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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

VI.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Zwischenentschei-
dung der Einspruchsabteilung mit der die Aufrechter-
haltung des europdischen Patents Nr.1l 467 871 in

geanderter Fassung in Aussicht gestellt wurde.

Der Einspruch stitzte sich auf die in Artikel 100 (a)
EPU 1973 genannten Einspruchsgriinde der fehlenden
Neuheit (Artikel 54 EPU 1973) und der mangelnden
erfinderischen T&dtigkeit (Artikel 56 EPU 1973).

Am 22. November 2013 fand eine mindliche Verhandlung

vor der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben, das europaische
Patent Nr. 1 467 871 zu widerrufen und die

Beschwerdegeblihr zurickzuzahlen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtenen Entscheidung aufzuheben und das
Patent aufrechtzuerhalten auf der Grundlage folgender
Antrage: Hauptantrag oder Hilfsantrag IV, eingereicht
mit dem am 11. September 2013 eingegangenen
Schriftsatz, oder gemdB dem mit dem Schriftsatz wvom
29. Oktober 2013 eingereichten Hilfsantrag IIa oder
gemal den in der miindlichen Verhandlung vorgelegten
Hilfsantrdgen I, IIIa oder V, und samtlichen Antrdgen
mit den der angefochtenen Entscheidung zugrunde

liegenden Beschreibungsseiten 3 und 4.

Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf folgende

Druckschriften Bezug genommen:

D2: WO-A-00/20217
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D6: WO-A-90/02658
D7: WO-A-97/48555
D10: WO-A-00/13916
D21: WO-A-02/20279

Die unabhédngigen Anspriche 1 bis 4, 9, 10, 14 und 15

gemal Hauptantrag lauten wie folgt:

"1l. Stahltiefdruckplatte (8) umfassend eine Druckplat-
tenoberflache (9) mit mindestens einem ersten Bereich
mit Stahltiefdruckstrukturen (10) flir die Erzeugung
eines Stahltiefdruckbilds mittels Druckfarbe und
mindestens einem vom ersten Bereich separaten zweiten
Bereich mit Prédgestrukturen (11) fiir die Erzeugung
einer Blindpragung oder einer beugungsoptischen
Reliefstruktur, wobei die Pragestrukturen (11) des
Blindpragungs- bzw. beugungsoptischen Reliefstruktur-
bereichs eine Ho6he und laterale StrukturgroBe von
weniger als 1 pm oder im Bereich von 5 bis 100 um
besitzen und wobei die der Druckplattenoberfldche (9)
am nachsten liegenden Bestandteile der Préagestrukturen
(11) mit einem Abstand (d) von 40 pm bis 100 um
unterhalb der Druckplattenoberflache (9) liegen."

"2. Zwischenform (Z) zur Herstellung von Stahltief-
druckplatten (8) nach Anspruch 1 umfassend mindestens
ein erstes Segment (M) mit Negativ-Stahltiefdruckstruk-
turen (10') und mindestens ein vom ersten Segment (M)
verschiedenes zweites Segment (DD) mit Negativ-
Pragestrukturen (11'), die eine HOhe und laterale
StrukturgroéBe von £ 100 pm besitzen, wobei die
Zwischenform (Z) eine Abformebene (9') aufweist und
wobeil die der Abformebene (9') am nachsten liegenden
Bestandteile der Negativ-Pragestrukturen (11') 40 um
bis 100 pm Uber der Abformebene (9') liegen."
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"3. Zwischenform (Z) zur Herstellung von Stahltief-
druckplatten (8) nach Anspruch 1 umfassend mindestens
ein Segment (M) mit Negativ-Stahltiefdruckstrukturen
(10') in einem ersten Bereich und Negativ-Pragestruk-
turen (11'), die eine Hohe und laterale Strukturgrohe
von £ 1 pm oder im Bereich von 5 bis 100 pm besitzen,
in einem vom ersten Bereich separaten zweiten Bereich,
wobei die Zwischenform (Z) eine Abformebene (9'")
aufweist und wobei die der Abformebene (9') am nachsten
liegenden Bestandteile der Negativ-Pragestrukturen
(11') 40 pm bis 100 pm UtUber der Abformebene (9')

liegen."

"4, Originaldruckplatte zur Herstellung einer Zwischen-
form nach Anspruch 3 mit Stahltiefdruckstrukturen (10)
und mindestens einer Aussparung (13), in welche ein
Prédgestempel (D) mit Pragestrukturen (11), die eine
Hohe und laterale Strukturgrdbe von £ 100 pm besitzen,
so eingesetzt ist, dass die der Oberfldche der
Originaldruckplatte O am nachsten liegenden
Bestandteile der Pragestrukturen (11) 40 pm bis 100 um

unter dieser Oberfldche liegen."

"9. Verfahren zur Herstellung eines Gegenstands nach
einem der Anspriche 1, 2 oder 5 bis 8, umfassend die
folgenden Schritte:

- Erzeugen einer Stahltiefdruckstruktur (10) in
einer Originaldruckplatte (O) und Herstellen
mindestens einer Mater (M) von der Original-
druckplatte (O),

- Erzeugen eines Pragestempels (D) mit Pragestruk-
turen (11), wobei die Pradgestrukturen (11) eine
Hohe und laterale StrukturgréBe von < 1 pm oder im
Bereich von 5 bis 100 um besitzen, und Herstellen

mindestens eines Pradgestempelduplikats (DD),
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Herstellen einer Zwischenform (Z) mit einer
Abformebene (9') durch nebeneinander Anordnen und
Verbinden einer oder mehrerer Mater (M, M1, M2, ..)
und eines oder mehrerer Pragestempelduplikate (DD,
DD1, DD2, ..), so dass die der Abformebene am
nachsten liegenden Bestandteile der
Pragestrukturen 40 pm bis 100 pm dber der

Abformebene (9') liegen."

Verfahren zur Herstellung eines Gegenstands nach

einem der Anspriiche 1 oder 3 bis 8, umfassend die

folgenden Schritte:

"14.

Erzeugen von Stahltiefdruckstrukturen (10) in
einer Originaldruckplatte (O),

Erzeugen mindestens einer Aussparung in der die
Stahltiefdruckstrukturen (10) aufweisenden
Oberflache der Originaldruckplatte (O),

Erzeugen eines Pragestempels (D) mit Pragestruk-
turen (11), wobei die Pradgestrukturen (11) eine
Hohe und laterale StrukturgréBe von < 1 pm oder im
Bereich von 5 bis 100 um besitzen,

Einfligen des Pragestempels (D) in die Aussparung
(13) derart, dass die der Oberflache der Original-
druckplatte (0O) am nadchsten liegenden Bestandteile
der Pragestrukturen (11) 40 um bis 100 pm

unterhalb dieser Oberfladche liegen."

Verfahren zur Herstellung einer Stahltiefdruck-

platte (8) nach einem der Anspriche 1 oder 5 bis 8,

umfassend die folgenden Schritte:

Erzeugen von Stahltiefdruckstrukturen (10), in
einer Stahltiefdruckplatte (8) fir die Erzeugung
eines Stahltiefdruckbilds mittels Druckfarbe in
einem ersten Bereich,

Erzeugen von Pragestrukturen (11) in der Stahl-

tiefdruckplatte (8) fir die Erzeugung einer
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Blindpragung oder einer beugungsoptischen
Reliefstruktur, wobei die Pragestrukturen (11)
eine HOhe und laterale StrukturgrdBe von < 1 um
oder im Bereich von 5 bis 100 pm besitzen, durch
Gravur eines vom ersten Bereich separaten zweiten
Bereichs derart, dass die der Oberfldche der
Stahltiefdruckplatte (8) am nachsten liegenden
Bestandteile der Pragestrukturen (11) 40 bis 100

pm unterhalb dieser Oberflache liegen."

"15. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits-
dokuments im Stahltiefdruckverfahren unter Verwendung
einer Stahltiefdruckplatte nach einem der Anspriiche 1
und 5 bis 8, umfassend die Schritte:

- Fiillen der Stahltiefdruckstrukturen (10) der
Stahltiefdruckplatte (8) mit Druckfarbe, ohne die
Pragestrukturen (11) mit Druckfarbe zu fillen,

- Bedrucken eines Sicherheitsdokuments mittels der
partiell mit Druckfarbe gefiillten Stahltiefdruck-
platte (8) und Pragen der Pragestrukturen in einem
Druckvorgang unter Anwendung eines Drucks, der
ausreicht, einerseits die Druckfarbe aus den
Stahltiefdruckstrukturen (10) auf das Sicherheits-
dokument zu ilbertragen und andererseits das Si-
cherheitsdokument im Bereich der Pragestrukturen

(11) zu pragen."”

Anspriiche 1 bis 4, 9, 10, 14 und 15 gemahl Hilfsantrag I

Anspriiche 1 und 15 gemaBl Hilfsantrag I wurden gegeniiber
den Anspriichen 1 und 15 gemaRl Hauptantrag nicht

verandert.

Anspriiche 2 und 4 gemaB Hilfsantrag I unterscheiden
sich jeweils von den Ansprichen 2 und 4 geméaRB

Hauptantrag dadurch, dass der Ausdruck
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"eine HShe und laterale StrukturgréBe von < 100 um"
durch den Ausdruck

"eine HOhe und laterale StrukturgréBe von weniger als

1 um oder im Bereich von 5 bis 100 pum"

ersetzt ist.

Die Anspriiche 3, 9, 10 und 14 gemal Hilfsantrag I
unterscheiden sich jeweils von den Anspriichen 3, 9, 10
und 14 gemaB Hauptantrag dadurch, dass der Ausdruck
"eine HOhe und laterale StrukturgréBe von < 1 pum"
durch den Ausdruck
"eine Hohe und laterale StrukturgrdfBe von weniger als 1 um"

ersetzt ist.

Die Beschwerdefiihrerin hat im schriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen

Folgendes vorgetragen:

Das angekiindigte Fernbleiben der Patentinhaberin von
der miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
habe die Einsprechende dazu verleitet, ebenfalls nicht
zu dieser Verhandlung zu kommen. Die Einsprechende sei
somit durch den circa zwei Wochen vor der Verhandlung
gefaxten letzten Antrag der Patentinhaberin tiberrascht
worden. Durch die Berilicksichtigung dieses Antrags habe
die Einspruchsabteilung das rechtliche Gehor der
Einsprechenden verletzt, weil es flir die Einsprechende
keine Gelegenheit mehr gegeben habe, sich zu diesem
Antrag zu aubBern. Es bestehe somit ein Verfahrens-
mangel, der das Prinzip der Fairness gegeniber der
Einsprechenden verletze. Die Beschwerdegebithr sei somit

zurliickzuzahlen.

Das Streichen des Wortes "zweites" im Anspruch 2
entspreche keinem Einspruchsgrund und stelle somit

einen VerstoB gegen Regel 80 EPU dar.
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Die im Einspruchsverfahren vorgenommenen Einschran-
kungen auf Pragestrukturen mit einer HOhe und lateralen
Strukturgrohe von weniger als 1 um oder im Bereich wvon
5 bis 100 pm sei nicht in allen entsprechenden
Anspriichen eingefiihrt worden. Somit entstehe ein
Klarheitsmangel, weil z.B. die Zwischenform gemal
Anspruch 2 zwar "zur Herstellung von Stahltiefdruck-
platten 8 nach Anspruch 1" geeignet sein miisse, aber
auch Pragestrukturen mit einer Hohe und lateralen
Strukturgrohe von weniger als 100 pm umfasse, also auch
Prédgestrukturen mit einer Hohe und lateralen Struktur-
groRe im Bereich zwischen 1 upm und 5 pm, welcher im
Anspruch 1 ausgeschlossen sei. Die Beschreibung des
Streitpatent offenbare nicht, wie eine Zwischenform,
welche nur Pragestrukturen mit einer Hohe und lateralen
Strukturgrobe im Bereich zwischen 1 um und 5 um
aufweise, zur Herstellung einer Stahltiefdruckplatte
nach Anspruch 1 geeignet sein kénne. Dieser Einwand

treffe auch auf Anspruch 4 in Bezug auf Anspruch 3 zu.

In dhnlicher Weise umfasse Anspruch 3 Pragestrukturen
mit einer HOhe und lateralen Strukturgrohle von genau
1 pum, welche im Anspruch 1 ausgeschlossen seien. Dieser
Einwand treffe auch auf Anspriche 9, 10 und 14 in Bezug

auf Anspruch 1 zu.

Anspriiche 2 bis 4, 9, 10 und 14 seien somit unklar.

Der erst in der mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer verspatet eingebrachte Hilfsantrag I
sei nicht ins Verfahren zuzulassen, weil Klarheits-
mangel bereits in der Beschwerdebegriindung geriigt
worden seien und die Beschwerdegegnerin somit schon

darauf hatte reagieren kdnnen.
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GemaB Artikel 101(3) EPU miissten alle Anspriiche gemiB
Hilfsantrag I allen Erfordernissen des EPU geniigen, so
dass auch die Klarheit (Artikel 84 EPU) der

Anspriiche 9, 10, 14 und 15 zu prifen sei, insbesondere
was die in diesen Anspriichen enthaltenen Rickbeziige

angehe.

Das in Figur 1 der Druckschrift D21 gezeigte Rauhig-
keitsgrundmuster 7 sei als Pragestruktur eines Blind-
pragungs- bzw. beugungsoptischen Reliefstrukturbereichs
zu verstehen. Dieses Rauhigkeitsgrundmuster sei etwa
100 pm lang und breit und im Bereich von 60 pm bis 100
um gegeniber der Druckplattenoberflache abgesenkt
(Seite 5, Zeilen 25 bis 26; Seite 6, Zeilen 19 bis 20).
Dabei gehe aus diesen Abmessungen und insbesondere aus
Figur 1 fiir den Fachmann hervor, dass das
Rauhigkeitsgrundmuster wohl eine HO6he und laterale
Strukturgrobe 1 pum oder im Bereich von 5 bis 100 um
besitze. Der Gegenstand gemaB Anspruch 1 sei somit

gegenliber der Druckschrift D21 nicht neu.

Die Druckschrift D6 beschreibe den nachstliegenden
Stand der Technik, von dem sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 dadurch unterscheide,

(I) dass die Pragestrukturen des Blindpragungs- bzw.
beugungsoptischen Reliefstrukturbereichs eine Hbhe
und laterale StrukturgroBe von weniger als 1 pm
oder im Bereich von 5 bis 100 pm besitzen, und

(IT) dass die der Druckplattenoberfldche am ndchsten
liegenden Bestandteile der Pragestrukturen mit
einem Abstand von 40 pm bis 100 pm unterhalb der
Druckplattenoberflache liegen.

Die Merkmale I und II betrdfen separate Probleme.

Deshalb gebe es keine Synergie zwischen ihnen.
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So lege Merkmal I nur GroRenangaben fir die Pragestruk-
turen fest. Diese GrdBenangaben lagen lediglich im
Rahmen des fiir derartige Strukturen Ublichen. So belege
z.B. die Druckschrift D7, dass bei Prageplatten die
Solltiefen zwischen 10 und 150 pm lagen (Seite 13,
Zeilen 11 bis 14), und die Druckschrift D10, dass
beugungsoptischen Strukturen kleiner als 1 pm seien
(Seite 10, Zeilen 1 bis 5). Die GroRenangaben vom
Merkmal I leisteten somit keinen Beitrag zur

erfinderischen Tatigkeit.

Mit dem Merkmal II soll verhindert werden, dass feine
Prédgestrukturen durch die Einwirkung eines iber die
Druckplatte wischenden Wischzylinders beschadigt

wlirden.

Aus der Druckschrift D2 erfahre der Fachmann, dass der
vom Wischzylinder verursachte VerschleiB und die
Abnutzung an den feinen gravierten Strukturen der
Tiefdruckplatte mittels einer Absenkung dieser
Strukturen um mindestens 2 pm bis 5 pm beseitigt werden
(Seite 5, Zeilen 13 bis 18; Seite 8, Zeilen 24 bis 27;
Seite 13, Zeilen 4 bis 9). Somit sei ein Absenken der
Pragestrukturen um 40pm bis 100 um unterhalb der
Druckplattenoberflache fiir den Fachmann naheliegend,
insbesondere weil es sich bei dem Bereich 40um bis

100 pm nur um eine willkirliche Auswahl handele. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag I beruhe

somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Auf die Frage des Vorsitzenden in der miindlichen
Verhandlung nach zusatzlichen Argumenten zur
erfinderischen Tatigkeit wurde seitens der
Beschwerdefilthrerin erganzend auf ihre Eingabe wvom
25. April 2008, Seiten 29 bis 31, Punkt 4.2.3.1

beziiglich der Kombination der Lehren der Druck-
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schriften D6 und D2 vor der Einspruchsabteilung

verwiesen.

Im Einspruchsverfahren wurde in den Beschreibungsab-
satzen [0013] und [0029] der Bereich von 20 bis 100 pm
auf 40 bis 100 pm gedndert. Somit sei der Bereich wvon
20 bis 40 pm nicht mehr eindeutig von der Erfindung
ausgeschlossen. Dies bewirke unter Umstanden eine
Erweiterung des Schutzbereichs gemidR Artikel 69 (1) EPU
bei Verletzungsfdllen in nationalen Verfahren, die
Aquivalenzen zulassen. Diese Anderungen in der
Beschreibung entspradchen somit nicht den Anforderungen
des Artikels 123 EPU und wirkten der Rechtssicherheit

entgegen.

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

Folgendes vorgetragen:

Die Patentinhaberin habe nicht auf ihr Recht, gehoért zu
werden, verzichtet, nur weil sie ihre Teilnahme an der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung flr
entbehrlich gehalten habe. Es handele sich bei dem
Antrag der Patentinhaberin um angepasste Seiten der
Beschreibung, die geringfiigige Anderungen aufwiesen.
Die Einsprechende sei per Fax direkt von der
Patentinhaberin informiert worden, habe freiwillig
nicht an der Verhandlung teilgenommen, aber hatte sich
schriftlich, z.B. per Fax, &aubern kénnen. Sie habe
somit Gelegenheit gehabt, sich zu diesem letzten Antrag
vor der Einspruchsabteilung zu &dubern, habe diese
lediglich nicht genutzt. Ein Verfahrensfehler liege

somit nicht vor.

Das Streichen des Wortes "zweites" im Anspruch 2 sei

eine rein sprachliche Korrektur gemdR Regel 139 EPU.
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Die unabhangigen Anspriiche stiinden selbstdndig neben-
einander und nicht in Beziehung zueinander. Jeder
Anspruch sei nur fir sich auf Klarheit zu prifen. Die
unabhangigen Anspriiche seien jeder fir sich klar.
Unterschiede zwischen Anspruchsformulierungen stelle

keinen Klarheitsmangel dar.

Hilfsantrag I sei ins Verfahren zuzulassen, weil die
Klarheitsmangel beziiglich der Anspriche 3, 9, 10 und 14
erstmalig in der mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer aufgeworfen worden seien und die
Beschwerdegegnerin somit nicht schon friher darauf

hatte reagieren konnen.

Die in den Anspriche 9, 10, 14 und 15 enthaltenen
Rickbeziige seien in dieser Form erteilt worden. Ihre
Klarheit kénne somit nicht mehr Gegenstand des
Verfahrens sein (Artikel 100 EPU).

Die Druckschrift D21 offenbare nicht direkt und
ummittelbar, dass das in Figur 1 der Druckschrift D21
gezeigte Rauhigkeitsgrundmuster 7 eine HOhe und
laterale Strukturgrohe 1 pm oder im Bereich von 5 bis
100 um besitze. Im Gegenteil, Ubliche Gravurtiefen
fingen bei 5 pm an (siehe z.B. Anspruch 12 in der
Druckschrift D2), so dass eine Hohe und laterale
Strukturgrohe des Rauhigkeitsgrundmusters unterhalb

5 pm, also im Bereicht 1 pm bis 5 pm zu erwarten sei.
Der Gegenstand gemal Anspruch 1 sei somit gegeniiber der
Druckschrift D21 neu.

Bei den in der Druckschrift D6 angestrebten latenten
Darstellungen gabe es genigend Auflageflache fir den
Wischzylinder, so dass es nicht zu Beschadigungen der

feinen Préagestrukturen kommen konne.
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Die Druckschrift D2 beschaftige sich nicht mit Blind-
pragungen, so dass der Fachmann eine Lehre beziiglich
Trennstege, die ein Auswischen der Druckfarbe
verhindern sollen, nicht auf Blindpragungen ibertragen

wirde.

Das Merkmal, dass Pragestrukturen mit einem Abstand wvon
40 pm bis 100 pm unterhalb der Druckplattenoberfléache
liegen, sei keine willkirlich Auswahl, sondern ein
Kompromiss zwischen dem vermeiden von Beschaddigungen
durch den Wischzylinder und dem Erméglichen der
einwandfreien Pragung (Streitpatent Ansatz [0013]),
weil jede Absenkung der Pragestrukturen unterhalb der
Druckplattenoberfldche auch die zur Verfligung stehende

Prédgetiefe reduziere.

Es sei somit nicht naheliegend fiir den Fachmann, die
Lehren der Druckschriften D6 und D2 mit einander zu
kombinieren. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemalB
Hilfsantrag I beruhe auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Die Anpassung der Beschreibungsabsatze [0013] und

[0029] an die gednderten Anspriche erfiille die

Anforderungen des Artikels 123(2) EPU.
Entscheidungsgrinde

1. Vermeintlicher Verfahrensmangel

Nach Aktenlage sind die wesentlichen Ereignisse wie
folgt:
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29. April 2010: Die Patentinhaberin zieht ihren Antrag
auf mindliche Verhandlung zuriick, kiindigt an, dass sie
nicht an der Verhandlung teilnehmen wird, und reicht
einen neuen Satz Anspriiche und eine angepasste Seite 3
der Beschreibung ein. Im vorliegenden Fall hat die
Patentinhaberin nicht erklart, dass sie sich "nicht
weliter am Verfahren beteiligen wird", im Gegensatz zu
dem Fall, der der von der Beschwerdefiihrenden
angefiihrten Entscheidung T 892/94 (Amtblatt EPA 1/2000)
zugrunde lag (siehe dort Punkt 2.2). Die Logik der
Entscheidung T 892/94 kann daher nicht auf die

vorliegend Beschwerde angewandt werden.

9. Juni 2010: Die Einsprechende kiindigt an, dass sie
nicht an der Verhandlung teilnehmen wird, und reicht
weitere Argumente ein, in denen unter anderem die

Anpassung der Beschreibung bemangelt wird.

15. Juni 2010: Die Patentinhaberin reagiert auf die
Einwdnde der Einsprechenden insbesondere beziiglich der
Anpassung der Beschreibung und reicht erneut gednderte
Beschreibungsseiten 3 und 4 ein, welche auch der
Einsprechenden direkt zugefaxt wurden (Fax vom 15.
Juni 2010, Seite 4, letzten zwel Zeilen; Schreiben der
Patentinhaberin datiert vom 4. Mai 2011, Seite 2,
dritter Absatz, vorletzter Satz). Der Empfang dieses

Faxes wurde auch von der Beschwerdefiihrerin bestatigt.

2. Juli 2010: Die mindliche Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung findet in Abwesenheit der Parteien
statt. Die Einspruchsabteilung stellt in ihrer
Entscheidung in Aussicht, dass das Streitpatent in
geandertem Umfang unter anderem auf der Basis der erst
am 15. Juni 2010 eingereichten gednderten Seiten 3

und 4 der Beschreibung aufrechterhalten werden soll.
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Die Beschwerdefiihrerin sieht ihr rechtliches Gehor
darin verletzt, dass die Einspruchsabteilung auf der
Grundlage der erst am 15. Juni 2010 eingereichten
geanderten Beschreibungsseiten 3 und 4 in ihrer
Entscheidung die Aufrechterhaltung des Patents in
Aussicht stellt.

Jedoch muss nach Auffassung der Kammer eine Einspre-
chende grundséatzlich damit rechnen, dass eine Patent-
inhaberin auf vorgebrachte Mangel reagiert. Das trifft
auch auf die Mangel zu, die im Schreiben vom

9. Juni 2010 von der Einsprechenden beziiglich der

geanderten Beschreibungsseiten gerltigt wurden.

Wie seitens der Einsprechenden bestatigt, wurden ihr
die gednderten Beschreibungsseiten 3 und 4 von der
Patentinhaberin bereits am 15. Juni 2010, also vor der
mindlichen Verhandlung am 2. Juli 2010, zugefaxt. Fur
eine Anderung, die nur aus zwei geidnderten Beschrei-
bungsseiten besteht und somit als geringfiigig anzusehen
ist, war also ausreichend Zeit, um darauf zu reagieren,
und sei es nur gegebenenfalls mit einem Antrag flir mehr

Bedenkzeit.

Zudem hatte die Einsprechende, sofern sie an der
miindlichen Verhandlung doch teilgenommen hatte, wahrend
der mindlichen Verhandlung auch zu diesen geanderten
Beschreibungsseiten Stellung nehmen kdénnen. Durch ihr
freiwilliges Fernbleiben von der mindlichen Verhandlung

hat sie diese Gelegenheit nicht genutzt.

Somit hatte die Einsprechende jedenfalls die Gelegen-
heit, sich zu den geédnderten Beschreibungsseiten zu
auBern, beispielsweise mittels Fax oder durch eine

Teilnahme an der miindlichen Verhandlung.
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Eine Verletzung des rechtlichen Gehors liegt somit
nicht vor (Artikel 113(1) EPU 1973).

Auch einen VerstoB gegen das Prinzip der Gleichbehand-
lung kann die Kammer ebenso wenig feststellen, wie eine
vermeintliche fehlerhafte Ausiibung des Ermessens der

Einspruchsabteilung.

Ein wesentlicher Verfahrensfehler liegt somit nicht
vor. Dementsprechend ist eine Rickerstattung der
Beschwerdegebiihr nicht gerechtfertigt (Regel 67 EPU
1973) .

Hauptantrag

Gegen die Zulassung des Hauptantrags zum Verfahren
wurde in der mindlichen Verhandlung keine Einwande

vorgebracht.

Anspruch 2 - Regel 139 EPU

Anspruch 2 gemal Hauptantrag unterscheidet sich vom
erteilten Anspruch 2 unter anderem dadurch, dass der
Ausdruck
"und mindestens ein zweites, vom ersten Segment (M)
verschiedenes zweites Segment (DD) mit Negativ-
Pridgestrukturen (I11')"
durch den Ausdruck
"und mindestens ein vom ersten Segment (M)
verschiedenes zweites Segment (DD) mit Negativ-
Pridgestrukturen (I11')"

ersetzt ist.

Wie von der Beschwerdefiihrerin selbst bemerkt (Eingabe
vom 22. Oktober 2013, Punkt II.1), entspricht die

Wiederholung des Wortes "zweites" im Anspruch 2 nicht
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den Regeln der deutschen Sprache. Dieser Fehler ist so
offensichtlich, dass sofort erkennbar ist, dass nichts
anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als
Berichtigung vorgeschlagen wird. So bleibt in diesem
Fall der Gegenstand des Anspruchs 2 durch diese rein

sprachliche Berichtigung ganzlich unverandert.

Regel 80 EPU gestattet Anderungen, die durch einen
Einspruchsgrund gemi&R Artikel 100 EPU veranlasst sind.
Anderweitige Anderungen sind unter Regel 139 EPU

dadurch aber nicht ausgeschlossen.

Die Streichung des tberfliissigen Wortes "zweites" im
Anspruch 2 gemal Hauptantrag erfiillt die Bedingungen
fiir eine Berichtigung nach Regel 139 EPU und ist somit

zulassig.

Klarheit (Artikel 84 EPU 1973)

Im Einspruchsverfahren wurde eine Einschrankung auf
Prédgestrukturen mit einer Hohe und lateralen
Strukturgrohe von weniger als 1 um oder im Bereich wvon

5 bis 100 pm insbesondere im Anspruch 1 vorgenommen.

Anspruch 2 ist ein unabhangiger Anspruch (fir eine
Zwischenform), der folgenden Rickbezug zur Stahl-
tiefdruckplatte nach Anspruch 1 beinhaltet: "zur
Herstellung von Stahltiefdruckplatten (8) nach

Anspruch 1". Die im Anspruch 1 vorgenommene Anderung
hat also auch Auswirkungen auf den Gegenstand nach
Anspruch 2, insofern dieser weiterhin "zur Herstellung
von Stahltiefdruckplatten (8) nach Anspruch 1"

geeignet sein muss. Anspruch 2 kann somit nicht wie wvon
der Beschwerdegegnerin vorgetragen nur fiir sich alleine

betrachtet werden.
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Eventuelle Klarheitsmangel des Anspruchs 2, die eine
direkte Konsequenz der im Anspruch 1 eingebrachten
Anderungen sind, missen somit von der Kammer im

Beschwerdeverfahren beurteilt werden.

Die Zwischenform gemd@B Anspruch 2 umfasst selbst
explizit auch Prédgestrukturen mit einer Hohe und
lateralen StrukturgréBe von weniger als 100 pm.
Letzteres Merkmal ist auch von Zwischenformen, die nur
Prédgestrukturen mit einer Hohe und lateralen
Strukturgrobe im Bereich von 1 bis 5 pm enthalten,
erfillt. Solche Zwischenformen eignen sich aber nicht
offensichtlich zur Herstellung von Stahltiefdruck-
platten mit Pragestrukturen mit einer Hohe und
lateralen Strukturgrobe von weniger als 1 pm oder im
Bereich von 5 bis 100 um (Anspruch 1), weil dort der
Bereich von 1 bis 5 pm explizit ausgeschlossen ist. Die
Beschreibung des Streitpatents enthalt diesbeziiglich
keine Hinweise. Somit ist mit Anspruch 2 unklar, ob nun
Zwischenformen, die nur Pragestrukturen mit einer Hb&he
und lateralen StrukturgrdBe im Bereich von 1 bis 5 pm
enthalten, Gegenstand des Anspruchs 2 sind oder nicht
(Artikel 84 EPU 1973).

Ein entsprechendes Argument trifft auch auf Anspruch 4
in Rickbezug auf Anspruch 3 zu und in Bezug auf den

Wert von genau 1 pm auch auf Anspriche 3, 9, 10 und 14
im Rickbezug auf Anspruch 1, so dass Anspriche 3, 4, 9,
10 und 14 ebenfalls unklar sind (Artikel 84 EPU 1973).

Hilfsantrag I

Die Klarheitsmangel bezlglich der Anspriiche 3, 9, 10
und 14 in Bezug auf den Wert von genau 1 pm wurden
erstmalig von der Beschwerdefiihrerin in der mindlichen

Verhandlung vor der Beschwerdekammer vorgebracht. Die
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Beschwerdegegnerin hatte somit keine Gelegenheit,
bereits frither darauf reagieren zu kdnnen. Somit ist es
nur fair, der Beschwerdegegnerin eine entsprechende
Gelegenheit dazu zu geben. Zudem bestehen die im
Hilfsantrag I eingebrachten Anderungen lediglich darin,
die Bereichsgrenzen in den beanstandeten unabhdngigen
Anspriichen mit denen des Anspruchs 1 gleich zu stellen

und sind daher ohne groBen Aufwand iberschaubar.

Hilfsantrag I wurde deshalb zum Verfahren zugelassen.

Klarheit

Die in den Anspriche 9, 10, 14 und 15 enthaltenen
Rickbeziige auf einen "Gegenstand" nach vorhergehenden
Anspriichen sind bereits in dieser Form erteilt worden.
Die in den Anspriichen gemaB Hilfsantrag I vorgenommenen
Anderungen betreffen nicht diese Rickbeziige an sich, so
dass eine erneute Prifung ihrer Klarheit nicht
Gegenstand des Einspruchsbeschwerdeverfahrens sein
kann, weil Artikel 84 EPU kein Einspruchsgrund nach
Artikel 100 EPU ist. Die Priifung eines Einspruchs
beschrankt sich auf den Umfang, in dem in der
Einspruchsschrift gegen das Patent Einspruch eingelegt
wurde (G 9/91, ABl. 1993, 408).

Ansonsten wurde die Klarheit der Anderungen im

Hilfsantrag I nicht in Frage gestellt.

Neuheit

Das in Figur 1 der dem Stand der Technik gemal Artikel
54 (3) EPU offenbarenden Druckschrift D21 dargestellte
Rauhigkeitsgrundmuster 7 ist etwa 100 pm lang und breit
und im Bereich von 60 um bis 100 um gegeniiber der

Druckplattenoberflache abgesenkt (Seite 5, Zeilen 25
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bis 26; Seite 6, Zeilen 19 bis 20). Aus dieser
Druckschrift und insbesondere aus der schematischen und
somit nicht unbedingt maBstabsgetreuen Darstellung der
Figur 1 ist fir den Fachmann nicht direkt und
ummittelbar offenbart, dass das Rauhigkeitsgrund-
muster 7, wenn es als ein Bereich mit Pragestrukturen
flir die Erzeugung einer Blindpragung oder einer
beugungsoptischen Reliefstruktur verstanden wird, eine
Hohe und laterale Strukturgrdébe von 1 pm oder im

Bereich von 5 bis 100 um besitzt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag I ist
somit gegenltber der Druckschrift D21 neu (Artikel 54 (3)
EPU) .

Erfinderische Tatigkeit

Die Druckschrift D6 bildet den nadchstliegenden Stand
der Technik und offenbart eine Tiefdruckplatte, mit der
sowohl Tiefdruck als auch eine Blindpragung hergestellt

werden kdénnen (Seite 8, Zeilen 9 bis 14).

Von dieser Tiefdruckplatte unterscheidet sich der

Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents dadurch,

dass

(I) die Pragestrukturen des Blindpragungs- bzw.
beugungsoptischen Reliefstrukturbereichs eine Hbhe
und laterale StrukturgrdBe 1 pm oder im Bereich
von 5 bis 100 pm besitzen und dass

(IT) die der Druckplattenoberfliache am nachsten
liegenden Bestandteile der Pragestrukturen mit
einem Abstand von 40 pm bis 100 pm unterhalb der
Druckplattenoberflache liegen.

Merkmal II bewirkt, dass die gemaB Merkmal I "feinen"

Prédgestrukturen wegen der Absenkung weniger wvom
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Wischzylinder beschadigt werden, aber immer noch den
Prdgevorgang ermdglichen (Streitpatent, Spalte 3,
Zeilen 19 bis 26). Dass es hierbei, wie von der
Beschwerdegegnerin vorgetragen, zu einer Synergie
zwischen den Merkmalen I und II kommt, kann die Kammer
nicht nachvollziehen, weil Merkmal I lediglich die
GroBenordnung der Pragestrukturen festlegt, bei denen
das Problem zu ldsen ist, ohne jedoch zu der Ldsung

selbst etwas beizutragen.

Aus der Druckschrift D2 erfdahrt der Fachmann, dass der
vom Wischzylinder verursachte VerschleiB und die
Abnutzung an den feinen gravierten Strukturen der
Tiefdruckplatte - welche als Trennstegoberkanten
verstanden werden - mittels einer Absenkung dieser
Trennstegoberkanten, die bei Gravurlinien mit einer
Breite von 1 mm bis 10 mm und mehr verwendet werden, um
mindestens 2 pm bis 5 pm beseitigt werden (Seite 5,
Zeilen 13 bis 18; Seite 8, Zeilen 24 bis 27; Seite 13,
Zeilen 4 bis 9).

Selbst wenn der Fachmann diese Lehre bezltglich der
feinen gravierten Strukturen der Tiefdruckplatte auf
Pragestrukturen ibertragt, so kommt er nicht
zwangslaufig zu einem Abstand von 40 um bis 100 um

unterhalb der Druckplattenoberfléache.

Es wurde seitens der Beschwerdefithrerin argumentiert,
dass es sich bei der in der Druckschrift D2 angegebenen
Absenkung von 2 um bis 5 um lediglich um Mindestwerte
handele und somit dem Fachmann nahegelegt werde, auch
groBere Werte in Betracht zu ziehen. Der Fachmann wilirde
somit eine ausreichende Absenkung der Pragestrukturen
ermitteln, damit diese Strukturen vom Wischzylinder

nicht mehr beschadigt wlirden. Hierbei sei ein Abstand
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von 40 um bis 100 pm unterhalb der Druckplattenober-

flache nur als eine willkirliche Auswahl anzusehen.

Diesem Argument kann die Kammer nicht folgen, weil
dabei nicht beriicksichtigt wird, dass es sich beim
Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hilfsantrag I um
Pragestrukturen fiir die Erzeugung einer Blindpragung
oder einer beugungsoptischen Reliefstruktur handelt:
der Abstand der Pragestrukturen unterhalb der Druck-
plattenoberfldche ist somit nicht nur in Bezug auf das
Reduzieren der vom Wischzylinder ausgehenden Beschéa-
digungen zu bestimmen. Der Pragevorgang muss auch
weiterhin moéglich sein, was bedeutet, dass die Prage-
strukturen auch nicht zu sehr abgesenkt werden dirfen,
weill diese sonst keinen einwandfreien Pragevorgang mehr
erlauben. Fir diese letztere Uberlegung gibt es aber
keinen Hinweis in der Druckschrift D2, weil diese sich
nur mit der Aufgabe befasst, MaBnahmen vorzusehen, die
es erlauben, groBRflachige Druckbildbereiche, d. h.
Linien mit einer Breite von ca. einem Millimeter und
mehr im Stichtiefdruckverfahren vollfldchig so zu
drucken, dass flir den Betrachter ein gleichmabBiger
Farbeindruck erzeugt wird (Seite 2, Zeilen 8 bis 11
und 20 bis 24). GemaB der Druckschrift D2 wird somit
zwangslaufig Druckfarbe verwendet, so dass sich die
Frage einer ausreichenden Pragung ohne Druckfarbe nicht
stellt.

Somit ist der anspruchsgemaBe Abstand von 40 um bis
100 pm unterhalb der Druckplattenoberfldche, welcher
gemal Streitpatent "dennoch einen einwandfreien Prdge-
vorgang erméglich[t]" (Streitpatent, Spalte 3,

Zeilen 19 bis 26) nicht durch die alleinige Lehre der
Druckschrift D2 beziiglich eines weiteren Absenkens, um
vom Wischzylinder ausgehenden Beschadigungen zu

reduzieren, nahegelegt, weil der Fachmann zusatzlich
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das AusmaB der Absenkung dahingehend optimieren muss,

dass ein einwandfreier Pragevorgang noch moéglich ist.

Auch die weiteren im Verfahren befindlichen
Druckschriften enthalten keinen Hinweis darauf, die
Pragestrukturen im Abstand von 40 upm bis 100 pm

unterhalb der Druckplattenoberfldche anzuordnen.

Deshalb konnte die Beschwerdefiihrerin die Kammer nicht
davon Uberzeugen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
gemal Hilfsantrag I durch den vorliegenden Stand der
Technik nahe gelegt sei und auf keiner erfinderischen
Tétigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU 1973 beruhe.

Merkmal II befindet sich ebenso in den unabhédngigen
Anspriichen 2 bis 4, 9, 10 und 14 gemaRl Hilfsantrag I,
so dass die vorhergehende Feststellung auch fir diese

Anspriiche gilt.

Verwendungsanspruch 15 gemal Hilfsantrag I wird durch

die erfinderische Tatigkeit des Anspruchs 1 getragen.

Anpassung der Beschreibung

Eine eventuelle Auslegungspraxis in einigen nationalen
Verletzungsverfahren kann nicht eine Verletzung des
Artikels 123(2) EPU oder der Rechtssicherheit
rechtfertigen, weil sich dieser Artikel lediglich am
Offenbarungsgehalt der urspringlich eingereichten

Unterlagen orientiert.

Die Anpassung der Bereichsuntergrenze in den Beschrei-
bungsabsdtzen [0013] und [0029] an die gednderten
Anspriiche ist zur Stitzung dieser geadnderten Anspriiche
notwendig (Artikel 84 EPU 1973). Zudem erfiillen die

vorgenommenen Anderungen die Anforderungen des Artikels
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123(2) EPU, weil der Wert von 40 pm bereits als
Untergrenze in der urspringlich eingereichten Anmeldung
offenbart ist (Druckschrift WO-A-03/057494, Seite 4,
Zeilen 15 bis 19, Seite 10, Zeilen 5 und ¢,

Anspruch 9). Die vorgenommenen Anderungen in der
Beschreibung sind somit nach dem EPU nicht zu

beanstanden.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurickverwiesen, das Patent auf der Grundlage
der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:

- Patentanspriiche 1 bis 18, eingereicht in der
miindlichen Verhandlung vom 22. November 2013 als
Hilfsantrag I,

- Beschreibungsseiten 2 bis 6, in der der
angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden

Fassung,
- Zeichnungsfiguren 1 bis 6e der Patentschrift.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird
zuriickgewiesen.
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