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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerden der Einsprechenden I und II richten
sich gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung,
das europaische Patent Nr. 2 999 752 in geanderter
Fassung auf Basis des mit Schreiben vom 3. Juli 2019

eingereichten Hauptantrags aufrecht zu erhalten.

II. Folgende Dokumente sind relevant fir die Entscheidung:
E3: WO 2005/049739 A2
E5: WO 00/09617 Al
E9: DE 101 28 491 Al
E10: DE 103 54 763 Al
E16: EP 0 806 457 A2
Anlage A-E

IIT. Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die
Einsprechende I (nunmehr die einzige
Beschwerdefiithrerin) die Anlagen A, B und C ein, wobei
Anlage A der bereits erstinstanzlich eingereichten
Anlage A entspricht. Die neu eingereichten Anlagen B

und C werden im Folgenden als B2 und C2 bezeichnet.

Die Einsprechende I brachte unter anderem die folgenden

Einwande vor:

- die erstinstanzlich eingereichten Hauptantrage
1A-1D sowie die Hilfsantrdge 1-7 seien nicht
zuldssig

- Anspruch 1 des Hauptantrags sowie der
erstinstanzlich eingereichten Hilfsantrdge 1 und 2
gehe iiber den urspringlichen Offenbarungsgehalt
hinaus (Artikel 123(2) EPU)

- die beanspruchte Erfindung sei nicht ausfihrbar
(Artikel 83 EPU)



Iv.

VI.
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- Anspruch 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags sei
unklar (Artikel 84 EPU)
- der Gegenstand von Anspruch 1 des zweiten

Hilfsantrags werde durch E10 nahegelegt.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die

Einsprechende IT

E17: Wikipedia-Ausdruck zur ,Thermitreaktion",

E18: Horiba Scientfic - A Guidebook to Particle Size
Analysis (2014) sowie

E19: Erkladrung Dipl.-Phys. Ralph Schneider, Fa. Eckart
GmbH, sowie grafische Veranschaulichung der
Dickenverteilung der in Beispiel 2 hergestellten
Aluminiumpigmente i.V.m. Abb. 1 der E4 samt

Fitkurven ein.

AulBerdem brachte sie unter anderem vor:

- Anspruch 1 des Hauptantrags sowie der
erstinstanzlich eingereichten Hilfsantrdage 1 und 2
gehe lber den urspringlichen Offenbarungsgehalt
hinaus (Artikel 123 (2) EPU)

- die beanspruchte Erfindung sei nicht ausfihrbar
(Artikel 83 EPU)

- Anspruch 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags sei
unklar (Artikel 84 EPU)

- Der Gegenstand von Anspruch 1 des zweiten
Hilfsantrags sei durch E9 und durch ES mit E10 und
E16 nahegelegt.

Mit der Beschwerdeerwiderung reichte die
Patentinhaberin (im folgenden: Beschwerdegegnerin) die
bereits erstinstanzlich eingereichten Hauptantrdge 1A,

1B, 1C und 1D sowie die Hilfsantrdge 1-7 erneut ein.

Nach dem Erhalt der wvorlaufigen Meinung der Kammer

reichte die Beschwerdegegnerin mit Schreiben wvom
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8. Februar 2022 einen weiteren 0. Hilfsantrag ein.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2022 zog die

Einsprechende II ihre Beschwerde zurick.

Am 18. Marz 2022 fand die mindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.

Die abschlieBenden Antrage der in der Verhandlung

anwesenden Beteiligten waren wie folgt:

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
Patents. Weiterhin beantragte sie die Nichtzulassung
der Hauptantrdage 1A-1D sowie der 0. bis 7.

Hilfsantrdge, und die Rickzahlung der Beschwerdegebihr.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der
Beschwerde, hilfsweise die Aufrechterhaltung des
Patents in gednderter Fassung auf Grundlage eines der
Hauptantrage 1A-1D, weiter hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung auf
Grundlage der Anspruche eines der 0. bis 7.
Hilfsantrage, bis auf den mit Schreiben vom 8. Februar
2022 eingereichten 0. Hilfsantrag wie eingereicht mit
der Beschwerdeerwiderung vom 9. Juni 2020. Weiterhin
beantragte sie die Nichtzulassung der Dokumente E17-
E19.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag - Artikel 123(2) EPU

Anspruch 1 des Hauptantrags hat den folgenden Wortlaut,
wobeil Erganzungen gegeniiber dem erteilten Anspruch 1

unterstrichen und Streichungen durchgestrichen
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wiedergegeben sind:

"l. Metallische Glanzpigmente auf der Basis von
beschichteten Aluminium-Substratpldttchen, wobei die
Aluminium-Substratpldttchen eine Dicke von 5 bis 30 nm

+1=50—vrorzugsweise—von—1—bis—30-—nm, aufweisen,

monolithisch aufgebaut und gegebenenfalls passiviert

sind und von mindestens einer Beschichtung B aus
mindestens einem hochbrechenden Metalloxid, das einen
Brechungsindex von mindestens 1,9 aufweist, umhillt
sind, wobei die Beschichtung B eine Dicke von
mindestens 50 nm aufweist und im Wesentlichen aus einem
hochbrechenden Metalloxid, ausgewdhlt aus mindestens
einem von Eisen (III)oxid, Chrom(III)oxid,

Vanadium (V)oxid, Titan (III)oxid, Titandioxid und/oder
Zirkonoxid, aufgebaut ist, und wobel zwischen der
Oberflédche der Aluminium-Substratpldttchen und der
Beschichtung B mindestens eine weitere, die
Substratpldttchen umhiillende Beschichtung A aus
mindestens einem niedrigbrechenden Metalloxid, das
einen Brechungsindex von héchstens 1,8 aufweist,
ausgewdhlt aus der Gruppe, bestehend aus SiO,, B»03,
MnO,, MgO und GeO, wae—Al-6s3, vorhanden ist, wobei die
Substratpldttchen eine weitere Beschichtung C, die von
der darunterliegenden Beschichtung B verschieden ist,
aus mindestens einem Metalloxid(hydrat), ausgewdhlt aus
Silicium(di)oxid, Siliciumoxidhydrat, Aluminiumoxid,
Aluminiumoxidhydrat, Zinkoxid, Zinnoxid, Titandioxid,
Zirkonoxid, Eisen(III)oxid oder Chrom(III)oxid,

aufweisen".

Die Kammer ist zu dem Schluss gekommen, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 idber den Inhalt der
urspringlichen Offenbarung hinausgeht, weil ein Bereich
von 5-30 nm fur die Dicke der Substratplattchen dort

nicht offenbart ist. Insbesondere ist die Passage auf
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Seite 4, Zeile 5-7, der urspringlich eingereichten
Beschreibung, die die Anderung angeblich stiitzt, in
Verbindung mit Seite 4, Zeile 30-32 zu lesen und
offenbart somit den beanspruchten Bereich lediglich fir

die durchschnittliche Dicke.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, der Anspruch
und somit auch das Merkmal "Dicke von 5-30 nm" sei im
Einklang mit der standigen Rechtsprechung der Kammern
vor dem Hintergrund der Beschreibung auszulegen und
stelle somit ebenfalls auf die durchschnittliche Dicke
der Substratplattchen ab, so dass der Gegenstand des
Anspruchs nicht iber die urspriingliche Offenbarung
hinausginge. Als beispielhaft fir diese Rechtsprechung
nannte die Beschwerdegegnerin die Entscheidung

T 860/93.

Die Kammer merkt jedoch an, dass es nach ebenfalls
gefestigter Rechtsprechung nicht mdéglich ist, ein an
sich klares und somit nicht auslegungsbediirftiges
Merkmal in einem Anspruch zu ignorieren bzw. einem
solchen Merkmal eine andere, lediglich in der
Beschreibung genannte Bedeutung zuzuweisen
(Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 9te Auflage,
IT.A.6.3.1, IT.A.6.3.2 und II.A.6.3.4; siehe hier z.B.
T 197/10, Leitsatz, und T 0177/08, Grunde, Punkt 3.1 -
3.3).

Fir die Kammer ist im vorliegenden Fall diese zweite
Linie der Rechtsprechung maRgeblich, denn das Merkmal
"wobei die Aluminium-Substratplattchen eine Dicke von 5
bis 30 nm aufweisen" hat eine eindeutige Bedeutung,
namlich dass die absolute Dicke der Substratplattchen
im angegebenen Bereich liegt oder, in anderen Worten,
dass Substratpldttchen mit einer Dicke von weniger als

5 nm oder von mehr als 30 nm nicht vorliegen. Im
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Gegensatz zu der Beschwerdegegnerin sieht die Kammer
dieses Verstandnis des Merkmals nicht im Widerspruch zu
der Tatsache, dass in Anspruch 1 die Perlglanzpigmente
in der Pluralform genannt werden, wohingegen die Dicke
im Singular angegeben ist. Das Merkmal ist somit nicht
auslegungsbedirftig und der Fachmann hédtte keinen Grund
gehabt zu vermuten, dass sich der genannte Bereich
nicht wie im Anspruch angegeben auf die Dicke der
Substrate sondern auf deren durchschnittliche Dicke
beziehen kénnte. Die von der Beschwerdegegnerin
vorgeschlagene "Auslegung" des Merkmals wurde darauf
hinauslaufen, eine Begrenzung fir die durchschnittliche
Dicke der Substratplattchen in den Anspruch
hineinzulesen, die der Anspruch nicht vorsieht und die
im Anspruch vorgesehen Begrenzung der absolute Dicke

der Substratplattchen zu ignorieren.

Fir die Kammer ist ein solches Vorgehen auch von der
Entscheidung T 860/93 nicht gedeckt, auf die die
Beschwerdefiihrerin verwiesen hat, denn in diesem Fall
entsprach die Auslegung des Begriffs "wasserldsliches
Celluloseetherderivat" im Lichte der Beschreibung dem
allgemeinen Verstandnis des Begriffs im relevanten
technischen Gebiet, siehe die Punkte 6, 4.1 und 4.2 der
Grinde, wohingegen die von der Prufungsabteilung
vorgeschlagene Auslegung des Anspruchs diesem
allgemeinen Verstandnis widersprach, siehe Punkt 4.3

der Grinde, was vorliegend nicht der Fall ist.

In der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdegegnerin auf die T 2278/18 verwiesen, aber
die Kammer halt auch diese Entscheidung aus den
folgenden Grinden fir den vorliegenden Fall nicht fir
relevant. In T 2278/18 hielt die Kammer Dokument D14
fir neuheitsschadlich fir Anspruch 1, obwohl in D14 der

Begriff "Dampfsperre" verwendet wurde, wahrend der
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Anspruch auf eine "Dampfbremse" gerichtet war.
Ausschlaggebend hierfir war jedoch, dass fir die aus
D14 bekannte Struktur eindeutig eine dampfbremsende
Wirkung beschrieben war, siehe Punkt 1.2.1 der Grinde,
d.h. hier wurde nicht das beanspruchte Merkmal
"Dampfbremse" im Lichte der Beschreibung anders
ausgelegt, sondern es wurde vielmehr entschieden, dass
der Stand der Technik faktisch eine "Dampfbremse"
offenbarte, obwohl der Begriff dort nicht verwendet
wurde. Der Fall ist somit fur die hier zu kléarende

Frage nicht relevant.

Die Kammer sieht aus diesen Grinden keine Veranlassung,
das Merkmal "Dicke von 5 bis 30 nm" in Anspruch 1 vor
dem Hintergrund der Beschreibung im Sinne von
"durchschnittliche Dicke von 5 bis 30 nm" auszulegen.
Da jedoch, wie oben bereits erlautert, ein
Dickenbereich von 5-30 nm urspringlich nicht offenbart
ist, geht der Gegenstand von Anspruch 1 tUber die
urspringliche Offenbarung hinaus. Der Hauptantrag ist
somit nicht gewdhrbar (Artikel 123(2) EPU).

Nullter Hilfsantrag

Diesen Hilfsantrag, der erst nach der Zustellung der
Ladung zur mindlichen Verhandlung eingereicht wurde,
lésst die Kammer gemal Artikel 13(2) VOBK 2020 nicht
zum Verfahren zu, denn die Beschwerdegegnerin hat keine
stichhaltige Grinde vorgebracht, die eine Zulassung
rechtfertigen wirden. Insbesondere liegen keine
auBergewdhnlichen Umstande vor, denn der Einwand unter
Artikel 123(2) EPU, den der nullte Hilfsantrag
ausraumen soll, wurde von der Einsprechenden II bereits
erstinstanzlich und dann erneut mit der
Beschwerdebegrindung vom 11. Februar 2020 (Seite 3ff)

vorgebracht.



- 8 - T 2939/19

Die Beschwerdegegnerin sieht auBergewdhnliche Umstande
darin, dass die Kammer in ihrer vorlaufigen Meinung
diesem Einwand gefolgt ist, wohingegen der Einwand
erstinstanzlich nicht tberzeugen konnte. Dieses
Argument Uberzeugt jedoch nicht, denn es ist nicht
auBergewdhnlich, dass eine Beschwerdekammer in der
Bewertung eines Einwandes zu einem anderen Ergebnis
kommt als die Einspruchsabteilung. Ganz im Gegenteil
ist es der Sinn des Beschwerdeverfahrens, die

erstinstanzliche Entscheidung zu Uberprifen.

Auch die Tatsache, dass mit der Beschwerdebegrindung
erstmalig T 197/10 diskutiert wurde, um den Einwand
weiter zu untermauern, rechtfertigt nicht das
verspatete Einreichen dieses Hilfsantrags. Vielmehr
ware es angebracht gewesen, bereits mit der
Beschwerdeerwiderung einen entsprechenden Hilfsantrag
vorzulegen, um auf den durch T 197/10 nun noch weiter

untermauerten Einwand zu reagieren.

Da die Kammer den nullten Hilfsantrag dariiber hinaus
auch nicht fir eindeutig gewdahrbar halt, lasst sie ihn

nicht zum Verfahren zu.

Hauptantrdge 1A-1D und Hilfsantrag 1

Anspruch 1 der Hauptantrdge 1A-1D entspricht Anspruch 1

des Hauptantrags.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entspricht Anspruch 1 des
Hauptantrags mit dem zusatzlichen Merkmal "und wobei
als Aluminium-Substratpldttchen AI-VMPs verwendet

werden".

Es ist weder vorgetragen noch ersichtlich, dass die

Anderungen der Beschreibung (Hauptantrag 1A-1D) bzw.
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die Aufnahme des neuen Merkmals in Anspruch 1
(Hilfsantrag 1) den Einwand unter Artikel 123(2) EPU
gegen den Hauptantrag ausraumen wirden. Diese Antréage
sind somit aus dem gleichen Grund nicht gewdhrbar, wie
der Hauptantrag (Artikel 123(2) EPU).

Eine Entscheidung zur Zuldssigkeit dieser Antrage ist

unter diesen Umstanden nicht erforderlich.

Hilfsantrag 2

Anspruch 1 dieses Antrags hat den folgenden Wortlaut,
wobeil Erganzungen gegeniiber dem erteilten Anspruch 1
unterstrichen und Streichungen durchgestrichen

wiedergegeben sind:

"l. Metallische Glanzpigmente auf der Basis von

beschichteten Aluminium-Substratpldttchen, wobei die

Aluminium-Substratpldttchen eine Dicke von 5-30 nm,

yorzugsweise—von—+—30—nmr aufweisen, monolithisch

aufgebaut und gegebenenfalls passiviert sind und von
mindestens einer Beschichtung B auws—mindestens—einem

mindestens—1-9 aufweist, umhiillt sind, wobel die
Beschichtung B aus Fep0O3 in einer Dicke von 50 bis 300
am e o o 50 e L

Titandioxid undfoder Zirkonoxid, aufgebaut ist, und
wobel zwischen der Oberfldche der Aluminium-
Substratpldttchen und der Beschichtung B mindestens

eine weitere, die Substratpldttchen umhiillende

Beschichtung A aus mindestens—ecinem nicdrigbrechenden
13 PR . ; g Ll L g
aufweist—ausgewdhlt—aus—der Gruppe—bestehend—auws Si0,,
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B0 MnO- MgO, GCeO—und Al-Os, in einer Dicke von 5

bis 50 nm vorhanden ist, wobei die Substratpldttchen

eine weitere Beschichtung C, die von der
darunterliegenden Beschichtung B verschieden ist, aus
mindestens einem Metalloxid (hydrat), ausgewdhlt aus
Silicium(di)oxid, Siliciumoxidhydrat, Aluminiumoxid,
Aluminiumoxidhydrat, Zinkoxid, Zinnoxid, Titandioxid,

Zirkonoxid, Eisen{FIIjexid oder Chrom(III)oxid,

aufweisen, und wobel als Aluminium-Substratpldttchen

Al-VMPs verwendet werden."

Zulassung des Antrags

Der vorgebrachte Einwand der mangelnden Konvergenz von
Hilfsantrag 2 mit Hilfsantrag 1 idberzeugt nicht, denn
sowohl die Einschrankung des Dickenbereichs auf 5-30 nm
als auch die Einschrankung auf das Substratmaterial Al-
VMP und die Streichung von Al;03 als mdgliches Material
von Schicht A ist in beiden Hilfsantrédgen vorhanden.
Zusatzlich wurden in Anspruch 1 des zweiten
Hilfsantrags weitere Beschrankungen aufgenommen. Die
Hilfsantrdge konvergieren somit, so dass kein Grund
besteht, den im Ubrigen bereits erstinstanzlich

eingereichten zweiten Hilfsantrag nicht zuzulassen.

Zulassung verspateter Einwande

Erstmalig wdhrend der miindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefiithrerin vorgebracht, die Streichung der
Angabe des Brechungsindex fiir Schicht A und B im
geltenden Anspruch 1 fiihre zu einer Erweiterung des
Schutzbereichs unter Artikel 123(3) EPU, gehe iber den
urspringlichen Offenbarungsgehalt hinaus (Artikel
123(2) EPU) und sei nicht durch einen Einspruchsgrund
veranlasst (Regel 80 EPU).
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Die Kammer l&sst diese Anderung des Vorbringens gemaB
Artikel 13(2) VOBK 2020 nicht zu, denn die
Beschwerdefilhrerin hat keine stichhaltigen Griinde
vorgebracht bzw. auBergewdohnliche Umstande angefihrt,
die das Vorbringen erst wahrend der mindlichen
Verhandlung rechtfertigen wirden. Der zweite
Hilfsantrag wurde bereits erstinstanzlich eingereicht
und von der Beschwerdefihrerin in der
Beschwerdebegrindung ausfihrlich kommentiert.
Spatestens nachdem die Beschwerdegegnerin den Antrag
mit der Beschwerdeerwiderung erneut eingereicht hatte,
hatte die Beschwerdefihrerin alle relevanten Einwande
unter Artikel 123 (2) und (3) sowie unter Regel 80 EPU

vorbringen miussen.

Artikel 123(2) EPU

Die mit den Beschwerdebegrindungen erhobenen Einwande,
Anspruch 1 beruhe auf einer Mehrfachauswahl und
enthalte somit eine nicht urspringlich offenbarte
Merkmalskombination, tlberzeugt nicht, denn der Anspruch
beruht auf den urspringlich eingereichten Ansprichen 1,
5 und 6 und dem Merkmal "wobei als Aluminium-
Substratplattchen A1-VMPs verwendet werden", welches
auf Seite 8, Zeile 15-16 der urspringlich eingereichten
Beschreibung als bevorzugt offenbart ist. Zusatzlich
wurde die Option "Eisen (III)oxid" aus der Liste der
Materialien fir Beschichtung C gestrichen. Selbst wenn
man diese Streichung als Listenauswahl werten sollte,
so lage lediglich eine Auswahl vor, so dass das
Erfordernis von Artikel 123(2) EPU erfiillt ist.

Artikel 84 EPU

Das Argument der Beschwerdefihrerin, der Ausdruck "Al-

VMP" sei im Anspruch nicht definiert und seine
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Bedeutung nicht klar, tUberzeugt nicht, denn die
Abkirzung "VMP" fir "vacuum metallised pigments" ist
dem Fachmann auf dem Gebiet der Glanzpigmente geldufig,
so dass es einer Definition der AbklUrzung im Anspruch
nicht bedarf.

Was den Widerspruch zwischen der Definition von
Dickenbereichen in Anspruch 1 einerseits und Absatz
0017 der Beschreibung andererseits angeht, so betrifft
dieser Widerspruch bereits den erteilten Anspruch 4.
Ein Klarheitseinwand ist somit im Einspruchs-

Beschwerdeverfahren nicht méglich (G 3/14).

Artikel 83 EPU

Die Kammer ist zu dem Schluss gekommen, dass die

Erfindung gemaB Anspruch 1 ausfihrbar ist.

Das Argument, die Erfindung sei nicht ausfihrbar, weil
der Anspruch 1 das Vorhandensein einer
Aluminiumoxidschicht auf der Oberflache der Al-
Substrate ausschldsse, obwohl die Bildung einer solchen
Schicht aufgrund der durch E17 nachgewiesenen
Reaktivitat von Aluminium unvermeidlich sei, lberzeugt
nicht, denn der Wortlaut des Anspruchs schlieBlt das
Vorhandensein einer solchen Oxidschicht nicht aus,
sondern es wird vielmehr sogar ausdricklich die

Mbdglichkeit einer Passivierung im Anspruch genannt.

Unter diesen Umstanden eribrigt sich eine Entscheidung

Uber die Zulassung des Dokuments E17.

Die Beschwerdefilhrerin hat weiter geltend gemacht, dass
Beispiel 1 nicht nacharbeitbar sei, was von der

Beschwerdegegnerin auch zugestanden wurde.
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Fir die Kammer bedeutet dies jedoch nicht automatisch,
dass die Erfindung nicht ausfihrbar ist, denn fir die
Ausfihrbarkeit unter Artikel 83 EPU ist nicht
entscheidend, ob der Fachmann die Beispiele nachstellen
kann, die im vorliegenden Fall ohnehin nicht
erfindungsgemall sind, sondern ob der Fachmann in der

Lage ist, die in den Ansprichen definierte Erfindung

auszufihren, d.h. hier ein Pigment mit den in Anspruch
1 genannten Merkmalen zu erhalten, bzw. mittels des in
Anspruch 2 genannten nasschemischen Verfahrens
herzustellen. Hierzu stellt die Kammer fest, dass die
nasschemische Beschichtung von Substraten als solche
dem Fachmann zum einen bekannt und zum anderen in den
Absédtzen 0054-0066 recht detailliert beschrieben ist.
Ein Nachweis, dass diese allgemeine Lehre zusammen mit
dem Fachwissen nicht ausreichend sind, um ein Pigment
gemal Anspruch 1 herzustellen, wurde jedoch nicht

erbracht.

Das Argument, die von der Patentinhaberin bereits
erstinstanzlich vorgelegte Anlage A konne aus
verschiedenen Grinden die Ausfilhrbarkeit der Erfindung
nicht nachweisen, iberzeugt ebenfalls nicht, denn bei
einem Einwand unter Artikel 83 EPU liegt die Beweislast
bei den Einsprechenden, so dass ein Nachweis der
Ausfihrbarkeit seitens der Patentinhaberin nicht
erforderlich ist. Die Kammer sieht zumindest nicht,
dass Anlage A in irgendeiner Weise die

Nichtausfihrbarkeit der Erfindung zeigen wirde.

Gleiches gilt, unabhédngig von der Frage ihrer
Zulassung, fir die Anlagen B2 und D2. Bezluglich Anlage
B2 ist zunadchst festzuhalten, dass die
Beschwerdefilhrerin den Abbildungen andere Werte fir die
Dicke des Substrats entnimmt als darin von der

Beschwerdegegnerin angegeben, aber selbst auf Grundlage
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dieser Werte kann die Kammer nicht erkennen, dass
Anlage B2 den Einwand der mangelnden Ausfihrbarkeit
untermauern wirden. So zeigt das Dokument ein Substr
von (laut Beschwerdefihrerin) 40 nm Dicke mit einer
Fey03-Schicht von 107-119 nm und damit ein nicht
erfindungsgemales Pigment. Die Schlussfolgerung der

Beschwerdefilhrerin, dass daraus folge, dass es nicht

at

moglich ware, eine dhnliche Beschichtung auf dinneren

Al-Substraten aufzutragen, ist flir die Kammer jedoch

eine unbewiesene Spekulation.

Ahnliches gilt fur Anlage C2. Auch dieses Dokument
zeigt beschichtete Substrate. Unabhangig davon, ob
diese beschichteten Substrate Pigmente gemal Anspruc
darstellen oder nicht sieht die Kammer nicht, dass C
nachweisen wiirde, dass erfindungsgemaBe Pigmente nic

herstellbar sind.

In diesem Zusammenhang stellt die Kammer fest, dass
Beschwerdefilhrerin selbst keine eigenen Experimente
angestellt hat, obwohl die Beweislast bei ihr liegt.
hat die Beschwerdefiihrerin vorgebracht, dinne Al-
Substrate seien durch eine diinne SiOy-Schicht wvon
lediglich 5 nm unzureichend geschiitzt und somit im
sauren Medium nicht stabil zu beschichten.
Entsprechende Nachweise sind jedoch nicht erbracht

worden.

h 1
2
ht

die

So

Unter diesen Umstanden kommt die Kammer zu dem Schluss,

dass es nicht bewiesen wurde, dass das Erfordernis von

Artikel 83 EPU nicht erfiillt ist.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Die Erfindung betrifft mehrschichtige metallische
Glanz- bzw. Effektpigmente (Absatz 0001, 0002 und
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0012).

Wahrend der mindlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefihrerin einen Angriff ausgehend wvon E10
vorgetragen und erklart, keine weiteren Einwadnde zu
haben. Die Einsprechende II hat dagegen schriftsatzlich
von E9 als nachstliegendem Stand der Technik ausgehende
Einwdnde vorgetragen. Fir die Kammer kommen beide
Dokumente als Ausgangspunkt fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit in Frage, denn sie betreffen
ahnliche Gegenstadnde wie das Streitpatent, siehe unten.
Die Kammer ist jedoch aus den folgenden Grinden zu dem
Schluss gekommen, dass der Gegenstand von Anspruch 1

durch keines der beiden Dokumente nahegelegt wird.

E10 offenbart Effektpigmente, bei deren Herstellung ein
Aluminiumkern zundchst nasschemisch oxidiert wird,
wodurch sich unter Bildung einer Aluminiumoxid- bzw.
Aluminiumhydroxidschicht die Dicke des Kerns verringert
(Absatz 0064). Auf diese Schicht wird sodann
nasschemisch eine Schicht eines hochbrechenden
Metalloxids, insbesondere von Eisenoxid (Absatz 0070),
abgeschieden, welche den Aluminiumkern umhiillt. Diese
Schicht entspricht Schicht B aus Anspruch 1. Ferner
kann laut Absatz 0071 und 0077 optional zwischen dieser
Eisenoxidschicht und der Aluminiumoxidschicht eine
weitere Schicht aus einem niedrigbrechendem Metalloxid,
z.B. Si0O3, vorliegen. Diese Schicht entspricht Schicht
A des geltenden Anspruchs 1. GemaB Absatz 0077 der E10
ist insbesondere die Kombination aus einer Schicht A
aus Si0; und einer Schicht B aus Fey03 bevorzugt.

Ferner kann auf die Eisenoxidschicht eine weitere
niedrigbrechende Schicht aufgebracht werden (Absatz
0075, 0076). Diese Schicht entspricht Schicht C des
geltenden Anspruchs 1. Der prinzipielle Aufbau der

Pigmente nach E10 entspricht somit dem der Pigmente
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gemall Anspruch 1.

Es ist unbestritten, dass E1l0 die Dicke der Schicht A
nicht offenbart. Weiter ist die Kammer der Ansicht,
dass E10 die Ubrigen Merkmale des Anspruchs zumindest
nicht in Kombination offenbart. So lehrt Absatz 0048
fiir die Dicke der Schicht B einen Bereich von 20-150
nm, bevorzugt von 25-70 nm. Absatz 0064 lehrt fir die
mittlere Dicke des Aluminiumsubstrats einen Bereich wvon
10-250 nm, bevorzugt von 30-80 nm. Es muss also in
beiden Fallen eine Auswahl getroffen werden, um zum
beanspruchten Gegenstand zu gelangen, wobei bei der
Substratdicke noch zu beachten ist, dass E10 mittlere
Dicken offenbart. Eine weitere Auswahl muss betreffend
die Materialien der Schicht C (Absatz 0076) getroffen
werden, denn Boroxid gehdrt nicht zu den fiur Schicht C

in Frage kommenden Materialien.

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe ist es,
ein kostenglinstiges Pigment zur Verfliigung zu stellen,
das ein hohes Deckvermdgen und ein geringes
anwendungstechnisches Brennverhalten aufweist (Absatz
0010) . Ein erhohtes Deckvermdgen ist jedoch nicht
nachgewiesen, denn das Streitpatent enthdlt kein
erfindungsgemales Ausfihrungsbeispiel und auch ein
Kostenvorteil gegeniiber den aus E10 bekannten Pigmenten

ist weder ersichtlich noch vorgetragen.

Es folgt, dass die Aufgabe umformuliert werden muss als

das Zurverfliigungstellen eines weiteren Effektpigments.

Die Beschwerdefihrerin hat vorgebracht, dass das
Naheliegen der Unterscheidungsmerkmale unabhangig
voneinander geprift werden misse, weil die Merkmale
nicht synergistisch zusammenwirkten. Betreffend das

Merkmal "Dicke der Schicht A im Bereich von 5-50 nm"
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fihrt die Beschwerdefihrerin aus, es handele sich um

eine herkommliche MaRnahme.

Die Kammer halt dieses Argument jedoch nicht filr
Uberzeugend, denn Absatz 0072 der E10 lehrt, dass die
Ausbildung einer dichten, homogenen Schicht A nicht
erwinscht ist. Vielmehr zielt E10 auf die Ausbildung
einer Mischschicht ab, die z.B. SiO; und das
darunterliegende Al,03 (Absatz 0072) und bevorzugt
zusatzlich das dariberliegende hochbrechende Metalloxid
enthalt (Absatz 0073). E10 lehrt somit von der
Ausbildung einer homogenen Schicht "aus Si0O," im
beanspruchten Dickenbereich weg. Die Beschwerdefilhrerin
hat in diesem Zusammenhang noch auf E10, Seite 5, Zeile
30-32 verwiesen, aber die Kammer kann die Relevanz
dieser Textstelle nicht erkennen. Auch der Hinweis der
Einsprechenden II auf E16 (Spalte 6, Zeile 28-32)
greift nicht durch, weil wie oben erwahnt, E10 von
einer kompakten SiOy;-Schicht weglehrt. Der Fachmann
hatte somit keine Veranlassung gehabt, El16 fir die
Dicke einer solchen, in E10 nicht vorhandenen Schicht

zu konsultieren.

Im Ubrigen ist die Kammer vom Ansatz der
Beschwerdefiithrerin nicht iberzeugt, die
unterscheidenden Merkmale getrennt voneinander zu
behandeln, denn sie hat bezugnehmend auf E5 selber
ausgefiihrt, dass die Dicke der einzelnen Schichten in
einem Effektpigment sorgfadltig aufeinander abgestimmt
werden muss (Seite 40, dritter Absatz der
Beschwerdegriinde), so dass die Kammer Zweifel hat, ob
die unterscheidenden Merkmale v©llig unabhangig
voneinander getrennt behandelt werden konnen. In jedem
Fall misste der Fachmann, um zum beanspruchten

Gegenstand zu gelangen gleichzeitig:
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- gegen die Lehre von E10 (s.o.) eine Schicht A aus
Si0y mit einer Dicke von 5-50 nm vorsehen;

- fir die Dicke des Al-Substrats aus dem in E10
offenbarten Bereich (Absatz 0064) einen niedrigen
Wert auswahlen;

- fir die Dicke der Schicht B aus dem in E10
offenbarten Bereich (Absatz 0048) einen hohen Wert
auswahlen;

- Als Material fiUr Schicht C SiO, oder Al,;0;
auszuwahlen (Absatz 0077); und weiter

- Al-VMPs als Substratmaterial einsetzen, die in E10
nicht offenbart sind.

Ein solches Vorgehen zur Losung der Aufgabe ist fiir den

Fachmann nicht naheliegend.

Die gleichen Uberlegungen gelten fiir die im

Wesentlichen inhaltsgleiche E3.

E9 offenbart ebenfalls Effektpigmente mit
Mehrschichtaufbau. Ein metallisches Substrat, welches
z.B. aus Aluminium bestehen kann, wird zundchst mit
einer Schicht A beschichtet, welche aus zweil
Materialien verschiedener Brechzahlen besteht, wobei
die Materialien so angeordnet sind, dass sich die
Brechzahlen der dem Metall zugewandten Seite und der
anderen Seite unterscheiden. Auf Schicht A wird eine
Schicht B und optional eine weitere Schicht C
aufgebracht, wobei Schicht B aus Fe»03 und Schicht C
zum Beispiel aus Si0p bestehen kann. Der prinzipielle
Aufbau der Pigmente nach E9 entspricht somit dem der

Pigmente gemaB Anspruch 1.

Wie E10 offenbart auch E9 die Dicke der Schicht A
nicht. Zudem gelangt man zu den weiteren Merkmalen des
Anspruchs nur durch zahlreiche, gezielte
Auswahlschritte. So offenbart D9 fir die Dicke der
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Metallsubstrate im allgemeinen einen Bereich von 20 bis
3000 nm (Absatz 0022) und fir den Fall, dass
Aluminiumplattchen als Substrate eingesetzt werden,
wird einen Bereich von 50-1000 nm offenbart (Absatz
0024) . Die Einsprechenden haben auf Absatz 0025
verwiesen, aber dieser Absatz offenbart eine Dicke wvon
5 nm nur fir den Fall, dass das Substrat als Film
vorliegt. Aluminiumsubstratplattchen mit der
beanspruchten Dicke sind somit nicht unmittelbar und
eindeutig offenbart. Weiter muss, um zu der
beanspruchten Schicht A "aus SiO»" zu gelangen, zum
einen das Material SiO, (Absatz 0041, 0042) und zum
anderen die Ausfihrungsform ausgewahlt werden, in der
eine diskrete SiOy-Schicht idberhaupt vorliegt (Absatz
0032), und nicht etwa nur ein Gradient (Absatz 0033,
0034) . Weitere Auswahlschritte betreffen das Material
(Absatz 0045, 0047) und die Dicke der Schicht B (Absatz

0053) sowie die Materialien fiur die Schicht C.

Auch ausgehend von E9 sind Effekte oder Verbesserungen
nicht nachgewiesen, so dass die Aufgabe formuliert
werden muss als das Zurverfligungstellen eines weiteren

Effektpigments.

Aus den zu E10 bereits ausgefiihrten Griinden hat die
Kammer Zweifel, ob die unterscheidenden Merkmale

getrennt behandelt werden kdnnen.

Was die Dicke der Schicht A angeht, so hat die
Einsprechende II auf El6 verwiesen, die eine
Schichtdicke von bis zu 40 nm lehrt. Die Kammer ist
jedoch der Ansicht, dass der Fachmann E16 nicht
herangezogen héatte, denn gemaB E9 ist die Si0Op-Schicht
Teil einer Uberstruktur, ndmlich der Gradientschicht
(A) (Anspruch 1), die sich somit von der herkommlichen

Schichtstruktur aus E16 unterscheidet. Selbst wenn der
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Fachmann die Dicke der Schicht A aus E1l6 iibernehmen
wlirde, wirde er, wie oben dargelegt, zum Gegenstand von
Anspruch 1 nur durch eine gezielte Mehrfachauswahl

gelangen.

Auch die von der Einsprechenden II angefihrte
Kombination von E9 und E10 fihrt nicht zum Gegenstand
von Anspruch 1, denn wie oben ausgefihrt, offenbart E10

die in E9 fehlenden Merkmale ebenfalls nicht.

Der Gegenstand von Anspruch 1 wird somit auch durch EO

nicht nahegelegt.

Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Die Kammer ist zu dem Schluss gekommen, dass eine
Rickzahlung der Beschwerdegebihr nicht der Billigkeit

entspricht.

Die Beschwerdefihrerin hat einen dahingehenden Antrag
gestellt, weil die erstinstanzliche Entscheidung im
Sinne von Regel 111 (2) EPU nicht ausreichend begriindet
sei, denn die Einspruchsabteilung habe nicht
ausgefihrt, warum der von E9 als nachstliegendem Stand

der Technik ausgehende Einwand nicht Uberzeugen konnte.

In der Tat geht aus der Niederschrift hervor, dass im
Zuge der muindlichen Verhandlung Einwande ausgehend von
E3/E10 und E9 erhoben und diskutiert wurden, aber die
Entscheidung geht auf den von E9 ausgehenden Einwand
nicht ein. Die Einspruchsabteilung fihrt lediglich aus,
dass sie E3 als nadchstliegenden Stand der Technik
ansieht, aber es fehlt jede Begrindung, warum E9 als
nachstliegender Stand der Technik nicht in Frage kam.

Die Entscheidung ist somit nicht ausreichend begrindet
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(Regel 111 (2) EPU).

Die Kammer hédlt den Fehler jedoch nicht fir so
schwerwiegend, dass eine Ruckzahlung der
Beschwerdegebiihr an die Beschwerdefithrerin
gerechtfertigt ware, denn die fehlende Begrindung
beziglich E9 war fir den Ausgang des Verfahrens nicht
relevant. AuBerdem wurde der Einwand ausgehend von E9
nicht einmal von der Beschwerdefiihrerin erhoben,
sondern von der Einsprechenden II. Wie oben dargelegt,
wurde der von E9 ausgehenden Einwand wahrend der
mundlichen Verhandlung diskutiert, aber konnte die
Einspruchsabteilung offensichtlich nicht tUberzeugen.
Zwar hatte die Abteilung dies begriinden miissen, aber
das Fehlen einer Begrindung hat den Ausgang des
Verfahrens nicht beeinflusst. AuBerdem wlirde auch die
Rlickzahlung an eine Beschwerdefiithrerin, die den Einwand
gar nicht selbst vorgebracht hatte und ihn deshalb
offensichtlich zum damaligen Zeitpunkt nicht fir
iberzeugend hielt, nicht der Billigkeit entsprechen.
Aus diesen Grinden halt die Kammer eine Riuckzahlung der

Beschwerdegebihr nicht fir angemessen.

Zulassung von E18 und E19

E18 wurde von der Einsprechenden II im Rahmen des
Einwands unter Artikel 123 (2) EPU gegen den Hauptantrag
eingereicht. Da das Dokument fir die Entscheidung der
Kammer keine Rolle spielt, ist eine Entscheidung iber

die Zulassung dieses Dokuments nicht erforderlich.

E19 wurde von der Einsprechenden II im Rahmen eines
Angriffs unter Artikel 83 EPU eingereicht fiir den Fall,
dass die Kammer den Begriff "Dicke" in Anspruch 1 im
Sinne einer durchschnittlichen Dicke auslegt. Da die

Kammer dies nicht tut, ist eine Entscheidung ilber die
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Zulassung von E19 ebenfalls nicht erforderlich.

Orbiter Dictum - Anpassung der Beschreibung

Die folgenden Bemerkungen sind ausdricklich nicht Teil

der Entscheidung:

Wie oben ausgefihrt, ist die Kammer der Ansicht, dass
Anspruch 1 nur Angaben zur Dicke des Al-Substrats macht
und nicht zur durchschnittlichen Dicke. Gleiches gilt
fur die Dickenangaben der Schichten A und B. Da gemal
Absatz 0017 der Patentschrift alle Dickenangaben die
durchschnittliche Dicke betreffen, halt die Kammer die
dahingehenden erstinstanzlich vorgenommenen Anpassungen
der Beschreibung (Absatz 0012, 0014) nicht fir

erforderlich.

Was die Anpassung von Absatz 0079 der Patentschrift
angeht, halt die Kammer die Version "B" fir geeignet,
weil hier, im Gegensatz zur erstinstanzlich aufrecht
erhaltenen Version und im Einklang mit der urspringlich
eingereichten Passage (Seite 22, Zeile 31 - Seite 23,
Zeile 5) klargestellt ist, dass Beispiel 8 kein

erfindungsgemalies Beispiel ist.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurickverwiesen mit der Auflage, das Patent in geanderter
Fassung aufrechtzuerhalten auf der Grundlage der Anspruche
1-3 des 2. Hilfsantrags, eingereicht mit der

Beschwerdeerwiderung vom 9. Juni 2020.

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird
zurickgewiesen.
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