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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerde der Patentinhaberin betrifft die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, das europaische
Patent Nr. 2 077 190 zu widerrufen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass alle
ihr vorliegenden Antrdge den Erfordernissen der
Artikel 123 (2) und 83 EPU nicht geniigen.

In ihrer Mitteilung vom 30. Oktober 2017 teilte die
Kammer den Parteien ihre vorlaufige Auffassung mit,
dass Anspruch 1 des Patents den Erfordernissen der
Artikel 123 (2) und 83 EPU geniige, und dass sie
gedenke, den Fall zur weiteren Prifung an die
Einspruchsabteilung zurickzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen wurden aufgefordert, der
Kammer mitzuteilen, ob sie angesichts dieser
vorldufigen Auffassung ihre Antrage auf eine mindliche

Verhandlung aufrecht erhalten.

Darauf teilte die Beschwerdegegnerin II
(Einsprechende 2) der Kammer mit Schreiben

vom 18. Dezember 2017 mit, dass sie ihren Antrag auf
mundliche Verhandlung aufrechterhalte. Die
Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 1) erklarte mit
Schreiben vom 19. Dezember 2017, dass sie bereit sei,
ihren Antrag auf mindliche Verhandlung unter gewissen

Bedingungen zurickzuziehen.

Da nicht beide Beschwerdegegnerinnen ihren Antrag auf
mindliche Verhandlung zurickgezogen hatten, lud die
Kammer die Parteien zu einer mindlichen Verhandlung,

die am 14. Januar 2019 stattfinden sollte.



IIT.

Iv.

VI.

-2 - T 0698/16

Nachdem die Geschaftstellenbeamtin der Kammer der
Beschwerdegegnerin I mundlich mitgeteilt hatte, dass
kein weiterer Bescheid der Kammer ergehen wirde,
erklarte die Beschwerdegegnerin I mit Schreiben

vom 21. November 2018, dass sie an der miindlichen

Verhandlung nicht teilnehmen wirde.

Mit Schreiben vom 30. November 2018 zog die
Beschwerdegegnerin II ihren Antrag auf mindliche

Verhandlung zuruck.

Daraufhin entschied die Kammer, die miindliche
Verhandlung abzusagen und ihre Entscheidung schriftlich

ergehen zu lassen.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die
Einspriche zurickzuweisen. Hilfsweise beantragte sie,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
europdische Patent auf Grundlage der mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Hilfsantrdge 1-5
aufrecht zu erhalten bzw. die Sache an die erste

Instanz zurickzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2)

beantragten, die Beschwerde zurickzuweisen.

Anspruch 1 des Streitpatents (Hauptantrag) lautet wie
folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung

ist in eckigen Klammern angegeben) :

"[1l] Sicherheits- und/oder Wertdokument, [la]
insbesondere Banknote, [2] mit einem Trager (1) aus
einem Papiermaterial und [3] einem [3a] insbesondere
streifen- oder fadenfdrmigen Folienelement (2),

[4] das ein oder mehrere optische Sicherheitsmerkmale



VII.

- 3 - T 0698/16

aufweist, wobei [5] der Trédger (1) ein oder mehrere
fensterfdrmige Durchbrechungen (31, 32, 33, 34, 35, 36)
aufweist, [6] die mittels des Folienelements (2), das
die Durchbrechungen (31 bis 36) allseitig Uberragt,
verschlossen sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass [7] auf die dem Folienelement (2)
gegenliberliegende Seite des Tragers (1) aus einem
Papiermaterial eine die Flache des Folienelements
zumindest im Bereich der Durchbrechungen (31 bis 36)
bedeckende Versiegelungsschicht (5, 6) aufgebracht ist,
wobei [8] die Versiegelungsschicht (5, 6) aus einer im
Register gegenlaminierten Folie (5,6) besteht, wobei
[9] auf einem Tragerfilm (52) der Folie (5) oder auf
einer Schutzlackschicht (62) der Folie (6) eine
Haftvermittlungsschicht aufgebracht ist, die ein
spateres Uberdrucken der Versiegelungsschicht (5, 6)

erleichert [sic]."

Die Beschwerdefilhrerin hat Folgendes vorgetragen:

a) Artikel 100 b) EPU 1973

Es gehe aus der Entscheidung nicht klar hervor, aus
welchen Grinden die Einspruchsabteilung einen Verstol
gegen Artikel 83 EPU sehe. Das Argument scheine auf
einer angeblichen Unklarheit zu beruhen. Dies kdnne

jedoch nicht einen Einwand nach Artikel 83 begrinden.

Der Einwand sei auch in der Sache unbegriindet. Es gehe
aus dem Anspruch klar hervor, dass die
Haftvermittlungsschicht eine Haftung zwischen dem
Tragerfilm oder der Schutzlackschicht der Folie und
einem spateren Uberdruck vermitteln solle. Der Begriff

habe einen eindeutigen Sinngehalt und sei technisch



- 4 - T 0698/16

klar. Die Nacharbeitbarkeit des Merkmals sei

gewahrleistet.

b) Artikel 100 c¢) EPU 1973

Die Begriffe "Haftvermittlerschicht" und
"Haftvermittlungsschicht" hatten den gleichen

technischen Bedeutungsgehalt.

Der Einwand der Zwischenverallgemeinerung sei
unbegrindet, da die Kleberschicht der Figuren 4 und 5
in keinem funktionellen Zusammenhang mit der
Haftvermittlungsschicht stehe. Aus der Anmeldung gehe
klar hervor, dass das Laminieren das wesentliche

Element dieser Ausfiihrungsformen darstelle.

VIIT. Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 1) hat

Folgendes vorgetragen:

a) Artikel 100 b) EPU 1973

Der Ausdruck "Haftvermittlungsschicht" mache den
Anspruch unausfihrbar; der Fachmann wisse nicht, was

damit gemeint sei.

Es sei nicht richtig, dass dies nur die Klarheit
betreffe, da der Fachmann nicht wisse, was genau er

vorsehen miisse, um die Erfindung auszufihren.

Der Hinweis auf die Merkmale, die der Schicht im
Anspruch zugeschrieben werden, sei nicht ausreichend,
da der Ausdruck als solcher eine gewisse (aber eben

unbekannte) Bedeutung haben musse.
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b) Artikel 100 c¢) EPU 1973

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei unzuladssig erweitert

worden.

Die Beschwerdefihrerin habe nicht bewiesen, dass die
Begriffe "Haftvermittlerschicht" und
"Haftvermittlungsschicht" Synonyme seien. Die von ihr
vorgelegten Worterbuchdefinitionen seien nicht direkt

relevant.

Man misse auch die Offenbarung der Patentschrift in
Betracht ziehen. Dort seien dem Begriff
"Haftvermittlerschicht" zwei verschiedene Sinngehalte
zugeordnet. Es handle sich einerseits um eine
innenliegende Kleberschicht (Figur 2) und um eine
Schicht, die das Uberdrucken erleichtere (Absatz [0062]
der Anmeldung). Diese beiden Aussagen missten in die
Deutung des Begriffs einflieBen. Beziglich des Begriffs
"Haftvermittlungsschicht" liefere die Beschreibung

keinen Aufschluss, da der Begriff dort nicht vorkomme.

Dariber hinaus fihre die Nichtaufnahme der
Kleberschicht der Figuren 3 und 4 zu einer unzuladssigen
Erweiterung. Es sei nicht richtig, dass diese

Innenschicht nicht erfindungswesentlich sei.

Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 2) hat

Folgendes vorgetragen:

a) Artikel 100 b) EPU 1973

Anspruch 1 offenbare nur ein Desideratum beziiglich der
Haftvermittlungsschicht, namlich das Erleichtern des
spateren Uberdruckens. Um dies ausfithren zu koénnen,

bedirfe der Fachmann sowohl mehrerer
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Materialeigenschaften als auch der Natur der zu
verwendenden Drucktechnik. Diese seien jedoch nicht
offenbart.

b) Artikel 100 c¢) EPU 1973

Der Absatz auf Seite 18, Zeilen 12-14, der Anmeldung
sei keine Grundlage fir die Anderung, da dort der
Ausdruck "Haftvermittlerschicht" und nicht
"Haftvermittlungsschicht" verwendet wird. Wenn die
beiden Worte dasselbe meinen wirden, gebe es keinen

Grund, das eine durch das andere zu ersetzen.

Die Kleberschicht 51 bzw. 61 der Figuren 4 und 5 sei
ein wesentliches Merkmal. Thre Streichung fihre zu

einer unzuldssigen Zwischenverallgemeinerung.

Der Ausdruck "gegenlaminiert" bedeute nicht
zwangslaufig, dass sich Kleber auf dem Film befinde,
weshalb der Anspruch iUber die urspringliche Anmeldung
hinausgehe. Zum Nachweis dessen, dass die Adhasion auch
ohne Kleber erreicht werden konne, legte die
Beschwerdegegnerin II die Druckschrift US 2006/0198987
vor. Auch wenn Kleber zum Einsatz kame, gabe es zwei
Moglichkeiten, nédmlich (1) den Film oder (2) das
Substrat mit Kleber zu beschichten. Die Beschreibung
offenbare nur den Fall (1). Ein Anspruch ohne diese
Beschrankung verletze daher Artikel 123 (2) EPU.

Die Beschwerdegegnerin II wies auch darauf hin, dass
die von der Kammer zitierten Stellen auf Seite 16,
letzter Absatz, und Seite 18, letzter Absatz, nicht
offenbaren, dass die Haftvermittlerschicht ganz
allgemein auf der Versiegelungsschicht aufgebracht
wird; diese Stellen wlirden nur eine Aufbringung auf dem

Tragerfilm bzw. auf der Schutzlackschicht offenbaren.
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Entscheidungsgrunde

1. Anzuwendendes Recht

Die Anmeldung, auf deren Grundlage das Patent erteilt
wurde, war am 21. Marz 2005 eingereicht worden. Deshalb
sind im vorliegenden Fall in Anwendung von Artikel 7
der Akte zur Revision des EPU vom 29. November 2000
(AB1. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 4, 217) und des
Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001 idber
die Ubergangsbestimmungen nach Artikel 7 der Akte zur
Revision des EPU vom 29. November 2000 (ABl. EPA 2007,
Sonderausgabe Nr. 4, 219) die Artikel 83, 100 und 111
EPU 1973 sowie der Artikel 123 (2) EPU [2000]

anzuwenden.

2. Anspruchsauslegung

Merkmal 9 wverlangt, dass auf einem Tradgerfilm der Folie
oder auf einer Schutzlackschicht der Folie eine
Haftvermittlungsschicht aufgebracht ist, die ein
spateres Uberdrucken der Versiegelungsschicht

erleichtert.

Aus der Tatsache, dass die Haftvermittlungsschicht das
spatere Uberdrucken der Versiegelungsschicht
erleichtert, geht notwendigerweise hervor, dass es sich
um eine adulBere Schicht handelt. Die Haftvermittlungs-
schicht im Sinne von Anspruch 1 ist also nicht dazu
bestimmt, selbst das Haften der Versiegelungsschicht

auf dem Trager zu gewdhrleisten.

Im Hinblick auf die Figuren 4 und 5 der urspringlichen

Anmeldung ist deshalb festzustellen, dass die
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Streitpatents) verwendet ausschlieRlich den Begriff
"Haftvermittlerschicht" (siehe die Absatze [0031],
[0032] und [0054] des Streitpatents).

Das Merkmal 9 ("wobei auf einem Tragerfilm (52) der
Folie (5) oder auf einer Schutzlackschicht (62) der
Folie (6) eine Haftvermittlungsschicht aufgebracht ist,
die ein spateres Uberdrucken der Versiegelungsschicht
(5, 6) erleichert [sic]"; Unterstreichung durch die
Kammer) beruht auf der Offenbarung des letzten Absatzes

der ursprunglichen Anmeldung:

"Es ist hierbei auch mdéglich, dass auf dem
Tragerfilm 62 der Folie 5 oder auf der
Schutzlackschicht 62 der Folie 6 weiter eine
Haftvermittlerschicht aufgebracht ist, die ein
spateres Uberdrucken der Versiegelungsschicht

erleichtert.” (Unterstreichung durch die Kammer)

Es erscheint der Kammer plausibel, dass das Ersetzen
des Begriffs "Haftvermittlerschicht" der urspringlichen
Anmeldung durch "Haftvermittlungsschicht" - genauso wie
das Ersetzen des Worts "erleichtert" durch "erleichert”
- auf eine Unaufmerksamkeit des Verfassers wvon

Anspruch 1 zuruckgeht und nicht beabsichtigt war.

Dieser Fehler hat aber keine praktische Bedeutung,
da der Fachmann verstehen wirde, dass die Begriffe
"Haftvermittlerschicht" und "Haftvermittlungsschicht"

synonym sind.

Nach Auffassung der Kammer ist eine
"Haftvermittlerschicht" eine Schicht aus einem
Material, dessen relevante Wirkung in der
Haftvermittlung besteht. Damit ist eine solche Schicht

aber zugleich eine "Haftvermittlungsschicht".
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Umgekehrt ist eine "Haftvermittlungsschicht" eine
Schicht, die Haftung vermittelt. Da es sich um eine
materielle Schicht handelt, kann man ebenso gut von

einer "Haftvermittlerschicht" sprechen.

Die Kammer kann daher keinen technischen Unterschied
zwischen einer "Haftvermittlerschicht" und einer

"Haftvermittlungsschicht" erkennen.

Die Einspruchsabteilung hat dazu Folgendes festgestellt

(siehe Punkt 1.2.1 der angefochtenen Entscheidung) :

"Die Behauptung, nach welcher eine
Haftvermittlungsschicht das gleiche wie eine
Haftvermittlerschicht ist, blieb von der

Patentinhaberin v&llig unbelegt.

Man muss sich aber die Frage stellen, warum dieser
Wortlaut tatsdchlich in Anspruch 1 geandert wurde.
Da es anscheinend keinen Grund dafir gibt, kann man
nicht wissen warum diese Anderung faktisch gemacht

wurde.

Daher kann man nicht zu 100% sicher sein, dass die

beiden Worter genau die gleiche Bedeutung haben."

Die Logik dieser Argumentation erschlielRt sich der

Kammer nicht.

Die Einspruchsabteilung stellt sich die Frage nach dem
Grund der Anderung des Wortlauts und leitet aus der
Tatsache, dass fiur sie kein Grund erkenntlich ist, ab,
dass man nicht wissen koénne, warum die Anderung
vorgenommen wurde. Diese Aussage ist entweder logisch

unrichtig (aus dem Nichtwissen folgt nicht



- 11 - T 0698/16

notwendigerweise die Unmdglichkeit des Wissens) oder
aber eine Tautologie (im Sinne von: "Was man nicht

weill, das weil man nicht.").

In der Folge leitet die Einspruchsabteilung aus ihrer
Feststellung, dass kein Grund fiir die Anderung bekannt
sei, ab, dass man nicht zu 100% sicher sein konne, dass
die beiden Worter genau die gleiche Bedeutung haben.
Auch dies scheint ein Fehlschluss zu sein, denn der
Bedeutungsgehalt der Ausdricke ist unabhadngig vom Grund

der Anderung.

Die Kammer kann sich daher der Argumentation der

Einspruchsabteilung nicht anschlieBen.

Die Einspruchsabteilung hat in Absatz 1.2.1 der

angefochtenen Entscheidung weiter ausgefihrt:

"Insbesondere muss die "Haftvermittlerschicht" auf
der einen Seite ein Kleber sein, da diese
"Haftvermittlerschicht" in dem Ausfihrungsbeispiel
nach Figur 2 als Kleber offenbart ist, und auf der
anderen Seite ein spateres Uberdrucken erleichtern.
Dennoch ist es technischerweise nicht erklarbar,
wie eine Kleberschicht ein Uberdrucken erleichtern

konnte.

Das urspringliche Wort "Haftvermittlerschicht" war
daher von sich aus schon technisch unklar. Nun
wurde dieses Wort durch ein neues Wort (d.h.
Haftvermittlungsschicht" ersetzt, bei welchem man
noch weniger weil, was es genau bedeutet, und
welches auf jeden Fall nicht urspringlich offenbart
war." (Unterstreichungen durch die

Einspruchsabteilung)
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Auch diesen Ausfihrungen kann sich die Kammer nicht

anschlieBen.

zum einen ist fur die Kammer nicht ersichtlich, woraus
die Einspruchsabteilung ableitet, dass die
Haftvermittlerschicht in dem Ausfihrungsbeispiel nach
Figur 2 als Kleber offenbart ist, da dort zwischen der
Haftvermittlerschicht 23 und der Klebeschicht 26
unterschieden wird (siehe Absatz [0031]). Selbst wenn
die Haftvermittlerschicht eine Kleberschicht sein
sollte, liegt es nicht auf der Hand, dass eine
Kleberschicht nicht das spatere Uberdrucken (im Sinne
von Absatz [0054]) erleichtern kénnte, zum Beispiel

wenn der Kleber getrocknet ist.

Zum anderen scheint es der Kammer fragwirdig, aus der
angeblichen Unklarheit des Begriffs
"Haftvermittlerschicht" und der angeblich noch grdBeren
Unklarheit des Begriffs "Haftvermittlungsschicht" eine
Verletzung von Artikel 123 (2) EPU abzuleiten. Die
Prifungsabteilung scheint den Begriff
"Haftvermittlungsschicht" nicht als unklar empfunden zu
haben; ansonsten hatte sie den Anspruch 1 nicht in
dieser Form erteilt. Jedenfalls ist die Kammer nicht
befugt, die Klarheit dieses Merkmals des erteilten
Anspruchs zu untersuchen (siehe Entscheidung G 3/14,
ABl. EPA 2015, Al102).

Erganzend méchte die Kammer noch feststellen, dass sie
den Hinweis der Beschwerdefilhrerin, das Wort
"Haftvermittlungsschicht" sei ein "Kunstwort", nicht
wie die Beschwerdegegnerin 1 als ein Zugestandnis der
Beschwerdefiihrerin versteht, dass es ein Wort sei, das
keine anerkannte Bedeutung hat. Es gehdrt zu den
Eigenheiten der deutschen Sprache, dass sie erlaubt,

aus mehreren Hauptwdrtern ein zusammengesetztes Wort zu
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bilden, wobei der Sinn dieses Worts sich dem
sprachkundigen Leser oder Zuhdrer automatisch
erschlielt, auch wenn das so gebildete "Kunstwort" in

keinem Worterbuch zu finden ist.

Korrektur des Bezugszeichens

Die Einspruchsabteilung hat in einem obiter dictum aus
den - von der Prifungsabteilung im Druckexemplar
eingefigten - Bezugszeichen im Merkmal 9 von Anspruch 1
("wobei auf einem Tragerfilm (52) der Folie (5) oder
auf einer Schutzlackschicht (62) der Folie (6) eine
Haftvermittlungsschicht aufgebracht ist";
Unterstreichung durch die Kammer) einen VerstoB gegen
Artikel 123 (2) EPU abgeleitet (siehe Punkt 1.2.2 der

angefochtenen Entscheidung) .

Wie schon unter Punkt 3.1 festgestellt wurde, beruht
das Merkmal auf der Offenbarung des letzten Absatzes

der ursprunglichen Anmeldung:

"Es ist hierbei auch mdéglich, dass auf dem
Tragerfilm 62 der Folie 5 oder auf der
Schutzlackschicht 62 der Folie 6 weiter eine
Haftvermittlerschicht aufgebracht ist, die ein
spateres Uberdrucken der Versiegelungsschicht

erleichtert.”" (Unterstreichung durch die Kammer)

Angesichts der Offenbarung der Absatze [0047], [0052]
und [0053] sowie der Figuren 4 und 5 des Streitpatents
ist fir den fachkundigen Leser des Streitpatents
unzweifelhaft klar, dass der Verweis auf den
"Tragerfilm 62" in Absatz [0054] ein offenkundiger
Fehler ist, und dass der "Tragerfilm 52" der Figur 4

gemeint war.
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Die Kammer kann in diesem Zusammenhang keine Verletzung

von Artikel 123 (2) EPU erkennen.

Zwischenverallgemeinerung

Das Merkmal 9 von Anspruch 1 beruht auf der Offenbarung
des letzten Absatzes der urspringlichen Anmeldung
(Seite 18, Zeilen 12-14; entspricht im Wesentlichen
Absatz [0054] des Streitpatents).

Dieser Absatz bezieht sich auf den Tragerfilm 62
(sollte sein: 52) der Folie 5 und die Schutzlackschicht
der Folie 6, also auf die Ausfihrungsformen der

Figuren 4 und 5 der Anmeldung (bzw. der Figuren 3 und 4
des Patents), die ab Seite 16, Zeile 26 der Anmeldung
(Absatz [0046] des Patents) beschrieben werden:

Diesen Ausfihrungsformen ist gemeinsam, dass die

Versiegelungsschicht von einer gegenlaminierten Folie
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gebildet wird (Seite 16, letzter Absatz). Im Falle der
Figur 4 handelt es sich um eine Folie 5, die aus einem
Tragerfilm 52 und einer Kleberschicht 51 besteht
(Seite 17, Zeilen 3-4); die Figur 5 hingegen zeigt eine
Folie 6, in der statt des Tragerfilms eine
Schutzlackschicht 62 vorgesehen ist (Seite 17,

Zeile 24). Der letzte Absatz der Beschreibung

(Seite 18, Zeilen 12-14) umfasst beide
Ausfiuhrungsformen und offenbart, dass auf dem
Tragerfilm bzw. auf der Schutzlackschicht eine
Haftvermittlerschicht aufgebracht sein kann, um ein
spateres Uberdrucken der Versiegelungsschicht zu

erleichtern.

Die Einspruchsabteilung hat eine Verletzung von
Artikel 123 (2) EPU darin gesehen, dass das Merkmal 9
in den Anspruch 1 aufgenommen wurde, weil den
Ausfihrungsformen der Figuren 4 und 5 gemeinsam ist,
dass die Versiegelungsschicht eine Kleberschicht (51
bzw. 61) aufweist, der Anspruch 1 aber keine solche

Kleberschicht verlangt.

Dieses Argument hat die Kammer nicht idberzeugt. Der
letzte Absatz auf Seite 16 der urspriunglichen Anmeldung
macht klar, dass das wesentliche Merkmal, das in den
Figuren 4 und 5 illustriert ist, darin besteht, dass
die Versiegelungsschicht von einer gegenlaminierten
Folie gebildet wird. Dieses Merkmal ist als Merkmal 8
in Anspruch 1 enthalten. Der Absatz auf Seite 18,
Zeilen 12-14 offenbart, dass auf der dem Substrat
abgewandten Seite (siehe dazu Punkt 2.) der
Versiegelungsschicht (also konkret auf dem

Tragerfilm 52 oder der Schutzlackschicht 62) noch eine

Haftvermittlerschicht aufgebracht werden kann.
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Der Fachmann wlrde verstehen, dass diese Moglichkeit
unabhédngig davon besteht, wie genau die
Versiegelungsschicht auf dem Trager gehalten wird, also
mit einer Kleberschicht oder auf andere Art. Daher ist
es nicht erforderlich, das Vorhandensein einer
Kleberschicht in den Anspruch aufzunehmen. Auch die
Frage, ob die Klebeschicht die gesamte Folie bedeckt
oder nur zwischen Folie und Trager aufgebracht wird,

ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend.

Die Aufnahme dieses Merkmals in den Gegenstand von
Anspruch 1 geniigt daher den Erfordernissen von
Artikel 123 (2) EPU.

Ergebnis

Die Kammer kommt zum Ergebnis, dass der Gegenstand von
Anspruch 1 den Erfordernissen von Artikel 123 (2) EPU
genugt.

Artikel 100 (b) EPU 1973

Am Ende von Absatz 1.2.1 der angefochtenen Entscheidung

hat die Einspruchsabteilung noch festgestellt:

"Aus dem gleichen Grund entspricht das Patent wie
erteilt nicht den Erfordernissen des Artikels 83
EPU, weil die Erfindung nicht so deutlich und
vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann sie

ausfihren kann."

Dieser Einwand beruht auf der Auffassung der
Einspruchsabteilung, dass die Begriffe
"Haftvermittlerschicht" und "Haftvermittlungsschicht"

nicht dieselbe Bedeutung haben und unklar sind.
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Der Einwand der Nichtausfihrbarkeit scheint der Kammer
ein "versteckter Klarheitseinwand" im Sinne der
Entscheidung T 608/07, Punkt 2.5.2 der
Entscheidungsgriinde, zu sein. Jedenfalls hat die
Einspruchsabteilung nicht iberzeugend dargelegt, warum
der Fachmann nicht in der Lage sein sollte, ein
anspruchsgemédlBes Sicherheitsdokument mit einer
Haftvermittlungsschicht herzustellen (siehe dazu auch
die Entscheidung T 2290/12, Punkt 3.1 der

Entscheidungsgrinde) .

Auch die Einwadnde der Beschwerdegegnerin 2 gegen den

Gegenstand der Anspriche 9 und 10 ("in etwa") sowie 11
und 12 ("nicht mehr als X%") scheinen der Kammer

versteckte Klarheitseinwande zu sein, die der

Ausfihrbarkeit der Erfindung nicht im Wege stehen.

Die Kammer gelangt daher zum Schluss, dass Anspruch 1
den Erfordernissen des Artikels 83 EPU 1973 genigt.

Zurlickverweisung an die erste Instanz

Da die Einspruchsabteilung nur iUber die
Einspruchsgriinde gemdB Artikel 100 b) und c¢) EPU 1973
entschieden und die Patentfahigkeit des Gegenstands wvon
Anspruch 1 noch nicht abschlieRend untersucht hat,
erscheint es der Kammer angemessen, die Angelegenheit
in Anwendung von Artikel 111 (1) EPU 1973 an die erste

Instanz zurickzuverweisen.

Notwendigkeit einer mundlichen Verhandlung

Die Beschwerdegegnerin I hat angekindigt, an der von
ihr urspringlich beantragten mindlichen Verhandlung
nicht teilzunehmen. Gem&R der gefestigten

Rechtssprechung der Beschwerdekammern kann eine solche
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Ankindigung als Ricknahme des Antrags auf mindliche
Verhandlung gewertet werden (siehe dazu die
"Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts™, 8. Auflage, 2016, Punkt III.C.2.3.1).

Die Beschwerdegegnerin II hat ihren Antrag auf
mundliche Verhandlung explizit zurickgezogen
(Schriftsatz vom 30. November 2018: "... ma cliente

renonce a la tenue de cette procédure orale.").

Da die angefochtene Entscheidung aufgehoben wird und
Uber die restlichen Antrage der Beschwerdefilthrerin noch
nicht abschlieBend entschieden wird, ist die
Beschwerdefihrerin durch die Zurtckverweisung an die
erste Instanz zur weiteren Entscheidung nicht

beschwert.

Deshalb hat die Kammer entschieden, die Ladung zur
mundlichen Verhandlung aufzuheben und ihre Entscheidung

schriftlich ergehen zu lassen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.
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