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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 230 093 widerrufen worden ist,
Beschwerde eingelegt.

Der Einspruch der Beschwerdegegnerin (Einsprechende)
stitzte sich auf die in Artikel 100(a), (b) und (c) EPU

genannten Einspruchsgrinde.

Die Eilnspruchsabteilung war der Auffassung, dass die in
Artikel 100(c) EPU genannten Einspruchsgrinde der

Aufrechterhaltung des Patents entgegenstinden.

Am 28. Januar 2010 fand eine mundliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Zurickweisung der
Sache an die Einspruchsabteilung zur weiteren Klarung
der Einspruchsgriinde des Artikels 100(a) und (b) EPU auf
der Grundlage des Patents wie erteilt (Hauptantrag),
hilfsweise auf der Grundlage des Hilfsantrags,

uberreicht iIn der mundlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriuckweisung der
Beschwerde.

Der unabhangige Anspruch 1 des Streitpatents in der
erteilten Fassung (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung bedruckter, beir UV-
Beleuchtung fluoreszierender Flachen unter Verwendung
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von Druckfarben und/oder Lacken mit Pigmenten, die bei
Normallicht nicht leuchten und bei UV-Licht leuchten,
gekennzeichnet durch

ein herkémmliches Ein- bzw. Mehrfarbdruckverfahren,
vorzugsweise Vierfarbdruckverfahren, bei dem der
jeweiligen Druckfarbe, insbesondere Gelb (Yellow), Blau
(Cyan) und Rot (Magenta) und Sonderfarbtonen,
fluoreszierende Pigmente in einem definierten Verhaltnis
zu den nicht fluoreszierenden Pigmenten der jeweiligen
Druckfarbe derart zugemischt werden, dass die
Druckflachen unter Normallicht und UV-Licht einen im

Wesentlichen gleichen Farbeindruck vermitteln'.

VI. Der unabhangige Anspruch 1 geméafl} Hilfsantrag
unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemal Hauptantrag
durch das letzte Merkmal des Oberbegriffs und durch das
letzte Merkmal des kennzeichnenden Teils, welche in

Kursivschrift von der Kammer hervorgehoben worden sind.

"1. Verfahren zur Herstellung bedruckter, bei UV-
Beleuchtung fluoreszierender Flachen unter Verwendung
von Druckfarben und/oder Lacken mit Pigmenten, die bei
Normallicht unsichtbar und ber UV-Licht sichtbar sind,
gekennzeichnet durch

ein herkommbliches Ein- bzw. Mehrfarbdruckverfahren,
vorzugsweise Vierfarbdruckverfahren, bei dem der
jeweiligen Druckfarbe, insbesondere Gelb (Yellow), Blau
(Cyan) und Rot (Magenta) und Sonderfarbtonen,
fluoreszierende Pigmente in einem definierten Verhaltnis
zu den nicht fluoreszierenden Pigmenten der jeweiligen
Druckfarbe derart zugemischt werden, dass die
Druckflachen bei Nacht unter UV-Licht eine authentische
Farbwiedergabe im Verhaltnis zur Tageslichtwirkung

vermitteln'.
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Die Beschwerdefuhrerin hat im schriftlichen Verfahren
und 1n der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen
Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

Obgleich im Patent keine explizite Definition des
Begriffs "Normallicht” enthalten sei, verstehe der
Fachmann aus dem Gesamtzusammenhang der in dem Patent
offenbarten Erfindung, dass es sich dabei um sichtbares

Licht ohne Infrarot- oder UV-Anteile handeln solle.

Um bei Normallicht und unter UV-Licht einen im
Wesentlichen gleichen Farbeindruck zu vermitteln,
mussten die Pigmente bei Normallicht unsichtbar sein,
d.h. keine eigene Korperfarbe haben. Ansonsten wirde der
Farbeindruck durch die Korperfarbe verfalscht werden:
die unverfalschte Wiedergabe der Farbe *"Weil3' wirde
verhindert und bei herkémmlichem Vierfarbendruck wirde
der Farbton ebenfalls sichtbar verandert werden. Der
Fachmann wisse dies und konne somit ableiten, dass die
Pigmente beir Normallicht unsichtbar sein missten.

Eine bereits bei Tageslicht (welches einen geringen UV-
Anteil habe) stattfindende Fluoreszenz stdre den
Farbeindruck nicht, weil bei Normallicht und unter UV-
Licht ein 1m Wesentlichen gleicher Farbeindruck
vermittelt werde. Der Fachmann werde den UV-Anteil des
Tageslichts abziehen und daraus schliellen, dass der iIm
Wesentlichen gleiche Farbeindruck auch bei
ausschlielllich sichtbarem Licht bestehe.
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag)
gehe somit nicht uUber den Inhalt der Anmeldung In der
ursprunglich eingereichten Fassung hinaus

(Artikel 123(2) EPU).

Hilfsantrag

Der Begriff "leuchten”™ seil gemdll der Beschreibung
relativ zum Betrachter bzw. dem menschlichen Auge zu
verstehen (Seite 5, Zeile 31 bis Seite 6, Zeile 22). Er
sei somit im erteilten Anspruch 1 auf den sichtbaren
Bereich eingeschrankt, so dass das letzte Merkmal des
Oberbegriffs, dass die Pigmente bei Normallicht

unsichtbar seien, den Schutzbereich einschranke.

Das letzte Merkmal des kennzeichnenden Teils sei
lediglich eine auf der Beschreibung beruhende
Klarstellung und beinhalte ebenfalls keine Erweiterung
des Schutzbereiches. Ferner sei der Spektralbereich von
Normallicht auf Tageslicht erweitert worden, wodurch
letztendlich eine Einschrankung des Schutzbereichs
bewirkt werde. Der zusatzliche Spektralbereich im
Tageslicht &ndere zudem nichts an dem im Wesentlichen
gleichbleibenden Farbeindruck bzw. dem authentischen
Farbeindruck ber UV-Licht.

Der Schutzumfang des Anspruchs 1 gemall Hilfsantrag gehe
somit nicht Uber den Schutzumfang des erteilten
Anspruchs hinaus, so dass Artikel 123(3) EPU einer
Zulassung des Hilfsantrags nicht im Wege stehe.
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VII1. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren
und 1n der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen
Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag

Der Begriff Normallicht ser iIn der Patentschrift nicht
explizit definiert. Es kdénne sich um ein Synonym von
Tageslicht handeln (Absatz [0009] der Patentschrift).
Wenn Normallicht als Tageslicht verstanden werde, gabe

es einen Widerspruch zwischen dem erteilten Anspruch 1,
welcher ein Leuchten, also Fluoreszenz unter Normallicht,
ausschlielle, und der Beschreibung, die
Tageslichtfluoreszenz als Teil der Erfindung offenbare
(Absatz [0020] der Patentschrift).

Der erteilte Anspruch 1 umfasse auch sichtbare Pigmente,
die bei Normallicht nicht leuchten. Diese Kombination
kénne aber weder der Patentschrift noch der urspringlich

eingereichten Anmeldung entnommen werden.

Ferner werde bezweifelt, dass die Aussagen
""dass mit fluoreszierenden Farben gedruckte Bild, die
Werbegrafik, Werbeflache oder dergleichen bei Nacht
unter UV Licht beir authentischer Farbwiedergabe Im
Verh&altnis zur Tageslichtwirkung...” (Anmeldung,
Seite 6, Zeilen 12 bis 19)

und
"die Druckflachen unter Normallicht und UV-Licht
einen 1m Wesentlichen gleichen Farbeindruck
vermitteln™ (erteilter Anspruch 1)

das Gleiche bedeuteten.
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag)
gehe somit Uber den Inhalt der Anmeldung iIn der
ursprunglich eingereichten Fassung hinaus

(Artikel 123(2) EPU).

Hilfsantrag

Die Anderung im Oberbegriff erweitere den Schutzbereich,
weill Pigmente auch unsichtbar aul’erhalb des sichtbaren
Bereichs leuchten kdnnten.

Auch die Anderung im kennzeichnenden Teil erweitere den
Schutzbereich, weil Tageslicht im Gegensatz zum
Normallicht auch einen Anteil UV-Licht habe.

Der Hilfsantrags solle nicht zugelassen werden, weil der
Schutzumfang des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag gegentber
dem erteilten Anspruch 1 erweitert sei (Artikel 123(3)
EPU).

Entscheirdungsgrinde

C3047.D

Hauptantrag

In der Beschreibung und den Anspruchen werden die
unterschiedlichen Begriffe Tageslicht bzw. Normallicht
verwendet, wobei der im Anspruch 1 verwendete Begriff
Normallicht weder im Anspruch noch in der Patentschrift

definiert wird.

Der von der Beschwerdegegnerin vorgebrachten Auslegung
des Begriffs "Normallicht™ als gleichbedeutend mit
"Tageslicht"™ kann die Kammer nicht folgen, weil sie zu

einem Widerspruch zwischen der Beschreibung und dem
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Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 fuhrt. Gemal

Absatz [0020] der Patentschrift bewirkt der Einsatz
fluoreszierender Farbstoffe auch beil Tageslicht bereits
eine hodhere Leuchtkraft der Farben, so dass die
Abbildung dem Betrachter wesentlich eher als ein
herkommliches Vierfarbdruckplakat ins Auge fallt. Dies
kann nur durch Leuchten erreicht werden und widerspricht
somit der beanspruchten Verwendung von Druckfarben
und/oder Lacken mit Pigmenten, die bei Normallicht nicht

leuchten.

Die Beschwerdefiuhrerin sieht ebenfalls einen Unterschied
zwischen Normallicht und Tageslicht (siehe Punkt VII

oben) .

Die Kammer kann hingegen dem Argument der
Beschwerdefiuhrerin nicht folgen, dass zum Erreichen
eines wesentlich gleichen Farbeindrucks Pigmente, die
bei Normallicht nicht leuchten, zwangslaufig keine
Kérperfarbe aufweisen und entsprechend unsichtbar sein
mussten. Diese Schlussfolgerung ist nicht belegt und aus
Sicht der Kammer auch nicht zwingend, da eine
entsprechende Abstimmung der Korperfarbe der
fluoreszierenden Pigmente mit der der anderen
Bestandteile der Druckfarbe zum Erreichen eines
bestimmten Farbeindrucks nicht grundsatzlich
ausgeschlossen ist.

Der Patentschrift ist ferner weder die Problematik der
unverfalschten Wiedergabe der Farbe "Weil3" noch die der
Farbtonanderung bei einem herkommlichen Vierfarbdruck
aufgrund der Koérperfarbe der fluoreszierenden Pigmente
zu entnehmen. Anspruch 1 in der erteilten Fassung des

Anspruchs 1 umfasst somit auch Pigmente, die zwar
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sichtbar sind, aber bei Normallicht nicht leuchten und
bei UV-Licht leuchten. Diese Kombination ist in der
Anmeldung nicht offenbart. In der Anmeldung werden in
Verbindung mit der Erfindung lediglich unsichtbare
Pigmente offenbart (Seite 4, Zeile 29 bis Seite 5,
Zeile 30; Seite 7, Zeilen 23 bis 29).

Anspruch 1 iIn dieser allgemeinen Form verstolt somit
gegen die Anforderungen des Artikels 123(2) EPU.

Des Weiteren findet sich in der Anmeldung keine Basis
dafur, dass die Druckflachen unter Normallicht und UV-
Licht einen im Wesentlichen gleichen Farbeindruck
vermitteln. Seite 6, Zeilen 12ff bezieht sich auf eine
authentische Farbwiedergabe unter UV-Licht im Verhaltnis
zum Tageslicht. Ein entsprechender Hinweis zum
Farbeindruck unter Normallicht ist weder der
Beschreibung des Streitpatents noch der Anmeldung zu
entnehmen. Die Beschwerdefuhrerin gibt zudem an, dass
sie von einem Unterschied zwischen Normallicht und

Tageslicht ausgeht.

Hilfsantrag

Die Anderung, bei der das letzte Merkmal des
Oberbegriffs
"mit Pigmenten, die bei Normallicht nicht leuchten
und ber UV-Licht leuchten™
durch das Merkmal
"mit Pigmenten, die bei Normallicht unsichtbar und
bei UV-Licht sichtbar sind”
ersetzt wurde, bewirkt, dass Pigmente, die in fur das
menschliche Auge nicht sichtbaren Wellenldngenbereichen

leuchten, nicht mehr ausgeschlossen sind. Dem Argument
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der Beschwerdefuhrerin, dass derartige Pigmente in der
Patentschrift nicht gemeint sind, kann nicht gefolgt
werden: Die Patentschrift macht keine Angaben zu den
Wellenlangenbereichen, i1n denen die Pigmente bei
Normallicht nicht leuchten durfen. Die mit dem
Hilfsantrag vorgenommene Anderung des Oberbegriffs des
Anspruchs 1 erweitert den Schutzumfang um Pigmente, die
bei Normallicht unsichtbar, d.h. in fur das menschliche
Auge nicht sichtbaren Wellenldngenbereichen, leuchten
und verstolt somit gegen die Anforderungen des

Artikels 123(3) EPU.

Die Anderung, bei der das letzte Merkmal des
kennzeichnenden Teils
""dass die Druckflachen unter Normallicht und UV-Licht
einen Im Wesentlichen gleichen Farbeindruck
vermitteln”
durch das Merkmal
""dass die Druckflachen bei Nacht unter UV-Licht eine
authentische Farbwiedergabe im Verhaltnis zur
Tageslichtwirkung vermitteln”
ersetzt wurde, bewirkt, dass diejenigen Druckflachen
zusatzlich im Schutzumfang enthalten sind, bei denen das
Fluoreszieren der unter Einwirkung des im Normalicht
nicht enthaltenen Teils des Tageslichts zur
authentischen Farbwiedergabe bei Nacht unter UV-Licht
beitragt, weil z_B. durch den "Einsatz der
fluoreszierenden Farbstoffe auch beil Tageslicht bereits
eine hohere Leuchtkraft der Farben zum Ausdruck kommt'
(Patentschrift, Absatz [0020]). Die Erweiterung der
Spektralbereichs von Normallicht auf Tageslicht bewirkt
somit eine Erweiterung des Schutzbereichs.
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Beide im Anspruch 1 gemald Hilfsantrag gemachten
Anderungen bewirken, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
gemdl Hilfsantrag Uber den Schutzumfang des erteilten
Anspruchs 1 hinausgeht. Daher ist dieser Hilfsantrag in
Hinblick auf Artikel 123(3) EPU prima facie nicht
gewdhrbar und wird dementsprechend nicht zugelassen
(Artikel 13(1) VOBK).

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth W. Zellhuber
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