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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.
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Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 25. Marz 2008 zur Post gegebene Zwischenentscheidung
der Einspruchsabteilung iber die Fassung in der das
europaische Patent Nr. 1 370 424 in geandertem Umfang
aufrecht erhalten werden kann, am 4. Juni 2008
Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebithr entrichtet.
Die Beschwerdebegriindung ist am 31. Juli 2008

eingegangen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass das
europaische Patent die in Anspruch 1 des Hauptantrags
(Anspruch 1 wie erteilt) beanspruchte Erfindung nicht so
deutlich und vollstandig offenbare, dass ein Fachmann
sie ausfithren kénne (Artikel 100 b) EPU 1973), dass aber
die Anspriiche des Hilfsantrags die Erfordernisse der
Artikel 54 (1), 56, 83, 84 EPU 1973 und des Artikels 123

EPU geniigten.

Am 28. Marz 2012 fand eine miindliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent wie erteilt
aufrechtzuerhalten, oder hilfsweise das Patent auf der
Grundlage der Anspruche 1 bis 41, eingereicht am

31. Juli 2008 als Hilfsantrag 1, aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte den
vollstandigen Widerruf des Patents, hilfsweise die
Angelegenheit zur Entscheidung an die
Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen und im Falle der

Nicht-Zurickverweisung der GroBen Beschwerdekammer die



IV.

C7485.D

-2 - T 1082/08

folgende Vorlagefrage zur Vorabentscheidung vorzulegen,
weiter hilfsweise die Zuriickweisung der
Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung nach
Hilfsantrag 1, weiter hilfsweise die Beschwerde

zuriuckzuweisen.

Die Vorlagefrage lautet:

"Wie freil ist die Beschwerdekammer bei der Ausitbung
ihres Ermessens, auch im Hinblick auf Art. 113 EPU, ob
im Einspruchs-Beschwerdeverfahren zur Entscheidung an
die Einspruchsabteilung zurick zu verweisen ist, wenn
nach mundlicher Verhandlung in erster Instanz das Patent
aufgrund eines Widerrufsgrundes widerrufen bzw.
beschrankt wurde und die anderen, wirksam geltend
gemachten Widerrufsgriunde vor der Einspruchsabteilung
nicht mindlich erortert werden konnten. In den Verfahren
1176/08 1173/08 wurde von der Beschwerdekammer zurick
verwiesen, wahrend die Kammer im aktuellen Verfahren
ohne erkennbare Grinde ein Zurickverweisung nicht in
Betracht zieht."

Der unabhangige Anspruch 1 gemaB Hauptantrag der

Beschwerdefiihrerin lautet wie folgt:

"l. Wertdokument mit zumindest einem Echtheitsmerkmal in
Form einer lumineszierenden Substanz auf der Basis von
dotierten Wirtsgittern, dadurch gekennzeichnet, dass das
Wirtsgitter mit wenigstens einem Chromophor der

Elektronenkonfiguration (3d)? dotiert ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal

"wobei es sich bei dem Chromophor um Titan iIn der
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Oxidationsstufe 2 oder Vanadium in der Oxidationsstufe 3
oder Chrom In der Oxidationsstufe 4 oder Mangan in der
Oxidationsstufe 5 oder Eisen in der Oxidationsstufe 6
handelt, und wobeir das Wirtsgitter ausgewdhlt ist aus
der Klasse der Apatite, Spodiosite, Palmierite,
Forsterite, Brushite, Dahllite, Ellestadite, Francolite,
Monetite, Morinite, Whitlockite, Wilkeite, Voelckerite,
Pyromorphite, Granate, Perovskite, Silicate, Titanate,
Vanadate, Phosphate" am Ende des Anspruchs hinzugefigt

worden ist.

Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf die

folgenden Druckschriften Bezug genommen:

E1l DE-A 198 04 021;

E2 Luminescence of transition metal i1ons in unusual
oxidation states, Giidel, H. U. et al, Electrochemical
Society Proceedings, Vol. 97-29 (1998), Seiten 225-
234;

E5 Farbe und Lumineszenz von Mineralien, Steffen, G.,
Enke im Georg Thieme Verlag, 2000 Riehl, Seiten 105-
120;

E8 DE-A 31 21 484.
Die Beschwerdefiihrerin hat im schriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen

Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag der Beschwerdefuhrerin - Anspriche wie
erteilt
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Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU 1973 sei als
unzuladssig zu verwerfen, da er in der Einspruchsschrift
nicht ausreichend substantiiert worden sei. Insbesondere
sei es erforderlich gewesen, Tatsachen und Beweismittel,
beispielsweise in Form von Versuchsergebnissen,
vorzulegen, die belegen, dass die Erfindung tatsdchlich
nicht ausfithrbar sei. Dies sei im vorliegenden Fall
nicht geschehen. Der Einwand der mangelnden
Ausfihrbarkeit sei, sofern er fiir zulassig erachtet
werde, auch nicht begrindet. Es wurde nicht nachgewiesen,
dass die aus der Druckschrift E2 bekannten Dotanten mit
der Elektronenkonfiguration (3d)? mit zahlreichen im
Streitpatent aufgefithrten Wirtsgittern keine stabilen
Verbindungen eingehen. Die beanspruchte Erfindung sei
somit so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein

Fachmann sie ausfiihren kann.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei auch
neu, da Druckschrift El kein Wertdokument mit einer
lumineszierenden Substanz auf der Basis von einem mit
einem Ubergangsmetallion der Oxidationsstufe (3d)?
dotierten Wirtsgitter offenbare. Insbesondere sei der
Druckschrift El1 nicht unmittelbar und eindeutig zu
entnehmen, dass Scandium in der Oxidationsstufe (3d)? als

Dotant verwendet werde.

Die Erfindung betrafe ein bedrucktes Wertdokument mit
zumindest einem Echtheitsmerkmal in Form einer
lumineszierenden Substanz auf der Basis von Wirtsgittern.
Luminophore mit charakteristischen Eigenschaften, die
sich zur Absicherung von Wertdokumenten und insbesondere
fir eine automatische Echtheitserkennung eignen, seien
zwar an sich bekannt (siehe z. B. Druckschrift E1, die

den nachstliegenden Stand der Technik darstelle) aber in
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ihrer Zahl beschrankt, wvgl. Absatz [0005] des
Streitpatents. Ausgehend von diesem Stand der Technik
liege der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Anzahl von
Luminophoren, die sich zur Echtheitskennzeichnung fir
Wertdokumente eignen, zu erhdhen, vgl. Absatz [0008] des
Streitpatents. In diesem Zusammenhang bedeute "eignen"
unter anderem, dass die Luminophore nicht einfach
nachzuweisen und zu beschaffen sein sollten (vgl.
Absatze [0005] und [0011] des Streitpatents) und dass
die Luminophore in kleinster Zerkleinerung z. B. in
Tinte eingebracht werden konnen, vgl. Absatz [0045] des
Streitpatents. Flr die Absicherung von Wertdokumenten
seil bevorzugt die schmalbandige Lumineszenz zu verwenden,
die breitbandige Lumineszenz konne aber auch angewendet

werden, vgl. Absatz [0033] des Streitpatents.

Die aus der Druckschrift E2 bekannten Leuchtstoffe
werden als Lasermaterialien eingesetzt. Materialien, die
sich flir Laseranwendungen eigneten, miissten grole
Kristalle aufweisen und gute Resonatoren sein. Diese
Eigenschaften wadren fir den Einsatz in Wertdokumenten
nicht erforderlich. Obwohl die Druckschrift E2
Leuchtstoffe offenbare, die unter den Wortlaut des
Anspruchs 1 fallen, hatte der Fachmann keine angemessene
Erfolgserwartung, die daraus bekannten Leuchtstoffe
einzusetzen, weil es fiur ihn keinen Hinweis im und keine
Veranlassung aus dem Stand der Technik gebe, sie als
Echtheitsmerkmal in Wertdokumenten gemal der
Druckschrift El einzusetzen. Der zustandige Fachmann sei
eine Person, deren berufliche Tatigkeit die
Echtheitssicherung von Wertdokumenten, insbesondere mit
Lumineszenzstoffen sei, und die daher iber
Fachkenntnisse auf dem technischen Gebiet der

Herstellung von Wertdokumenten als auch auf dem



C7485.D

- 6 - T 1082/08

technischen Gebiet der Lumineszenzstoffe verfiigen misse.
Ausschlaggebend sei nicht, ob der Fachmann die aus der
Druckschrift E2 bekannten Leuchtstoffe hatte einsetzen
kénnen, sondern ob er es in Erwartung eines Erfolgs auch
getan hatte, vgl. "could-would approach". Der Gegenstand
des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruhe somit auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag der Beschwerdefihrerin

Die Spezifizierung der Wirtsgitter stelle eine
wesentliche Beschrankung da. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags beruhe daher ebenfalls auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Die diesbezliglichen
obigen Ausfiihrungen zum Hauptantrag gelten fir den

Hilfsantrag in gleicher Weise.

Zulassigkeit des Antrags der Beschwerdegegnerin, das

Patent zu widerrufen

Da die Beschwerdegegnerin selbst keine Beschwerde
eingelegt habe, erfolge wegen des Verbotes der
reformatio in peius in jedem Fall eine Aufrechterhaltung
in der Fassung mit der das Patent wvon der
Einspruchsabteilung in gedndertem Umfang

aufrechterhalten wurde.

Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zuruckverweisung an
die Einspruchsabteilung und, hilfsweise, Antrag auf
Vorlage an die GrolRe Beschwerdekammer

Mit dem Antrag auf Zurlckverweisung an die
Einspruchsabteilung konne das Verbot der reformatio in

peius umgangen werden und sollte deshalb von der Kammer
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in AusuUbung ihres Ermessens zurlUckgewiesen werden. Der
Antrag auf Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer sollte
ebenfalls zuriickgewiesen werden, da die Frage das

Ermessen der Kammer betrafe.

VITI. Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen

Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag der Beschwerdefiuhrerin - Anspriche wie

erteilt

Nach der stadndigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
sei das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung nur
dann erfiillt, wenn die im unabhangigen Anspruch
definierte Erfindung vom Fachmann innerhalb des gesamten
beanspruchten Bereichs mit Hilfe seines allgemeinen
Fachwissens sowie weiterer Angaben im Patent ohne
unzumutbaren Aufwand ausgefihrt werden konne. Dies sei
im vorliegenden Fall nicht erfiillt. Die Offenbarung der
Erfindung sei nicht ausreichend, da ein Grolteil der
anspruchsgemédlRen Lumineszenzstoffe nicht stabil
existierten oder nicht die gewiinschten
Lumineszenzeigenschaften zur Echtheitskennzeichnung
aufwiesen. Als Bewelismittel hierfir seien in der
Einspruchsschrift die Druckschriften E2 und E5 angegeben,
aus denen eindeutig hervorgehe, dass nicht alle
Ubergangsmetallionen der Elektronenkonfiguration (3d)? in
allen Wirtsgittern stabilisierbar seien oder die
gewlinschte Lumineszenz zeigten. Der Einspruchsgrund nach

Artikel 100 b) EPU 1973 sei somit zulédssig.

Die Druckschrift E1 offenbare nicht nur den Oberbegriff

des Anspruchs 1 des Hauptantrags sondern auch dessen

C7485.D
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kennzeichnendes Merkmal, namlich "dass das Wirtsgitter
mit wenigstens einem Chromophor der
Elektronenkonfiguration (3d)? dotiert ist". Wenn der
Fachmann Anspruch 2 der Druckschrift El lese, liest er
automatisch das Seltenerdmetall Scandium mit. Das
Element Scandium gehore zu den 3d-Metallen, welches ein
teilweise gefiilltes 3d-Orbital besitze. Es bestiinde
somit zumindest theoretisch die Moglichkeit, Scandium in
eine Elektronenkonfiguration (3d)? zu versetzen. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags sei somit

nicht neu.

Den nachstliegenden Stand der Technik bilde die
Druckschrift E1. Ausgehend von dieser Druckschrift werde
der Fachmann auf der Suche nach auBergewdhnlichen
Leuchtstoffen zwanglos auf die aus der Druckschrift E2
bekannten Ubergangsmetallionen mit ungewdhnlichen
Oxidationsstufen zuriickgreifen und die dort beschriebene
(3d)2 Ionen auf ihre Tauglichkeit untersuchen. Damit
gelange er ohne erfinderische Uberlegungen zum

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags.

Hilfsantrag der Beschwerdefihrerin

Die Ausfihrungen zum Hauptantrag beziglich mangelnder
erfinderischer Ta&tigkeit gelten sinngemall fir den

Hilfsantrag.

Zulassigkeit des Antrags der Beschwerdegegnerin, das

Patent zu widerrufen

Die Beschwerdekammer sollte unter Anwendung des
Amtsermittlungsgrundsatzes nach Artikel 114 (1) EPU die

Patentfadhigkeit des Patentes in der aufrechterhaltenen
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Fassung prifen und das Streitpatent vollstandig
widerrufen. In ihrer Entscheidung G 9/92 (ABl. EPA 1994,
875; Nicht-beschwerdefiihrende Beteiligter / BMW) bzw.

G 4/93 (Non-appealing party / MOTOROLA) habe die GrobRe
Beschwerdekammer festgestellt, dass das EPU keine
Bestimmung enthalte, nach welcher der Beschwerdefiihrer
im Vergleich zur angefochtenen Entscheidung nicht
schlechter gestellt werden diirfe, siehe
Entscheidungsgriinde, Punkt 7. Nach Meinung einer
Minderheit der GroRen Beschwerdekammer habe der
Amtsermittlungsgrundsatz Vorrang, siehe
Entscheidungsgriinde, Punkt 17. Das Verbot der Reformatio
in peius sei gemd@B der Rechtsprechung der GroRen
Beschwerdekammer nicht undifferenziert anzuwenden, siehe
G 1/99 (ABl1. 2001, 381; Reformatio in peius / 3M),
Entscheidungsgriinde, Punkt 11. Im vorliegenden Fall habe
die Beschwerdefilhrerin am letzten Tag der Frist zur
Einlegung der Beschwerde ihre Beschwerde eingereicht.
Die Beschwerdegegnerin hatte also keine Moglichkeit mehr
gehabt, auf die Beschwerde der Beschwerdefithrerin durch

eine eigene Beschwerde zu antworten.

Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zuruckverweisung an
die Einspruchsabteilung und, hilfsweise, Antrag auf
Vorlage an die Grolle Beschwerdekammer

Eine Zurilickverweisung an die Einspruchsabteilung sei
geboten, weil die Einspruchsabteilung hinsichtlich des
Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hauptantrags zwar iber
dessen Ausfiihrbarkeit entschieden habe, nicht aber iber
dessen Neuheit und erfinderische Tatigkeit. Die gleiche
Kammer habe in zwei &dhnlichen Fallen den Antrag der
Beschwerdefilthrerin auf Zurickverweisung an die

Einspruchsabteilung stattgegeben, siehe Entscheidungen
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T 1173/08 und T 1176/08 vom 16. Januar 2012. Die
Rechtsgleichheit der Parteien gebiete im vorliegenden
Fall ebenfalls eine Zurickverweisung. Wenn die Kammer
diesem Antrag nicht stattgebe, sollte die oben genannte
Frage an die GroRe Beschwerdekammer zur
Vorabentscheidung vorgelegt werden. Die Befassung der
GroRen Beschwerdekammer sei fir eine einheitliche

Rechtsprechung notwendig.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

HAUPTANTRAG DER BESCHWERDEFUHRERIN — ANSPRUCHE WIE ERTEILT

2. Einspruchsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit,
Artikel 100 b) EPU 1973

2.1 Substantiierung des Einspruchsgrundes

Die Beschwerdefilhrerin hat vorgetragen, dass der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU 1973 nicht

ausreichend substantiiert und somit unzulédssig sei.

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU 1973 ist von
der Einspruchsabteilung in das Verfahren eingefilhrt
worden (siehe Entscheidungsgrinde, Punkt 1.2).
Einspruchsgriinde bzw. Rechtsgrundlagen, die, wie im
vorliegender Fall, Gegenstand der angefochtenen
Entscheidung waren, bilden auch den Gegenstand des
Beschwerdeverfahrens, vgl. T 275/05 vom 20. Marz 2007,

Entscheidungsgriinde, Punkt 1.

C7485.D
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Deshalb ist nicht zu prifen, ob dieser Einspruchsgrund
von der Einspruchsabteilung zu Recht als ausreichend

substantiiert angesehen wurde.

Begriindetheit des Einspruchsgrundes

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen folgenden
Grund genannt, warum ihres Erachtens die Offenbarung der
Erfindung nicht ausreichend sei: ein GroBteil der
anspruchsgemédfen Lumineszenzstoffe existierte nicht
stabil oder wiese nicht die gewiinschten

Lumineszenzeigenschaften zur Echtheitskennzeichnung auf.

Nach Artikel 100 b) EPU 1973 muss das europdische Patent
die Erfindung so deutlich und vollstandig offenbaren,
dass ein Fachmann sie ausfiihren kann. Nach der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist dies nur dann
erfiillt, wenn die im unabhadngigen Anspruch definierte
Erfindung vom Fachmann innerhalb des gesamten
beanspruchten Bereichs mit Hilfe seines allgemeinen
Fachwissens sowie der Angaben in der Patentschrift ohne

unzumutbaren Aufwand ausgefiuhrt werden kann.

Der Begriff "Erfindung" bedeutet hier die beanspruchte
Erfindung. Deshalb ist zunachst zu klaren, was "der

gesamte beanspruchte Bereich" konkret umfasst.

Der unabhdngige Anspruch 1 des Hauptantrags betrifft ein
Wertdokument mit zumindest einem Echtheitsmerkmal in
Form einer lumineszierenden Substanz auf der Basis von
mit wenigstens einem Chromophor der

Elektronenkonfiguration (3d)? dotierten Wirtsgittern.



C7485.D

- 12 - T 1082/08

Der Anspruch kann nach Auffassung der Kammer deshalb
nicht so ausgelegt werden, dass er alle denkbaren
Dotierungen der Elektronenkonfiguration (3d)? in
Kombination mit allen denkbaren Wirtsgittern umfasst.
Vielmehr miissen die Dotanten im Wirtsgitter eingebaut
werden konnen und das so dotierte Wirtsgitter muss
lumineszierende Eigenschaften aufweisen und in

Wertdokumente eingebracht werden kodnnen.

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgetragen, der zustandige
Fachmann sei eine Person, deren berufliche Tatigkeit die
Echtheitssicherung von Wertdokumenten sei, insbesondere
mit Lumineszenzstoffen, und die daher {iber
Fachkenntnisse auf dem technischen Gebiet der
Herstellung von Wertdokumenten als auch auf dem

technischen Gebiet der Lumineszenzstoffe verfiigen misse.

Dem stimmt die Kammer zu. Die Kammer geht davon aus,
dass dieser Fachmann in der Lage ist zu entscheiden,
welche Ubergangsmetallionen der Elektronenkonfiguration
(3d)2 er in welche Wirtsgitter einbauen kann und in
welcher Konzentration bzw. KorngrdBe, so dass hieraus
lumineszierende Substanzen gewonnen werden kdnnen, die
in Wertdokumente (beispielsweise mittels einer

Druckfarbe) eingebracht werden konnen.

Die Kammer kommt somit zu dem Ergebnis, dass die in
Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte Erfindung so
deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein

Fachmann sie ausfihren kann.
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3. Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit, Artikel 100 a)
EPU 1973 in Verbindung mit Artikel 54 EPU 1973

Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass die
Druckschrift El1 nicht nur den Oberbegriff des

Anspruchs 1 des Hauptantrags offenbare sondern auch
dessen kennzeichnendes Merkmal, namlich "dass das
Wirtsgitter mit wenigstens einem Chromophor der
Elektronenkonfiguration (3d)? dotiert ist". Sie hat dazu
ausgefiihrt, dass der Fachmann, wenn er das zusatzliche
Merkmal des Anspruchs 2 der Druckschrift El lese,
welches lautet "daB das Seltenerdmetall Ytterbium,
Praseodym oder Neodym ist", er automatisch das
Seltenerdmetall Scandium mitlese. Scandium gehdre zu den
3d-Metallen, welches ein teilweise gefiilltes 3d-Orbital
besitze. Es bestiinde somit zumindest theoretisch die
Moglichkeit, Scandium in eine Elektronenkonfiguration

(3d)2 zUu versetzen.

Dem kann nicht gefolgt werden. Eine Erfindung gilt als
neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehdrt. Eine
Erfindung gehdrt zum Stand der Technik, wenn sie sich

daraus klar, eindeutig und unmittelbar ergibt.

Das Element Scandium wird in der Druckschrift El1 nicht
als Bestandteil eines Lumineszenzstoffs offenbart, es
wird lediglich als Element von bestimmten Wirtgittern
offenbart (vgl. Spalte 3, Zeilen 5 bis 15 und 23 bis 29).
Dariiber hinaus ist der Druckschrift E1 nicht zu

entnehmen in welcher Elektronenkonfiguration das Element

Scandium vorliegt.

C7485.D
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags ist
somit neu im Sinne von Artikel 54 EPU 1973 gegeniiber der

Druckschrift E1.

Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tatigkeit,
Artikel 100 a) EPU 1973 in Verbindung mit Artikel 56 EPU
1973

Die Druckschrift El stellt den nadchstliegenden Stand der
Technik dar. Diese Druckschrift offenbart ein bedrucktes
Wertdokument mit zumindest einem Echtheitsmerkmal in
Form einer lumineszierenden Substanz auf der Basis wvon
mit wenigstens einem Seltenerdmetall dotierten
Wirtsgitter, das im Wesentlichen im gesamten sichtbaren
Spektralbereich absorbiert, in wesentlichen Teilen des
sichtbaren Spektralbereichs anregbar und zumindest im
Wellenlangenbereich zwischen 0,8 um und 1,1 um
wenigstens teilweise transparent ist, wobei das
Seltenerdmetall im Wellenlangenbereich von 0,8 um und
1,1 pym emittiert, und das Wirtsgitter als absorbierende
Substanz Chrom in einer solchen Konzentration enthalt,
dass eine Verstadrkung der Emission der lumineszierenden
Substanz auftritt, vgl. Anspruch 1. Bei der in finf
Beispielen erlduterten Herstellung der erfindungsgemélen
Lumineszenzstoffe wird darauf hingewiesen, dass die
Reaktionsprodukte nach dem Abkihlen zerkleinert,
getrocknet und vermahlen werden miissen bis eine mittlere
KorngroRe von 1 pum vorliegt (siehe Spalte 3, Zeile 45
bis Spalte 5, Zeile 20). Ferner wird erlautert wie die
lumineszierenden Substanzen in das Wertdokument

eingebracht werden kénnen (siehe Spalte 5, Zeile 20 bis

46) .
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Druckschrift E1 offenbart somit ein Wertdokument gemal

dem Oberbegriff von Anspruch 1 des Hauptantrags.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
unterscheidet sich von dem daraus bekannten Wertdokument
dadurch, dass das Wirtsgitter mit wenigstens einem

Chromophor der Elektronenkonfiguration (3d)? dotiert ist.

Ausgehend von dem Wertdokument nach Druckschrift E1,

16st das unterscheidende Merkmal die Aufgabe, die Anzahl
von Luminophoren, die sich zur Echtheitskennzeichnung

flir Wertdokumente eignen, zu erhdhen, vgl. Patentschrift,

Absatze [0003] bis [0007].

Zur Losung dieser Aufgabe wlirde der mit lumineszierenden
Merkmalsstoffen in Wertdokumenten vertraute, oben
genannte Fachmann (siehe Punkt 2.2) die Druckschriften
E2, E5, und E8 in Betracht ziehen, weil sie sich mit
Lumineszenzstoffen beschaftigen. In der Druckschrift E2
wurden die Lumineszenzeigenschaften von
Lumineszenzstoffen untersucht, insbesondere die der
Ubergangsmetallionen Ti(II), V(III), Cr(IV), Mn(V) und
Fe(VI), siehe Seite 227, Abschnitt 3 ("3d? Systems"),
allerdings nicht um sie als Echtheitsmerkmal in einem
Wertdokument einzusetzen sondern fir Lasermaterial
Systeme. Mit anderen Worten, lumineszierende Substanzen
auf der Basis von mit wenigstens einem Chromophor der
Elektronenkonfiguration (3d)? dotierten Wirtsgittern sind

an sich aus der Druckschrift E2 bekannt.

Die Druckschrift E8 belegt, dass der hier zustandige
Fachmann die Verwendung von zum Beispiel aus der

Lasertechnik bekannten Leuchtstoffen fir einen Einsatz
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als Echtheitsmerkmal in Wertdokumenten nicht ausschlielt,

siehe Seite 14, Zeilen 16 bis 24.

4.3 Die Beschwerdefiihrerin hat vorgetragen, dass der
Fachmann keine angemessene Erfolgserwartung gehabt hatte,
die aus der Druckschrift E2 bekannten Lumineszenzstoffe
als Echtheitsmerkmal in Wertdokumenten gemal der
Druckschrift El1 einzusetzen. Dem kann nicht gefolgt

werden.

Nach Auffassung der Kammer ist nicht nachgewiesen worden,
dass die aus der Druckschrift E2 bekannten Dotanten mit
der Elektronenkonfiguration (3d)? mit den im Streitpatent
ausgefiihrten Wirtsgittern keine stabilen Verbindungen
eingehen. Dariiber hinaus sind auch keine Grinde
ersichtlich, dass diese Leuchtstoffe nicht auf die
erforderlichen KorngroRen zermahlen werden konnen. Ob

sie bei Raumtemperatur oder nur bei sehr niedrigen
Temperaturen lumineszieren, ist in diesem Zusammenhang
nicht von Bedeutung, da in Anspruch 1 keine Temperaturen

angegeben sind.

Da der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs 1 ausfihren
kann (vgl. der vorletzten Absatz von obigen Punkt 2.2),
also weiB er, welche Ubergangsmetallionen der
Elektronenkonfiguration (3d)2 er in welche Wirtsgitter
einbauen kann, und in welcher Konzentration bzw.
Korngrohe, so dass hieraus lumineszierende Substanzen
gewonnen werden konnen, die in Wertdokumente
(beispielsweise mittels einer Druckfarbe) eingebracht
werden konnen, konnte er nach Auffassung der Kammer
durchaus mit einer erfolgreichen L&sung der Aufgabe

rechnen, wenn er die aus der Druckschrift E2 als

C7485.D
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Lasermaterialien bekannten Lumineszenzstoffe als

Echtheitsmerkmal in Wertdokumenten einsetzt.

Deshalb hat die Kammer keine Zweifel, dass es fir ihn
naheliegend war, die aus der Druckschrift E2 bekannten
Lumineszenzstoffe in dem aus Druckschrift E1 bekannten
Wertdokument zu verwenden und auf diese Weise zum

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags zu kommen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags beruht
daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, so dass
dem Hauptantrag der Beschwerdefiihrerin nicht

stattgegeben werden konnte.

HILFSANTRAG DER BESCHWERDEFUHRERIN

C7485.D

Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tatigkeit,
Artikel 100 a) EPU 1973 in Verbindung mit Artikel 56 EPU
1973

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass die Merkmale
"wobei es sich bei dem Chromophor um Titan iIn der
Oxidationsstufe 2 oder Vanadium in der Oxidationsstufe 3
oder Chrom in der Oxidationsstufe 4 oder Mangan in der
Oxidationsstufe 5 oder Eisen in der Oxidationsstufe 6
handelt" und "wobei das Wirtsgitter ausgewahlt ist aus
der Klasse der Apatite, Spodiosite, Palmierite,
Forsterite, Brushite, Dahllite, Ellestadite, Francolite,
Monetite, Morinite, Whitlockite, Wilkeite, Voelckerite,
Pyromorphite, Granate, Perovskite, Silicate, Titanate,
Vanadate, Phosphate" am Ende des Anspruchs hinzugefiigt

worden sind.



ANTRAGE

C7485.D

- 18 - T 1082/08

Wirtsgitter mit einem Granat- oder Perovskitstruktur
(vgl. das zweite zusadtzliche Merkmal des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags) sind bereits aus der Druckschrift E1

bekannt (siehe Spalte 3, Zeilen 5 bis 15 und 23 bis 29).

Im Vergleich zum Hauptantrag unterscheidet sich der
Gegenstand Anspruchs 1 des Hilfsantrags deshalb durch
das erste zusatzliche Merkmal von dem aus Druckschrift
El bekannten Wertdokument. Da letzteres Merkmal aus der
Druckschrift E2 bekannt ist (siehe Punkt 4.2 oben), hat
die Kammer im Hinblick auf die obigen Ausfilhrungen in
Punkten 4.4. und 4.5 keine Zweifel, dass der Gegenstand
dieses Anspruchs daher ebenfalls nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Deshalb konnte auch dem
Hilfsantrag der Beschwerdefithrerin nicht stattgegeben

werden.

DER BESCHWERDEGEGNERIN

Hauptantrag der Beschwerdegegnerin, das Patent zu

widerrufen

Die GroBRe Beschwerdekammer hat in ihren Entscheidungen
G 9/92 (loc. cit.) bzw. G 4/93 (loc. cit.) ausgefihrt,
dass die nicht beschwerdefihrende
Einsprechende/Beschwerdegegnerin einen Antrag auf
Widerruf des Patents nach Ablauf der Beschwerdefrist
nicht mehr wirksam stellen kann (siehe

Entscheidungsgriinde 14).

Der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin ist mithin als

unzulédssig zu verwerfen.
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Auch mit dem Vortrag der Beschwerdegegnerin, dass die
Beschwerdefithrerin am letzten Tag der Frist zur

Einlegung der Beschwerde ihre Beschwerde eingereicht

habe und sie deshalb keine Moglichkeit mehr gehabt hatte,
auf die Beschwerde durch eine eigene Beschwerde zu
antworten, ergibt sich keine andere Beurteilung. Denn
"Mit einer Beschwerde einer Partei, die nicht

vollstandig obsiegt hat, mu3 die andere Partei rechnen"
(siehe G 9/92 (loc. cit.) bzw. G 4/93 (loc. cit.),
Entscheidungsgriinde, Punkt 11).

Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zuruckweisung der
Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung nach

Hilfsantrag 1, hilfsweise die Beschwerde zurickzuweisen

Da die Beschwerdefilhrerin die Aufrechterhaltung des
Patents in der Fassung des Haupt- bzw. Hilfsantrags 1
beantragt, kommt der Antrag der Beschwerdegegnerin auf
Zurickweisung der Aufrechterhaltung des Patents in der
Fassung nach Hilfsantrag 1 dem Antrag die Beschwerde

zurickzuweisen gleich.

Sollte die Beschwerdegegnerin mit dem ersten Antrag aber
den Hilfsantrag, welcher der Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung zu Grunde lag, gemeint haben, so
konnte diesem Antrag nicht stattgegeben werden, weil
diese Fassung nicht mehr in Frage gestellt werden kann
(siehe G 9/92 (loc. cit.) bzw. G 4/93 (loc. cit.),

Entscheidungsformel 1).
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8. Antrag der Beschwerdegegnerin die Angelegenheit an die
Einspruchsabteilung zurick zu verweisen, und, hilfsweise,

Antrag auf Vorlage an die GrolRe Beschwerdekammer

8.1 Die Beschwerdegegnerin hat vorgetragen, dass sie eine
Zurickverweisung an die erste Instanz fir geboten halte,
weil die Einspruchsabteilung hinsichtlich des
Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hauptantrags zwar uber
dessen Ausfiihrbarkeit entschieden habe, nicht aber iber
dessen Neuheit und erfinderische Tatigkeit. Sie hat
ferner vorgetragen, dass die gleiche Kammer in anderer
Besetzung in zwei ahnlich gelagerten Fallen dem Antrag
der Beschwerdefihrerin — der gleichen Partei wie im
vorliegenden Fall — auf Zurlickverweisung an die erste
Instanz stattgegeben habe. Die Beschwerdefiihrerin ist

diesem Antrag entgegen getreten.

GemaB Artikel 111 (1) EPU 1973 wird die Beschwerdekammer
entweder im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig,
das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder sie
verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an
dieses Organ zurick. Demnach gewadhrt Artikel 111 EPU den
Parteien keinen absoluten Anspruch auf die Prifung jeder
in einem Beschwerdeverfahren vorgebrachten Frage durch
zwel Instanzen. Es ist vielmehr dem pflichtgemdlen
Ermessen der Kammer iberlassen, unter Wirdigung der
Umstande des Falles ilber die Zurickverweisung der Sache
an die erste Instanz zu entscheiden, wobei auch der
Gesichtspunkt der Verfahrensdokonomie eine Rolle spielt,

vgl. T 151/09 vom 14.09.2010, Entscheidungsgriinde 3.2.

Eine Zurlckverweisung an die erste Instanz wird im
Allgemeinen dann angeordnet, wenn eine weitere

Sachpriifung erforderlich ist. Dies ist aber im
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vorliegenden Fall nicht erforderlich, weil der
Einspruchsgrund der erfinderischen Tatigkeit ausfiihrlich
im Einspruchsverfahren erdrtert worden ist und dariber
hinsichtlich des Hilfsantrags entschieden worden ist.
Dort wurde insbesondere (siehe Entscheidungsgriinde 3.5)
ausfihrlich zu der Kombination der Druckschrift E1 mit

der Lehre der Druckschrift E2 Stellung genommen.

Der Sachverhalt im vorliegenden Fall unterscheidet sich
in dieser Hinsicht von demjenigen in den von der
Beschwerdegegnerin erwdhnten Entscheidungen T 1173/08 -
3.2.05 und T 1176/08 - 3.2.05 vom 16. Januar 2012, mit
denselben Parteien. In diesen Fallen hatte die
Einspruchsabteilung das jeweilige europaische Patent
wegen mangelnder Neuheit widerrufen. Da die
Einspruchsabteilung in beiden Fallen ilber den Einwand
der mangelnden erfinderischen Tatigkeit - anders als im
vorliegenden Fall - noch nicht entschieden hatte, wurde
die Angelegenheit zur weiteren Prifung an die erste

Instanz zurickverweisen.

Es liegt demnach schon deshalb keine ungleiche
Behandlung der Parteien vor, weil die Umstande beider

Fédlle nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sind.

Unter diesen Umstanden hat es die Kammer fir angemessen
gehalten, auch zu entscheiden, ob der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruht.

Der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zuriickverweisung

an die Einspruchsabteilung war somit zurickzuweisen.
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8.2 Die von der Beschwerdegegnerin vorgelegte Frage (siehe
Punkt III.) betrifft die Ermessensausiibung der Kammer

nach Artikel 111 (1) EPU 1973.

Nach Artikel 112 (1) a) EPU 1973 befasst die
Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhangig ist,
die GroBe Beschwerdekammer von Amts wegen oder auf
Antrag eines Beteiligten, wenn sie zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn sich eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt, eine

Entscheidung hierzu fir erforderlich halt.

Da, wie in Punkt 8.1 ausgefithrt, die von der
Beschwerdegegnerin angegebenen Falle keine
uneinheitliche Rechtsanwendung belegen und es sich bei
der Vorlagefrage auch nicht um eine Rechtsfrage handelt,
ist die Befassung der GroBen Beschwerdekammer zu dieser

Frage nicht geboten.

Der Antrag auf Vorlage an die GroBRBe Beschwerdekammer war

somit zurluckzuweisen.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Der Antrag auf Vorlage an die GroRBe Beschwerdekammer

wird zurickgewiesen.

2. Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
P. Martorana M. Poock
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