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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
den Widerruf des europaischen Patents Nr. 2 953 798

("das Patent") durch die Einspruchsabteilung.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand des Patents wie erteilt sowie der Hilfsan-
trage 2 bis 4 nicht neu sei, dass die Hilfsantrédge 1
und 5 den Erfordernissen der Regel 80 EPU nicht
geniigten und dass die Hilfsantrdge 6 bis 8 den
Erfordernissen der Artikel 83, 84 und 123 (2) sowie (3)
EPU nicht geniigten. Die Hilfsantridge 9 und 10 wurden

nicht in das Verfahren zugelassen.

Von dem von der Einspruchsabteilung zitierten Stand der
Technik waren die Druckschriften D12 (US 2012/0156446
Al), D21 (US 1,996,539) und D22 (WO 2009/013000 A2) fir

das Beschwerdeverfahren besonders relevant.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 18. September 2023 statt. Wie mit Schreiben vom
24 . August 2023 angekiindigt, war die Beschwerdegegnerin

IT (Einsprechende 2) nicht vertreten.

Am Ende der miindlichen Verhandlung machte die Beschwer-
defilhrerin den als Hilfsantrag 17 mit der Beschwerde-
begriindung eingereichten Antrag zum Hauptantrag und
nahm alle anderen Antrage zurick. Nachfolgend wird

dieser Antrag als Hauptantrag bezeichnet.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent

gemall Hauptantrag aufrechtzuerhalten.
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Die Beschwerdegegnerinnen I bis III (Einsprechende 1

bis 3) beantragten die Zurickweisung der Beschwerde.

Darliber hinaus beantragten sie, den Hauptantrag der

Beschwerdefihrerin nicht in das Verfahren zuzulassen.

Die unabhdngigen Anspriche 1, 2 und 9 des Hauptantrags

lauten:

"l. Optisch variables Flachenmuster (10), das zumindest
zwel Teilbereiche (17, 18) mit Reflexionselementen (14,
15, 22, 27, 28) aufweist, wobei die Reflexionselemente
(14, 22, 27) des ersten Teilbereichs (17) einerseits
und die Reflexionselemente (15, 22, 28) des zweiten
Teilbereichs andererseits einfallendes Licht in
unterschiedliche Reflexionsrichtungen reflektieren,
dadurch gekennzeichnet, dass

der erste Teilbereich (17) so mit einer ersten
lasierenden Farbschicht (20, 23, 29) bedeckt ist, dass
ein Betrachter, wenn der Betrachtungswinkel, unter dem
der Betrachter das optisch variable Flachenmuster (10)
betrachtet, gedndert wird, bei Erreichen eines ersten
Betrachtungswinkels (al) den ersten Teilbereich (17) in
einer ersten Farbe und bei Erreichen eines zweiten
Betrachtungswinkels (o2) den zweiten Teilbereich (18)
in einer von der ersten Farbe verschiedenen zweiten
Farbe leuchten sieht, wobei der zweite Teilbereich (18)
mit einer zweiten lasierenden Farbschicht (21, 23, 29)
bedeckt ist, die sich von der ersten lasierenden
Farbschicht (20, 23, 29) im Farbton unterscheidet, und
wobei die Reflexionselemente (14, 15, 22, 27, 28)
achromatisch reflektieren und durch Reliefstrukturen
mit strahlenoptisch wirkenden reflektierenden Facetten
gebildet sind, die als regelméaRige Sagezahngitter
ausgebildet sind und wobei zumindest ein weiterer

Teilbereich mit Reflexionselementen vorgesehen ist, der
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mit einer weiteren lasierenden Farbschicht bedeckt ist,
wobei die Reflexionselemente des weiteren Teilbereiches
so orientiert sind, dass der Betrachter, wenn der
Betrachtungswinkel geadndert wird, bei Erreichen eines
weiteren Betrachtungswinkels den weiteren Teilbereich
in einer von der ersten und/oder zweiten Farbe
verschiedenen Farbe leuchten sieht, und wobei eine
Abfolge der Farben der beim Andern des
Betrachtungswinkels nacheinander leuchtenden
Teilbereiche (17, 18) einen Farbwechsel in die und/oder
aus der Farbe WeiB enthalt, und wobei die erste
lasierende Farbschicht (20, 23, 29) zu den
Reflexionselementen (14, 22, 27) des ersten
Teilbereichs (17) eine Registergenauigkeit von kleiner
als 200 um, bevorzugt kleiner als 50 um und besonders

bevorzugt kleiner als 10 pm aufweist."

"2. Optisch variables Flachenmuster (10), das zumindest
zwel Teilbereiche (17, 18) mit Reflexionselementen

(14, 15, 22, 27, 28) aufweist, wobei die Reflexionsele-
mente (14, 22, 27) des ersten Teilbereichs (17)
einerseits und die Reflexionselemente (15, 22, 28) des
zwelten Teilbereichs andererseits einfallendes Licht in
unterschiedliche Reflexionsrichtungen reflektieren,
dadurch gekennzeichnet, dass

der erste Teilbereich (17) so mit einer ersten
lasierenden Farbschicht (20, 23, 29) bedeckt ist, dass
ein Betrachter, wenn der Betrachtungswinkel, unter dem
der Betrachter das optisch variable Flachenmuster (10)
betrachtet, gedndert wird, bei Erreichen eines ersten
Betrachtungswinkels (al) den ersten Teilbereich (17) in
einer ersten Farbe und bei Erreichen eines zweiten
Betrachtungswinkels (o2) den zweiten Teilbereich (18)
in einer von der ersten Farbe verschiedenen zweiten
Farbe leuchten sieht, wobei der zweite Teilbereich (18)

mit einer zweiten lasierenden Farbschicht (21, 23, 29)
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bedeckt ist, die sich von der ersten lasierenden Farb-
schicht (20, 23, 29) im Farbton unterscheidet und wobei
die Reflexionselemente (14, 15, 22, 27, 28) achroma-
tisch reflektieren und durch ausgerichtete Pigmente

einer Druckfarbe realisiert sind."

"9. Verwendung eines optisch variablen Flachenmusters
(10) nach einem der obigen Anspriiche als Sicherheits-
element, insbesondere als Sicherheitselement fir ein

Sicherheitspapier, Wertdokument oder dergleichen."

Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungsrelevanten

Fragen lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Zulassung des Hauptantrags

i) Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)

Der Antrag sei zulédssig. Der Hauptantrag sei aus dem
erstinstanzlichen Hilfsantrag 8 durch die Streichung
einer Alternative in Anspruch 1 hervorgegangen. GemaRB
der Entscheidung T 1151/18 stelle die Streichung einer
Alternative aus einem unabhdngigen Anspruch jedoch

keine Anderung des Beschwerdevorbringens dar.

Der Hauptantrag entspreche fast zur Ganze einem erst-
instanzlichen Hilfsantrag. Da die Einspruchsabteilung
wahrend der mindlichen Verhandlung ihre vorlaufige
Meinung geadndert habe, sei es angemessen, eine minimale
Anpassung des Antrags zuzulassen. Dies seili auch der
Verfahrensokonomie zutraglich, da der Hauptantrag alle
Einwande ausrdaume. Die Beschwerdegegnerinnen hatten
keine substantiierten Einwande gegen diesen Antrag
erhoben. Er sei also zuzulassen, zumal das Verfahrens-

stadium gemal Artikel 12 (4) VOBK noch deutlich vor
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jenem von Artikel 13 (2) VOBK liege. Die genannte

Rechtsprechung sei also erst recht anwendbar.

ii) Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende)

Der Hauptantrag sei ein neuer Antrag, der erstinstanz-
lich nicht vorlag. Es ligen eindeutig Anderungen beziig-
lich des erstinstanzlichen Hilfsantrags 8 vor. Es stel-
le sich somit die Frage der prima facie Zulassigkeit.
Der Antrag sei nicht prima facie gewdahrbar, da ein
Widerspruch zwischen den Anspriichen 1 und 7 bestehe,

was seine Klarheit und Ausfiihrbarkeit in Frage stelle.

Der Antrag hatte im Einspruchsverfahren eingereicht
werden konnen. Die von der Beschwerdefiihrerin zitierte
Rechtsprechung sei anders gelagert als der gegenwartige

Fall und daher nicht einschlagig.

Dariliber hinaus sei der Gegenstand des Hauptantrags
nicht erfinderisch. Das Unterscheidungsmerkmal zum
Stand der Technik bestehe in der beanspruchten Regis-
tergenauigkeit von 200 um. Es handle sich dabei um ein
Verfahrensmerkmal. Wenn man den Bezugspunkt nicht
kenne, koénne man nicht wissen, ob man richtig positio-
niert sei oder nicht. Der Anspruch verlange lediglich,
eine bestimmte Registergenauigkeit der ersten Farb-
schicht "zu den Reflexionselementen des ersten Teilbe-
reichs", lasse aber offen, welches Reflexionselement
gemeint sei. Der Fachmann konne also ein beliebiges
Element des ersten Teilbereichs wahlen. Das Unterschei-
dungsmerkmal habe daher keine einschrankende Wirkung.
Das Patent selbst offenbare in Absatz [0014], dass die
Farbschichten sich teilweise iiber einen anderen Teil-
bereich erstrecken konnen als jenem, dem sie zugeordnet
sind. Dem fertigen Flachenmuster sei nicht anzusehen,

mit welcher Registergenauigkeit es hergestellt wurde.
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Zzudem sei festzustellen, dass das Patent keinen Vorteil
des Werts von 200 um offenbare. Dieser Wert sei groBl im
Vergleich zu den Elementen (vorzugsweise zwischen 5 und
20 um) . Da kein technischer Effekt feststellbar sei,

fehle es dem Merkmal am technischen Charakter.

Der Fachmann, der die Fig. 8 der Druckschrift D21 be-
trachte, erkenne, dass die Grenze zwischen den Farb-
schichten 18 und 19 an der Spitze eines S&gezahns

positioniert wurde.

Fig.B

Y 9

Er verstehe, dass der Verfasser der Druckschrift D21
bereits eine prdzise Positionierung angestrebt habe.
Die Druckschrift D21 offenbare, dass das dekorative
Element durch Drucken hergestellt werden kdnne (siehe
Seite 1, rechte Spalte, Zeile 37).

Die Druckschrift D22 betreffe Sicherheitselemente mit
einer Pragestruktur und verweise auf verschiedene
Drucktechniken (siehe Anspruch 27). Thre Fig. 2 zeige,
dass diese Techniken es ermdglichen, die Tinte 7 genau

auf den Facetten zu positionieren.
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Fig. 2a
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Die Druckschrift D22 offenbare auch die GroBenordnung
des Reliefs, das ca. doppelt so breit wie tief sei,
wobei die Tiefe zwischen 10 und 250 um variiere (siehe
Seite 16, Zeilen 13 bis 15). Die Druckschrift D22
bestatige somit, dass der Wert von 200 pm bei der Ver-
wendung konventioneller Drucktechniken nicht auBerge-
wohnlich sei. Dieser willkiirlich gewahlte Wert konne
also keine erfinderische Tatigkeit begriinden. Es sei
allgemein bekannt, dass Tintenstrahl-Drucker eine

Prazision von 600 dpi, d.h. 40 pm, aufwiesen.

b) Zulassigkeit des Klarheitseinwands

i) Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)

Es sei nicht zu erkennen, wie das Merkmal, das aus der
Beschreibung aufgenommen wurde (namlich die Ausbildung
als Sagezahngitter), im Widerspruch zum Merkmal des
Anspruchs 7 stehe. Ein mdéglicher Widerspruch zwischen
den Merkmalen, die aus den erteilten Ansprichen 1

bis 5, 12 und 17 stammen, konne gemal der Entscheidung
G 3/14 der GrobBen Beschwerdekammer im Einspruchs-
verfahren nicht als Klarheitseinwand geltend gemacht
werden. Dieser Einwand hatte daher von der Einspruchs-

abteilung gar nicht erhoben werden dirfen.
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ii) Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende)

Es bestehe unzweifelhaft ein Widerspruch zwischen den
Ansprichen 1 und 7, der Zweifel an der Ausfihrbarkeit
der Erfindung wecke. Da nicht alle Anspruchsmerkmale
aus den erteilten Anspriichen stammen, sondern auch
Elemente aus der Beschreibung aufgenommen wurden (nam-
lich die Ausbildung als regelmalbige Sadgezahngitter),
seli es moglich, Klarheitseinwande geltend zu machen.
Die Ausbildung als Sagezahngitter trage zur Unklarheit
bei. Den Punkten 8 und 9 der Griunde fir die angefoch-

tene Entscheidung sei diesbezltglich zuzustimmen.

c) Substantiierung des schriftlichen Vortrags zur
erfinderischen Tatigkeit

i) Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)

Die Beschwerdeerwiderungen der Beschwerdegegnerinnen
seien im Zusammenhang mit dem damaligen Hilfsantrag 17

ungenigend substantiiert.

Die Beschwerdegegnerin III beschranke sich auf die
Feststellung, dass ein Einwand gemaB Artikel 123 (2)
EPU erhoben werde (vgl. Seite 41, zweiter Absatz, der

Beschwerdeerwiderung vom 25. Februar 2022).

Die Beschwerdegegnerin II habe Folgendes vorgetragen
(siehe Seite 11 der Beschwerdeerwiderung wvom
28. Februar 2022):
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4.7. Auxiliary Request 17

Aucxiliary Request 17 is an amended request (through the deletion of the “and/or” clause from claim
1). Auxiliary Request 17 is therefore an amended request in violation of Article 12(2) RPBA 2020
and should not be admitted.

Should Auxiliary Request 17 be admitted into proceedings, we note that claim 1 corresponds to
claim 1 of present Auxiliary Request 15 with the further addition of claim 17 as granted. As noted in
section 5.14 of our grounds of opposition, this subject matter is disclosed in D22. Consequently,
claim 1 lacks an inventive step over D21 and D22 in view of the common general knowledge.

For at least the reasoning set out in section 3.5 above, claim 2 lacks an inventive step at least in
view of D21 and D23.

With regard to novelty and inventive step as well as the other requirements of the EPC, we further
refer to our comments in section 3.10 above.

Der Riuckbezug auf erstinstanzliche Vorbringen sei nicht
zulassig. Darliber mache ein pauschaler Verweis auf
Druckschriften ohne genaue Bezugnahmen auf Textstellen
es fir die Beschwerdefiihrerin unmdéglich, festzustellen,
worin der Einwand genau liege. GemadR der gefestigten
Rechtsprechung miisse bei einem Einwand der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit eine logische Argumentations-

kette vorliegen. Dies sei hier klar nicht der Fall.

Die Beschwerdegegnerin I habe auf Seite 14 ihrer

Beschwerdeerwiderung nur Folgendes vorgetragen:

- auxiliary request 17 corresponds to auxiliary request 8 submitted during the Oral
Proceedings of May 6, 2021, in which the alternative of claim 1 according to which « for
the viewer a moving light reflex is visible, which changes its color at the same time », 1s
further cancelled;

Auxiliary request 8 submitted during the Oral Proceedings of May 2021 6, 2020 comprises
limitations similar to that of auxiliary request 8 of the appeal and is therefore not inventive as
explained above with regard to auxiliary request 8.

Thr Vortrag zum Hilfsantrag 8 lautete wie folgt (siehe

Seite 13 der Beschwerdeerwiderung) :
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Auxiliary request 8

Claim 1 of auxiliary request 8 further specifies that « the first glazing ink layer (20, 23, 29)
having a register accuracy of less than 200 um, preferably less than 50 um and particularly
preferably less than 10 um, to the reflection elements (14, 22, 27) of the first partial region
(17) », which corresponds to claim 17 as granted.

As put in the notices of opposition (which are incorporated herein by reference), the above
register accuracy is not inventive over the tolerance and register accuracy disclosed by D12 or
the lateral dimension disclosed in D22.

Therefore, auxiliary request 8 is not inventive.

Auch hier finde sich nur ein Verweis auf die Ein-
spruchsschrift, was gemal der Rechtsprechung nicht
zulassig sei. Die Verweise auf den Stand der Technik
seien pauschal. Man finde hier also keine logische
Argumentationskette, die es erlaube, nachzuvollziehen,

worin die Einwande tatsadchlich bestinden.

ii) Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende)

Die Beschwerdegegnerin I habe in ihrem schriftlichen
Vortrag durchaus geltend gemacht, dass die beanspruchte
Registergenauigkeit keine erfinderische Tatigkeit
rechtfertigen kdnne. Sie habe in diesem Zusammenhang
auf die GroBe der Facetten in der Druckschrift D22

hingewiesen.

d) Zulassung des mindlichen Vortrags zur

erfinderischen Tatigkeit

i) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Die wahrend der miindlichen Verhandlung vorgetragene
Argumentation der Beschwerdegegnerinnen sei bislang im
Beschwerdeverfahren nicht geltend gemacht worden. Die
Beschwerdefiithrerin habe als Reaktion auf die Mitteilung
der Kammer ihren Vortrag zur erfinderischen Tatigkeit
erganzt (siehe den Schriftsatz vom 17. August 2023,

Punkt V.b)). Die Beschwerdegegnerinnen hatten darauf
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nicht reagiert und auch in der mindlichen Verhandlung
keine Argumentation im Sinne des Aufgabe-Losungs-

Ansatzes vorgetragen.

ii) Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende)

Die erganzenden Ausfihrungen zur erfinderischen Tatig-
keit, die wahrend der mindlichen Verhandlung vorge-
bracht wurden, wirden eine Antwort auf den Schriftsatz
der Beschwerdefiithrerin vom 17. August 2023 darstellen.
Auch die Beschwerdefiihrerin habe ihren Vortrag erst
kurz vor der miindlichen Verhandlung ergédnzt, nachdem
die Kammer in ihrer Mitteilung zu erkennen gegeben
habe, dass sie die Frage der erfinderischen Tatigkeit
kritisch sehe. Die miindlichen Ausfiihrungen der
Beschwerdegegnerinnen seien als Reaktion auf diese

neuen Argumente zuzulassen.

Entscheidungsgrinde

1. Vorbemerkungen

Alle nachfolgenden Beziige auf Bestimmungen der Verfah-
rensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) beziehen sich

auf die am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Fassung.

Wie mit Schreiben vom 24. August 2023 angekiindigt, war
die ordnungsgemall geladene Beschwerdegegnerin II in der
mindlichen Verhandlung nicht vertreten. GemaB Regel 115
(2) EPU und Artikel 15 (3) VOBK wurde das Verfahren
ohne sie fortgesetzt, und sie wurde so behandelt, als
stiitzte sie sich lediglich auf ihr schriftliches

Vorbringen.
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Gegenstand des Hauptantrags

Der Hauptantrag entspricht im Wesentlichen dem Hilfs-
antrag 8, der der Einspruchsabteilung vorlag und in
Punkt 9 der Grinde fiir die angefochtene Entscheidung
fir "nicht zulassig im Sinne der Artikel 83, 84, 123
(2) und (3) EPU" befunden wurde.

Der wesentliche Unterschied zwischen Anspruch 1 des
nunmehrigen Hauptantrags und Anspruch 1 des Hilfsan-
trags 8, der der Einspruchsabteilung vorlag, besteht
darin, dass letzterer eine weitere Alternative ent-
hielt, der zufolge "fur den Betrachter ein wandernder
Lichtreflex sichtbar ist, der gleichzeitig seine Farbe
andert". Diese Alternative wurde in Anspruch 1 des

Hauptantrags ersatzlos gestrichen.

Durch diese Streichung wurde den Einwadnden der Ein-
spruchsabteilung gemdB den Artikeln 83 und 123 EPU die

Grundlage entzogen.

Zulassung des Hauptantrags

Die Einreichung des Hauptantrags mit der Beschwerde-
begriindung stellt eine gerechtfertigte Reaktion auf die
Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Hilfsantrag 8
dar. Die vorgenommenen Anderungen raumen fast alle Ein-

wande der Einspruchsabteilung aus.

Den Beschwerdegegnerinnen ist zuzustimmen, dass der
Antrag als solcher neu ist und dass die Patentinhaberin
ihn im Prinzip auch bereits wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung hatte
einreichen koénnen. Es ist jedoch nachvollziehbar, dass

im vorliegenden Fall die Einreichung des geanderten
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Antrags erst bei Kenntnis der genauen Grinde fiur die

Zurlickweisung des friheren Hilfsantrags 8 moglich war.

Dass der Gegenstand des Hauptantrags prima facie nicht
gewahrbar ist, erschlieBt sich der Kammer nicht. Der
Antrag raumt alle Einwadnde der Einspruchsabteilung aus,
mit Ausnahme des Klarheitseinwands, auf den nachfolgend
noch eingegangen wird (siehe Punkt 4.). Dass der Gegen-
stand des Antrags nicht erfinderisch ist, ist nicht
offenkundig, zumal die entsprechenden Einwédnde der
Beschwerdegegnerinnen eine materielle Bewertung des
Gegenstands des Hauptantrags erfordern wiirden, die weit
lber das MaB dessen hinausgehen, was im Rahmen der
Prifung der prima facie Gewadhrbarkeit berilicksichtigt
werden kann, und diese Einwdnde zudem erst in der
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
substantiiert vorgetragen wurden (siehe dazu die

nachfolgenden Punkte 5. und 6.).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdefiithrerin durch
die Streichung einer Alternative in Anspruch 1 keinen
neuen Streitgegenstand eingefithrt, sondern den Streit-
stoff reduziert, sodass die Anderung der Verfahrens-
bkonomie keineswegs schadet, sondern sie vielmehr
beglinstigt. Die Kammer hat daher beschlossen, den
Hauptantrag gemal Artikel 12 (4) VOBK in das Beschwer-
deverfahren zuzulassen (siehe z.B. auch T 1439/16,
Punkt 2 der Entscheidungsgriinde). Da sie sich dafir
nicht auf die von der Beschwerdefihrerin zitierte
Rechtsprechung stiitzt (wie z.B. die Entscheidung

T 1151/18), erubrigt es sich zu untersuchen, ob
letztere hier einschlédgig ist. Es sei nur angemerkt,
dass fir die Kammer nicht nachvollziehbar ist, wie die
Einreichung eines Antrags, der mehrere Einwadnde gegen
einen im Beschwerdeverfahren befindlichen Antrag

ausridumt, keine Anderung des Beschwerdevorbringens im
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Sinne von Artikel 12 (4) VOBK sein kénnte. In dieser
Hinsicht verweist die Kammer auch auf die Entscheidung

T 1058/20, Punkt 1.3.3.(a) der Entscheidungsgriinde.

Zulassigkeit des Klarheitseinwands

Bei der Zurickweisung des Hilfsantrags 8 hat sich die
Einspruchsabteilung auf die Griinde fir die Zurick-
weisung des Hilfsantrags 6 berufen (siehe Punkt 9 der
Grinde flr die angefochtene Entscheidung). In Punkt 8.1
der Grinde fir die angefochtene Entscheidung hat sie
den Anspruch 8 des Hilfsantrags 6 fir unklar befunden

und dies wie folgt begrindet.

"... Des Weiteren beansprucht Anspruch 8, dass die
Farben, die die Teilbereiche fiir den Betrachter bei
Betrachtung aufweisen, unabhdngig vom

Betrachtungswinkel sind.

Dies steht jedoch im Widerspruch zu den Merkmalen
von Anspruch 1, wobei der Betrachter, wenn der
Betrachtungswinkel gedndert wird, bei Erreichen
eines weiteren Betrachtungswinkels den weiteren
Teilbereich in einer von der ersten und/oder
zweiten Farbe verschiedenen Farbe leuchten sieht,
und wobei eine Abfolge der Farben der beim Andern
des Betrachtungswinkels nacheinander leuchtenden
Teilbereiche einen Farbwechsel in die und/oder aus
der Farbe Weill enthdlt und/oder fiir den Betrachter
ein wandernder Lichtreflex sichtbar ist, der

gleichzeitig seine Farbe &ndert.

Somit entspricht der Hilfsantrag 6 auch nicht den
Erfordernissen des Artikels 84 EPU."

(Hervorhebungen durch die Einspruchsabteilung)
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Die Kammer stellt fest, dass dieser Klarheitseinwand
auf einem Widerspruch beruht, der als solcher bereits
zwischen den erteilten Anspriichen 4 und 17 bestand. Das
aus der Beschreibung aufgenommene Merkmal, dem zufolge
die Ausbildung der Reliefstrukturen als regelmaBige
Sdgezahngitter ausgebildet sind, hat keinen fir die
Kammer erkenntlichen Einfluss auf den genannten,
bereits in der erteilten Fassung der Anspriiche existie-
renden Widerspruch und ruft auch keinen anderen

Klarheitsmangel hervor.

In Anwendung der Entscheidung G 3/14 der GrobBen
Beschwerdekammer war der von der Einspruchsabteilung
erhobene Einwand der mangelnden Klarheit daher unzu-
lassig und hatte nicht erhoben werden dirfen. Aus den-
selben Grinden kann auch die Kammer den Anspruch 7 des
Hauptantrags nicht auf die Erfordernisse des

Artikels 84 EPU prifen.

Substantiierung des schriftlichen Vortrags zur

erfinderischen Tatigkeit

Der schriftliche Vortrag der Beschwerdegegnerinnen zum
nunmehrigen Hauptantrag, der als Hilfsantrag 17 mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht wurde, lasst sich wie

folgt zusammenfassen:

Beschwerdegegnerin I

Auf Seite 14 ihrer Beschwerdeerwiderung wvom

25. Februar 2022 machte die Beschwerdegegnerin I
geltend, dass der Gegenstand des Hilfsantrags 17 aus
denselben Grinden wie der Gegenstand des Hilfsantrags 8
nicht erfinderisch sei. Im Zusammenhang mit letzterem
fiilhrte sie aus, dass, wie in den Einspruchsschriften

dargelegt wurde, die beanspruchte Registergenauigkeit
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gegenliber der in der Druckschrift D12 offenbarten
Toleranz und Registergenauigkeit bzw. dem in D22

offenbarten Querabmessung nicht erfinderisch sei.

Dies kann nicht als substantiierter Vortrag gelten.

Gemalh Artikel 12 (1) VOBK sind erstinstanzliche Vor-
trage der Parteien, wie z.B. die Einspruchsschriften,
nicht automatisch im Beschwerdeverfahren. Dariber
hinaus schreibt Artikel 12 (3) VOBK vor, dass die
Beschwerdebegriindung bzw. die Erwiderung das voll-
stadndige Beschwerdevorbringen enthalten und deutlich
und knapp angeben soll, aus welchen Grinden die ange-
fochtene Entscheidung aufzuheben oder zu bestatigen
sei. Daraus folgt, dass ein pauschaler Verweis auf
Ausfihrungen in den Einspruchsschriftsatzen ohne
explizite Erlauterungen in der Beschwerdebegriindung
bzw. der Erwiderung kein ausreichend substantiiertes
Vorbringen darstellt (siehe z.B. T 276/17, Punkt 3.1.5

der Entscheidungsgriinde) .

Beschwerdegegnerin IT

Auf Seite 11 ihrer Beschwerdeerwiderung nahm die
Beschwerdegegnerin II zum damaligen Hilfsantrag 17
Stellung und trug vor, dass sein Anspruch 1 dem
Anspruch 1 des Hilfsantrags 15 entspreche, mit der
zusadtzlichen Hinzufigung des erteilten Anspruchs 17.
Sie bezog sich dann auf Abschnitt 5.14 ihrer Ein-
spruchsschrift, der zufolge dieser Gegenstand in der
Druckschrift D22 offenbart sei. Folglich fehle dem
Gegenstand von Anspruch 1 angesichts des allgemeinen
Fachwissens jede erfinderische Tatigkeit gegeniiber den
Druckschriften D21 und D22.
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Dieser Vortrag stitzt sich zum einen auf erstinstanz-
liche Schriftsatze und beschrankt sich zum anderen auf
pauschale Verweise auf das allgemeine Fachwissen. Auch
die geltend gemachte Kombination der Druckschriften D21
und D22 wird nicht gerechtfertigt. Ein solcher Vortrag
erlaubt es der Kammer und der Beschwerdefiihrerin nicht,
festzustellen, warum es dem Gegenstand von Anspruch 1
in den Augen der Beschwerdegegnerin II an der erfinde-
rischen Tatigkeit fehlt. Er kann daher nicht als ein
substantiierter Angriff im Sinne von Artikel 12 (3)
VOBK gelten.

Beschwerdegegnerin III

Die Beschwerdegegnerin III hat sich darauf beschrankt
festzustellen, dass sie einen Einwand nach Artikel

123 (2) EPU gegen den Hilfsantrag 17 erhebe. Dieser
Einwand wurde nicht naher erlautert (vgl. Seite 41,
zweliter Absatz, der Beschwerdeerwiderung

vom 25. Februar 2022). Einen Einwand der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit hat die Beschwerdegegnerin III
im schriftlichen Verfahren nicht erhoben, geschweige

denn substantiiert.

Ergebnis

Angesichts dieser Sachlage stellt die Kammer fest, dass
die Beschwerdegegnerinnen den Einwand der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit gegen den Hauptantrag im
schriftlichen Verfahren nicht hinreichend substantiiert
haben (Artikel 12 (3) VORBK).
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Zulassung des mindlichen Vortrags zur erfinderischen

Tatigkeit

Die Beschwerdegegnerin I hat wahrend der mindlichen
Verhandlung ihren Vortrag beziiglich des von ihr erhobe-
nen Einwands der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
des Gegenstands des Hauptantrags im Zusammenhang mit
der Frage der Zulédssigkeit des Hauptantrags erganzt
(siehe dazu Punkt IX.a)ii) oben). Sie hat dies damit
gerechtfertigt, dass diese erganzenden Ausfiihrungen
eine Reaktion auf den kurz vor der miindlichen Verhand-
lung eingereichten Schriftsatz der Beschwerdefiihrerin

vom 17. August 2023 darstellen wirden.

Die Kammer kann sich diesem Vortrag nicht anschlieBen.
Es ist zutreffend, dass die Kammer in Punkt 26 ihrer
Mitteilung vom 21. Juli 2023 festgestellt hat, dass sie
noch Diskussionsbedarf zur Frage der erfinderischen
Tatigkeit des Hilfsantrags 17 sehe. Die Beschwerde-
fihrerin hat darauf in Punkt V.b) ihres Schriftsatzes
vom 17. August 2023 reagiert. Die Beschwerdegegnerin I
hingegen hat nicht schriftlich reagiert, sondern hat
ihre - komplexe - Argumentation zur erfinderischen
Tatigkeit erst wahrend der mindlichen Verhandlung
vorgetragen. Damit hat sie die Kammer und die Beschwer-
defihrerin gehindert, sich vor der mindlichen Verhand-
lung mit dieser Argumentation auseinanderzusetzen. Eine
vollstandige Argumentation im Sinne des Aufgabe-
Losungs-Ansatzes wurde Uberhaupt erstmals in der mind-
lichen Verhandlung vorgetragen, obwohl die Kammer die
Parteien auf das Vorhandensein einer Liicke im Vortrag
hingewiesen hatte. Die Kammer kann keine auRergewdhn-
lichen Umstdnde erkennen, die dieses Verhalten recht-
fertigen konnten. Insbesondere kann eine vorlaufige
Meinung der Kammer nicht als Rechtfertigung oder gar

Aufforderung verstanden werden, einen Einwand
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mangelnder erfinderischer Tatigkeit erst in der
mindlichen Verhandlung nachvollziehbar zu begriinden.
Aus diesen Griinden hat die Kammer entschieden, den
Vortrag der Beschwerdegegnerinnen I und III in der
mindlichen Verhandlung zur erfinderischen Tatigkeit in
Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK nicht in das

Verfahren zuzulassen.

Ergebnis

Der Hauptantrag wird in das Beschwerdeverfahren
zugelassen (siehe Punkt 3.). Dieser Hauptantrag beruht
auf dem der Einspruchsabteilung vorliegenden Hilfs-
antrag 8. Er raumt alle von der Einspruchsabteilung
gegen den Hilfsantrag 8 erhobenen Einwande aus, mit
Ausnahme eines Klarheitseinwands, den die Einspruchs-
abteilung nicht hatte erheben dirfen (siehe Punkt 4.).
Die Beschwerdegegnerinnen haben schriftlich Einwande
der mangelnden erfinderischen Tatigkeit gegen den
nunmehrigen Hauptantrag erhoben, diese aber unzurei-
chend substantiiert (siehe Punkt 5.). Die ergdnzenden
Ausfiihrungen, die erst wahrend der miindlichen
Verhandlung eingereicht wurden, werden nicht in das

Verfahren zugelassen (siehe Punkt 6.).

Es ist daher festzustellen, dass kein substantiierter

Einwand gegen den Hauptantrag besteht.

Somit ist das Patent auf Grundlage des Hauptantrags

aufrechtzuerhalten.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit der
Anordnung zurickverwiesen, ein Patent mit folgenden
Ansprichen und einer noch anzupassenden Beschreibung
aufrechtzuerhalten: Anspriiche 1 bis 10 gemdal Hauptantrag,
eingereicht mit der Beschwerdebegrindung als

Hilfsantrag 17.
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