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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerden richten sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Europaische Patent EP 2 553
034 in geédnderter Form unter Artikel 101 (3) (a) EPU

aufrechtzuerhalten.

Im Einspruchsverfahren war das Patent unter Artikel
100 (a) EPU wegen mangelnder Neuheit (Artikel 54 EPU)
und mangelnder erfinderischer Tatigkeit (Artikel 56
EPU), unter Artikel 100 (b) EPU wegen mangelnder
Offenbarung sowie unter Artikel 100 (c) EPU wegen

unzuldssiger Anderungen angegriffen worden.

Im Laufe des Einspruchsverfahrens wurde auf die
folgenden Dokumente verwiesen, die auch fir die

vorliegende Entscheidung relevant sind:

72 WO 00/27920
Z3: WO 2009/016106 Al
Z9: WO 97/11122
zZ17: Us 5,763,529
Z21: Us 6,388,043 Bl
741: DuPont™ Elvax ®) EXTRUSION GUIDE,
1. November 2011, Seiten 1-19
Z43: Wikipedia Eintrag "Ethylene-vinyl-acetate"
244 : M. Behl et al.; "Shape-memory polymers",

MATERIALS TODAY, ELSEVIER, Bd. 10, Nr. 4,
April 2007, Seiten 20-28

Z45: Q. Meng et al.; "A review of shape memory
polymer composites and blends",
COMPOSITES: PART A, ELSEVIER, Bd. 40,
2009, Seiten 1661-1672



Iv.

VI.

VITI.
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Die Einspruchsabteilung erachtete den im Hauptantrag
der Patentinhaberin (Patent wie erteilt) beanspruchten
Gegenstand ausfithrbar (Artikel 83 EPU) und die
durchgefithrten Anderungen durch die urspriinglich
eingereichten Unterlagen gestiitzt (Artikel 123 (2) EPU).
Sie erachtete den Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch
nicht neu gegeniiber der Offenbarung des Dokuments Z2
(Artikel 54 EPU). Der erste Hilfsantrag erfille zwar
die Erfordernisse der Regel 80 EPU sowie der Artikel
84, 123(2) und (3) EPU, jedoch sei der Gegenstand des
Anspruchs 1 ebenfalls nicht neu gegeniiber der
Offenbarung des Dokuments Z2 (Artikel 54 EPU). Neuheit
fiir den Gegenstand des Anspruchs 16 des ersten
Hilfsantrags wurde anerkannt. Der zweite Hilfsantrag
erfiille die Erfordernisse der Regel 80 EPU sowie des
Artikels 84 EPU ebenso wie die des Artikels 123(2) und
(3) EPU. Der darin beanspruchte Gegenstand sei neu
(Artikel 54 EPU) und beruhe auf einer erfinderischen
Tidtigkeit (Artikel 56 EPU).

Gegen diese Entscheidung legten die Patentinhaberin
sowie die Einsprechende Beschwerde ein, die

fristgerecht begrindet wurden.

In Erwiderung auf die jeweiligen Beschwerdebegriindungen
reichten die Parteien weitere Schriftsdtze ein, in
denen zu den gegenseitig vorgebrachten Argumenten

Stellung genommen wurde.

In einer Mitteilung gemaBl Artikel 15(1) VOBK vom

4. August 2021 wurden die Parteien iUber die vorlaufige
Einschatzung der Kammer informiert. Die Kammer verwies
insbesondere darauf, dass der Hauptantrag der
Beschwerdefiihrerin-Patentinhaberin, die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung,

zumindest aufgrund mangelnder Neuheit des Anspruchs 1
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gegeniiber der Offenbarung des Dokuments Z2 (Artikel 54
EPU) voraussichtlich nicht gewdhrbar sei, dass der
Antrag jedoch die Erfordernisse des Artikels 83 EPU
erfille. In Bezug auf Hilfsantrag 2, auf dessen
Grundlage die Einspruchsabteilung das Patent
aufrechterhalten hatte, teilte die Kammer den Parteien
ihre vorlaufige Auffassung mit, dass die Erfordernisse
der Regel 80 EPU, sowie der Artikel 84, 83 sowie 123(2)
EPU erfiillt seien, sowie dass insbesondere die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU widhrend er miindlichen

Verhandlung zur Erdrterung kommen konnten.

VIIT. Anspruch 1 des erteilten Patents (vorliegenden

Hauptantrags) hat den folgenden Wortlaut:

1. Zusammensetzung umfassend

1) mindestens einen hdrtbaren Strukturklebstoff; sowie

ii) mindestens ein thermoplastisches Elastomer;

dadurch gekennzeichnet, dass das thermoplastische
Elastomer als durchdringendes Polymernetzwerk im
Strukturklebstoff vorliegt.

IX. Die Anspriche 1, 4, 10, 11, 14 und 16 des Hilfsantrags
2, wie von der Einspruchsabteilung aufrechterhalten,

haben den folgenden Wortlaut:

1. Verwendung einer Zusammensetzung umfassend

i) mindestens einen hidrtbaren Strukturklebstoff,; sowie

ii) mindestens ein thermoplastisches Elastomer;

dadurch gekennzeichnet, dass das thermoplastische
Elastomer als durchdringendes Polymernetzwerk im

Strukturklebstoff vorliegt, als Formgeddchtnismaterial.
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4. Verwendung gemdB einem der vorhergehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass der hidrtbare
Strukturklebstoff ausgewdhlt ist aus der Gruppe
bestehend aus einer Epoxidharzzusammensetzung und

Polyurethanzusammensetzung.

10. Formkdrper (3), dadurch gekennzeichnet, dass er
einer reversiblen Formgebung unterzogen wurde, wobeil
die Formgebung die Schritte umfasst:

a) Erwdrmen einer Zusammensetzung mit den durch einen
der Anspriiche 4 bis 9 vorgegebenen Bestandteilen,
wobeil das thermoplastische Elastomer als
durchdringendes Polymernetzwerk im
Strukturklebstoff vorliegt, auf eine Temperatur
oberhalb der Glastbergangstemperatur T, des
hdrtbaren Strukturklebstoffs, wenn dieser eine
Epoxidharzzusammensetzung ist, oder auf eine
Temperatur oberhalb des Schmelzpunkts des hdrtbaren
Strukturklebstoffs, wenn dieser eine
Polyurethanzusammensetzung 1ist;

b) Verformen der Zusammensetzung, unter Spannung des
Elastomers;

c) Abkiihlen der verformten Zusammensetzung unter die
Glastibergangstemperatur T, des hdrtbaren
Strukturklebstoffs, wenn dieser eine
Epoxidharzzusammensetzung 1ist, oder unter den
Schmelzpunkt des hdrtbaren Strukturklebstoffs, wenn

dieser eine Polyurethanzusammensetzung 1ist.

11. Verstdrkungselement zur Verstdrkung in Hohlrdumen
von strukturellen Bauteilen umfassend einen Trdger (5),
an welchem ein Formkérper (3) gemdss Anspruch 10

angebracht ist.

14. Verfahren zur Verstdrkung in Hohlrdumen von
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strukturellen Bautelilen umfassend die Schritte:

a)' Platzieren eines Verstdrkungselements gemdss einem
der Anspriiche 11 bis 13 In den Hohlraum eines
strukturellen Bauteils;,

b) ' Erwdrmen des FormkdOrpers (3) auf dem
Verstdrkungselement auf eine Temperatur oberhalb der
Glaslbergangstemperatur Ty, des hdrtbaren
Strukturklebstoffs, wenn dieser eine
Epoxidharzzusammensetzung 1ist, oder

auf eine Temperatur oberhalb des Schmelzpunkts des
hdrtbaren Strukturklebstoffs, wenn dieser eine
Polyurethanzusammensetzung ist;,

c) " Aushdrten des hidrtbaren Strukturklebstoffs.

16. Zusammensetzung umfassend

i) mindestens einen hidrtbaren Strukturklebstoff,; sowie
i1i) mindestens ein thermoplastisches Elastomer;

wobel das thermoplastische Elastomer als
durchdringendes Polymernetzwerk im Strukturklebstoff
vorliegt dadurch gekennzeichnet, dass der hédrtbare

Strukturklebstoff eine Polyurethanzusammensetzung ist.

In ihrer Beschwerdebegriindung sowie im weiteren
Verfahren brachte die Beschwerdefilhrerin-

Patentinhaberin im Wesentlichen folgendes vor:

Entgegen der Beurteilung der Einspruchsabteilung sei
der Gegenstand des Hauptantrags, also des Patents in
der erteilten Fassung, neu gegeniber der Offenbarung
des Dokuments Z2. Auch die von der Beschwerdefilthrerin-
Einsprechenden vorgebrachten Argumente hinsichtlich
mangelnder Neuheit in Bezug auf die von ihr im
Beschwerdeverfahren herangezogenen Dokumente,
insbesondere Z9, seien nicht tberzeugend (Artikel 54

EPU) . Der im Hauptantrag beanspruchte Gegenstand beruhe



XTI.

XIT.

XITIT.
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auch auf einer erfinderischen Tatigkeit, insbesondere
ausgehend von der technischen Lehre des Dokuments Z2.
Auch die im Beschwerdeverfahren von der Einsprechenden
vorgebrachten Argumente in Bezug auf die Gewahrbarkeit

des vorgelegten Hifsantrags 2 seien nicht tberzeugend.

In ihren Beschwerdebegrindungen sowie im welteren
Verfahren brachte die Beschwerdefiilhrerin-Einsprechende

im Wesentlichen folgendes vor:

Die bereits im Einspruchsverfahren vorgebrachten Grinde
unter Artikel 100 (a) EPU, nadmlich mangelnder Neuheit
(Artikel 54 EPU) und mangelnder erfinderischer
Tdtigkeit (Artikel 56 EPU) seien einschlidgig. Zudem
erfille Hilfsantrag 2 auch nicht die Erfordernisse der
Regel 80 EPU, sei unzuldssig gedndert worden (Artikel
123 (2) EPU), sei nicht klar (Artikel 84 EPU) und nicht
ausfilhrbar (Artikel 83 EPU).

Antrage der Parteien

Die Beschwerdefiihrerin-Patentinhaberin beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
(Hauptantrag) oder auf der Grundlage des zweiten
Hilfsantrags (von der Einspruchsabteilung flir gewdhrbar

erachtete Fassung) .

Die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europadischen Patents Nr. 2 553 034.

Am 28. Oktober 2021 fand eine mindliche Verhandlung,
mit Einverstandnis beider Parteien in Form einer

Videokonferenz, statt.
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Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung

verkiindet.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerden sind zuléssig.

Hauptantrag der Patentinhaberin - Patent wie erteilt
2. Neuheit (Artikel 100 (a) und 54 EPU)
2.1 Neuheit der Zusammensetzung gemal Anspruch 1 wurde von

der Einspruchsabteilung unter anderem hinsichtlich der
Offenbarung des Dokuments Z2 verneint. Von der
Beschwerdefihrerin-Einsprechenden wurde im
Beschwerdeverfahren mangelnde Neuheit, wie bereits im
Einspruchsverfahren, unter anderem auch in Bezug auf

Dokument Z9 argumentiert.

2.2 Threr Ansicht werde in diesem Dokument insbesondere in
den Beispielen 10 und 14 eine anspruchsgemale
Zusammensetzung offenbart (Beispiel 10, sowie die
Beispiele 10J, 10K und 10L der Tabelle 12 des Beispiels
14) .

2.3 Zwischen den Parteien bestand lediglich Uneinigkeit
dariber, ob im Dokument Z9, insbesondere im Beispiel
10, das auf dem thermoplastischen Elastomer Elvax 350
basierende Polyolefin als durchdringendes Netzwerk im
Strukturklebstoff vorliegt, oder aber ob ein derartiges

Netzwerk durch das Epoxidharz PR-500™, und erst nach
dessen Hartung, gebildet wird.

2.4 Die Kammer ist zu der Uberzeugung gelangt, dass der

Gegenstand des Anspruchs 1 von Dokument Z9
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neuheitsschadlich vorweggenommen wird.

Dokument 79 liegt im auf dem Gebiet der "semi-IPN",
also Polymernetzwerken mit zwei oder mehr Polymeren,
wobeil ein Polymer vernetzt vorliegt, das andere jedoch
unvernetzt (Seite 1, Zeilen 7 bis 14 und Seite 2,
Zeilen 1 bis 3). Auf Seite 4, Zeilen 2 bis 13 des
Dokuments wird allgemein eine hédrtbare Zusammensetzung
beschrieben, die ein héartbares Epoxidharz, einen Harter
hierfiir, sowie ein vollstédndig vorpolymerisiertes
unvernetztes Polyolefinharz und ein vollstandig
vorpolymerisiertes unvernetztes funktionalisiertes

Polyolefinharz enthalt.

Im Beispiel 10 wird die Herstellung von semi-IPNs
beschrieben. Hierbei wird eine Zusammensetzung
offenbart, die die Epoxidharzkomponente "PR-500™" und
einen Harter, "a fluorene diamine curing agent",
umfasst. Im Beispiel 10 wird ab Zeile 17 darauf
verwiesen, dass aus dem Extruder ungehdrtete Folien
erhalten werden, die dann bei einer Temperatur von
225°C iber einen Zeitraum von finf Minuten ausgehirtet
werden. Da der Extrusionsvorgang bei Temperaturen unter
225°C durchgefithrt wird (nadmlich bei einem
Temperaturprofil von 170° - 185° - 200°- 190°C, siehe
Seite 31, Zeile 13), kann, wie von der Einsprechenden
vorgebracht, auch davon ausgegangen werden, dass vor
der endgliltigen Hartung nach Extrusion der Folien der
Epoxidklebstoff ungehartet vorliegt. Das Vorbringen der
Patentinhaberin, wonach es gegebenenfalls bereits
zumindest teilweise zu einer Hartung des Epoxidharzes
kommen konnte, da die Temperaturen beim Extrudieren
nahe an der Hartungstemperatur des Epoxidharzes l&agen,
kann die Kammer nicht iberzeugen. Zunachst
unterscheiden sich die genannten Temperaturen um

mindestens 25°C. Zudem wird dies auch in der
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Beschreibung des Dokuments bestatigt. GemaB Seite 6,
Zeilen 18 und 19 erfolgt das Mischen der Komponenten
namlich bevorzugt unterhalb der Aktivierungstemperatur
des katalytischen Harters. Somit umfasst die
Zusammensetzung nach Beispiel 10 von Z9 einen hartbaren

Strukturklebstoff gema@Bl Komponente i) des Anspruchs 1.

Die Zusammensetzung gemall Beispiel 10 enthalt des
weiteren Elvax 350™ als funktionalisiertes Polyolefin
(siehe Tabelle 10), also ein Ethylenvinylacetat
Copolymer (Z9: Seite 32, Zeile 9). Dieses weist gemaRB
Z41 (Seite 2, Tabelle 1) einen Gehalt an Vinylacetat
von 25.0% auf. GemaB Z43 (Seite 1) handelt es sich bei
einem Ethylenvinylacetat mit einem Anteil von 4 bis 30%
Vinylacetat um ein thermoplastisches Elastomer, das
somit unter die Definition der Komponente ii) des
Anspruchs 1 fallt. Von der Patentinhaberin wurde dies

nicht bestritten.

Ebenso wurde von der Patentinhaberin nicht bestritten,
dass gemaB Beispiel 10 das Extrudieren dieser
Komponente zusammen mit den Epoxidharzkomponenten bei
den genannten Temparaturen oberhalb der
Schmelztemperatur des thermoplastischen Elastomers
erfolgt. Somit erfolgt das Vermischen unter den im
Streitpatent, Absatz [0103], angegebenen Bedingungen.
Es ist daher davon auszugehen, dass sich im Beispiel 10
des Dokuments Z9 aus dem thermoplastischen Elastomer
auch ein den Strukturklebstoff durchdringendes

Polymernetzwerk bildet.

Daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags der Patentinhaberin nicht neu gegeniiber
der Offenbarung des Dokuments Z9. Der Hauptantrag der
Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin ist daher nicht

gewahrbar.
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Hilfsantrag 2

Regel 80 EPU

Die Einspruchsabteilung hat in ihrer Entscheidung
festgestellt, dass der Antrag die Erfordernisse der
Regel 80 EPU erfiille (siehe unter Punkt 1.6 der

Entscheidung der Einspruchsabteilung).

Dem widersprach die Beschwerdefiihrerin-Einsprechende.
Sie vertrat die Ansicht, die Aufnahme des zusatzlich
zur erteilten Fassung des Patents aufgenommenen
unabhdngigen Anspruchs 16, sowie der davon abhdngigen
Anspriche 17 bis 22 verstoBe gegen die Erfordernisse
der Regel 80 EPU.

Die Kammer erachtet den Einwand nicht fiir Uberzeugend.
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 wurde gegenliber Anspruch
1 der erteilten Fassung dadurch geédndert, dass statt
der zunachst beanspruchten Zusammensetzung nun die
Verwendung derselben als Formgeddchtnismaterial
beansprucht wird. Die davon abhangigen Anspriiche 2 bis
9 wurden analog abgeédndert, und beziehen sich damit

ebenfalls auf die besagte Verwendung.

Des weiteren wurde ein unabhangiger Anspruch 16
hinzugefliigt, der sich von Anspruch 1 der erteilten
Fassung dadurch unterscheidet, dass er das zusatzliche
Merkmal enthalt, dass der hidrtbare Strukturklebstoff
eine Polyurethanzusammensetzung ist. Die davon
abhangigen, ebenfalls hinzugefliigten Anspriiche 17 bis 22
entsprechenden den erteilten abhangigen Ansprichen 2, 3
und 5 bis 9.



- 11 - T 2487/17

Die Aufteilung des Anspruchs 1 der erteilten Fassung in
einen Verwendungsanspruch, der sich auf die gesamte
urspringlich definierte Zusammensetzung bezieht, sowie
einen Produktanspruch, der sich auf eine eingeschrankte
Definition der urspringlich definierten Zusammensetzung
bezieht, ist nach Ansicht der Kammer eine zweckmaRige
Reaktion der Beschwerdefihrerin-Patentinhaberin, um auf
auf den vorgebrachten Einwand mangelnder Neuheit zu
reagieren und somit den Widerruf des Patents zu
vermeiden. Da auch sowohl die abhadngigen Anspriiche 2
bis 9, als auch die abhédngigen Anspriiche 17 bis 22 eine
Entsprechung im erteilten Patent haben, namlich in den
abhangigen Ansprichen 2 bis 9, wurden insgesamt keine
Anspriche aufgenommen, die nicht schon eine
Entsprechung in der erteilten Fassung des Patents
hatten.

Die Erfordernisse der Regel 80 EPU werden daher
erfillt.

Klarheit der Anspriiche (Artikel 84 EPU)

Von der Beschwerdefilhrerin-Einsprechenden wurde
vorgebracht, die Aufnahme des Merkmals "Verwendung
einer ... als Formgeddchtnismaterial" in den erteilten
Produktanspruch 1 fihre zu einem Mangel an Klarkeit
(Artikel 84 EPU). Dem Fachmann verstehe nicht, was
unter einem Formged&chtnismaterial genau zu verstehen
sei. GemaB Dokument 744 (Seite 27, Tabellel) verlange
dies ein Riuckstellvermdgen von wenigstens 90%, diese
Werte wlrden jedoch nicht von allen Beispielen des
Streitpatents erreicht. Daher sei der Begriff in den
Anspriichen breiter definiert als gemeinhin tblich, was

zu einem Mangel an Klarheit fihre.
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Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Dem Fachmann
wird in den Absé&dtzen [0019] und [0075] des
Streitpatents erlautert, was unter dem Begriff
Formgedadchtnismaterial zu verstehen ist. Dabei scheint
ein bestimmter, exakt definierter Wert fir das
Rickstellvermdgen nicht wesentlich fir das Verstandnis
des Begriffs zu sein. Zudem beziehen sich die im
Dokument Z44 angegebenen Werte auf bestimmte
Materialien. Die Werte sind auch nicht fiur alle
aufgefiihrten Materialien identisch. Die Kammer erachtet
die vorgebrachte Argumentation daher nicht als
ausreichend, um einen Mangel an Klarheit zu begrinden.
Die Erfordernisse des Artikels 84 EPU werden deshalb

als erfillt angesehen.

Ausreichende Offenbarung (Artikel 83 EPU)

Der von der Beschwerdefiihrerin-Einsprechenden
vorgebrachte Einwand mangelnder Offenbarung bezieht
sich auf die Breite der Anspriiche. Nach Auffassung der
Kammer wurde jedoch nicht gezeigt, dass bestimmte wvon
den Ansprichen umfasste Ausfihrungsformen vom Fachmann
nicht nachgearbeitet werden konnen. Die alleinige
Behauptung eines derartigen Sachverhalts wird nicht als
ausreichende Substantiierung des Einwands angesehen.
Die Kammer sieht daher keine Veranlassung, dem
diesbeziiglichen Vorbringen zu folgen und erachtet das

Erfordernis des Artikels 83 EPU als erfillt.

Anderungen (Artikel 123(2) EPU)

Die Beschwerdefithrerin-Einsprechende trat der
Auffassung der Einspruchsabteilung entgegen, wonach die
im Anspruch 1 durchgefiihrte Anderung das Erfordernis
des Artikels 123(2) EPU erfiille.
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Sie brachte hierzu im Wesentlichen vor, dass das
Merkmal "Verwendung als Formgeddchtnis-Material" als
solches zwar eine Stiitze in der urspriinglich
eingereichten Beschreibung finde, allerdings nur im
Zusammenhang mit weiteren Merkmalen, die nicht in den
geanderten Anspruch aufgenommen worden seien. Die
durchgefithrte Anderung des urspriinglich eingereichten
Anspruchs 1 sei daher das Ergebnis einer unzulassigen

Zwischenverallgemeinerung.

Die Kammer vertritt die Ansicht, dass der geanderte
Anspruch 1 eine Basis in Anspruch 1, sowie Seite 2,
Zeilen 20 bis 24 der Beschreibung der urspringlich
eingereichten Anmeldung findet. Der urspringliche
Anspruch 1 definiert die Zusammensetzung bereits so,
wie sie auch im geadnderten Anspruch 1 angegeben wird.
An der genannten Stelle der Beschreibung wird darauf
verwiesen, dass sich mit den erfindungsgemédlen
Zusammensetzungen Formgedachtnis-Materialien
realisieren lassen. Zudem werden diese Merkmale auch
unabhangig von weiteren Merkmalen offenbart, die in der
genannten Passage genannt werden, da diese lediglich
als bevorzugte Merkmale ("insbesondere") angegeben

werden.

Die Kammer erachtet die vorgebrachte Argumentation
daher nicht als {iberzeugend, um den Einwand unter
Artikel 123(2) EPU zu begriinden.

Anspruch 10 - Einwand mangelnder Neuheit gegenitber 79
(Artikel 54 EPU)

Von der Einspruchsabteilung wurde Neuheit fiir den
Gegenstand der Anspriche des Hilfsantrags 2 anerkannt.
Diese Beurteilung wurde von der Beschwerdefithrerin-

Einsprechenden wahrend ihres schriftlichen Vorbringens
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im Beschwerdeverfahren nicht angezweifelt. Im Laufe der
mundlichen Verhandlung hat sie jedoch erstmalig einen
Einwand mangelnder Neuheit des Gegenstands von Anspruch
10 geltend gemacht. Der Einwand bezog sich auf die
nicht-abschlieflende Formulierung des Anspruchs unter
Verwendung des Begriffs "umfassend". Da der
beanspruchte Formkdrper somit durch ein Verfahren zu
dessen Herstellung definiert werde, welches weitere
Schritte umfassen konne seien auch Formkdrper
beansprucht, die zusatzliche Schritte durchlaufen
hatten. Durch beispielsweise ein zusatzliches Erwarmen
Uber die Glasubergangstemperatur Ty ihrer Bestandteile
wlirde wieder ein Produkt erhalten, das nicht vom
Ausgangs-Formkdrper zu unterscheiden sei, da er durch
diesen Schritt wieder seine urspriingliche Form annehme.
Ein derartiger FormkOrper sei aber wie das in Anspruch
1 des Hauptantrags beanspruchte Produkt bereits aus
Dokument 79 bekannt.

Die Patentinhaberin hat hierzu vorgebracht, dass der
Einwand verspatet sei und deshalb nicht zugelassen
werden sollte. Sie kiindigte an, bei Zulassung des
Einwands miisse ihr Gelegenheit gegeben werden,
gegebenenfalls auch durch die Vorlage neuer Antrage

darauf zu reagieren.

Da das Beschwerdeverfahren in erster Linie dazu dient,
die angefochtene Entscheidung gerichtlich zu
Uberprifen, ist das Beschwerdevorbringen der
Beteiligten auf die Antrage, Tatsachen, Einwande,
Argumente und Beweismittel zu richten, die der
angefochtenen Entscheidung zugrunde liegen (Artikel
12(2) VOBK). Dies trifft fir den von der Einsprechenden
neu vorgebrachten Einwand nicht zu. Er kann auch nicht
als Reaktion auf eine Anderung des Vorbringens der

Patentinhaberin angesehen werden, da der Anspruch, auf
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den er sich bezieht, bereits im Einspruchsverfahren
vorgelegen hatte, und Teil der angefochtenen
Entscheidung ist. Daher hatte der Einwand ebenfalls
bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren
vorgebracht werden konnen und miissen. Die
Beschwerdefiihrerin-Einsprechende hat auch keine
stichhaltigen Grinde dafir aufgezeigt, dass
auBergewdhnliche Umstdnde vorliegen, die eine
Beriicksichtigung des Einwands rechtfertigen. Da der
Einwand zudem auch spat im Beschwerdeverfahren
vorgebracht wurde, nadmlich erst im Laufe der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer, hat die Kammer
gegen dessen Zulassung entschieden (Artikel 13(2)
VOBK) .

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Die Einspruchsabteilung hatte das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit fir den Gegenstand der
unabhédngigen Anspriiche 1, 10, 14 und 16 anerkannt, und
zwar jewells ausgehend von der technischen Lehre des
Dokuments Z2 (fiir die Anspriche 1, 10 und 14)

beziehungsweise Z17 (fir Anspruch 16).

Die Einsprechende argumentierte erfinderische Tatigkeit
der Anspriche 1 und 10 ebenfalls ausgehend von Dokument
Z2 als nachstliegendem Stand der Technik. Threr Ansicht
nach bestehe die geldste objektive technische Aufgabe
in Ermangelung von experimentellen Nachweisen lediglich
in der Bereitstellung einer Alternative. Insbesondere
kénne namlich, im Gegensatz zur Auffassung der
Einspruchsabteilung, nicht davon ausgegangen werden,
dass die Verwendung von Zusammensetzungen, die nicht
geschdumt werden miissten, generell zu einer
Verbesserung der mechanischen Eigenschaften der daraus

resultierenden Materialien fihre. Die beanspruchte
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Losung der Bereitstellung einer Alternative sei dem
Fachmann insbesondere durch die technische Lehre der
Dokumente Z44 und Z45, aber auch 721 nahegelegt.

In Bezug auf Anspruch 1 trat die Einsprechende
insbesondere der von der Einspruchsabteilung in ihrer
Entscheidung vertretenen Position entgegen, der
Fachmann wirde die ein Formgedachtnismaterial
offenbarenden Dokumente bei der Losung der gestellten
technischen Aufgabe nicht zu Rate ziehen. Zumindest
Dokument Z21 beziehe sich jedoch explizit auf die
Verwendung von Formgedadchtnismaterialien im
Automobilbereich (Spalte 17, Zeilen 1 bis 3 sowie 17).

Fir den Gegenstand des Anspruchs 16 stelle Dokument Z17
den nachstliegenden Stand der Technik dar. Der
beanspruchte Gegenstand unterscheide sich dadurch, dass
der hartbare Strukturklebstoff eine
Polyurethanzusammensetzung sei. Auch hier sei lediglich
von der Bereitstellung einer Alternative auszugehen,
die dem Fachmann insbesondere durch die technische

Lehre des Dokuments Z3 nahegelegt werde.

Die Kammer erachtet den Gegenstand des Anspruchs 1 aus
den nachfolgend genannten Griinden als auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhend.

Dokument Z2 bezieht sich auf schaumbare
Zusammensetzungen, die beispielsweise zum Abdichten wvon
Hohlrdumen im Automobilbau verwendet werden kdénnen. Die
Zusammensetzungen werden erhalten aus einer
expandierbaren, ein thermoplastisches Harz und ein
Epoxidharz enthaltenden Mischung (Seite 1, Zeilen 5 bis
10) . Bei dem im Beispiel 1 beschriebenen Verfahren wird
eine das thermoplastisches Elastomer (Fina Clear 539,
siehe 7Z2: Seite 3, Zeile 14) und den hartbaren
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Strukturklebstoff (Araldite 6010) enthaltende
Zusammensetzung vermischt und bei einer Temperatur von
80°C (175°F) extrudiert. Da die Zusammensetzug erst in
einem spateren Schritt gehartet wird, namlich erst bei
ca. 150°C (325°F) (Seite 11, Zeilen 11 bis 14) liegt =zu
diesem Zeitpunkt eine Zusammensetzung vor, die 1i)
mindestens einen hartbaren Strukturklebstoff, sowie ii)
mindestens ein thermoplastisches Elastomer gemal

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 umfasst.

Ein erstes Unterscheidungsmerkmal zwischen dem
beanspruchten Gegenstand und der Offenbarung des
Beispiels 1 von Dokument Z2 besteht darin, dass in Z2
nicht unmittelbar und eindeutig offenbart wird, dass
das thermoplastische Elastomer als durchdringendes
Polymernetzwerk im Strukturklebstoff vorliegt. Gemal
Absatz [0103] der Beschreibung des Streitpatents kann
dieses Merkmal zwar dadurch erzielt werden, dass die
Harz- und Harterkomponenten der Zusammensetzung bei
Temperaturen oberhalb der Schmelztemperatur des Jjeweils
verwendeten thermoplastischen Elastomeren auf einem
Doppelschneckenextruder vermischt werden. Diese
Voraussetzung ist jedoch in Beispiel 1 des Dokuments Z2
nicht gegeben. Zwischen den Parteien war namlich
unbestritten, dass die angegebene Temperatur von 80°C
(175°F) nicht oberhalb der Schmelztemperatur des
verwendeten thermoplastischen Elastomers (Fina Clear
539) liegt.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal liegt darin, dass
es sich anspruchsgemdl um die Verwendung der
Zusammensetzung als Formgeddchtnis-Material handelt,
wahrend die Zusammensetzungen in 72 fir die gewlinschte

Anwendung geschaumt werden.
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Basierend auf den genannten Unterscheidungsmerkmalen
ist die ausgehend von Dokument Z2 zu ldsende technische
Aufgabe zu sehen in der Bereitstellung einer neuen

Verwendung flir eine gednderte Zusammensetzung.

Die anspruchsgemale Losung der gestellten Aufgabe liegt
in der Verwendung der in Anspruch 1 definierten

Zusammensetzung als Formgeddchtnis-Material.

Die Kammer erachtet es nicht als naheliegend, dass der
Fachmann ausgehend von der technischen Lehre des
Dokuments Z2 offenbarten Zusammensetzung diese zunachst
anspruchsgemdl veradndern wirde, um diese dann als

Formgedachtnismaterial zu verwenden.

Zunachst deutet in Dokument Z2 nichts auf eine
anspruchsgemdfBe Ldsung der gestellten technischen
Aufgabe hin. Auch die technische Lehre der Dokumente
221, 7Z44 und Z45 kann diese Liicke nicht schlieBen. Im
Dokument Z21 werden zwar Zusammensetzungen zur
Verwendung von Formgeddchtnismaterialien offenbart,
allerdings kann der Fachmann diesem Dokument keine
Hinweise darauf entnehmen, dass sich fir diese
Verwendung auch Zusammensetzungen eignen, die ausgehend
von Z2 auch noch abgedndert werden missten. Ebenso wird
in den Dokumenten Z44 und 7245 zwar allgemein auf die
Verwendung von Formgedachtnismaterialien in
verschiedenen technischen Gebieten verwiesen, doch
fehlt es auch diesen Dokumenten an einem Hinweis an den
Fachmann, die in Z2 beschriebenen Zusammensetzungen
zundachst anspruchsgemal abzuédndern, um sie dann

ebenfalls als Formgedachtnismaterialien zu verwenden.

Somit wird dem Fachmann weder durch die Offenbarung des
Dokuments Z2 alleine, noch unter Verwendung der

technischen Lehre der genannten Dokumente
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vorgeschlagen, die Zusammensetzungen des Dokuments Z2
anspruchsgemall abzuandern, und als

Formgedadchtnismaterial zu verwenden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2
beruht daher auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne des Artikels 56 EPU.

Der unabhédngige Anspruche 10 bezieht sich auf einen
Formkorper, der durch ein Verfahren hergestellt wurde,
umfassend einen Schritt des Erwdrmens einer
Zusammensetzung mit den in einem der Anspriiche 4 bis 9
angegebenen Bestandteilen. Die zu lO0sende technische
Aufgabe kann ausgehend von Dokument Z2 in der
Bereitstellung eines FormkOrpers gesehen werden, der
Eigenschaften aufweist, die seine Verwendung als
Formgedachtnismaterial erlauben. Analog der Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit hinsichtlich Anspruch 1
sieht die Kammer auch die anspruchsgemaBe Losung,
namlich die Bereitstellung eines durch das angegebene
Verfahren hergestellten Formkdrper, insbesondere eines
FormkOrpers mit den genannten strukturellen
Eigenschaften zur Losung des technischen Problems aus

dem zitierten Stand der Technik nicht nahegelegt wird.

Aus analogen Grinden ist auch fiir das den FormkOrper
enthaltende Verstéadrkungselement des Anspruchs 11, sowie
fur das Verfahren gemal Anspruch 14 unter Verwendung
des Verstarkungselements, das Vorliegen einer

erfinderischen Tatigkeit anzuerkennen.

Anspruch 16 des Hilfsantrags 2 bezieht sich auf eine
Zusammensetzung umfassend die im Anspruch 1 genannten
Komponenten, wobei die Komponente ii) dahingehend
welter préazisiert ist, dass es sich bei dem hartbaren

Strukturklebstoff um eine Polyurethanzusammensetzung
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handelt (Anspruch 16). Fir die Beurteilung von
erfinderischer Tatigkeit schlug die Beschwerdefithrerin-
Einsprechende Dokument Z17 als nédchstliegenden Stand
der Technik vor. Sie definierte das
Unterscheidungsmerkmal dadurch, dass anspruchsgemal ein
Polyurethan als hartbarer Strukturklebstoff vorliegt.
Das sich daraus ergebene technische Problem liege in
Ermangelung an entsprechenden Nachweisen verbesserter
Eigenschaften lediglich in der Bereitstellung einer
alternativen Zusammensetzung, deren anspruchsgemale
Losung fir den Fachmann naheliegend sei. Er kenne
namlich derartige Zusammensetzungen beispielsweise aus

Dokument Z3 (Anspruch 6).

Die Kammer stimmt dieser Argumentation nicht =zu.
Insbesondere gibt es, analog zur Situation beziglich
Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, weder in Z17, noch in
Dokument Z3 einen Hinweis auf die Anwendung der darin
offenbarten Materialien als Formgeddchtnismaterialien.
Daher wird dem Fachmann die Bereitstellung von
Materialien fir diese Anwendung auch durch Kombination
der technischen Lehren der Dokumente 717, welches sich
auf durchdringende Polymernetzwerke im Bereich der
Beschichtungen bezieht (siehe Spalte 1, Zeilen 6 bis
16) und 73, welches sich auf schaumbare Materialien
bezieht (siehe Seite 1, Zeilen 12 bis 15) nicht
nahegelegt.

Zusammenfassend erachtet die Kammer die von der
Beschwerdefiilhrerin-Einsprechenden vorgebrachte
Argumentation nicht geeignet, einen Mangel an
erfinderischer Ta&tigkeit zu begriinden. Die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU werden daher erfiillt.

Somit wurden auch von der Beschwerdefihrerin-

Einsprechenden keine iberzeugenden Griinde vorgebracht,
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die eine Aufhebung der Entscheidung der

Einspruchsabteilung rechtfertigen. Ihr Antrag auf

Widerruf des Patents muss daher ebenfalls

zurickgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zuriickgewiesen.
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