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20. April 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 195 34 420

BPatG 154
6.70



hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 20. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Schroder sowie der Richter Dr. Wagner, Harrer und der Richterin
Dr. Schuster

beschlossen:

Das Patent 195 34 420 wird widerrufen.

Griinde

Die Erteilung des Patents 195 34 420 mit der Bezeichnung

,verfahren zur Herstellung einer von verwerfungsbedingten opti-
schen Storungen freien Verbundsicherheitsglasscheibe, Verwen-
dung einer Tragerfolie und Tragerfolie*

ist am 12. Mai 1999 veroffentlicht worden.

Gegen dieses Patent ist am 12. August 1999 Einspruch erhoben worden. Der Ein-
spruch ist auf die Behauptung gestitzt, die spezielle Ausbildung der patentgema-
Ren Tragerfolie fur die Durchfihrung des beanspruchten Verfahrens zur Herstel-
lung von Verbundsicherheitsglasscheiben sei insbesondere unter Berucksichti-

gung der

(5) US 5091 258 A



am Anmeldetag bekannt, zumindest aber naheliegend gewesen. Die Einspre-
chende hat geltend gemacht, dass die Umrechnung der in (5) angegebenen
Schrumpfwerte mittels der von ihr schriftsatzlich vorgelegten Umrechnungsformeln

Werte ergebe, die im vorliegend beanspruchten Bereich lagen.

Zur Stutze ihrer Argumentation, dass die von ihr dargelegte Umrechnung von ei-
nem Fachmann auf Grund seines Fachwissens ohne Weiteres entwickelt und ab-

geleitet werden kénne, hat sie ua auf folgende Druckschriften verwiesen:

6) Auszug aus Encyclop. of Polym. Schience and Eng. Vol 12 S 199
7) ASTM D1204 — 94

8) ASTM D 2732 - 83

9) DIN 55 543 - Teil 4.

~ o~ o~ o~

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen, hilfsweise der Patentinhaberin auf-

zugeben, die Druckschrift (5) in der Beschreibung zu diskutieren.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten auf der Grundlage der
Patentanspruche 1 bis 16 und der daran angepassten Beschrei-
bung, jeweils eingegangen am 15. April 2004, hilfsweise erklart sie
die Teilung des Patents und beantragt, das Restpatent aufrecht-
zuerhalten.

Ferner regt sie die Zulassung einer Rechtsbeschwerde an.

Sie ist der Ansicht, dass der Druckschrift (5) eine ganzlich andere Aufgabe zu
Grunde liege, so dass der Fachmann eher abgehalten sei, diese Entgegenhaltung

zur Losung der vorliegend gestellten Aufgabe heranzuziehen. Der Stand der



Technik offenbare im Ubrigen in Bezug auf die Dicke der Tragerfolie so weite
Spannen, dass die beanspruchte Tragerfolie demgegenuber eine Auswahlerfin-
dung darstelle. Unter Verwendung einer Tragerfolie im patentgemalfien Dickenbe-
reich und den offenbarten Grenzen flr ihren Warmeschrumpf entstehe Uberdies
eine Verbundsicherheitsglasscheibe mit Uberraschend Uberlegenen Eigenschaf-
ten. Die Umrechnung der in (5) angegebenen Schrumpfwerte unter Anwendung
der Umrechnungsformeln stelle eine unzulassige ex-post Betrachtung dar. Die ge-
samte Umrechnung beruhe lediglich auf Uberlegungen der Einsprechenden, sei
nicht zum Stand der Technik zu zahlen und dirfe deshalb nicht berlcksichtigt
werden. Fur den Fall der Berucksichtigung durch den Senat regt sie die Zulassung

der Rechtsbeschwerde an.

Der geltende Patentanspruch 1 und die diesem nebengeordneten Anspruche 9

und 13 lauten:

1. ,verfahren zur Herstellung einer von verwerfungsbedingten opti-
schen Stdrungen im reflektierten und/oder durchfallenden Licht
freien gebogenen, insbes. Komplex gebogenen Verbundsicher-
heitsglasscheibe mit einer ersten Glasscheibe, einer entspre-
chenden zweiten Glasscheibe und einer mehrschichtigen Zwi-
schenlage, welche Zwischenlage in Form eines Folienlaminates
aus einer ersten Verbundfolie, einer mit einem Dunnschichtsys-
tem versehenen, biaxial verstreckten thermoplastischen Tra-
gerfolie und einer zweiten Verbundfolie besteht, mit den Merk-

malen:

1.1)  Auf die erste Verbundfolie wird eine mit dem Dunnschichtsystem

versehene Tragerfolie aufgelegt, die

1.11) eine Dicke von 30 bis 70 ym und

1.12) in den beiden Verstreckungsrichtungen einen



Warmeschrumpfungsgrad von 0,3 bis 0,6% gemessen nach
einer Warmebehandlung von 20 sek bei 120°C, aufweist, -
und auf die Tragerfolie wird die zweite Verbundfolie aufge-

legt,

1.2) die Folien gemaly Merkmal 1.1) werden faltenfrei zwischen den bei-
den Glasscheiben angeordnet und unter Anwendung von Druck
und Warme verpresst sowie mit den Glasscheiben verbunden, wo-
bei im Rahmen der MaRnahmen gemal 1.1) und/oder 1.2) zumin-

dest eine EntllGftung durchgefuhrt wird.

9. Verwendung einer mit einem Dunnschichtsystem versehenen
Tragerfolie aus verstrecktem thermoplastischem Kunststoff, die eine

Dicke von 30 bis 70 ym sowie eine biaxiale Verstreckung aufweist,

fur die Herstellung von Verbundsicherheitsglasscheiben, insbe-
sondere zur Herstellung von verwerfungsbedingten optischen St6-
rungen im reflektierten und/oder durchfallenden Licht freien Ver-
bundsicherheitsglasscheiben mit einer ersten Glasscheibe, einer
entsprechenden zweiten Glasscheibe und einer mehrschichtigen
Zwischenlage in Form eines Folienlaminates aus einer ersten
Verbundfolie, der biaxial verstreckten Tragerfolie und einer zwei-

ten Verbundfolie

mit der MalRgabe, dass die Tragerfolie in den beiden Verstrekkungsrichtun-
gen einen Warmeschrumpfungsgrad von 0,3 bis 0,6%, gemessen nach ei-

ner Warmebehandlung von 20 Sekunden bei 120°C, aufweist.

13. Mit einem Dlnnschichtsystem versehene, verstreckte Tragerfolie aus ther-

moplastischem Kunststoff fur die Durchfuhrung des Verfahrens nach einem



der Anspruche 1 bis 8, die eine Dicke von 30 bis 70 um und in den beiden
Verstreckungsrichtungen einen Warmeschrumpfungsgrad von 0,3 bis 0,6%,
gemessen nach einer Warmebehandlung von 20 Sekunden bei 120°C,

aufweist.”

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten, insbesondere zum
Wortlaut der geltenden Anspriche bis 8, 10 bis 12 und 14 bis 16, wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

1. Uber den Einspruch ist gemaR § 147 Abs 3 Satz 1 Ziff 2 PatG durch den Be-

schwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden.

2. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Grinden versehen,

somit zulassig. Er fuhrt zum Widerruf des Patents.

3. Die Zulassigkeit des geltenden Anspruchs 13 ist unbestritten. Sie bedarf keiner
naheren Erorterung, da dieser Anspruch ohnehin an mangelnder Patentfahigkeit

scheitert.

4. Es kann unentschieden bleiben, ob dem Patentgegenstand nach geltendem
Anspruch 13 im Hinblick auf die Druckschrift (5) noch die Neuheit zugesprochen
werden kann. Der mit einem Dunnschichtsystem versehenen, verstreckten Tra-

gerfolie nach Anspruch 13 mangelt es namlich an einer erfinderischen Tatigkeit.

5. Dem Streitpatent liegt das technische Problem zu Grunde, ein einfaches und fur
die industrielle Serienfertigung geeignetes Verfahren anzugeben, mit dem gebo-

gene Verbundsicherheitsglasscheiben des beschriebenen Aufbaus hergestellt



werden konnen, die optische Stérungen im reflektierten und/oder durchfallenden
Licht nicht aufweisen (Sp 2 Z 16 bis 22).

Die Aufgabe soll mit einem Verfahren nach geltendem Anspruch 1 gelost werden,
wobei Kern des patentgemalien Verfahrens der Einsatz einer Tragerfolie mit den
Merkmalen des geltenden Anspruchs 13 ist, mittels derer das beanspruchte Ver-

fahren durchgefuhrt werden soll.
Die Tragerfolie gemaf Anspruch 13 weist folgende Merkmale auf:
Sie ist mit einem DlUnnschichtsystem versehen,

verstreckt und aus thermoplastischem Kunststoff,

hat eine Dicke von 30 bis 70 ym und
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in beiden Verstreckungsrichtungen einen Warmeschrumpfungs-
grad von 0,3 bis 0,6% gemessen nach einer Warmebehandlung
von 20 Sekunden bei 120°C.

Die Entgegenhaltung (5) befasst sich -entgegen der Auffassung der Patentinhabe-
rin- mit einer vergleichbaren Aufgabe, namlich mit der Beseitigung der infolge von
sogenannten ,Applesauce“-Verwerfungen auftretenden optischen Defekte (Sp 1
Z 43 bis 50, 62 bis Sp 2 Z 10 und Z 16 bis 20; Sp 9 Z 33 bis 36). Auch patentge-
mal} soll der hier sogenannte Orangenhauteffekt vermieden werden (Sp 6 Z 17 bis
20 der Patentschrift), so dass von einer vollig unterschiedlichen Aufgabenstellung

nicht die Rede sein kann.

Zur Losung der Aufgabe ist in Entgegenhaltung (5) nicht nur vorgesehen, eine mit
einem Dunnschichtsystem versehene Folie aus thermoplastischem Kunststoff ge-
mafl den Merkmalen a. und b. des Streitpatents einzusetzen (Sp 3 Z 54 bis 64
iVm Sp 4 Z 41 bis 48). Auch die Dicke der eingesetzten Tragerfolie kann geman

(5) zwischen 13 und 200 um liegen, wobei eine Dicke zwischen 25 und 100 ym



bzw 50 ym bevorzugt wird (Sp 3 Z 54 bis 57). Damit ist auch Merkmal c. von An-

spruch 13 des Streitpatents in (5) vorbeschrieben.

Ein Warmeschrumpfungsgrad von 0,3 bis 0,6% fur eine mit einem Dunnschicht-
system versehene Tragerfolie, gemessen bei 120°C nach 20 sec in PEG, ist in (5)
nicht wortlich offenbart, sondern lediglich ein Warmeschrumpfungsgrad kleiner
2% in beiden Verstreckungsrichtungen fur eine unbeschichtete Tragerfolie, ge-

messen bei 150°C Uber 30 min.

Die Entgegenhaltung (5) vermittelt dem Fachmann, hier einem Diplomingenieur
oder Diplomchemiker mit besonderen Kenntnissen in der Herstellung von Trager-
folien und deren Verwendung in Verbundsicherheitsglas, somit die Lehre, bei den
dort beschriebenen Folien moglichst geringe Schrumpfwerte vorzusehen. Die op-
timalen Schrumpfwerte kann der Fachmann anhand weniger routinemafiger Ver-

suche ermitteln.

Der Umstand, dass die vorliegend beanspruchten Schrumpfwerte bei 120°C Uber
20 sec in PEG und in beschichtetem Zustand, die Schrumpfwerte gemaf (5) da-
gegen bei 150°C uber 30 min in Luft sowie in unbeschichtetem Zustand ermittelt
worden sind, andert an dieser Beurteilung nichts. Wie der Fachmann weil}, be-
steht namlich ein qualitativer Zusammenhang zwischen den bei unterschiedlichen
Behandlungstemperaturen und ebenso zwischen den flir beschichtete und unbe-
schichtete Folien ermittelten Schrumpfwerten. Ihm ist ferner gelaufig, dass die
Schrumpfwerte mit sinkender Behandlungstemperatur bei der Warmebehandlung
absinken (vgl hierzu (6) Fig 2) und dass auch eine Beschichtung zu einer Absen-

kung des Schrumpfwertes gegenlber der unbeschichteten Folie flhrt.

Diesen qualitativen Zusammenhang hat die Patentinhaberin in der mundlichen
Verhandlung auch nicht grundsatzlich in Abrede gestellt. Sie hat lediglich die Auf-
fassung vertreten, dass sich ein quantitativer Zusammenhang nicht ohne Weiteres

herleiten lasse und auch nicht zum allgemeinen Fachwissen des Durchschnitts-



fachmannes gehore. Auf diesen quantitativen Zusammenhang kommt es hier in-

dessen nicht an.

Der Fachmann kann -wie oben dargelegt- die optimalen Schrumpfwerte mit den
Angaben in (5) anhand weniger Versuche ermitteln. Aus dem dargelegten qualita-
tiven Zusammenhang ergibt sich, dass diese ermittelten Schrumpfwerte zahlen-
mafig niedrigeren Werten — gemessen bei 120°C und in beschichtetem Zustand -

entsprechen und somit im vorliegend beanspruchten Bereich liegen.

Im Ubrigen ist das angegebene Messverfahren, hier eine Warmebehandlung Gber
20 Sekunden bei 120°C, mit dem im angegriffenen Erzeugnisanspruch 13 eines
der Merkmale, namlich der Warmeschrumpfungsgrad der beschichteten Tragerfo-
lie in beiden Verstreckungsrichtungen definiert ist (Merkmal d.), nicht von Belang.
Der Fachmann kennt verschiedene Methoden zur Ermittlung der Warme-
schrumpfung. Dies hat die Einsprechende durch Vorlage der Normen (7) bis (9)
letztlich zweifelsfrei belegt. Ihre Anwendung ist in sein Ermessen gestellt; er muss
die Bedingungen, unter denen er seine Messung vornimmt, lediglich dokumentie-
ren ((7) Nr 3.2; (8) Nr 4.1, 4.2 5.1.1, 8.3 und 8.4). Jedenfalls ist nicht ersichtlich,
dass das Messverfahren eine den Gegenstand der patentgemaflen Lehre ein-

schrankende, weitergehende Bedeutung haben sollte.

In einem solchen Fall ist bei Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nur zu prufen,
ob es nach dem Stand der Technik nahelag, solche Stoffe zu verwenden, die ob-
jektiv der gewahlten Definition entsprechen (, Tablettensprengmittel, GRUR 1992,
375).

Dies ist vorliegend der Fall.
Im Ergebnis konnte der Fachmann wie ausgefuhrt, ausgehend von (5) ohne erfin-
derisch tatig werden zu mussen, optimale Warmeschrumpfungswerte fur eine Tra-

gerfolie im beschichteten Zustand mittels weniger Versuche ermitteln.
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Selbst wenn der Einsatz der vorliegend beanspruchten Tragerfolie zu Verbundsi-
cherheitsglas mit verbesserten optischen Eigenschaften fuhrt, andert dies im Er-
gebnis nichts. Dieser Effekt stellt sich namlich zwangslaufig als Folge der aus den

angefuhrten Griinden nahegelegten Vorgehensweise ein.

Nach alledem beruht der Gegenstand des Patenanspruchs 13 nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit, so dass dieser Anspruch keinen Bestand hat.

6. Die Anspriche 1 bis 12 und 14 bis 16 teilen das Schicksal des Patentan-
spruchs 13 (,Elektrisches Speicherheizgerat®, GRUR 1997, 120).

7. Der Anregung der Einsprechenden zur Zulassung der Rechtsbeschwerde
konnte nicht gefolgt werden, da weder eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Be-
deutung zu entscheiden ist noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs
erfordert (§ 100 Abs 2 PatG).

8. Nachdem dem Hauptantrag der Patentinhaberin auf beschrankte Aufrechter-
haltung des Patents kein Erfolg beschieden ist, ist auf Grund der hilfsweise abge-

gebenen Teilungserklarung das Patent geteilt.

Da nach Entscheidung des Bundesgerichtshofs (,Sammelhefter, GRUR 2003, 47)
ein gegenstandlich bestimmter Teil des Patents nicht mehr definiert werden muss,
ist eine Entscheidung Uber das Restpatent sofort moglich, ohne eine Schwebefrist
abzuwarten. Der Widerruf des Patents, in der Fassung gemal} Hauptantrag, er-
fasst auch den Widerruf des Restpatents, da durch die vorliegende Teilungserkla-
rung, die nicht auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet ist, das Restpatent
nicht ,gemindert” wurde, sondern die Teilungserklarung nur zum Ziel hat, dass ein

neues Verfahren fur eine Teilanmeldung eréffnet wird.
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FUr die durch die Teilung des Patents entstandene Teilanmeldung ist das DPMA
zustandig (BGH ,Informationstrager* GRUR 1999, 148 Ill.1.d.).

Dr. Schroder Dr. Wagner Harrer Dr. Schuster
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