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Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der das

eur opdi sche Patent Nr. 0 724 519 wi derrufen worden ist,
Beschwer de ei ngel egt.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 der
Cegenst and des unabhangi gen Anspruchs 1 des einzigen

Antrags nicht klar sei (vgl. Artikel 84 EPU)

1. Am 22. Juni 2004 fand ei ne mindliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekamer statt.

I11. Es wurden fol gende Antréage gestellt:
Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des

Patents auf der G undl age der fol genden Unterl agen

i) Haupt antrag: Anspriche 1 bis 3, eingereicht am
19. Sept enber 2000; oder

i) 1. Hlfsantrag: Anspriche 1 bis 4, eingereicht am
11. April 2001 als Hlfsantrag |, oder

i) 2. Hilfsantrag: Anspriche 1 bis 4, eingereicht am

11. April 2001 als Hilfsantrag Il, oder

i V) 3. Hilfsantrag: Anspriche 1 bis 3, eingereicht am
24. Mai 2004 als Hilfsantrag 11, oder

V) 4. Hilfsantrag: Anspriche 1 bis 3, eingereicht am

24. Mai 2004 als Hilfsantrag I V.
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D e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte, die

Beschwer de zuriickzuwei sen

Anspruch 1 gendld Hauptantrag lautet wie fol gt:

"1. Verwendung m ndestens eines ausschliel3lich von einer
Folie, z.B einer Kunststoffolie, Uberbriuckten Fensters,
in einemWertpapier, z.B einer Banknote, einem Scheck
od. dgl ., wobei das Fenster das Papier durchsetzt und als
O fnung bzw. of fenes Fenster ausgebildet ist, wobei die
Folie innerhal b der gesanten Fensterkontur durchsichtig
i st und von einer das Fenster ausfullenden

Kl arsichtfolie gebildet wird als Kopierschutz fur das
Wert papi er, das an sich innerhalb seiner mt Folie

Uber spannt en Fensterkontur durchsichtig ist.”

Anspruch 1 gemal3 1. Hlfsantrag |lautet we folgt:

"1. Verwendung m ndestens eines ausschliel3lich von einer
Folie, z.B einer Kunststoffolie, Uberbriuckten Fensters,
in einemWertpapier, z.B einer Banknote, einem Scheck
od. dgl ., wobei das Fenster das Papier durchsetzt und als
O fnung bzw. of fenes Fenster ausgebildet ist, wobei die
Folie innerhal b des gesanten Fensters durchsichtig ist
und von einer das Fenster ausfillenden Klarsichtfolie
gebildet wird als Kopierschutz fiur das Wertpapier, so
dall bei Versuchen, ein solches Papier zu kopieren, an
der Stelle, an der sich das Fenster befindet, ein Klecks
entsteht, der bei Farbkopierern entsprechend farbig ist
bzw. bei ei nem Schwar zwei Bkopi erer dunkel wird, so daf}
das Papier sofort |eicht als Kopie erkannt werden kann."
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Anspruch 1 gemal3 2. Hilfsantrag |lautet we folgt:

"1. Verwendung m ndestens eines ausschliel3lich von einer
Folie, z.B einer Kunststoffolie, Uberbriuckten Fensters,
in einemWertpapier, z.B einer Banknote, einem Scheck
od. dgl ., wobei das Fenster das Papier durchsetzt und als
O fnung bzw. of fenes Fenster ausgebildet ist, wobei die
Folie innerhal b des gesanten Fensters durchsichtig ist
und von einer das Fenster ausfillenden Klarsichtfolie
gebildet wird als Kopierschutz fur das Wertpapier, das
innerhalb seines mt Folie ausgefillten Fensters
durchsichtig i st und bei Versuchen, ein sol ches Papier
zu kopieren, an der Stelle, an der sich das Fenster
befindet, ein Klecks entsteht, der bei Farbkopierern
entsprechend farbig i st bzw. bei einem
Schwar zwei Bkopi erer dunkel wird, so dalR das Papi er
sofort leicht als Kopie erkannt werden kann.™"

Anspruch 1 gemal3 3. Hilfsantrag |lautet we folgt:

"1. Verwendung m ndestens eines von einer Folie, z.B

ei ner Kunststoffolie, Uberbrickten Fensters, in einem
Wert papi er, z.B einer Banknote, einem Scheck od. dgl.
al s Kopi erschutz fir das Wertpapi er, wobei das Fenster
das Papier durchsetzt und als Offnung bzw. of fenes
Fenst er ausgebildet ist, wobei die Folie innerhalb der
Unri 3f orm des Fensters durchsichtig ist und das Fenster
ausfallt, und wobei dieses Fenster durch Verursachung
ei nes Kl eckses auf der Kopie der Kopierschutz fir das
Wert papier ist.”
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Anspruch 1 gemal3 4. Hilfsantrag |lautet we folgt:

"1. Verwendung m ndestens eines von einer Folie, z.B
ei ner Kunststoffolie, Uberbrickten Fensters, in einem
Wert papi er, z.B einer Banknote, einem Scheck od. dgl.
al s Kopi erschutz fir das Wertpapi er, wobei das Fenster
das Papier durchsetzt und als Offnung bzw. of fenes
Fenster ausgebildet ist, wobei die Folie durchsichtig
i st und das Fenster ausfillt, und wobei dieses Fenster
durch Verursachung ei nes Kl eckses auf der Kopie der
Kopi erschutz fur das Wertpapier ist."

Di e Beschwerdefidhrerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vor getragen

D e Bezei chnung "Klarsichtfolie" in den Ansprichen 1
gemall Hauptantrag und 1. und 2. Hilfsantrag sei mt der
urspringlich of fenbarten Bezei chnung "durchsichtige
Folie" synonym Ein Ei nwand unter Artikel 123 (2) EPU
greife somt nicht. Der Ausdruck "Klarsichtfolie" sei
vom EPA i m Rahnen der vorl &ufigen international en
Prufung imzweiten schriftlichen Bescheid vom

25. August 1995 vorgeschl agen worden. Wahrend des

Pr uf ungsverfahrens vor dem EPA sei der Ausdruck
"Klarsichtfolie" von der Priafungsabteilung nicht

beanst andet worden und das Patent sei mt di esem
Ausdruck in Anspruch 1 erteilt worden. Weder die
Beschwer degegnerin noch di e Einspruchsabteilung hatten
beziglich des Ausdruckes "Klarsichtfolie" den

Ei nspruchsgrund unter Artikel 100 c) EPU geltend genacht.
In Anspruch 1 genm&l3 3. und 4. Hilfsantrag sei die

Bezei chnung "Klarsichtfolie" durch die gleichwertige
Bezei chnung "durchsichtige Folie" ersetzt worden. Eine
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Erwei t erung des Schut zunf anges i m Si nne von

Artikel 123 (3) EPU liege sonit nicht vor. Im ibrigen
sei der im Einspruchsverfahren ei ngereichte abhangi ge
Ver wendungsanspruch mt dem Merkmal "dal die

Kl arsichtfolie aus transparentem Papi er besteht" bzw
"dalR die durchsichtige Folie durch transparentes Papier
gebildet ist” in den Anspruchssétzen genmdl? Hauptantrag
und Hil fsantragen 1 bis 4 gestrichen worden, umklar zu
machen, dalR den Begriffen Klarsichtfolie bzw.
durchsichtige Folie einerseits und transparente Folie
bzw. transparentes Papier andererseits nicht die gleiche
Bedeut ung zukome.

Di e Beschwerdegegnerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vor getragen

Anspruch 1 des Streitpatents sei auf ein Wertpapier mt
m ndest ens ei nem Fenster gerichtet. D e nunnehr

verfol gten Verwendungsanspriche verstief3en all ei ne
deswegen gegen die Erforderni sse des Artikels 123 (3)
EPU, weil nicht die Verwendung des Wertpapiers an sich,
sondern di e Verwendung ei nes Fensters in einem

Wert papi er beansprucht werde. H er werde also ein

El ement des urspringlich beanspruchten Gegenstands
herausgegriffen und dessen Verwendung beansprucht, was
zu einem ni cht definierbaren, erweiterten Schutzunfang
fihre. Der Begriff Klarsichtfolie sei nicht in der
urspringlich eingereichten Annel dung of fenbart. Eine
Klarsichtfolie sei eine Folie, welche eine klare
Durchsi cht ernbgliche, wi e zum Bei spi el Fensterglas. Der
Wrtlaut des erteilten Anspruchs 1 "dadurch

gekennzei chnet, dal die durchsichtige Folie (3) eine
Klarsichtfolie ist", mache jedoch deutlich, dal zwei
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ver schi edene Di nge angesprochen seien. Da das Wrt
Klarsichtfolie eine klare techni sche Bedeutung habe,
konne es weder im Anspruch stehen bl ei ben (vgl.

Artikel 123 (2) EPU) noch gestrichen werden (vgl

Artikel 123 (3) EPU). Das Patent sei somit zu widerrufen.

Ent schei dungsgr inde

1. Zul assi gkeit der Anderungen (Hauptantrag sowie 1. und
2. Hilfsantrag) imH nblick auf die Erforderni sse des
Artikels 123 (2) EPU

1.1 Der unabhé&ngi ge Anspruch 1 des Hauptantrags bzw. des
1. und 2. Hilfsantrags wei st das Merkmal auf, dal3 die
Folie innerhalb der gesanten Fensterkontur bzw. des
gesant en Fensters durchsichtig ist und von ei ner das
Fenster ausfillenden Klarsichtfolie gebildet wird
(nachstehend als Kl arsichtfolie-Mrkmal bezeichnet).
D esem Merkmal entspricht das erste kennzei chnende
Merkmal des erteilten Anspruchs 1, wonach "die
durchsichtige Folie (3) eine Klarsichtfolie ist, die das
Fenster (2) ausfullt”, in Verbindung mt demletzten
Mer kmal des Oberbegriffs des erteilten Anspruchs 1
"wobei die Folie (3) innerhalb der Fensterkontur
durchsichtig ausgebil det ist".

1.2 I n den urspringlichen Annel dungsunterl agen (vgl
vero6f fentliche Versi on W95/ 10419 der 0Osterreichischen
PCT- Annrel dung PCT/ AT94/00148) wird die Erfindung w e
folgt erlautert (siehe Seite 2, Zeilen 5 bis 8): "Es
wi rd vorgeschl agen, das Papier mt m ndestens ei nem
Fenster zu versehen, wel ches das Papier(blatt)
durchset zt und von einer durchsichtigen Folie, z. B
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ei ner Kunststoffolie oder einemtransparenten Papier
tuberbruckt ist". Das Wrt "Klarsichtfolie" ist aber in
der urspringlichen Annel dung nirgendwo expressis verbis
of fenbart.

D e Beschwerdef ihrerin hat vorgetragen, dall die Begriffe
"durchsichtige Folie" und "Klarsichtfolie" Synonyne
seien. Beweismttel fur diese Behauptung wurden jedoch

ni cht genannt.

Dem vermag di e Kanmmer nicht zu folgen. Das Adjektiv
"durchsichtig"” wird in der Annel dung nicht naher
erldutert. Der Zweck der Durchsichtigkeit des Papiers
wird wie fol gt beschrieben (siehe WX5/10419, Seite 2,
Zeilen 8 bis 12): "Bei Versuchen, ein derart

ausgestal tetes Papier zu kopi eren, entsteht an der
Stelle, an der sich das Fenster befindet, ein Klecks,
der bei Farbkopierern entsprechend farbig ist bzw bei
ei nem Schwar zwei Bkopi erer dunkel w rd, so dall das Papier
sofort leicht als Kopie erkannt werden kann." Der
Fachmann entnimt somt den urspringlich eingereichten
Annel dungsunterl agen | ediglich den H nweis, dal3 das
verl angte Mal3 an Durchsichtigkeit des Papiers dann
erfullt ist, wenn die Lichtdurchl dssigkeit unter Licht,
das in einem Kopi erer erzeugt wird, ausreicht, um
obengenannten Effekt zu erzielen. Es ist dem Fachmann
kl ar, dalR eine optisch klare Sicht durch die Folie nicht
erforderlich ist, da die durchsichtige Folie |aut den
ursprunglich eingereichten Annel dungsunterl agen

bei spi el swei se aus ei nem transparenten Papi er bestehen
kann. Di e nachtréagliche, von der Beschwerdefihrerin
vor genomrene Strei chung des abhéangi gen Anspruchs, der
auf ein Ausfuhrungsbei spiel gerichtet ist, bei demdie
Fol i e aus transparentem Papi er bestehen kann, kann
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mthin die urspringlich offenbarte Lehre, dald
"Fenstergl as-Durchsicht” nicht erforderlich ist, nicht

ander n.

Auch wenn das Adjektiv "durchsichtig" als "durchsichtig
fir das Auge eines nenschlichen Betrachters”
interpretiert wird, kann dies zu kei nem anderen Ergebnis
fuhren. Eine Folie, durch welche ein Betrachter ein

ver schwonmenes Bi |l d erkennen kann, kann nach Auffassung
der Kamrer als eine durchsichtige Folie betrachtet
werden. Eine Klarsichtfolie hingegen suggeriert, dalR ein
Betrachter durch diese Folie grundsatzlich ein scharfes
Bil d sehen kann.

Nach Auffassung der Kammer unfalt der all genei ner
Begriff "durchsichtige Folie" den spezielleren Begriff
"Klarsichtfolie". Dieser qualitative Unterschied wrd
auch in der im Verfahren befindlichen Druckschrift D7
"Di e opti schen Ei genschaften von Papier”, G Schm dt,
Verlag Dr. Martin Sandig GibH - WAl luf, 1976, auf den
Seiten 30 bis 53, in der die ein Ma3 fUr die Transparenz
darstel |l ende Transm ssion (Durchschei nver nbgen) und die
Opazitat (Lichtundurchl éassigkeit) von verschi edenen

Papi ersorten verglichen werden, deutlich gemacht. Aus
den Tabellen 3 und 4 (siehe Seite 51) geht hervor, dald
das untersuchte Skizzi erpapier 8 und die transparenten
Zei chenpapiere 9 und 10 eine wesentlich niedrigere
Transm ssi on bzw. hbhere Qpazitat als die als

Ver gl ei chsbei spi el aufgefihrte Klarsichtfolie 11 haben.
Die Transm ssion bzw. Opazitat der untersuchten Papiere
liegt namich in den Bereichen 69,35%bis 77,13% bzw.

29, 64% bi s 39,42% wahrend di e Transm ssion bzw
Opazitat der Klarsichtfolie mt 92,97% bzw. 9, 56%
angegeben wird. Dieser qualitative Unterschied geht auch
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aus der Figur 12 hervor, die ein Dreieck zeigt, auf
dessen Fl ache sich alle praktisch herstell baren Papiere
ei nordnen |lassen. Die Klarsichtfolie liegt imVergleich
zu den transparenten Zei chenpapi eren nédher zu der

Drei ecksseite AB, d. h. dem Bereich, in dem der

Ref | ekt i onsf aktor, genmessen Uber einer schwarzen

Unt erl age, nach Null geht.

D e Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, dal3 der
speziellere Begriff "Klarsichtfolie" nicht durch den in
den urspringlich eingereichten Annel dungsunterl agen
verwendeten Begriff "durchsichtige Folie" offenbart ist.

Aus den vorstehend genannten G unden gehen die

Cegenst ande des Anspruchs 1 gemal3 Hauptantrag und dem

1. und 2. Hilfsantrag Uber den Inhalt der urspringlich
ei nger ei chten Annel dungsunt erl agen hi naus. Di ese Antréage
erfullen somt die Erfordernisse des Artikels 123 (2)
EPU ni cht .

Zul assi gkeit der Anderungen (3. und 4. Hilfsantrag) im
Hi nblick auf die Erfordernisse des Artikels 123 (3) EPU

Der erteilte Anspruch 1 weist bereits das Merknmal auf,
daR "die durchsichtige Folie (3) eine Klarsichtfolie
ist". Wenn der CGegenstand ei nes Patents Uber den Inhalt
der Annel dung in der urspriunglich eingereichten Fassung
hi nausgeht, und di ese Erweiterung gl eichzeitig den
Schut zberei ch des Patents beschrankt, entsteht ein
Konflikt. Dieser Konflikt besteht darin, dal3 die
"beschr dankende Erweiterung” wegen Verstol3es gegen
Artikel 123 (2) EPU gestrichen werden miBte, die

Strei chung des Merkmal s aber den Schutzbereich des
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Patents erweitern und somt Artikel 123 (3) EPU

verl etzen wirde

D e G oRe Beschwerdekanmer hat sich in G 1/93 (ABl. EPA
1994, 541) hierzu gedulert. Zwei LOsungswege wurden

auf gezeigt: Kann einerseits das unstrittene Merkma
durch ein urspringlich offenbartes Merkmal ersetzt

wer den, ohne dadurch den Schut zbereich des Patents zu
erweitern, so ist die Aufrechterhaltung in dieser
gednderten Fassung zul dssig. Schrankt andererseits das
hi nzugef igte Merkmal |ediglich den Schutzbereich des
Patents in der erteilten Fassung ein, ohne einen

techni schen Beitrag zum CGegenstand der beanspruchten
Erfindung zu |l eisten, so kann dieses Merkmal beibehalten

wer den.

I n den Ansprichen 1 gemal3 3. und 4. Hilfsantrag wirde
das Kl arsichtfolie-Merkmal durch das urspringlich

of fenbarte Merkmal, dal3 die Folie durchsichtig ist und
das Fenster ausfillt, ersetzt.

Da nach Auffassung der Kamrer das Merkma
"Klarsichtfolie" einen technischen Beitrag zum
Gegenstand der in Anspruch 1 beanspruchten Erfindung
leistet (vgl. Punkt 1.2 oben), kann es weder durch ein
urspringlich offenbartes Merkmal ersetzt noch gestrichen
wer den, ohne gegen Artikel 123 (3) EPU zu verstoRen.

Aus den vorstehend genannten G Unden ist der
Schut zberei ch der Anspriche 1 gemal3 3. und

4. Hilfsantrag gegenuber demerteilten Anspruch 1
erweitert worden, so dall diese Antrage nicht die
Erforderni sse des Artikels 123 (3) EPU erfillen.
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Ver f ahr ensfragen

Di e Einspruchsabteilung hat das Streitpatent w derrufen
und sich dabei auf Artikel 102 (3) EPU gestutzt (vgl.
Punkt 4 der Entschei dungsgrinde). Nach Auffassung der
Beschwer def Uhrerin betrifft di ese Bestimung nicht den
Wderruf eines Patents, sondern vielnehr die

Auf recht er hal tung dessel ben in geandertem Unfang. Der
Wderruf des Streitpatents sei mthin aufgrund einer
Fehlinterpretation dieser Bestimmng erfolgt. D e

angef ocht ene Entschei dung sei deshalb bereits aus diesem
G unde auf zuheben. Ferner macht di e Beschwerdef Uhrerin
geltend, dall der Wderruf des Streitpatents nicht mt
Arti kel 100 EPU in Einklang stehe, da dieser
ausschlieRlich wegen VerstoRes gegen Artikel 84 EPU
erfolgt sei. D e angefochtene Entschei dung sei deshalb
auch aus di esem G unde auf zuheben.

Der angefochtenen Entscheidung |liegt das Streitpatent in
gedndertem Unfang zugrunde. Das bedeutet, dal die

Ei nspruchsabt eil ung genmaR Artikel 102 (3) EPU prifen
muldt e, ob das geéanderte Patent und die Erfindung, die es
zum Gegenst and hat, den Erforderni ssen des EPU, das
hei 3t 1 nsbesondere auch den Erfordernissen des

Artikels 84 EPU, geniigen. Di e Beschrankung auf die in
Arti kel 100 EPU genannten Ei nspruchsgrinde gilt nur,
wenn das Patent in erteilter Fassung Gegenstand des
Ver f ahrens vor der Einspruchsabteil ung oder der

Beschwer dekanmer i st.

D e Einspruchsabteil ung war offensichtlich der

Auf f assung, dall das geéanderte Streitpatent und die
Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen
des EPU i m Hinblick auf Artikel 84 EPU nicht geniigten
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und dal3 denzufol ge das Streitpatent zu w derrufen war,
wei | di e Voraussetzungen des Artikels 102 (3) EPU nicht
erfullt waren. Der Passus unter Punkt 4 der

Ent schei dungsgr iinde der angefochtenen Entschei dung, dafl
"das Patent gemal3 dem ei nzi gen vorliegenden Antrag nach
Artikel 102 (3) EPU zu widerrufen” sei, |aRt nur diese
Deut ung zu.

Nach Auffassung der Kanmer |iegt daher kein wesentlicher
Ver f ahr ensmangel i m Si nne der Regel 67 EPU vor, der die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung rechtfertigen

wir de.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana W Moser
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