispiel
397-3 von D14 (Tabelle III). Es kann dahinstehen, ob
dieser Einwand nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 Uberhaupt
zu bericksichtigen ware, weil dem Patent in der
erteilten Fassung jedenfalls der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a), 56 EPU entgegensteht.

Erfinderische Tatigkeit

Laut Streitpatent ([0003] bis [0009]) werden bedruckten
und mit Kaltsiegelkleber beschichteten Folien bzw.
Folienverbunde bis zum Gebrauch in Form von Rollen
gelagert. Dabei muss ein Verkleben oder Verblocken der
Aulenseite des Verbundes mit dem Kaltsiegelkleber auf
der Innenseite der Folie oder des Folienverbundes
vermieden werden (Release-Wirkung). Im Stand der
Technik wurden biaxial-orientierte Polypropylenfolien
(BOPP-Folien) als Release-Folie eingesetzt, deren
Deckschichten aus PP-Homopolymeren bestiinden und
geringe Anteile an Polysiloxanen enthielten. Diese

Folien konnten jedoch nur mit ausgewdhlten

Kaltsiegelklebern verwendet werden, aufgrund von
unzureichender Release Wirkung und Ubertrag des
Polysiloxans von der duBeren Oberflache des Verbundes
auf die Oberflache der Kaltsiegelkleberschicht, was zur

Beeintrachtigung der Haftung des Klebers (cold seal
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deadening) fihre. Auch matte Folien wiirde bekanntlich

flir Verpackungen eingesetzt, wobei die matte Optik

durch verschiedene Techniken erzielt werden kdnne, die
die Oberfladche der Folie mechanisch aufrauhen.

SchlieRlich sei bekannt, dass Deckschichten aus

inkompatiblen Polymeren eine matte Optik aufweisen.

Ausweislich weisen matte Folien eine besonders starke

Neigung zum Verblocken gegen einen Kaltsiegelkleber

auf, was wahrscheinlich mit der rauen

Oberflachenstruktur der matten Schicht zusammenhange.

Der Kaltsiegelkleber dricke sich in die Unebenheiten
dieser Struktur und bilde so eine besonders gute
Haftung auf dieser Oberfldche. Aus diesen Grinden
wlirden haufig opake Folien mit Vakuolen als Basisfolie
verwendet und auf der Oberflache mit Kaltsiegelklebern
beschichtet, weil diese opake Folien durch die

vakuolenhaltige Basisschicht eine inharente Rauhigkeit

aufwiesen, die die Verankerung des Kaltsiegelklebers
verbessere. Aus diesen Grinden eigneten sich Folien mit
einer matten Oberflache nicht als Release-Folie. Daher

bestehe ein Bedirfnis nach Verpackungen mit einer

matten Optik, die gleichzeitig in Verbindung mit einem

Kaltsiegelkleber verwendet werden kdnnen.

Vor dem Hintergrund des im Streitpatent dargestellten
Standes der Technik (Absatze [0007] bis [0012]), unter
anderem D1, liege der Erfindung die Aufgabe zugrunde
(Absatz [0013]), eine transparente Polyolefinfolie mit

matter Optik zur Verfigung zu stellen, deren matte

(erste) Oberflache gegeniber Kaltsiegelbeschichtungen

eine gute Release-Wirkung aufweisen solle. Diese

Release-Wirkung solle gegenltber einer breiten Palette

von Kaltsiegelklebern gegeben sein. Zusatzlich solle

die Folie auf der der Matt-Schicht gegeniiberliegenden

(zweiten) Oberflache eine gute Haftung gegeniliber

Druckfarben oder Kaschierklebern aufweisen, damit die
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Release-Folie mit ihrer zweiten Oberflache gegen eine
bedruckte/unbedruckte Basisfolie zuverlédssig laminiert

werden konne. Eine Rolle des Kaltsiegel-beschichteten

Folienverbundes misse mit niedrigen Kraften und ohne

Storung abgerollt werden konnen.

Nachstliegender Stand der Technik

Dokument D14, das von allen Parteien als
aussichtreichster nachstliegender Stand der Technik
angesehen wird, betrifft (Absatz [0001]) Release-Filme
und insbesondere ein Verfahren zur Verbesserung der

Release-Eigenschaften des Films.

D14 (Absatz [0002]) geht von Kaltsiegel-Trennfolien

aus, die als AuBenbahn/Folie einer Multiwebverpackung

zu verwenden seien, wobeili die Trennfolie eine klare
Bahn sei, die riuckwarts gedruckt und auf eine Innenbahn
wie eine opake oder metallisierte Folie geklebt werde.
Nachdem beide Filme laminiert sind, werde eine Schicht
Kaltsiegelkleber auf die innere Bahn aufgetragen,
wahrend die Bahn zu einer Rolle gewickelt werde. Der
Kaltsiegel-Trennfilm erfille die folgenden Funktionen:
1) eine transparente Bahn, die rickwarts gedruckt
werden konne, so dass die Dekoration unter der klaren
Bahn "vergraben" werde, um zu verhindern, dass die
Tinte abgenutzt werde;

2) die gewlnschten Gleiteigenschaften, damit das

Laminat auf Verpackungsmaschinen effektiv laufe, sowie

3) eine Oberflache mit geringer Haftung an dem

Kaltversiegelungsklebstoff, so dass die Laminatrolle

wahrend eines Verpackungsvorgangs abgewickelt werden

konne, wobei der Klebstoff auf der gewlinschten

Oberflédche der Laminierung verbleibe.
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Nach D14 (Absatz [0004]) fihre die Verwendung von
Kaltdichtungsklebstoffen zu schnelleren

Verpackungsgeschwindigkeiten.

Die (Kaltsiegel) Releasefilme auf Grundlage von D14
(Absatze [0005] und [0006]) seien Polymerfilme mit

einem zentralen Kern und Hautschichten, die sich auf

gegenliberliegenden Seiten des Kerns befanden. Eine der

Hautschichten (die duBere) sei eine (Kaltsiegel)

Trennschicht. Die gegeniilberliegende Hautschicht des

Trennfilms werde oberflachenbehandelt (z.B. oxidativ)
durch Korona- oder Flammen-Behandlung, offen rickseitig
bedruckt und dann mit Klebstoff laminiert, um auf die

innere Bahn zu wirken.

Der in D14 gewlrdigte Stand der Technik (unter anderem
D15 = US 5 981 047 A) sei gemaB ([0010]) bedenklich,
well die oxidative Behandlung der Trennflache die
Kaltsiegeleigenschaften des Films beeintrachtigen

konne.

D14 ([0013]) schlagt vor, einen Trennfilm umfassend
eine (Kaltsiegel) Trennschicht, die eine Oberflache des
Films bildet und ein Silikonol-Gleitmittel enthalt,

wobei die Oberfldche oxidativ behandelt worden ist, um

die Release-Eigenschaften der Trennschicht zu

verbessern.

D14 ([0028]) betrifft somit einen Trennfilm, der

vorzugsweise ein biaxial orientierter Mehrschicht-

Polymerfilm ist, und der vorzugswelise eine matte

Oberflache aufweist. Diese matte Oberflache wird in

einer aduBeren Schicht bereitgestellt durch Verwendung

eines Blends aus zwel oder mehr inkompatiblen

Polymeren, wie dem Fachmann bekannt sei (D15 und D16
(US 6,022,0612)) .
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GemaR D14 (Absatz [0029]) bezieht sich die Bezugnahme
auf ein mattes Finish auf einer Oberfldche mit einem

45-Grad-Glanz von weniger als 30, bevorzugt 15 oder

weniger, und am bevorzugtesten 10 oder weniger. Fir die

Kammer impliziert die Offenbarung einer "matten"
Oberflédche, dass sie eine entsprechende (in D14 jedoch

nicht bestimmte) Rauheit aufweist.

In der am meisten bevorzugten Ausfihrungsform nach D14
(Absatz [0030]) besitzt der (Kaltsiegel) Releasefilm

eine Mehrschichtstruktur mit einem inneren Kern und

gegenliberliegenden, relativ dinnen Hautschichten.

Dariber hinaus offenbart D14 (Absatz [0034]), dass die

Trennschicht so formuliert wird, dass sie ein

Silikontl-Gleitmittel enthalt, und dann oxidativ

behandelt wird, vorzugsweise durch Corona, um dadurch

verbesserte (Kaltsiegel) Eigenschaften zu erhalten. Das
Silikonol-Gleitmittel ist in einer Menge von mindestens
0,05% (500 ppm) vorhanden, vorzugsweise von mindestens
ungefahr 0,1% (1000 ppm) oder im Bereich von 0.1% bis
2% (2000 ppm), bezogen auf das Gewicht der Hautschicht.
Des Weiteren enthalt die Hautschicht die dafir

geeigneten und bekannten Polymere.

Die nachstliegenden Ausfihrungsformen von D14 ergeben
sich aus dessen Beispielen, in denen (Absatze [0035] -
[0037], [0039], [0043], [0044], [0050], [0051], [0054],
[0058]) die Werte der (Kaltsiegel)Release-Kraft wie
folgt ermittelt wurden:

Eine Beschichtung des Klebstoffs wurde auf das

bezeichnete Filmsubstrat aufgebracht, um eine

Haftfestigkeit von mehr als 300 g/Zoll bereitzustellen.
Die Beschichtung wurde getrocknet und dann der

Trennfilm gegen den Klebstoff gelegt. Als nachstes
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wurden beide Filme unter einer Kontaktkraft wvon 100 psi
in eine Blockiervorrichtung gehalten, die Proben 16
Stunden bei 22°C in der Vorrichtung gehalten, und
anschlieRBend wurde die Kraft gemessen, um den
Releasefilm vom Klebstoff zu trennen. Die Tabellen der
Beispiele listen verschiedene handelsibliche
Hautschichtzusammensetzungen und zeigen die Wirkung der
oxidativen Corona-Behandlung handelsiblicher
Hautschichten, denen Silikondl-Gleitmittel zugesetzt

wurde.

Fir die Kammer stellen insbesondere die Produkte
bezeichnet als 391-3 (Tabellen I und II), 399-4 und
399-5 (Tabellen V und VI) die n&chstliegenden
Ausfihrungsformen dar, welche sich wie folgt

zusammensetzen:

391-3: Hautschicht umfassend einen 1:1 Blend aus HDPE
und Ethylene-Butene-random-Copolymer (also aus einem

inkompatiblen Polymer fir die matte Oberfldche) und ein

Polydimethylsiloxan "Schulmann IL 2580 Sc", wobei die
Hautschicht Korona-behandelt wurde, und unter anderem
eine deutliche Reduzierung der (Kaltdichtungs) Release-
Kraft (57/42 gegeniiber 98/79) (dank Koronabehandlung)
aufweist; sowie einen reduzierten Glanz (also erhohtes

matte finish, was fiir die Kammer erhdhte Rauheit

impliziert) aufgrund der Verwendung von zweil
inkompatiblen Polymeren, verglichen mit einer

Hautschicht bestehend aus einem Polymer wie HDPE.

399-4: Hautschicht umfassend einen 1:1 Blend aus HDPE
und syndiotaktic Polypropylene (als inkompatiblen
Polymer flir die matte Oberflache) und ein
Polydimethylsiloxan "Schulmann IL 2580 Sc", welche
Hautschicht Korona behandelt wurde und unter anderem

folgende Eigenschaften aufweist: eine deutlichere
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Reduzierung der (Kaltsiegel) Release-Kraft (11/9
gegeniiber 49/39) dank Koronabehandlung. Obwohl der Wert
des Glanzes in Tabelle VI der D14 nicht angegeben wird,
ist die Oberfldche der Hautschicht matt (siehe [0051],

letzter Satz), sie weist also einen reduzierten Glanz
(erhohtes matte finish, also erhdohte Rauheit) aufgrund
der Verwendung von zwel inkompatiblen Polymeren auf,
verglichen mit einer Hautschicht bestehend aus nur

einem Polymer.

399-5: entspricht im wesentlichen 391-3, mit dem
einzigen Unterschied, dass die gleichen unvertraglichen

Polymere besser vermischt wurden (siehe [0054]). Somit

umfasst auch diese Hautschicht einen 1:1 Blend aus HDPE
und Ethylene-Butene-random-Copolymer (als inkompatiblem
Polymer flir die matte Oberflache) und ein
Polydimethylsiloxan "Schulmann IL 2580 Sc", wobei die
Hautschicht Korona-behandelt ist und unter anderem eine
noch deutlichere Reduzierung (gegeniilber 391-3 bestehend
aus dem gleichen Blend, aufgrund einer besseren
Durchmischung der gleichen unvertraglichen Polymeren,
wie aus [0054] ersichtlich) der (Kaltsiegel) Release-
Kraft (17/14 gegentber 130/113) dank der
Koronabehandlung aufweist. Obwohl der Wert des Glanzes
in Tabelle VI nicht angegeben wird, ist die
Hautschichtoberflache matt (siehe [0051], letzter

Satz), sie weist also einen reduzierten Glanz (ein
erhdhtes matt finish, also eine erhohte Rauheit)
aufgrund der Verwendung von zwel inkompatiblen
Polymeren auf, verglichen mit einer Hautschicht

bestehend aus einem Polymer.

Fir diese Ausfihrungsformen offenbart D14 jedoch weder

die Viskositat des verwendeten Polysiloxans noch die

Rauheit der matten Oberfldchen aus unvertraglichen
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Polymeren. Der Gegenstand laut Anspruch 1 unterscheidet

sich somit von D14 durch diese zwei Merkmale.

Die geltend gemachte technische Aufgabe

Sowohl in ihrer Beschwerdeerwiderung als auch in der
mundlichen Verhandlung, hat die Beschwerdegegnerin
geltend gemacht, dass die technische Aufgabe darin
bestehe, eine mehrschichtige Polyolefinfolie
bereitzustellen, die eine Kombination der folgenden

Eigenschaften aufweist: sehr gutes Blockverhalten/

Release-Eigenschaften, sehr gute Verankerung und

Siegelnahtfestigkeit des Kaltsiegelklebers, keinen

Kaltsiegelibertrag auf die Release Seite, sehr gute

Kratzfestigkeit, Knittfestigkeit und Farbhaftung nach

Tesa-Test.
Losung

Gemal Streitpatent wird diese Aufgabe unter anderem
durch die im Anspruch 1 definierte Polyolefinfolie
gelost, die dadurch gekennzeichnet ist, dass (a) die
duBere Deckschicht zweili inkompatible Polymere enthdlt
und eine Oberfldchenrauheit von mindestens 2,0um bei
einem cut off von 25um aufweist, und (b) die &duBere
matte Deckschicht ein Polydialkylsiloxan enthdlt,
welches eine Viskositdt von 100 000 bis 500 000 mm?/s

aufweist.
Tatsadchlich geldste Aufgabe

D14 wurde in der urspringlichen Anmeldung des
Streitpatents nicht gewlirdigt und somit weder bei der
urspringlichen Formulierung der zu ldsenden technischen
Aufgabe noch bei den Beispielen des Streitpatents

bericksichtigt. Dass die oben dargelegten
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Unterscheidungsmerkmale gegeniber D14 eine Verbesserung

implizieren, ist somit nicht belegt. Schon in der
fehlenden Wirdigung von D14 sieht die Kammer einen
Grund, von der im Streitpatent (Absatz [0010])

formulierten Aufgabe abzuweichen.

Dariber hinaus stellt auch D14 eine Polyolefinfolie mit
einer matten Oberflache zur Verfligung, welche gegeniiber
Kaltsiegelbeschichtungen (gemal [0060], mit allen
bekannten, kommerziell zuganglichen Kaltsiegelklebern)

eine gute Release Wirkung aufweist. Ferner darf auch

die Releasefolie nach D14 (siehe [0031], zweiter Satz)
mit der gegeniberliegenden (zweiten) Oberfldche gegen
eine Basisfolie laminiert werden. Weiterhin geht auch
D14 davon aus, dass eine Rolle des Kaltsiegel-

beschichteten Folienverbundes mit niedrigen Kraften und

storungsfrei abgerollt werden solle (siehe [0003],

letzte Bedingung und die veranschaulichten kleinen
Werte der Release-Kraft und COFs in den Beispielen).
SchlieBlich darf der Kaltsiegelkleber in seiner
Haftkraft durch die verwendeten Zusatze in der

Releasefolie nicht beeintrachtigt werden ([0007]).

Ferner findet sich in allen Beispielen des
Streitpatents das gleiche, also ein einziges,
Polysiloxan mit Viskositat in der Mitte des
beanspruchten Bereichs, in einer einzigen Mengenangabe
(1,5%) und mit nur zweil Arten von unvertraglichen
Polymeren (namlich PP/PE oder Copolymer PE-PP/PE).
Hingegen ist Anspruch 1 viel breiter abgefasst, und
umfasst unter anderem alle unvertradglichen Polymere
sowie Jjede Mengenangabe eines Polysiloxans in einem
breiteren Viskositatsbereich, so dass es nicht
plausibel erscheint, dass die "sehr guten" erwinschten
Eigenschaften in diesem breiten Umfang tatsachlich

erhalten werden konnen.
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Folglich liegt eine weniger ehrgeizigere technische
Aufgabe vor, namlich die Bereitstellung einer weiteren
Polyolefinfolie mit guter Release-Wirkung gegeniliber
Kaltsiegelbeschichtungen, welche gegen eine Basisfolie
laminierbar ist, wobei eine Rolle des Kaltsiegel-
beschichteten Folienverbundes mit geringer Kraft und

storungsfrei abgerollt werden kann.

Es ist unbestritten, dass diese weniger ambitidse
Aufgabe durch die beanspruchte Folie tatsachlich geldst

wird, wie mit den Beispielen des Streitpatents belegt.

Naheliegen der L&sung

Es bleibt demnach zu untersuchen, ob es ausgehend wvon
einer der nachstliegenden Ausfihrungsformen nach den
Beispielen von D14 fir den mit der obigen technischen
Aufgabe befassten Fachmann naheliegend war, die Folie
gemall den Beispielen von D14 so abzuandern, dass sie

unter den Wortlaut des Anspruchs 1 fallt.

Bezlglich der im vorliegenden Anspruch 1 definierten
Rauheit, merkt die Kammer, dass sie jede beliebige
RauheitsgroRe umfasst, die mit dem beanspruchten cut

off bestimmbar ist, also nicht unbedingt die Rz GroBe.

Jedoch, auch D14 ([0029]) bezweckt eine Oberflache, die

so matt wie moglich ist. Daher bedingt auch die matte
(siehe letzter Satz von [0051]) Oberflache des Produkts
399-4 (Tabelle V) von D14, welches aus einem Blend PP/

PE besteht, wie im Streitpatent veranschaulicht, fir

den Fachmann eine Rauheit wie beansprucht.

Hierzu merkt die Kammer an, dass auch im Streitpatent
([0008], letzter Satz, und [0039], erste drei Satze)

zugegeben wird, dass die Verwendung von solchen
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unvertraglichen Polymeren bekannt ist, und zur duBeren

matten Oberflache mit erhdhter Rauheit fiuhrt.

Zudem ist D2 zu bericksichtigen, die eindeutig eine
Folie mit Deckschicht aus einer Mischung von
unvertraglichen Polymeren wie Polypropylen - als
Komponente I - und HDPE - als Komponente II, mit matter
Oberflache offenbart (siehe Seite 1, Zeilen 1-13) und
eine groBe Rauhigkeit der Oberfladche bezweckt. Auch D2
betrifft die Verwendung von unvertraglichen Polymeren -
siehe z.B. Beispiel 12 in den Tabellen 1 und 2 - wie im
Patent veranschaulicht und in D14 mit identischem
Verhaltnis offenbart. Auch in D2 werden unter anderem
mehrschichtige Folien veranschaulicht, die biaxial
orientiert und Corona behandelt (siehe Seite 8, Zeilen
31-36) wurden, und deren Deckschichten aus einer
Mischung von inkompatiblen Polymeren wie unter anderem
1:1 PP/HDPE hergestellt sind (siehe Beispiel 12) (also
wie flir 399-4 in Dl14). Die Oberflache der Folie des
Beispiels 12 nach D2 weist den kleinsten Glanz (31)
auf, was einer Rauheit nach DIN 4768 (siehe Seite 14,

zweiter Absatz) von 3,0 Mikrometern bei einem cut-off

von 0,25 mm (siehe Tabelle 2) entspricht. Eigentlich

zeigt die Tabelle 2 von D2, dass alle verwendeten
Mischungen aus unvertradglichen Polymeren zu einer
Rauheit von groBer als 2 Mikrometern fihren. Somit
bestatigt D2, nicht nur dass Glanz und Rauheit indirekt
abhangige GroRen darstellen, sondern auch dass die
darin verwendeten unvertragliche Polymere wie PP/PE zu

der beanspruchten Rauheit fihren.

Dass die Offenbarung einer Rauheit wie beansprucht, in
D2 nicht zufallig, sondern tatsdchlich das Ergebnis der
Verwendung der offenbarten unvertraglichen Polymere
ist, wird insbesondere auch von D20 bewiesen, welches

zwar nicht das gleiche Gebiet der Erfindung
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("Verwendung - als In-mould-Etikett beim Tiefziehen -
einer mehrschichtigen opaken biaxial orientierten
Polyolenfinfolie mit mindestens einer Deckschicht aus

unvertraglichen Polymeren", Seite 7, Zeilen 3-11), aber

die Verwendung der gleichen Art (wie in D14) wvon

unvertraglichen Polymeren betrifft. Darin wird unter

anderem offenbart/bestatigt, dass die Verwendung von

unvertraglichen Polymeren (co- und Terpolymere aus PP

mit Anteilen an PE und/oder PB - Seite 10, erster
Absatz - mit einem unvertraglichen Polymer aus PE) "in
an sich bekannter Weise eine Oberflachenrauheit
erzeugt" (Seite 8, Zeilen 16-17), wobei "die
Oberflachenrauheit Rz im allgemeinen in einem Bereich
von 2-6 um liegt, vorzugsweise 3-5 um bei einem cut-off
von 0,25 mm" (Seite 12, Zeilen 12-106).

Die Beschwerdegegnerin hat zu D2 (und D20) erwidert,
dass der darin offenbarte cut-off viel breiter (0,25
mm) als beansprucht (0,025 mm), also mit dem
beanspruchten nicht vergleichbar sei, denn wie in D21
und D22 (2.3, zweiter Absatz) gezeigt, umfasst ein

kleiner cut-off auch kleinere Rauheitswerte.

Fir die Kammer ist aber aus D21 (Tabelle 3.2 und
Anmerkung an der rechten Spalte) und D22 (Punkt 2.3,
erster Absatz und Tabelle 3) ersichtlich, dass der cut-
off einen normierten Wert darstellt, dessen Wahl wvon

der zu erwartenden Rauheit abhadngig ist. Tatsachlich

zeigen diese Tabellen, dass ein cut-off Wert wie in D2
(und D20) offenbart im Einklang mit den offenbarten,
normierten Grenzwellenladngen dieser Tabellen steht.
Hingegen scheint der beanspruchte cut-off Wert viel zu
klein und von den tabellierten Werten nicht umfasst zu
sein. Unabhangig davon, wie von der Beschwerdefiihrerin
geltend gemacht, und von D22 bestatigt, werden mit

einem kleineren cut-off Wert auch (also zusatzlich)
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kleinere Rauheitswerte gemessen. Da die Bestimmung der
Rauheit, wie Rz, aber auf die hochsten Spitzen und
tiefsten Taler aus den fuinf Einzelmessstrecken des
Rauheitsprofils basiert, spielen die kleineren
Rauheitswerte keine wesentliche Rolle. Somit kann die
Kammer in dem kleineren cut-off Wert wie beansprucht
keinen wesentlichen Unterschied der Rauheit sehen,
insbesondere weil die gleichen Arten von
unvertraglichen Polymeren und Koronabehandlung, sowohl
im Patent als auch in D2 oder D20, verwendet werden,
die also wie bekannt die gleiche Rauheit erzeugen
sollen, auch wenn die Rauheit auf unterschiedliche

Weise bemessen wird.

Zusammengefasst wird fir den Fachmann aus der
Zusammenschau von D14 und den Beispielen von D2
(Tabelle 2, insbesondere dessen Beispiel 12)
ersichtlich, dass auch fir die in D14 verwendeten
unvertraglichen Polymere eine Rauheit wie beansprucht

ein Ubliches Ergebnis darstellt.

Insoweit ist zu beriicksichtigen, dass in den Beispielen
der D14 die Oberflachen dieser Hautschichten, aus
unvertraglichen Polymeren und Koronabehandlung, die
kleinsten Werte an Glanz aufweisen, was eine hodhere
diffuse Reflexion in beliebige Richtungen als eine
glatte - glanzende - impliziert, denn die glatte
Oberflache reflektiert nur in die Hauptrichtung. Somit
sind die Oberflachen von D14 schon am mattesten, also
am rauesten. Aber auch falls die beanspruchte Rauheit
auf den Deckschichten der Beispiele von D14 nicht schon
vorhanden ist, wlrde sich eine Rauheit wie beansprucht
fiir den Fachmann (bezweckend die Bereitstellung einer
weiteren Polyolefinfolie mit einer Deckschicht aus

unvertraglichen Polymeren) in naheliegender Weise

(zumindest aus der Lehre von D2) erzeugen lassen.
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Was die Viskositat des Polysiloxans angeht, stellt die
Kammer zunachst fest, dass nicht ersichtlich ist, dass
D14 ganz allgemein von der Verwendung von Polysiloxanen
hoherer Molekulargewichte/Viskositat weglehre, aus
folgenden Grunden:

- das Polysiloxan, wobei Polydimethylsiloxan bevorzugt
ist, wird als Gleitmittel fir die Deckschicht verwendet
(Absatze [0013], [0018], [0021], [00341]);

- insbesondere aus der Offenbarung des Absatzes [0050]
("However, 1in accordance with the present invention,
exposing samples having 0.1% of different molecular
weight polydimethylsiloxane, as illustrated in examples
397-1 and 397-2, resulted in a substantial reduction in
the cold seal release force") wird klar, dass fir die
Deckschicht der Folie nach D14 Polysiloxane mit

unterschiedlichem Molekulargewicht verwendet werden

konnen, ohne Beeintrachtigung der gesuchten Eigenschaft
"cold seal release force";

- jede Hautschicht der veranschaulichten Polyolefin
Kaltsiegelreleasefolien 391-3, 399-4 und 399-5 laut den
Beispielen von D14 enthalt 0,1 Gew.-% PDMS "Schulman
IL2580Sc"; und

- D23 (Absatz [0026]) beweist, dass ein kommerziell
zugangliches, spezifischeres (Polybatch) PDMS "Schulman

IL2580Sc" eine Viskositat im Bereich wie beansprucht

aufweist.

Daher kann die beanspruchte Viskositat des Polysiloxans
keinen Unterschied gegeniiber den in D14

veranschaulichten Folien darstellen.

Aber auch wenn die Kammer die Identitat der Produkte
von D23 (Absatz [0026], POLYBATCH* IL2580-3SC) und D14

("Schulman IL2580Sc") in Frage stellt und zugunsten der

Beschwerdegegnerin, D23 nicht bericksichtigt aufgrund

der Unterschiede in Bezeichnung und den vielen
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vergangenen Jahren zwischen D23 (1997) und D14 (2008),
kommt die Kammer gleichwohl zu dem Schluss, dass die
Wahl der beanspruchten Viskositat nahe lag, aus

folgenden Grunden:

D2 (Seite 7, Zeilen 35-37) (welche eine biaxial

gestreckte Polypropylen-Mehrschichtfolie aufweisend

eine Deckschicht betrifft, die Corona behandelt wird

(Seite 8, Zeile 5), wobei die Deckschicht aus einem
Blend von zwel inkompatiblen Polymeren hergestellt wird
und eine matte Oberflache aufweist) offenbart, dass der
Zusatz von Polydimethylsiloxan als Gleitmittel, in

einer oder beiden Deckschichten bevorzugt ist,

insbesondere mit einer Viskositat von 10 000 bis 1 000

000 mm?/s.

Da sich fir die Deckschicht von D14 Polysiloxane mit
unterschiedlichem Molekulargewicht (Absatz [0050])
eignen, und da der beanspruchte Viskositdtsbereich laut
vorliegendem Anspruch 1 (100 000 bis 500 000 mm2/s)
gerade in der (unteren) Mitte des mittleren Bereiches
von D2 liegt, wirde der Fachmann ausgehend von D14, und
unter Bericksichtigung von D2, zundchst im mittleren
von D2 offenbarten Bereich arbeiten, also im

beanspruchten Bereich (z.B. 500 000 mm2/s), in der
Erwartung eine gute Gleiteigenschaft zu erzeugen.

Schon daraus ist ersichtlich, dass die Wahl eines
Polysiloxans mit einer Viskositat wie beansprucht,

falls nicht schon in D14 implizit offenbart, jedenfalls

aufgrund einer Kombination mit D2 nahe lag.

Der beanspruchte Viskositadtsbereich ergibt sich auf

jeden Fall in naheliegender Weise auch aus dem weiteren

Stand der Technik, zumal schon bekannt war, dass wenn

die Viskositat des Polysiloxans im beanspruchten
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Bereich liegt, "gute Gleiteigenschaften realisiert
werden (konnen)", wie aus D3 bekannt (Seite 10, Zeilen
17-18) .

Zusammengefasst stellt der Zusatz von PDMS mit einer

Viskositat wie beansprucht in einer oder beiden

Deckschichten eine bekannte Option auf dem technischen

Gebiet dar. Somit lag die Wahl des beanspruchten

Polydialkylsiloxans fur den Fachmann nahe.

Es folgt aus dem Vorherigen, dass der beanspruchte
Gegenstand gegeniber D14 in Kombination mit D2 oder D3
nahe lag, und dass der Hauptantrag deshalb nicht

gewahrbar ist.

Somit steht der Einspruchsgrund unter Artikel 100 a),
56 EPU der Aufrechterhaltung des Streitpatents

entgegen.

Hilfsantrdge 1 bis 4 - Zulassung

In den Hilfsantragen 1-4 wurde jeweils als zusatzliches
Merkmal zur Oberfldchenrauheit "Rz" eingefigt. Die
Antridge stellen somit eine Anderung des Vorbringens
dar. Sie wurden erst mit Schriftsatz vom 23. April 2021
eingereicht, also nach der Ladung zur mindlichen
Verhandlung, so dass die Bericksichtigung dieser
Hilfsantrdge im Beschwerdeverfahren sich nach Artikel
13(2) VOBK 2020 richtet, der im vorliegenden Verfahren
anwendbar ist, da die Ladung der Parteien erstmals im
Jahr 2020 erfolgte (Artikel 25(1) und (3) VOBK).

Die Kammer hat ihr Ermessen dahingehend ausgeibt, die
erstmals vor der muindlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrdage 1 bis 4 im Beschwerdeverfahren nicht zu

bericksichtigen, denn entgegen der Ansicht der
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Beschwerdegegnerin stellt die Vorlage der neuen
Hilfsantrage keine gerechtfertigte Reaktion auf die

Stellungnahme der Kammer dar.

Die Beschwerdegegnerin meint, die in der Mitteilung
erhobenen Einwande der Kammer gegen die Unbestimmtheit
der im Anspruch 1 definierten Rauheit und die daraus
folgende breitere Auslegung seien iUberraschend gewesen.
Sie habe darauf reagiert, indem sie im jeweiligen
Anspruch 1 gemal Hauptantrag und damaligen
Hilfsantrdagen 1 bis 3 das Merkmal "Oberfldchenrauheit"

durch "Oberfldchen Rauheit Rz", ersetzt habe.

Die Beschwerdefilhrerin hat hierauf entgegnet, dass in
diesem Fall keine auBergewdhnlichen Umstédnde vorlagen,
und dass keine stichhaltigen Grinde fir die spate
Vorlegung aufgezeigt worden seien, denn der Einwand,
dass die in den Ansprichen erwahnte Oberflachenrauheit
nicht weiter definiert werde, insbesondere nicht als
Rz, sel bereits im erstinstanzlichen Verfahren

vorgebracht worden.

Die Beschwerdefilhrerin hat zutreffend darauf
hingewiesen, dass die Mitteilung der Kammer keine neuen
Einwande enthalt. Aus der Akte ist wvielmehr klar
ersichtlich, dass die Unbestimmtheit der definierten
Rauheit (fehlendes "Rz") schon in den
Einspruchschriften (Einspruch 1, Punkte 2.6.1 und
2.6.4; Einspruch 2, Punkt III, zweiter Absatz) und im
weiteren Schriftsatz vom 9. Februar 2017 (Seite 2,
erste drei Absatze) thematisiert, sowie in der
mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
erdortert (Niederschrift, Seite 2, letzte zwei Absatze;
Seite 3, erster Absatz) und auch in der angefochtenen
Entscheidung erwahnt wurde (Seite 6, zweiter und

vierter Absatz, Seite 7 dritter Absatz). Auch im
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Beschwerdeverfahren haben die Einsprechenden den
fehlenden Hinweis auf Rz im Anspruchswortlaut stets
problematisiert (vgl. Beschwerdebegrindung der
Einsprechenden 2, Seite 3 letzter Absatz). Die
entsprechenden Einwande wurden zwar im Zusammenhang mit
der Ausfihrbarkeit erhoben. Dies andert jedoch nichts
daran, dass es um den fehlenden "Rz" Hinweis im
Anspruchswortlaut und die damit verbundene Auslegung
des Anspruchs ging, deren Ergebnis sowohl fir die
Ausfihrbarkeit als auch fir die erfinderische Tatigkeit
bedeutsam ist. Vor diesem Hintergrund war fir alle
Beteiligten erkennbar, dass der fehlende Hinweis auf
"Rz" im Anspruchswortlaut die Bestimmung des
beanspruchten Gegenstands beeinflusst. Es bestand daher
schon vor dem Hinweis der Kammer fir die
Beschwerdegegnerin Veranlassung, hierauf durch die
Aufnahme eines entsprechenden Merkmals zu reagieren.
Dem Hinweis der Kammer zur Anspruchsauslegung kam daher
lediglich eine klarstellende Bedeutung zu, ohne einen

neuen Aspekt in das Verfahren einzufihren.

4.5 Vor diesem Hintergrund lagen keine auBergewdhnlichen
Umstande im Sinne von Artikel 13(2) VOBK 2020 vor, die
die Einreichung dieser Hilfsantradge 1-4 nach der Ladung

zur mindlichen Verhandlung rechtfertigen kdénnten.

4.6 Deshalb hat die Kammer ihr Ermessen dahingehend
ausgelibt, die Hilfsantrdge 1 bis 4 gemalR Artikel 13(2)
VOBK 2020 nicht zu bericksichtigen.

Hilfsantrdge 5 bis 7

5. In ihrer Beschwerdeerwiderung hielt die
Beschwerdegegnerin Hilfsantrage 1 bis 3 eingereicht mit
Schriftsatz vom 8. Februar 2017 aufrecht. Es handelt

sich daher nicht um neue Antrage, sondern um Antrage,
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die bereits Bestandteil des Einspruchsverfahrens waren
und dort auch schon eingereicht worden waren. Die
Beschwerdegegnerin konnte diese Antrage im
Beschwerdeverfahren weiterverfolgen, ohne dass bei
Antragstellung ihre erneute Vorlage nach Artikel 12 (3)

a) VOBK 2020 zwingend geboten gewesen ware.

Zurlickverweisung an die erste Instanz

6. GemaB Artikel 111(1) EPU liegt es im Ermessen der
Beschwerdekammer, die Sache selbst zu entscheiden oder

an die Vorinstanz zurickzuverweisen.

6.1 Die Gegenstande laut Anspruch 1 der jeweiligen
Hilfsantrdage 5 bis 7 enthalten jeweils zusatzliche
Merkmale der erteilten Nebenanspriiche und bestehen
somit aus erteilten Ansprichen, die weiter
eingeschrankt wurden. Zu den erteilten, abhangigen
Ansprichen haben sich die Beschwerdefihrerinnen (BF1,
Punkt 8.1; BF2, Punkte IV und I) in ihren
Beschwerdebegriindungen lediglich pauschal geduBert. Die
ersten Einwdnde gegen diese Hilfsantradge sind jedoch
erst mit dem Schriftsatz der Beschwerdefilhrerin vom

21. Mai 2021 erhoben worden.

6.2 Vor diesem Hintergrund ist eine umfassende
erstinstanzliche Uberpriifung der Hilfsantrage vor der

Einspruchsabteilung geboten.

6.3 Die Kammer hat ihr Ermessen nach Artikel 111 (1) EPU und
Artikel 11 VOBK 2020 deshalb dahingehend ausgeibt, die
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung

zurickzuverweisen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurickverwiesen.
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