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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefithrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der

Einspruchsabteilung, das Patent zu widerrufen.

In ihrer Einspruchsschrift hatte die Einsprechende den
Widerruf des Patents unter anderem gemélB
Artikel 100 b) EPU beantragt.

Der Einspruchsabteilung kam zu den Schluss, dass die
gemadB allen Antragen beanspruchte Erfindung nicht

ausfihrbar sei.

Fir diese Entscheidung ist lediglich Hilfsantrag 1
relevant (Hauptantrag). Die unabhangigen Anspriiche 1, 8

und 12 dieses Antrags haben folgenden Wortlaut:

"1. Verbundgebilde, das eine Trdgerschicht (1), eine
gehdrtete Prdgelackschicht (2) und eine
Funktionsschicht (3) in dieser Reihenfolge umfasst,
wobel die gehdrtete Prdgelackschicht (2) einen Bereich
aufweist, der eine geprdgte und von der
Funktionsschicht (3) freie Vertiefung (4) einer Tiefe
von 1 bis 200 um umfasst und der aullerhalb der
Vertiefung vollstdndig mit der Funktionsschicht (3)
bedeckt ist, wobel das Verhdltnis der Tiefe der
Vertiefung (4) zu dem Mittenrauwert Ra des Bereichs
auBerhalb der Vertiefung (4) mindestens 20 betridgt,
wobel die Vertiefung (4) einen V-formigen Querschnitt
aufweist, das Tiefen-zu-Breiten-Verhdltnis der
Vertiefung (4) mindestens 1,0 betrdgt und das
Verhdltnis (1-&,)/(r-®s) kleiner 0,5 ist, worin &, der

Plateaufldchenanteil der gehdrteten
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Prdgelackschicht (2) und r der als Quotient aus
tatsdchlicher Oberfldche und ihrer horizontalen
Projektion definierte Rauheitsfaktor der gehdrteten
Prdgelackschicht (2) ist."

"8. Verfahren zur selektiven Beschichtung von
Oberflédchenbereichen eines Verbundgebildes nach einem
der vorstehenden Anspriliche, das eine Trdgerschicht (1),
eine gehdrtete Prdgelackschicht (2) und eine
Funktionsschicht (3) in dieser Reihenfolge aufweist,
gekennzeichnet durch folgende Schritte in der
angegebenen Reihenfolge:

a) das Bereitstellen einer Trdgerschicht (1),

b) das Aufbringen einer Lackschicht auf die
Trdgerschicht (1),

c) das Prdgen einer Vertiefung (4) in die Lackschicht
unter Bildung einer Prdgelackschicht,

d) das Hirten der Prdgelackschicht unter Bildung einer
gehédrteten Prdgelackschicht (2),

e) das Aufbringen einer ausschliefllich die Vertiefung
der geprdgten Vertiefung der gehdrteten
Pridgelackschicht (2) benetzenden und fiillenden
Abléselackschicht (5),

f) das Aufbringen einer Funktionsschicht (3) und

g) das Einwirkenlassen eines Ablésemittels, wobel die
Ablbselackschicht (5) und die darauf aufgebrachte
Funktionsschicht (3) vollstdndig entfernt werden und
die gehdrtete Prdgelackschicht (2) und die darauf
aufgebrachte Funktionsschicht (3) nicht entfernt

werden."

"12. Verwendung des Verbundgebildes nach einem der
Anspriiche 1 bis 7 als optisches Element, Lichtfilter,
(opto)elektronisches Bauteil, Sensor oder

Dekorelement."



VI.

VII.

VIIT.

- 3 - T 1401/23

Die Beschwerdefiilhrerin hat im Wesentlichen vorgetragen,
die Beschreibung des Patents stelle ausreichende
Anleitungen fir das Nacharbeiten der Erfindung bereit.
Die Fachperson kdénne geeignete Kombinationen von
Parametern anhand der Anleitung im Patent ermitteln, um
die geforderten MaRgaben einer von einer
Funktionsschicht freien Vertiefung und eines
vollstandig mit einer Funktionsschicht bedeckten
Bereichs zu erreichen. Anspruch 1 sei durch Merkmale
eingeschréankt, die das gewiinschte selektive Befillen

der Vertiefungen erzielten.

Die Einsprechende (Beschwerdegegnerin) hat im
Wesentlichen vorgetragen, die Erfindung sei nicht iUber
die gesamte beanspruchte Breite ausfihrbar. Zudem fehle
im Patent ein konkretes Ausfiithrungsbeispiel, das die
Fachperson befolgen konne. Daher raume Anspruch 1 wvon
Hilfsantrag 1 die erhobenen Einwande nach

Artikel 83 EPU nicht aus. Weder der darin definierte
Rauheitsfaktor noch der Plateaufldchenanteil stellten
Kriterien dar, wodurch die Benetzung ausschlieRlich im

Bereich der Mikrokanadle beeinflusst werde konne.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patentes gemal einem der Hilfsantrdage 1 bis 3,
eingereicht mit der Beschwerdebegriindung, sowie die
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung zur weiteren Prifung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.
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Entscheidungsgrunde

1. Streitpatent

1.1 Das Streitpatent betrifft ein Verbundgebilde mit
selektiver Oberfldchenbeschichtung sowie ein Verfahren
zur Herstellung desselben. Bei der Herstellung von
optischen Elementen sowie elektronischen Bauteilen ist
eine selektive und passgenaue Beschichtung von glatten
Oberflachenbereichen beispielsweise mit metallischen
Schichten erforderlich (Absatze [0001] und [0007]).

1.2 Derartige Verbundgebilde konnen durch das
anspruchsgemale Verfahren (s. oben, Punkt IV.)

hergestellt werden.

2. Offenbarung der Erfindung

2.1 Die Einspruchsabteilung kam zu dem Schluss, dass die in
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beanspruchte Erfindung
nicht ausfihrbar sei. Der Anspruch enthalte keine
Information zu dem die Vertiefung umgebenden Bereich.
Die in Anspruch 1 aufgenommene Definition zum
Plateauflachenanteil &, stelle nicht sicher, dass die
Vertiefungen selektiv mit Abldselack befillt seien,
nicht aber die im umgebenden Bereich vorhandenen
Ausnehmungen. Dies werde anhand des wvon der
Einsprechenden vorgebrachten Beispiels A verdeutlicht.
Somit sei der von Hilfsantrag 1 beanspruchte Gegenstand
nicht idber die gesamte Breite des Anspruchs ausreichend
offenbart.

2.2 An dieser Stelle ist festzuhalten, dass das erwahnte

Beispiel A erdacht wurde, ohne ein tatsachliches
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Experiment auszufthren. Es basiert allein auf
theoretischen Uberlegungen, die auf der Grundlage der
Offenbarung des Streitpatents getatigt wurden. Nach
diesen Uberlegungen wird von einer Struktur
ausgegangen, die auRerhalb der Vertiefungen aus einer
rechteckformigen periodischen Reliefstruktur mit einer
Relieftiefe von 10 nm und einer Periode von 10 nm
besteht.

Diese Entscheidung der Einspruchsabteilung gilt es zu

Uberprufen.

Wie die Beschwerdegegnerin zutreffend ausgefihrt hat,
enthalt das Streitpatent keine Ausfihrungsbeispiele,
die bei der Durchfihrung der Erfindung befolgt werden

konnen.

Allerdings sind solche Beispiele nicht zwingend
notwendig, um die Ausfihrbarkeit der Offenbarung der
Erfindung zu bejahen. Vielmehr ist es entscheidend, ob
die Fachperson in die Lage versetzt wird, die Erfindung
anhand der Offenbarung des Patents (und gegebenenfalls
ihres Fachwissens) ohne unzumutbaren Aufwand und im
Wesentlichen idber den gesamten beanspruchten Bereich

nachzuarbeiten.

Anspruch 1 fordert unter anderem, dass die gehartete
Pragelackschicht des Verbundgebildes einen Bereich
aufweist, der eine gepragte und von der
Funktionsschicht freie Vertiefung umfasst, und der
auBerhalb der Vertiefung vollstdndig mit der
Funktionsschicht bedeckt ist. Streitpatentgemal wird
eine solche Struktur dadurch erzeugt, dass zunachst
eine ausschliefllich - also selektiv - die Vertiefung
benetzende und fullende Abldselackschicht aufgebracht

wird. Sodann wird die Funktionsschicht aufgebracht.
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SchlieRBlich wird mit einem AblOsemittel die
Abloselackschicht und die darauf aufgebrachte
Funktionsschicht vollstandig entfernt, wobei die
gehartete Pragelackschicht und die darauf aufgebrachte
Funktionsschicht nicht entfernt wird. Dies ist auch so

im Verfahrensanspruch 8 beschreiben (s. Punkt IV.).

Entscheidend ist also, dass zunadchst ausschlieBlich die
Vertiefung mit Abloselack befillt wird. GemaB dem
Streitpatent (Absatz [0075]) wird der Wicking-Effekt
dazu ausgenutzt, eine spontane, ausschlieBliche
Benetzung der Mikrokandle (also der Vertiefungen) zu
erzielen. Dieser Effekt basiert auf einer Abstimmung
der Oberfldchenenergie von Pragelack und Abldselack

sowie der Geometrie der Mikrokanale.

In Anspruch 1 wird die Vertiefung unter anderem durch
ihre Tiefe (1 bis 200 um), ihre Form (V-fdérmiger
Querschnitt) sowie das Tiefen-zu-Breiten-Verhaltnis
(mindestens 1,0) definiert. Unter diesen Bedingungen
ist der die Neigung der Vertiefung beschreibende
Kantenwinkel (im Querschnitt durch die
Priagelackschicht) groRer als 60°. Dies haben auch die
Beteiligten in der miindlichen Verhandlung vor der

Kammer Ubereinstimmend erklart.

Wie die Einspruchsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung zutreffend festgehalten hat, stellt die
anspruchsgemédle V-formige Vertiefungsform zusammen mit
dem Tiefen-zu-Breiten-Verhadltnis sicher, dass ein
geringer Kantenwinkel ausgeschlossen wird. Die Kammer
stimmt der Einspruchsabteilung auch darin zu, dass
aufgrund des ausreichend hohen Kantenwinkels, der filr
den Wicking-Effekt unabdingbar sei, "die erfolgreiche
Befiillung solcher Vertiefungen mithilfe des Wicking-
Effekts glaubhaft ist".
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Die Beschwerdegegnerin war der Auffassung, dass
Ausnehmungen im Plateauflachenanteil der
Pragelackschicht, die in dem die Vertiefung umgebenden
Bereich vorhandenen sind, ebenfalls mit Abldselack
beflillt werden konnten. Das anspruchsgemall definierte
Verhdltnis (1-9,)/(r-®,;) lasse allenfalls statistische
Aussagen Uber die Oberfladchenstruktur zu, es kdnne aber

die Ausfihrbarkeit nicht stitzen.

Vorliegend ist es angesichts der fir die Fachperson
vorhandenen Lehre nicht relevant, ob die
anspruchsgemaBen Merkmale hinsichtlich des
Plateauflachenanteils, des Rauheitsfaktors und des
Verhdltnisses (1-®,)/ (r-®,) die Ausfihrbarkeit stiutzen.

Im Streitpatent wird namlich dargelegt, dass die
Abloselackschicht nur im Bereich der Mikrokanale
aufgetragen werden kann, beispielsweise kann sie
gedruckt werden (Absatz [0068]). Zwar waren sich die
Beteiligten in der miindlichen Verhandlung vor der
Kammer uneins, mit welcher Genauigkeit das Auftragen
von Abldselack in einem Druckverfahren erfolgt. Fir die
Kammer steht jedenfalls fest, dass diese MaRnahme im
Rahmen der Aufldésung des Druckverfahrens dazu geeignet
ist, die Abldselackschicht nur im Bereich der

Mikrokanale aufzutragen.

Darilber hinaus ist im Streitpatent durchgehend davon
die Rede, dass die Pragelackschicht glatt sein soll,
zum Beispiel im Absatz [0045]. Die Rauheit kann bei
Bedarf eingestellt und minimiert werden. Patentgemal
wird vorgeschlagen, die Pragung mit Nickelstempeln
durchzufihren, mit denen geringe Mittenrauwerte erzielt

werden konnen (Absatz [0127]).
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SchlieRlich wird die Fachperson angeleitet, die
Oberflachenenergie von Pradgelack und Abldselack
abzustimmen, beispielsweise durch die Wahl des
Abloselacks (Absatze [0073] bis [0075]) oder durch eine
Behandlung der Oberflache (Absatz [0134]).

Es gibt keine Hinweise dafir, dass die Fachperson nicht
in der Lage wéare, diese MaBnahmen, falls erforderlich,
umzusetzen und gegebenenfalls abzustimmen. Somit halt
das Streitpatent eine Lehre bereit, wie die Erfindung
erfolgreich ausgefihrt werden kann, sodass etwaige
Ausnehmungen im Plateauflachenanteil der
Pragelackschicht nicht mit Abloselack beflillt werden.
Im Ergebnis stellt die Ausfihrung der Erfindung anhand
der im Streitpatent angegebenen MalBnahmen fir die
Fachperson keinen ersichtlichen unzumutbaren Aufwand

dar.

Die Beschwerdegegnerin hat dafiur auch keine praktischen
experimentelle Belege vorgebracht. Zur eingangs
erwahnten, rechteckfdormigen periodischen Reliefstruktur
in der Pragelackschicht gemdl Beispiel A (siehe oben,
Punkt 2.2), die einen hohen Kantenwinkel ausweist, ist

Folgendes anzumerken.

Zunachst ist darauf hinzuweisen, dass Beispiel A nicht
unter Anspruch 1 fallt. Dies wurde bereits in der
Mitteilung der Kammer gemal Artikel 15 (1) VOBK
festgehalten. Anspruchsgemal ist die Vertiefung namlich
enger definiert, und weist anders als die Vertiefung in
Beispiel A ein Tiefen-zu-Breiten-Verhaltnis von
mindestens 1,0 auf. Im Folgenden soll also zugunsten
der Beschwerdegegnerin lediglich die in Beispiel A
beschriebene, rechteckfdormige periodische
Reliefstruktur in der Pragelackschicht betrachtet

werden.
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Wie die Beschwerdefilhrerin zutreffend festgestellt hat,
beruht die angefihrte Reliefstruktur ausschlieRlich auf
Ausfihrungen im Streitpatent. Zwar konnte die
Einsprechende anhand von theoretischen Uberlegungen
insofern eine Reliefstruktur aufzeigen, die womdglich
nicht zum erwlinschten Ergebnis fihrt. Jedoch kann die
Fachperson bei der Nacharbeitung der Erfindung genau
solche theoretische Uberlegungen und Berechnungen
anhand der Lehre im Streitpatent anstellen, sodass die
Erfindung von Beginn an mit Erfolg ausgefihrt werden
kann. Eine Reliefstruktur wie sie in Beispiel A
dargestellt ist, ist demnach zu vermeiden. Sollte
jedoch eine solche Struktur in der Praxis tatsachlich
vorliegen und auch zu einem nicht-selektiven Auftrag
von Abldselack fihren, sind MaBnahmen zu ergreifen, die
zu einer glatteren Pragelackschicht fihren. Wie bereits
oben ausgefihrt, enthdlt das Streitpatent hierzu

ausreichend Hinweise.

Die von der Beschwerdegegnerin angefihrten
Entscheidungen, T 1051/09 und T 2128/13, sind
vorliegend nicht einschlédgig. Beide Entscheidungen
betreffen die Frage, ob das Patent eine
verallgemeinerungsfahige technische Lehre offenbart. Im
Lichte des oben Gesagten, ist die Kammer der
Auffassung, dass die Fachperson mit ausreichend
Hinweise und MaBnahmen ausgestattet wird, sodass sie
die Erfindung im Wesentlichen itber die gesamte Breite

mit Erfolg ausfihren kann.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass eine
mangelnde Offenbarung der beanspruchte Erfindung nicht
gezeigt wurde. Dies gilt sowohl fur die gemal

Anspruch 1 als auch gemal den ilbrigen Ansprichen
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ausgestaltete Erfindung. Die MaBRgabe gemal
Artikel 83 EPU ist daher als erfullt anzusehen.

Zurlickverweisung

Die angefochtene Entscheidung behandelt lediglich die
mangelnde Offenbarung der Erfindung. Der Zweck des
Beschwerdeverfahrens besteht vorrangig darin, die
Entscheidung der ersten Instanz zu idberprifen
(Artikel 12 (2) VOBK). Daher verweist die Kammer, wie
auch von den Beteiligten gewlinscht, die Angelegenheit
an die Einspruchsabteilung zurick (Artikel 111 (1)
EPU), damit diese die erhobenen Einspruchsgriinde nach
Artikel 100 a) EPU pruft (siehe T 731/17,
Entscheidungsgriinde 7.2; T 2450/17
Entscheidungsgrinde 4.2 bis 4.4); im Sinne von

Artikel 11 VOBK sprechen besondere Grinde dafir.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

2.
weiteren Entscheidung zurickverwiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



