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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

VITI.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent Nr. 3 109 059 (Patent)

zurickzuweisen.

Der Einspruch war gegen das Patent in vollem Umfang
eingelegt und auf die Einspruchsgriinde nach

Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 54 EPU (fehlende
Neuheit) und Artikel 56 EPU (mangelnde erfinderische
Tdtigkeit), nach Artikel 100 b) EPU und Artikel 100 c)
EPU gestiitzt worden.

Mit ihrer Beschwerdebegriindung vom 1. September 2021
reichte die Beschwerdefiihrerin die Dokumente D20 und

D21 ein und nahm Bezug auf den Internet-Verweis D26.

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die
Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) geéadnderte

Anspriche gemé&R den Hilfsantrdagen 1 bis 9 ein.

In ihrem Schreiben vom 14. April 2022 nannte die

Beschwerdefiihrerin noch den Internet-Verweis D27.

Mit ihrem Schreiben vom 22. November 2023 reichte die
Beschwerdegegnerin eine schematische Zeichnung (Skizze)
mit erlauternden Anmerkungen ein und gab an, dass sie
sich voraussichtlich in ihrem miindlichen Vortrag in der

mindlichen Verhandlung darauf beziehen werde.

Mit ihrem Schreiben vom 24. November 2023 reichte die
Beschwerdegegnerin geanderte Anspriche gemal den

Hilfsantrédgen la, 2a, 3a und 4a ein.
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Am 27. und 28. November 2023 fand eine mindliche

Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

Antrage

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des europaischen Patents, und hilfsweise die
Zurlickverweisung der Angelegenheit an die Einspruchs-

abteilung.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde (Hauptantrag) und
hilfsweise die Zurilickverweisung der Angelegenheit an
die Einspruchsabteilung, und weiter hilfsweise die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des europédischen Patents in
geanderter Fassung auf der Grundlage der Anspriche
gemédl einem der mit der Beschwerdeerwiderung
eingereichten Hilfsantrédge 1, 2 oder 7, oder einem der
mit Schreiben vom 24. November 2023 eingereichten
Hilfsantrage la, 2a, 3a oder 4a, oder einem der mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrage 3, 4,
5, 6, 8 oder 9.

In dieser Entscheidung wird auf folgende Dokumente

Bezug genommen:

D1: JP HOS5 8541 A;
D1A: deutsche Ubersetzung des Dokuments D1
D1B: englische Maschineniibersetzung des

japanischen Patentamts;

D1C: Kopie des Schriftverkehrs per E-Mail
zwischen dem Vertreter der Beschwerde-
fihrerin und dem Ubersetzungsbiiro, das

das Dokument D1A erstellt hat;
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D2: JP H11 348430 A;
D2A: englische Ubersetzung des Dokuments D2;
D3: EP 1 637 339 Al;
D4: JP 2006 095842 A;

D4Al: englische Ubersetzung des Dokuments D4;
D4A2: https://patents.google.com/patent/
JP2006095842A/en?0g=jp2006095842

D5: EP 0 780 241 Al;
D6: EP 0 579 430 Al;
D10: "Untersuchungen zur Ausbildung einer Diffusions-

schicht bei der Silikonisierung von Thermo-
papieren" Untersuchungsbericht Omya,
Projekt Nr. M18267 und Untersuchungs-
bericht TU Graz, Abteilung Felmi ZFE,

Nr. Al16040/1, 18. Marz 2019;

D11: Muster der Probe "Koehler KT 75 LL
silikonisiert";

D12: Muster der Probe "Mitsubishi LL 8077
silikonisiert";

D14: "Versuchsbericht", 2020;

D20: "Versuchsbericht D20", 2021;

D21: Us 4,604,635;

D26: Verweis auf https://www.innoform-

testservice.de/de/mechanische-technologische-
eigenschaften/glaette-nach-bekk

D27 : Verweis auf https://www.hitachihightech.com/ip/
sinews/technology/5217/.

Der Wortlaut der unabhangigen Anspriiche 1, 12, 13 und
14 des erteilten Patents lautet wie folgt (die in der
Entscheidung der Einspruchsabteilung verwendete

Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefiigt) :

"[1.1] Warmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial,
[1.2] - mit einem bahnfdérmigen Substrat (1), aufweisend

eine Vorderseite und eine der Vorderseite
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gegenliberliegende Rilckseite,
[1.3] - mit einer vorderseitig des bahnfdrmigen
Substrats (1) angeordneten warmeempfindlichen
Aufzeichnungsschicht (3),
[1.3.1] wobei diese warmeempfindliche
Aufzeichnungsschicht (3) mindestens einen
Farbstoffvorlaufer und [1.3.2] mindestens einen mit
diesem mindestens einen Farbstoffvorlaufer
reaktionsfahigen (Farb-)Entwickler enthalt,
[1.4] - mit einer vorderseitigen Oberfldache (6) des
warmeempfindlichen Aufzeichnungsmaterials, welche
dehédsiv ausgebildet ist gegeniiber Klebstoffschichten
(7), die auftragbar sind auf der Riickseite des
bahnformigen Substrats (1), [1.4.1] wobei das
warmeempfindliche Aufzeichnungsmaterial zur Ausbildung
seiner dehédsiven vorderseitigen Oberfldche (6)
» eine oberhalb der warmeempfindlichen
Aufzeichnungsschicht (3) angeordnete mindestens ein
Trennmittel aufweisende Beaufschlagung (5), [1.4.2]
wobel die Beaufschlagung (5) als das mindestens
eine Trennmittel eine Silikonkomponente enthalt,
und
[1.4.3] = eine zwischen der mindestens ein
Trennmittel aufweisenden Beaufschlagung (5) und der
warmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht (3)
ausgebildete Diffusionsschicht (4) aufweist,
[1.5] wobei die Diffusionsschicht (4) ausgebildet ist
durch flachiges Eindiffundieren von Teilen mindestens
des Trennmittels aus der Beaufschlagung (5) in den zur
Beaufschlagung (5) hin orientierten oberen Bereich der
vor der Auftragung der Beaufschlagung (5)
aufgetragenen warmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht
(3) und wobei ein Anteil von 5 bis 50 Gew.-% der
Gesamtheit der Trennmittel der Beaufschlagung (5), in
den oberen Bereich der ausgebildeten warmeempfindlichen

Aufzeichnungsschicht (3) eindiffundiert ist,
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[1.6] wobei die warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht
(3) mindestens ein anorganisches Pigment enthalt,
ausgesucht aus der Liste, umfassend Kaolinit,
Magnesiumsilikathydrat (Talk), Aluminiumhydroxid,

"

Kalziumkarbonat und Siliziumdioxid (Kiesels&aure).

"[12.1] Verfahren zur Herstellung eines
warmeempfindlichen Aufzeichnungsmaterials nach einem
der Patentanspriiche 1 bis 11, wobei das Verfahren
mindestens die Verfahrensschritte enthéalt:

[12.2] - Ausbilden eines bahnfdérmigen Substrats (1),
aufweisend eine Vorderseite und eine der Vorderseite
gegenlberliegende Riickseite,

[12.3] - optional:

- Vorbereiten einer ersten

Beschichtungszusammensetzung, wobei diese erste

Beschichtungszusammensetzung mindestens

HohlkOrperpigmente umfasst,

- Aufbringen der vorbereiteten ersten

Beschichtungszusammensetzung zur Ausbildung einer

HohlkOrperpigmente aufweisenden Zwischenschicht

(2),

- Trocknen der ersten Beschichtungszusammensetzung,
[12.4] - Vorbereiten einer zweiten
Beschichtungszusammensetzung, wobei diese zweite
Beschichtungszusammensetzung mindestens einen
Farbstoffvorlaufer und mindestens einen mit diesem
mindestens einen Farbstoffvorladufer reaktionsfahigen
(Farb-)Entwickler umfasst und wobei diese zweite
Beschichtungszusammensetzung mindestens ein
anorganisches Pigment enthalt, ausgesucht aus der
Liste, umfassend Kaolinit, Magnesiumsilikathydrat
(Talk), Aluminiumhydroxid, Kalziumkarbonat und
Siliziumdioxid (Kieselsaure),

[12.5] - Aufbringen der vorbereiteten zweiten

Beschichtungszusammensetzung zur Ausbildung einer
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vorderseitig des bahnfdrmigen Substrats (1)
angeordneten warmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht
(3),
[12.6] - Trocknen der zweiten
Beschichtungszusammensetzung,
[12.7] - Vorbereiten einer dritten
Beschichtungszusammensetzung, wobei diese dritte
Beschichtungszusammensetzung mindestens ein Trennmittel
umfasst, wobei das Trennmittel eine Silikonkomponente
ist,
[12.8] - Aufbringen der vorbereiteten dritten
Beschichtungszusammensetzung,
[12.9] - Ausbildung einer Diffusionsschicht (4) durch
flachiges Eindiffundieren von Teilen mindestens des
Trennmittels aus der aufgebrachten dritten
Beschichtungszusammensetzung in den oberen Bereich der
ausgebildeten warmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht
(3), wobei ein Anteil von 5 bis 50 Gew.-% der
Gesamtheit der Trennmittel der dritten
Beschichtungszusammensetzung, in den oberen Bereich der
ausgebildeten warmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht
(3) eindiffundiert,
[12.10] - Vernetzen der dritten
Beschichtungszusammensetzung mittels energiereicher
Strahlung zur Ausbildung der ein Trennmittel
aufweisende Beaufschlagung (5),
[12.11] - optional:
- Vorbereiten einer vierten
Beschichtungszusammensetzung,
- Aufbringen der vorbereiteten vierten
Beschichtungszusammensetzung zur Ausbildung einer
auf der Rickseite des bahnfdrmigen Substrats (1)
angeordnete Klebstoffschicht (7),
- Trocknen bzw. Vernetzen der vierten

Beschichtungszusammensetzung."
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"[13.1] Verwendung eines warmeempfindlichen
Aufzeichnungsmaterials nach einem der Patentanspriiche 1
bis 11 als selbstklebendes Ticket."

"[14.1]] Verwendung einer Silikonkomponente in einem
Verfahren zur Herstellung eines warmeempfindlichen
Aufzeichnungsmaterials nach Anspruch 12, wobei eine
Beschichtungszusammensetzung zur Ausbildung einer
mindestens ein Trennmittel aufweisenden Beaufschlagung
auf die warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht
aufgebracht wird, wobei das Trennmittel eine
Silikonkomponente ist, und eine Diffusionsschicht (4)
ausgebildet wird durch flachiges Eindiffundieren von
Teilen mindestens des Trennmittels aus der
aufgebrachten Beschichtungszusammensetzung in den
oberen Bereich der ausgebildeten warmeempfindlichen
Aufzeichnungsschicht (3), wobei ein Anteil von 5 bis 50
Gew.-% der Gesamtheit der Trennmittel der
Beschichtungszusammensetzung, in den oberen Bereich der
ausgebildeten warmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht
(3) eindiffundiert.™

Der fir die vorliegende Entscheidung relevante Vortrag
der Beteiligten kann folgendermaBen zusammengefasst

werden:

a) Zulassung des Dokuments D14

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Zulassung des
Dokuments D14 in das Beschwerdeverfahren. Die
Beschwerdegegnerin hatte keine Einwande gegen die

Zulassung des Dokuments D14.
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b) Zulassung der Dokumente D20, D26, D27

i) Beschwerdefiihrerin

Das Dokument D20 und die zwei Internet-Verweise D26 und
D27 stitzten den Einwand der fehlenden Ausfihrbarkeit
und sollten aus folgenden Grinden in das Beschwerde-

verfahren zugelassen werden.

Bei dem Dokument D20 handle es sich um einen
Versuchsbericht, in dem das Beispiel 1 des Patents
nachgearbeitet werde. Dieser Versuchsbericht zeige,
dass es nicht moéglich sei, eine eindiffundierte

Trennmittelmenge im Bereich von 5 bis 50 Gew.-% des

aufgebrachten Trennmittels zu bestimmen.

Die spédte Vorlage mit der Beschwerdebegrindung sei
bedingt durch Beschaffungsschwierigkeiten der
Ausgangsprodukte. Ferner seien umfangreiche Versuche
erforderlich gewesen, um die Rahmenbedingungen zur
Durchfiihrung des beanspruchten Verfahrens zu eruieren.
Da diese fehlenden Informationen nicht im
Verantwortungsbereich der Beschwerdefiilhrerin gelegen
hatten, sei der Versuchsbericht nicht verspatet
eingereicht. Des Weiteren stelle er eine legitime
Antwort auf die Begrindung der angefochtenen

Entscheidung dar und sei prima facie relevant.

Bei dem Internet-Verweis D26 handle es sich um einen
Verweis auf die Prifungsmethode "Glatte nach Bekk".
Damit solle im Rahmen der fehlenden Ausfihrbarkeit
gezeigt werden, dass die im Patent genannte Ober-
fldchenglatte von 500 Bekk/s eine Oberfldchenrauheit

aufweise, die in der GroRenordnung der als Fliussigkeit
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aufgetragenen Schichtdicke des Trennmittels liege.

Der Internet-Verweis D27 zeige im Bild 7 mikroskopische
Aufnahmen von Glanzpapieren mit Niveauunterschieden im
Bereich von 0,5 bis 0,6 um und erganze somit das
Fachwissen, dass Papieroberflachen im Mikrometerbereich
nicht glatt seien. Dies stiitze die Tatsache, dass das
Abtragen einer Trennmittelmenge, die nur einem Anteil
des gesamten aufgebrachten Trennmittels entspreche,
nicht trivial sei und die von der Beschwerdegegnerin

vorgeschlagene Bestimmungsmethode problematisch sei.

ii) Beschwerdegegnerin

Der Versuchsbericht D20 hatte bereits im Einspruchs-
verfahren eingereicht werden konnen und sollen. Daher
solle er nicht zugelassen werden. Die von der
Beschwerdefiithrerin geltend gemachten Beschaffungs-
schwierigkeiten und die umfangreichen Vorversuche seien
nicht konkretisiert worden. Auch liege keine Prima-
facie-Relevanz vor, da das Dokument D20 keinen seridsen
Versuch der Nacharbeitung der Beispiele des Patents
darstelle. Insbesondere werde auf die falsche Nummer
des Patents, die fehlende Unterschrift, die mit nur
einem Versuch erhaltene angeblich exakte Uberein-
stimmung der Oberfldchenglatte, die unkonkreten
Versuchsangaben, die fehlenden Angaben iber die Menge
der eingesetzten Hilfsmittel und die fehlenden Angaben
hinsichtlich der Art der verwendeten Rakel und
hinsichtlich der Bezugsquelle der Chemikalien
hingewiesen. Die Angabe im Versuchsbericht D20 "trotz
einer im Labor kiirzest méglichen Zeitdifferenz von nur
ca. 1 sec. zwischen Auftrag und dem Versuch des
Abrakelns von Silikon" entspreche nicht industriellen
Fertigungsbedingungen, bei denen die Diffusion des eine

Silikonkomponente enthaltenen Trennmittels beispiels-
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weise durch UV-Bestrahlung sehr rasch gestoppt werden
konne. Ferner sei nur ein Versuch unternommen worden,
ohne MaBnahmen zu ergreifen, um einen anspruchsgemalen
Gegenstand zu erreichen. Einige Versuche zum Auffinden
geeigneter Bedingungen seien im Rahmen der gangigen
Rechtsprechung zumutbar (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

10. Auflage, Juli 2022, "Rechtsprechung", II.C.6.6.1).
Nach der Rechtsprechung (siehe Rechtsprechung, II.C.9.)
eigne sich der Versuchsbericht D20 nicht als Nachweis,
dass ein fachkundiger Leser des Patents anhand seines
allgemeinen Fachwissens nicht in der Lage sei, die

Erfindung auszufiihren.

Die zwei Internetquellen D26 und D27 sollten angeblich
unebene Oberfldchen von warmeempfindlichen
Aufzeichnungsschichten zeigen. Diese seien erstmals im
Beschwerdeverfahren und damit verspatet vorgebracht
worden. Zudem eigneten sich diese Dokumente nicht als
Nachweis fiir generell unebene Oberflédchen bei

warmeempfindlichen Aufzeichnungsschichten.

Bei dem Dokument D27 handle es sich um einen nach dem
Prioritédts—- und Anmeldetag des Patents veroffentlichten
Artikel im Online-Magazin "Scientific Instrument News".
Als solches stelle dieser Artikel nach der standigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern kein allgemeines
Fachwissen dar. Ferner wirden dort lediglich zwei
bestimmte Glanzpapiere vermessen, woraus sich keine

allgemeine Aussage ableiten lasse.
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c) Patent wie erteilt: Einspruchsgrund nach
Artikel 100 b) EPU - Ausfihrbarkeit

i) Beschwerdefiihrerin

Das Merkmal des Anteils von 5 bis 50 Gew.-% der
Gesamtheit der Trennmittel der Beaufschlagung, der in
den oberen Bereich der ausgebildeten warmeempfindlichen
Aufzeichnungsschicht eindiffundiert sei (Merkmal M1.5),
sei nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass
ein Fachmann es ausfiihren konne. Insbesondere fehlten
Informationen, wie die Menge des eindiffundierten
Trennmittels bestimmt werden kdénne, welcher Anteil des
Trennmittels in den Ausfiihrungsbeispielen in die
warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht eindiffundiert
seili und wie das erfindungswesentliche Merkmal

realisiert werden kodnne.

Aufgrund dieser fehlenden Informationen im Patent
bestehe nur eine schwache Vermutung dafir, dass die
Erfindung ausreichend offenbart sei. GemaR der Recht-
sprechung der Beschwerdekammern kehre sich daher die
Beweislast um (siehe Rechtsprechung, III.G.5.2.2.c) und
die Entscheidungen T 63/06 und T 338/10). In diesem
Fall bedirfe es weniger gewichtiger Argumente; es
geniige, ernsthafte Zweifel aufzuwerfen, z.B. durch eine
umfassende und plausible Argumentation. Ferner sei es
nicht moglich, einen Beweis iber die Unmoglichkeit
einer Herstellung zu fihren. Ein solcher Beweis werde
auch in der Entscheidung T 2445/17 (siehe
Entscheidungsgriinde, Punkt 2.6) fir nicht notwendig
erachtet. Vielmehr sei der MabBstab einer ausreichend
nachvollziehbaren und plausiblen Begriindung angewandt
worden. Diese Untersuchungen im Rahmen eines zumutbaren

Aufwands seien mit den Dokumenten D10, D14 und D20
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vorgelegt worden.

Um einen Anteil von 5 bis 50 Gew.-% an eindiffundiertem
Trennmittel verifizieren zu kdnnen, misse dieser Anteil
zunachst generell irgendwie nachweisbar sein. Erst dann
musse dies an einem erfindungsgemalen Thermopapier
nachgewiesen werden. Der Versuchsbericht D10 zeige
generelle Schwierigkeiten bei der Bestimmung des
Anteils des eindiffundierten Trennmittels. Die im
Patent vorgegebene Diffusionsschicht habe mikroskopisch
als direkter Nachweis nicht sichtbar gemacht werden

konnen.

Beziiglich der fehlenden Angabe des Verfahrens zur
Bestimmung der eindiffundierten Menge habe die
Beschwerdegegnerin als Reaktion auf das Dokument D10
ein Rakelverfahren vorgeschlagen, bei dem nach dem
Auftrag des Trennmittels Uberschiissige Trennmittelmenge
abgerakelt und die Menge des eindiffundierten Anteils
durch Differenzwagung bestimmt werde. Allerdings
kénnten bei einer Trennmittelmenge von 1,2 g/m2 gemal
den Beispielen im Patent, einer daraus resultierenden
Trennmittelauftragsdicke von etwa 1,2 pm und einer
Restdicke des nicht eindiffundierten Anteils im Bereich
von 1,14 pm bis 0,6 pm und unter Berilicksichtigung der
Oberfléachenrauigkeit des Papiers, die im Bereich wvon
ca. 1,2 pm (500 Bekk/sec) liege, keine sinnvollen bzw.
nur sehr ungenaue Ergebnisse erzielt werden bzw. wirde
der Anteil des eindiffundierten Trennmittels regelmalRig
zUu groR bestimmt werden. Im Dokument D10 sei die nicht
vollstandige Glatte der warmeempfindlichen
Aufzeichnungsschicht sichtbar. Das Argument der
Beschwerdegegnerin, dass durch die von der Rakel
aufgebrachte Kraft auf das Papier Unebenheiten
ausgeglichen wlirden, trage nichts zur Genauigkeit des

Messverfahrens bei. Insbesondere wirden dann die
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Ergebnisse von der Anpresskraft und der Art der Rakel

abhangen.

Das Rakelverfahren sei im Versuchsbericht D14 angewandt
worden, der zeige, dass der beanspruchte Anteil nur
durch unrealistische Trennmittelauftragsmengen erreicht
worden sei, bei denen die warmeempfindliche
Aufzeichnungsschicht deutlich durchtrankt worden sei
und somit kein Thermopapier akzeptabler Gite vorgelegen
habe. Die im Dokument D14 erzielten Werte lagen alle um
die 50 Gew.-%. Werte an der unteren Grenze von 5 Gew.-%
hatten nicht erzielt werden kodnnen, weshalb die
Erfindung zumindest nicht iber die gesamte Breite
ausfithrbar sei. Fiir eine Beaufschlagung von 1,2 g/m?
sei die eindiffundierte Menge liber das Rakelverfahren

nicht mehr bestimmbar gewesen.

Somit sei zumindest eine Ausfiihrung iber den gesamten
beanspruchten Bereich nicht méglich. Die
eindiffundierte Menge gemadl Merkmal M1.5 hange auBerdem
von vielen weiteren Parametern ab, die alle im Patent
nicht angegeben seien. Es fanden sich beispielsweise im
Patent keine Angaben zur Art des eingesetzten Silikon-
harzes und zur Einwirkdauer. Die von der Beschwerde-
gegnerin zitierten Absadatze im Patent betradafen lediglich
die Ausgangsmaterialien, aber nicht wie diese die
Diffusion beeinflussten. Das Patent enthalte keine

Lehre, wie das Merkmal M1.5 erreicht werden kdnne.

Selbst fir die im Patent offenbarten Ausfihrungs-
beispiele sei der eindiffundierte Anteil nicht
offenbart, weshalb unklar sei, ob diese {berhaupt das
beanspruchte Merkmal eines eindiffundierten Anteils wvon
5 bis 50 Gew.-% der Gesamtheit der Trennmittel
aufwiesen. Die Bezeichnung dieser Ausfiihrungsbeispiele

als "erfindungsgemal" konne dies nicht bestatigen, da
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diese bereits in der Anmeldung als solche bezeichnet
worden seien, wobei in der Anmeldung der

eindiffundierte Anteil von 5 bis 50 Gew.-% der

Gesamtheit der Trennmittel optional gewesen sei.

Durch die oben dargelegte Ungenauigkeit der Messmethode
ergadben sich ferner Unklarheiten beziiglich des
Schutzbereiches. Entgegen der Auffassung der
Einspruchsabteilung stelle die Nachweisbarkeit eines
Arbeitens im beanspruchten Bereich nur dann eine Frage
der Klarheit dar, wenn die Mehrdeutigkeit nur
Randbereiche der Anspriiche betreffe. Ein Mangel an
Ausfiihrbarkeit konne sich jedoch ergeben, wenn eine
Mehrdeutigkeit den Fachmann der Moglichkeit beraube,
die Erfindung wie vorgesehen zu nutzen, wie
beispielsweise in der Entscheidung T 2403/11
festgestellt. In dieser Entscheidung sei allgemein von
einem schlecht definierten Parameter in einem Anspruch
die Rede, der zu einer unzureichenden Offenbarung
fithren koénne. Die Entscheidungen T 1305/15 und T 593/09
bestatigten ebenfalls, dass zwar die Behauptung, der
Fachmann sei auBerstande festzustellen, ob er sich
innerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs befinde, als
solche kein triftiger Grund sei, die ausreichende
Offenbarung zu verneinen. Entscheidend sei allerdings,
ob der Parameter so ungenau definiert sei, dass es dem
Fachmann nicht méglich sei, die zur L&sung der
patentgemaBen Aufgabe erforderlichen technischen
MaBnahmen (z. B. Wahl geeigneter Verbindungen) anhand
der Offenbarung als Ganzes und mit Hilfe seines
allgemeinen Fachwissens (ohne unzumutbaren Aufwand) zu
identifizieren. Dies treffe vorliegend zu, da der
Fachmann die Menge des eindiffundierten Trennmittel-

anteils ohne unzumutbaren Aufwand nicht messen kdnne.
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ii) Beschwerdegegnerin

In Ubereinstimmung mit der Auffassung der Einspruchs-
abteilung greife der Einspruchsgrund der mangelnden
Offenbarung nicht. Der Fachmann kdénne den beanspruchten
Gegenstand anhand der Anmeldung als Ganzes, einschlieR-
lich der Beispiele und unter Berlicksichtigung des
allgemeinen Fachwissens, ohne unzumutbaren Aufwand

nacharbeiten.

Zur Bestimmung der eindiffundierten Menge wiirde der
Fachmann, wie im Einspruchsverfahren vorgetragen, nach
dem Abrakeln des nicht eindiffundierten Anteils eine
Differenzwagung vornehmen ("Rakelverfahren", siehe
angefochtene Entscheidung, Entscheidungsgriinde, Punkt
3.3.4). Die von der Beschwerdefihrerin zitierte
Entscheidung T 2403/11 sei nicht ubertragbar, da es
sich im vorliegenden Fall um eine Gewichtsmessung
handle, bei der keine Mehrdeutigkeit der Messparameter
vorliege. Die theoretischen Ausfihrungen zur
Schichtdicke des Trennmittels und zur Oberflachenglatte
der warmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht und einer
daraus resultierenden Unmoglichkeit, den nicht in die
Papieroberfldche eindiffundierten Anteil an Trennmittel
mittels Abrakeln zu bestimmen, stellten lediglich
Behauptungen dar. Da wahrend des Rakelns eine Kraft auf
das Papier einwirke, welche mdoglicherweise vorliegende
Unebenheiten glatt driicke, sei es entgegen der
Behauptung der Beschwerdefiihrerin mdglich, eine
aufgetragene Schicht vollstandig abzurakeln, selbst
dann, wenn das Papier im entspannten Zustand ohne
Krafteinwirkung méglicherweise Unebenheiten aufweise.
Rakeln gehdre in der Druck-, Papier- und Beschichtungs-
technik zu den Standardtechniken, um Uberschiisse von

Papieroberfldchen abzustreifen.



- 16 - T 0988/21

Die Beschwerdefiihrerin habe keinen Nachweis der
mangelnden Offenbarung erbracht, da sich die wvor-
gelegten Versuchsberichte D10 und D14 nicht an die
Vorgaben im Patent hielten. Im Dokument D10 wiirden
lediglich die Handelsprodukte D11 und D12 untersucht.
Im Dokument D14 habe die Beschwerdefiithrerin nicht die
im Patent angegebenen Parameter umgesetzt. Vielmehr
seien ein anderes Papier und andere Silikone verwendet
worden und es seien entweder eine uniblich lange
Einwirkzeit oder sehr hohe Mengen an Silikontrennmittel
gewahlt worden, weshalb die im Dokument D14
dargestellten Versuche fir den vorliegenden Fall nicht
relevant seien. Die Beschwerdefiihrerin habe im
Gegenteil mit dem Versuchsbericht D14 sogar gezeigt,
dass es moglich sei, das Merkmal M1.5 zu realisieren,
selbst wenn die Ausgangsmaterialien nicht

erfindungsgemall gewesen seien.

Auch wenn nicht offenbart sei, dass die im Patent
genannten Ausfiihrungsbeispiele einen eindiffundierten
Anteil von 5 bis 50 Gew.-% der Gesamtheit der Trenn-
mittel der Beaufschlagung aufwiesen, so stellten diese
Beispiele fir den Fachmann einen erfolgsversprechenden
Ausgangspunkt dar. Der Fachmann konne das Beispiel 1
des Patents nacharbeiten. Mit Hilfe seines Fachwissens
und der Angaben im Patent ware es dem Fachmann ohne
Weiteres moéglich, dass ein Anteil von 5 bis 50 Gew.-%
der Gesamtheit der Trennmittel der Beaufschlagung in
den oberen Bereich der warmeempfindlichen Auf-
zeichnungsschicht eindiffundiere. Die eindiffundierte
Menge koénne der Fachmann durch die Einwirkdauer, durch
die flachenbezogene Masse der Trennmittel aufweisenden
Beaufschlagung, durch eine entsprechende Auswahl der
Bindemittel und Pigmente, wie dies den Absatzen [0017]
bis [0025] des Patents zu entnehmen sei, variieren.

Daneben habe die Viskositat der Silikonkomponenten
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einen wesentlichen Einfluss auf die Diffusion (siehe
Patent, Absatz [00157).

Die von der Beschwerdefihrerin zitierten Entscheidungen
T 63/06 und T 338/10 seien vorliegend nicht relevant,
da es sich dort um eine hochkomplexe Umgebung mit einer
Mehrzahl von einzustellenden Parametern beziehungsweise
um eine medizinische Verwendung handele. Die Beweislast
fiir die behauptete mangelnde Ausfiihrbarkeit liege bei

der Beschwerdefihrerin.

Die von der Beschwerdefiihrerin aufgeworfene Frage des
Schutzbereiches stelle einen Aspekt der Klarheit dar,
die kein Einspruchsgrund sei und daher nicht zu beriick-

sichtigen sei.

d) Patent wie erteilt: Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPU - Neuheit des
Gegenstands der Anspriche 1 und 12 gegeniber dem
Dokument D1

i) Beschwerdefiihrerin

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei nicht neu
gegenliber dem Dokument D1. Die streitigen Merkmale
seien das Vorliegen einer Diffusionsschicht gemdB dem
Merkmal M1.4.3 und die beanspruchte eindiffundierte

Menge gemdal dem Merkmal M1.5.

Bezliglich der Anspruchsauslegung werde der Beschwerde-
gegnerin zugestimmt, dass gemdaB der Figur 1 des Patents
im beanspruchten Produkt jeweils eine Beaufschlagungs-
schicht, eine Diffusionsschicht, d.h. ein Teil der
warmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht, in die das
Trennmittel eindiffundiert sei, und eine

warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht ohne Trennmittel
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vorliege.

Beziiglich der angezweifelten Ubersetzung DI1A des
japanischen Originaldokuments D1 liege vermutlich in
der Ubersetzung D1A in den Absatzen [0041] und [0043]
ein Zahlendreher vor. Auch wenn eine englische
Maschinenlibersetzung des japanischen Patentamts
eingereicht werde, so bedeute dies nicht, dass diese
Ubersetzung D1B besser oder korrekt sei im Vergleich zu
der vom Ubersetzungsbiiro angefertigten Ubersetzung DIA.
Beziiglich der Ubersetzung D1A werde auf den Schrift-
verkehr zwischen der Beschwerdefihrerin und dem
Ubersetzungsbiiro verwiesen (eingereicht wiahrend der
mindlichen Verhandlung als Dokument DIC). In der
englischen Maschineniibersetzung DIB seien teilweise die
Zahlen verschoben. Es gabe auch feine Unterschiede
zwischen den Ubersetzungen DI1A und D1B, die allerdings
den wesentlichen Inhalt der deutschen Ubersetzung DIA

nicht in Frage stellten.

Im Dokument DI1A sei es nicht ausgeschlossen, dass das
Trennmittel in die warmeempfindlichen Aufzeichnungs-
schicht eindiffundiere. Ein Thermopapier sei an der
Oberflache nicht geschlossen, so dass eine aufgebrachte
Flissigkeit zwangslaufig teilweise von der Oberflache
aufgesogen werde. Eine Diffusionsschicht sei somit
vorweggenommen. Das Vorliegen einer Diffusionsschicht
konne nur dann ausgeschlossen werden, wenn die warme-
empfindliche Aufzeichnungsschicht komplett dicht oder
mit einer Lackschicht bedeckt ware. Beides sei im
Dokument D1 nicht offenbart, weshalb das Trennmittel im
Dokument D1 aller Wahrscheinlichkeit nach in die
warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht eindiffundiere,
ebenso wie im Patent. Auch im Patent seien keine
expliziten MaRBnahmen offenbart, die dieses

Eindiffundieren ermdglichten. Fir das Auftreten einer
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Diffusion im Dokument D1 sprachen die Fluiditat der
Beaufschlagung und die Auftragsart mit einem Gravur-
beschichter, was aquivalent zu dem im Patent
verwendeten Rasterwalzen-Auftragswerk sei (siehe
Patent, Absatz [0047]), oder einem vertikal frei-
fallenden Vorhangbeschichter. Fir beide Auftragsarten
seien fluide Systeme eine Voraussetzung, so dass ein
gewisses Einsickern/Eindiffundieren in die darunter-
liegende Schicht nicht ausgeschlossen werden kdnne.
AuBerdem wiesen das Dokument D1 und das Patent sehr
viele Parallelen nicht nur hinsichtlich des Verfahrens,
sondern auch hinsichtlich der verwendeten Materialien
und Eigenschaften auf. So wlrde die warmeempfindliche
Aufzeichnungsschicht sowohl im Patent als auch im
Dokument D1 aus einer wassrigen Dispersion hergestellt
(siehe Dokument D1, Absatz [0033] und Patent, Absatz
[0044]), es wlirde in beiden Fallen eine ahnliche Menge
an Beschichtung aufgetragen (siehe Dokument D1, Absatz
[0034] und Patent, Absatz [0017]), das warmeempfind-
liche Aufzeichnungsmaterial mit einem UV-Silikonsystem
beschichtet und anschlieBend mit einer UV-Lampe
ausgehartet (siehe Dokument D1, Absatz [0035] und
Patent, Absadtze [0047] und [0048]), so dass sich ein
gewisses Eindiffundieren des Trennmittels auch im
Dokument D1 nicht ausschlieBen lasse. Zusatzlich wlirden
in beiden Fallen &hnliche Zusatzstoffe und Bindemittel
verwendet (siehe Dokument D1, Absatz [0033] und Patent,
Absadtze [0018] und [0021]). All dies begriinde eine
starke Vermutung, dass im Dokument D1 eine Diffusions-
schicht, bei der ein Anteil des Trennmittels im Bereich
von 5 bis 50 Gew.-% der Gesamtheit des Trennmittels in
den oberen Bereich der warmeempfindlichen Auf-
zeichnungsschicht eindiffundiert ist, vorliege. Dies
werde dadurch bestatigt, dass das resultierende Produkt
vergleichbare Eigenschaften hinsichtlich Farb-

intensitéat, Hintergrundnebel und Abriebfestigkeit
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aufweise (siehe Dokument D1, Tabelle 1, Absatze [0049]
und [0050] und Patent, Absatze [0049] und [00517]).
Zusatzlich sei es lberwiegend wahrscheinlich, dass das
Auftragen einer flissigen Substanz auf ein pordses
Substrat zu einem Einsickern/Eindiffundieren fihre.
Eine Vorab-Strahlungshdrtung stelle keine vollstandige
Hartung dar und somit kdénne diese das Eindringen nicht
komplett verhindern. Ferner kdnne ohne ein gewisses
Einsickern/Eindiffundieren eine Verbindung der beiden

Schichten nicht sichergestellt werden.

Im Patent werde die Lagenhaftung durch die Diffusions-
schicht verwirklicht. Wenn also im Dokument D1 die
obere Schicht nicht abgerieben werden konne (siehe
Dokument D1, Absatze [0048] und [0049]), dann
impliziere dies das Vorliegen einer Diffusionsschicht.
Andernfalls sei keine Lagenhaftung gewahrleistet.
Samtliche Ausfihrungsbeispiele des Dokuments D1 wiesen
eine gute Lagenhaftung auf, da keinerlei Veranderung
der Oberflédche der Trennschicht aufgetreten sei (siehe
Dokument D1, Absatze [0048] und [0049]).

Der von der Beschwerdegegnerin zitierte Satz in der
Zusammenfassung, wonach das Silikonharz nicht in die
warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht eindringe, sei
SO zu interpretieren, dass nicht so viel eindringen
solle, dass die Farbdichte negativ beeintrachtigt
werde. Eine generelle Verhinderung der Diffusion sei
damit nicht ausgedrickt, da die beim Vorhangbeschichter
erfolgende Vorab-Hartung das Silikonharz keinesfalls
vollstandig ausharte, sondern nur dessen Viskositat
erhdhe, was zu einer Verlangsamung der Diffusion fihre,
diese aber nicht unterbinde. Selbst wenn diese Aussage,
dass kein Silikonharz eindringe, fir die Auftragsart
des vertikal freifallenden Vorhangbeschichters gliltig

sei, so sei diese aufgrund der Fluiditat der Beauf-



- 21 - T 0988/21

schlagung nicht auf den Gravurauftrag ibertragbar, da
hierbei keine Vorab-Hartung stattfinde. In der
Beschreibung des Dokuments D1 finde sich im Gegensatz
zur Zusammenfassung an keiner Stelle ein Hinweis, dass
das Eindringen von Trennmittel verhindert werden solle.
Bei einer Diskrepanz zwischen der Zusammenfassung und
der iUbrigen Offenbarung wiirde der Fachmann der
Zusammenfassung nicht das gleiche Gewicht beimessen wie
der Ubrigen Offenbarung, zu der die Zusammenfassung

gerade nicht gezahlt werde.

Die obige Argumentation gelte analog fir das den
Merkmalen M1.4.3 und M1.5 entsprechende Merkmal M12.9.
Folglich sei auch der Gegenstand des erteilten

Anspruchs 12 nicht neu gegeniiber dem Dokument DI1.

ii) Beschwerdegegnerin

Aus der mit Schreiben vom 22. November 2023 einge-
reichten Skizze (siehe unten) sei ersichtlich, dass im
warmeempfindlichen Aufzeichnungsmaterial immer die
folgenden Schichten vorliegen miissten: die warme-
empfindliche Aufzeichnungsschicht (3), die das Trenn-
mittel aufweisende Beaufschlagung (5) und dazwischen
die Diffusionsschicht (4), also der obere Teil der
warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht, in die das
Trennmittel eindiffundiert sei. Das Trennmittel dirfe
nicht so weit eindringen, dass keine warmeempfindliche
Aufzeichnungsschicht bestehen bleibe. Der Anspruch 1
enthalte eine Unklarheit, da mit der Beaufschlagung
einmal die Menge vor dem Eindiffundieren, also die
Schicht 5, gemeint sei und einmal die Menge nach dem
Eindiffundieren, also die Schicht 4 und 5. Dem Fachmann
sei jeweils klar, was mit der Beaufschlagung gemeint
sei. Die unten gezeigte Skizze veranschauliche den

Anspruchsgegenstand.
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Zum Verstandnis von Merkmal 1.5 (in Reaktion auf Mitteilung der

MAHlJIJHIng

Trennmittel auf-
weisende Beauf-
schlagung (5)
Diffusionsschicht (4)

Warmeempfindliche
Aufzeichnungsschicht
(3)

Schematische Darstellung

eines Beispiels (nicht

malstabsgerecht): links und rechts: Beaufschlagung (5) mit
flachenbezogene Masse 1 g/m2 (beispielhafter
Wert, vgl. Streitpatent [0017])

links: flichenbezogene Masse der Beaufschlagung rechts: flichenbezogene Masse der

vor dem Aushérten war 1,053 g /m2. Eindiffundiert Beaufschlagung vor dem Aushérten war 2 g /m2.
sind davon 5 %, d.h. in Diffusionsschicht sind 0,053 Eindiffundiert sind davon 50 %, d.h. in

g/m2 aus der Gesamtheit der applizierten Diffusionsschicht sind 1 g/m2 aus der Gesamtheit
Trennmittel enthalten der applizierten Trennmittel enthalten

Skizze, eingereicht mit dem Schreiben der Beschwerdegegnerin vom

22 . November 2023

Die Qualitat der von der Beschwerdefilthrerin eingereich-
ten Ubersetzung DI1A des japanischen Dokuments D1 sei
zwelifelhaft. Das sei insbesondere aus den Absatzen
[0041] und [0043] der Dokumente D1 und DI1A ersichtlich,
in denen die im japanischen Original D1 angegebenen
Temperaturen von 90°C und 60°C in der deutschen
Ubersetzung vertauscht seien. Die Ubersetzung des
Absatzes [0041] im Dokument DI1A sei ferner unklar und

nicht logisch.

In der von der Beschwerdefilhrerin eingereichten
englischen Maschineniibersetzung D1B des Dokuments D1
sei insbesondere auf folgende Diskrepanzen zu der
deutschen Ubersetzung D1A hinzuweisen: Absatz [0005]
"folgenden verschiedenen Mittel" im Gegensatz zu "the
following means", "Ferner" im Gegensatz zu "In

addition" und "Silikonharzgemisch nach Erhéhung der
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Viskositat auf die warmeempfindlichen Aufzeichnungs-
schicht auftragt" im Gegensatz zu "irradiation is
performed to increase the viscocity". Weitere
Unterschiede/Unklarheiten lagen insbesondere in den
Abs&tzen [0036], [0037], [0040], [0041], [0042], [0050]
der Dokumente D1A und D1B vor.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei neu
gegenliber dem Dokument D1, da das Dokument D1 keine
Diffusionsschicht zeige (Merkmal M1.4.3) und auch nicht
den eindiffundierten Anteil von 5 bis 50 Gew.-% der
Gesamtheit der Trennmittel der Beaufschlagung (Merkmal
M1.5) offenbare. Diese Schlussfolgerung gelte analog

flir die erteilten unabhangigen Anspriiche 12 bis 14.

Das Dokument DI1A rate von einer Diffusion ab. Dies gehe
explizit aus der Zusammenfassung hervor, wo offenbart
sei, dass es durch Vorab-Hartung und durch die
Verwendung eines vertikal freifallenden Vorhang-
beschichters mdglich sei, auf das warmeempfindliche
Aufzeichnungsmaterial eine strahlungshartbare Silikon-
harzschicht aufzutragen, um eine gute Trennschicht zu
erhalten, ohne dass das Silikonharz in die warme-
empfindlichen Aufzeichnungsschicht eindringe. Dies sei
auch aus der Tabelle 1 des Dokuments Dl1A ersichtlich,
in der alle Ausfihrungsbeispiele des Dokuments DI1A,
sowohl die mit dem Vorhangbeschichter als auch die mit
dem Gravurbeschichter durchgefiihrten Beispiele,
vergleichbare Resultate bei der Farbdichte erzielten.
Hingegen sei die Farbdichte bei den Vergleichs-
beispielen 2 und 3 des Dokuments D1A, bei denen eine
Diffusion auftrete, deutlich schlechter. Daher sei die
in der Zusammenfassung des Dokuments D1A getroffene
Aussage nicht nur fir den Vorhangbeschichter, sondern
auch fiir den Gravurbeschichter zutreffend. Zumindest

werde keine gegenteilige Aussage getroffen.
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Das Merkmal des Abriebs in Tabelle 1 des Dokuments DI1A
seil nicht unbedingt ein Merkmal einer guten Lagen-
haftung, da gemal Absatz [0048] des Dokuments DI1A nur
der Abrieb der Oberflache beurteilt werde, aber nicht
der gesamten Lage. Das Dokument D1A gebe daher keinen
Aufschluss zur Lagenhaftung, die gemal Absatz [0011]
des Patents insbesondere auf die Diffusionsschicht
zurickzufihren sei. Eine Haftung zwischen den Schichten
kénne auBerdem auch auf andere Weise als durch

Diffusion erreicht werden.

Die Diffusion im Dokument D1 erfolge auch entgegen der
Behauptung der Beschwerdefihrerin nicht zwangslaufig.
Gemal der allgemein anerkannten Rechtsprechung der
Beschwerdekammern und insbesondere der Entscheidung

T 1523/07 sei unter impliziter Offenbarung eine Offen-
barung zu verstehen, die jeder Fachmann objektiv als
sich aus dem expliziten Inhalt zwangslaufig ergebend
ansehen wirde, etwa aufgrund von allgemeinen natur-
wissenschaftlichen Gesetzen (siehe Rechtsprechung, I.C.
4.3.). Dies sei vorliegend nicht der Fall. Fir eine
implizite Offenbarung einer Diffusionsschicht reiche es
nicht aus, dass im Dokument D1A und im Patent jeweils
gleiche Verfahren angewandt wirden, strahlungshartbare
Silikone und ahnliche Mengen davon eingesetzt wirden
und die warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht gleiche
Pigmente und Bindemittel (Polyvinylalkohol) und
vergleichbare Eigenschaften aufweisen wirde. Silikon-
harze eigneten sich nicht generell und zwangslaufig
dazu, in die warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht
einzudiffundieren. Deren Diffusionsfahigkeit hadnge wvon
deren spezifischen Ausgestaltung, Vernetzungsgrad etc.,
ab. Im Patent (siehe Absatz [0022] und Tabelle 2 im
Absatz [0047]), und im Dokument DI1A (siehe Absatze
[0022], [0024], [0032]) wiurden unterschiedliche



- 25 - T 0988/21

Silikonharze und Polyvinylalkohole verwendet.
Bindemittel und Pigmente dienten zwar gemal Absatz
[0018] des Patents zur Beeinflussung der Menge des
eindiffundierten Teils, was aber nicht bedeute, dass
diese Bestandteile die Diffusion fdrdern wirden,
sondern diese Bestandteile wirden die Diffusion
vielmehr limitieren, so dass unter anderem damit das
erforderliche MaBR der eindiffundierten Menge
eingestellt werden konne. Absatz [0019] des
Dokuments Dl1A erwahne zwar Polyvinylalkohol als
Hilfsstoff, offenbare aber nicht, welche Rolle dieser

spiele.

Im Dokument D1 seien auch keine Einwirkzeiten angeben,
von denen eine gegebenenfalls stattfindende Diffusion
wesentlich abhédnge. Auch wenn in den Ausfihrungs-
beispielen des Dokuments D1, in denen ein vertikal
freifallender Vorhangbeschichter verwendet werde, nur
eine Vorab-Hartung zur Erhohung der Viskositat
stattfinde, so erfolge die Aushartung ohne Einwirkzeit
unmittelbar nach dem Beschichten (siehe Dokument DI1A,
Absatz [0036]) .

e) Patent wie erteilt: Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPU - Neuheit des
Gegenstands der Anspriche 1 und 13 gegeniber dem
Dokument D3

i) Beschwerdefiihrerin

Der Gegenstand der erteilten Anspriiche 1 und 13 sei
nicht neu gegeniiber dem Dokument D3. Im Dokument D3
werde Diffusion nicht explizit verhindert. Aufgrund des
allgemeinen Fachwissens sei bekannt, dass Diffusion zu

einem gewissen Grad zwangslaufig erfolge.
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Fraglich sei daher lediglich, ob im Dokument D3 die
eindiffundierte Menge von 5 bis 50 Gew.-% des
Trennmittels implizit offenbart sei. Da dieses Merkmal
sehr ungenau sei, sei es implizit bereits dann erfillt,
wenn eine Diffusion stattfinde. Ferner handle es sich
beim eindiffundierten Mengenanteil gemaB Merkmal M1.5
um ein Verfahrensmerkmal, welches nur wahrend der
Herstellung und nicht im endgiltigen Produkt bestimmt
werden konne. Das von der Beschwerdegegnerin vorge-
schlagene Verfahren mittels Abrakeln des nicht
eindiffundierten Anteils sei nur im Laufe des
Verfahrens mdéglich. Der Vortrag der Beschwerdegegnerin,
dass die Bestimmung des eindiffundierten Anteils
mittels Mikrotomie im Produkt am Querschnitt
(Querschnittsverfahren) oder mit sehr feinen
Langsschnitten (Hobelverfahren) mdéglich sei, sei das
erste Mal in der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer erfolgt und somit verspatet
vorgebracht worden. Dieser Vortrag solle nicht
zugelassen werden. Seit Beginn des Verfahrens gehe es
darum, wie der eindiffundierte Anteil bestimmt werden
konne. Die Frage der strukturellen Abgrenzung des
Produkts habe sich entgegen der Behauptung der
Beschwerdegegnerin nicht erst in der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer gestellt, sondern
werde bereits seit Beginn des Einspruchsverfahrens
diskutiert. Im Beschwerdeverfahren sei diese Frage im
Zusammenhang mit der Ausfiithrbarkeit und im Zusammenhang
mit der fehlenden Neuheit aufgeworfen worden (siehe
Beschwerdebegrindung, Seite 7, dritter Absatz und

Schreiben vom 23. Dezember 2022, Seite 1, Punkt 1).

Im Versuchsbericht D10 sei die Mikrotomie (Quer-
schnittsverfahren) zwar bereits angewandt worden, die
vorgelegten Untersuchungen zeigten allerdings, dass

nicht nachweisbar sei, wo die Diffusionsschicht beginne
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oder ende. Somit sei auch der eindiffundierte Anteil
mittels Mikrotomie (hier dem Querschnittsverfahren)

nicht bestimmbar.

ii) Beschwerdegegnerin

Es sei richtig, dass das Dokument D3 keine MaBnahmen
zur Verhinderung einer Diffusion offenbare und somit
die Diffusion nicht komplett ausgeschlossen werden
kénne. Das Dokument D3 offenbare aber nicht den
eindiffundierten Anteil von 5 bis 50 Gew. %, weder
explizit noch implizit. Daher sei der Gegenstand der
erteilten Anspriiche 1 und 13 neu gegeniiber dem Dokument
D3.

Es sei nicht korrekt, dass das Merkmal M1.5 nicht im
Produkt nachgewiesen werden konne. Zwar kdnne das
Abrakeln des nicht eindiffundierten Anteils nur wahrend
der Herstellung erfolgen, es gebe aber weitere
Mbéglichkeiten diesen Anteil am fertigen Produkt zu
bestimmen, namlich mittels der Mikrotomie. Fachleuten
sel dieses Verfahren allgemein bekannt. Dies gehe auch
daraus hervor, dass es von der Beschwerdefiihrerin im
Dokument D10 angewandt worden sei. Fachleute konnten
auch zwischen eindiffundiertem Silikon und Silizum-
dioxidpartikeln des Papiers unterschieden. Im Dokument
D10 werde unter Punkt 1.2.1 auf die quantitative
Ermittlung eingegangen. Im Dokument D10 seien
allerdings nicht erfindungsgemale Produkte, sondern
Standardprodukte untersucht worden. Neben der
Mikrotomie am Querschnitt gebe es noch die Mdglichkeit
schichtweise das Produkt von der Oberflache abzutragen
und zu untersuchen. Diese Methode sei kein neuer
Vortrag, sondern sei bereits friher vorgetragen worden
(siehe Dokument D10). AuBRerdem habe sich die Frage der

strukturellen Abgrenzung des Produkts erstmals in der
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mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
gestellt.

f) Zurlckverweisung

Beide Beteiligten beantragten hinsichtlich der
Diskussion der Hilfsantrdge eine Zurickverweisung an

die erste Instanz.

Entscheidungsgriunde

1. Zulassung des Dokuments D14 (Versuchsbericht)

1.1 Das Dokument D14 wurde nach Ablauf der Einspruchsfrist
gemaB Artikel 99 (1) EPU eingereicht, um die
Argumentation der Einsprechenden (jetzt:
Beschwerdefilhrerin) beziiglich der Nichtausfihrbarkeit
der Erfindung zu belegen. In Ausibung ihres Ermessens
hat die Einspruchsabteilung dieses nicht rechtzeitig
vorgebrachte Beweismittel wegen fehlender Prima-Facie-
Relevanz nicht zugelassen (Artikel 114 (2) EPU). Die
Kammer gelangt zu der Auffassung, dass die Einspruchs-
abteilung ein Ermessen besal, das Dokument D14 nicht
zuzulassen, und dass ihre Ermessensentscheidung nach
Artikel 114 (2) EPU, das Dokument D14 nicht in das
Verfahren zuzulassen, auf der Grundlage des richtigen
Kriteriums getroffen wurde. Insofern liegt keine
ermessensfehlerhafte Entscheidung der
Einspruchsabteilung im Sinne von Artikel 12 (6) Satz 1
VOBK 2020 vor.

1.2 In ihrer Beschwerdebegriindung beantragt die Beschwerde-
fiuhrerin im Zusammenhang mit ihren Ausfihrungen zur
Nichtausfihrbarkeit der Erfindung und der fehlenden

erfinderischen Tatigkeit erneut die Zulassung des
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Dokuments D14. Die Beschwerdegegnerin hat keine

Einwdnde gegen die Zulassung des Dokuments D14.

Eine Zulassung des Versuchsberichts gemdB dem

Dokument D14 erachtet die Kammer im Zusammenhang mit
den Einspruchsgriinden der mangelnden Ausfihrbarkeit und
der fehlenden erfinderischen Tatigkeit als
sachdienlich, sodass Umstande vorliegen, die seine
Zulassung rechtfertigen. Die Kammer hat daher
entschieden, das Dokument D14 in Ausibung ihres eigenen
Ermessens gemaB Artikel 12 (6) Satz 1 VOBK 2020 in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Nicht-Zulassung der Dokumente D20, D26 und D27

Im Zusammenhang mit der behaupteten fehlenden Ausfihr-
barkeit bezieht sich die Beschwerdefihrerin in ihrer
Beschwerdebegriindung auf den Versuchsbericht D20 und
den Internet-Verweis D26. Im Schreiben vom

14. April 2022 zitiert die Beschwerdefiihrerin noch den
Internet-Verweis D27. Die Beschwerdegegnerin beantragt,

diese Dokumente nicht zuzulassen.

Bei dem mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Dokument D20 handelt es sich um einen Versuchsbericht,
in dem das Beispiel 1 des Patents nachgearbeitet wurde.
Gemal diesem Versuchsbericht war es der Beschwerde-
fihrerin nicht mdoglich, eine eindiffundierte Trenn-

mittelmenge im Bereich von 5 bis 50 Gew.-% des

aufgebrachten Trennmittels zu bestimmen.

Die Kammer stellt fest, dass die Einreichung des
Versuchsberichts D20 nicht die Erfordernisse des
Artikels 12 (2) VOBK 2020 erfiillt und somit eine
Anderung des Vorbringens der Beschwerdefithrerin gemiR
Artikel 12 (4) Satz 1 VOBK 2020 darstellt. Daher steht
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die Zulassung des Versuchsberichts D20 im Ermessen der
Kammer (Artikel 12 (4) Satz 2 VOBK 2020). Der

Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020 ist vorliegend
ebenfalls anwendbar ist, da das Dokument D20 bereits in
dem Verfahren, das zu der angefochtenen Entscheidung
gefihrt hat, vorzubringen gewesen ware, und zwar
spatestens nach Erhalt der vorlaufigen Meinung der
Einspruchsabteilung vom 23. Januar 2020, in der sie

unter Punkt 4.3.1 Folgendes ausgefihrt hat:

"Diesen Nachweis mangelnder Ausfiihrbarkeit der
Erfindung hat die Einsprechende vorliegend nicht
erbracht, da sie sich nicht an den in der Patentschrift
offenbarten Beispielen oder ilberhaupt an der
Patentschrift orientiert hat, sondern lediglich
angebliche Handelsprodukte (D11, D12) untersucht hat.
Hierbei hat sie nicht angegeben, wie diese
Handelsprodukte hergestellt wurden, damit diesseits
gepriift werden kann, ob diese Handelsprodukte liberhaupt
unter den Anspruchsgegenstand fallen kénnen. Die
Einsprechende hat zusammenfassend gar nicht versucht,
die Erfindung nachzuarbeiten, was jedoch
Grundvoraussetzung filir eine Priifung im Sinne der

Art. 100(b) und 83 EPU ist."

Die Kammer kann auch keine Umstdnde der Beschwerdesache
erkennen, die eine Zulassung dieses Versuchsberichts
ins Beschwerdeverfahren rechtfertigen wirden.
Behauptete Beschaffungsschwierigkeiten und aufwendige
Vorversuche sind nicht belegt worden, und die Aussage-

kraft des Versuchsberichts erscheint gering.

Daher hat die Kammer entschieden, das Dokument D20 in
Auslibung ihres Ermessens nach Artikel 12 (6) Satz 2

VOBK 2020 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.
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Bei dem in der Beschwerdebegriindung angegebenen
Internet-Verweis D26 handelt es sich um einen Verweis
auf die Priufungsmethode "Glatte nach Bekk". Diese
stellt auch ohne erforderlichen Nachweis allgemeines
Fachwissen dar, insbesondere da im Absatz [0046] des
angegriffenen Patents auf dieses Messverfahren und die
entsprechende ISO Norm verwiesen wird. Dieses

Fachwissen wird anerkannt.

Da dariiber hinaus das Dokument D26 in der vorliegenden
Sache filir das allgemeine Fachwissen keine Rolle spielt,
hat die Kammer entschieden, das Dokument D26 in
Auslibung ihres Ermessens nach Artikel 12 (6) Satz 2

VOBK 2020 nicht in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Der Internet-Verweis D27, der eine Anderung des
Vorbringens der Beschwerdefiihrerin i.S.v.

Artikel 13 (1) VOBK 2020 ist, wurde von der Beschwerde-
fiilhrerin als Nachweis fiir das allgemeine Fachwissen,
dass Papieroberflachen im Mikrometerbereich nicht glatt
seien, angefiihrt. Bei dem vorliegenden Internet-Verweis
D27 handelt es sich allerdings um einen auf Japanisch
verfassten Fachartikel in "Scientific Instrument News -
Technical Magazine of Electron Microscope and
Analytical Instruments", Vol. 59, No. 2, September
2016. Eine Ubersetzung dieses Fachartikels wurde von
der Beschwerdefithrerin nicht vorgelegt. Aus diesem
Fachartikel (Dokument D27) wurde im Schreiben der
Beschwerdefihrerin vom 14. April 2022 die Abbildung 7
zitiert und lediglich die Bildunterschrift lbersetzt.
Die Abbildung 7 des Dokuments D27 zeigt mikroskopische
Glanzpapiere mit Niveauunterschieden zwischen 0,5 und
0,6 um. Nach Auffassung der Kammer bedarf es fir die
Feststellung, dass derartige Papiere Niveauunterschiede
in dem oben genannten Bereich aufweisen, keines

speziellen Nachweises, insbesondere da im angegriffenen
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Patent fir Papier mit warmeempfindlichen
Aufzeichnungsschichten eine Oberflachenglatte angegeben
ist (siehe Patent, Absatz [0046]).

Aufgrund der fehlenden Relevanz des Dokuments D27 in
der vorliegenden Sache hat die Kammer entschieden, das
Dokument D27 in Ausibung ihres Ermessens gemal Artikel
13 (1) VOBK 2020 nicht in das Beschwerdeverfahren

zuzulassen.

Patent wie erteilt: Einspruchsgrund nach
Artikel 100 b) EPU - Ausfihrbarkeit

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die
Erfindung ausreichend offenbart sei (siehe angefochtene
Entscheidung, Entscheidungsgriinde, Punkt 3). Die Kammer
teilt diese Auffassung und macht hierzu folgende

Ausfuhrungen:

Fehlende Angabe des Verfahrens zur Bestimmung der

eindiffundierten Menge nach Merkmal M1.5

In der Beschreibung wird unbestritten kein Verfahren
zur Bestimmung der eindiffundierten Menge nach Merkmal
M1.5 angegeben. Dass kein unmittelbares, eigenstadndiges
Verfahren speziell zur Bestimmung des Parameters
beschrieben wird, ist nach gadngiger Rechtsprechung
(siehe Rechtsprechung, II.C.5.5.1 c¢)) dem ausreichenden
Charakter der Beschreibung an sich nicht abtrédglich,
wenn die Anspriche nicht auf ein Verfahren zur
Bestimmung des Parameters gerichtet sind. Die fehlende
Angabe eines Verfahrens zur Messung eines Parameters
betrifft gemaB der Rechtsprechung in den meisten Fallen
die Erfordernisse nach Artikel 84 EPU. Die fehlende
Angabe eines Verfahrens zur Messung der eindiffundier-

ten Menge hindert den Fachmann im vorliegenden Fall
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nicht daran, die beanspruchte Erfindung auszufiihren,
und ist daher nicht nach Artikel 100 b) EPU zu
beanstanden. Da die beanspruchte Erfindung nicht auf
die mit einem bestimmten Verfahren gemessene
eindiffundierte Menge beschrankt ist, steht es dem
Fachmann frei, ein geeignetes Verfahren zu verwenden.
Im vorliegenden Fall wurde seitens der Beschwerde-
gegnerin eine Differenzwiegung vor und nach dem
Eindiffundieren des Trennmittels und dem Abrakeln des
nicht eindiffundierten Teils des Trennmittels, im
Folgenden Rakelverfahren, vorgeschlagen (siehe
angefochtene Entscheidung, Entscheidungsgriinde, Punkt
3.3.4). Dies ist eine mogliche, wenn auch mit
Ungenauigkeiten behaftete Messmethode, die dem Fachmann
bekannt ist. In der von der Beschwerdefilthrerin
zitierten Entscheidung T 2403/11 waren dem Fachmann
nicht nur die Methode, sondern auch die auszuwadhlenden
Messparameter nicht bekannt, so dass diese Entscheidung
fir das von der Beschwerdegegnerin vorgeschlagene
Rakelverfahren mit Differenzwiegung im vorliegenden

Fall nicht anwendbar ist.

Ungenauigkeit der Messmethode

Unter Verweis auf die GroBenordnungen der Dicke der
Trennmittelschicht im Vergleich zur Oberflachen-
rauigkeit des Papiers argumentiert die Beschwerde-
fithrerin, dass das fiir die Bestimmung des Anteils des
eindiffundierten Trennmittels vorgeschlagene Rakel-
verfahren zu ungenau sei und der Anteil des
eindiffundierten Trennmittels regelmaBig zu grob
bestimmt werde. Dies kann nach Auffassung der Kammer,
wie bereits oben festgestellt, zwar Fragen zur Klarheit
des Anspruchsgegenstands aufwerfen, aber keinen Einwand
einer fehlenden Ausfiihrbarkeit darstellen (siehe

Rechtsprechung, II.C.8.2.). Da kein bestimmter Grad an



- 34 - T 0988/21

Haftung zwischen den Lagen und an Sensitivitat der
warmeempfindlichen Aufzeichnungsschicht beansprucht
wird, ist die Kammer der Auffassung, dass die Auswahl
und die Genauigkeit des Verfahrens zur Messung des
eindiffundierten Anteils fir die Ausfihrbarkeit der

Erfindung nicht ausschlaggebend sind.

Beweislast

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert des Weiteren, dass,
da das Patent keine Informationen enthalte, wie das
Merkmal M1.5 umzusetzen sei, nur eine schwache
Vermutung bestehe, dass die Erfindung ausreichend
offenbart sei. Deshalb sei die Beweislast umzukehren
(siehe Rechtsprechung, III.G.5.2.2 c)). Die Kammer
sieht keine Griinde fir eine Beweislastumkehr. Nach der
in der Rechtsprechung unter Punkt III.G.5.2.2 c)
zitierten Entscheidung T 63/06 reicht eine "schwache
Vermutung" aus, wenn das Patent keine detaillierten
Angaben zur Bestimmung eines Parameters enthalt. In
diesem Fall bedarf es weniger gewichtiger Argumente; es
geniigt, ernsthafte Zweifel aufzuwerfen, z.B. durch eine
umfassende und plausible Argumentation. Dies wurde in
der ebenfalls von der Beschwerdefithrerin zitierten
Entscheidung T 338/10 so bestédtigt. In der vorliegenden
Sache enthédlt das Patent zwar keine Angaben zur
Bestimmung des Parameters nach Merkmal M1.5, allerdings
liegen bei der in der angefochtenen Entscheidung unter
Punkt 3.3.4 der Entscheidungsgriinde beschriebenen
Methode nach Auffassung der Kammer aufgrund der obigen
Ausfiihrungen keine ernsthaften Zweifel vor, dass ein
Fachmann zum Anspruchsgegenstand einschlieRlich des
Merkmals 1.5 gelangen kann, so dass keine Griinde fir

eine Beweislastumkehr vorliegen.
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Versuchsberichte D10 und D14

Die von der Beschwerdefiihrerin vorlegten Versuchs-
berichte D10 und D14 eignen sich nach Auffassung der
Kammer nicht als Nachweis flir die fehlende
Ausfiihrbarkeit des beanspruchten Gegenstands, da die
verwendeten Materialien nicht den Vorgaben des Patents
entsprechen. Ferner liegen die in den Versuchen V2, V3
und V4 des Dokuments D14 bestimmten eindiffundierten
Anteile mit 47, 47 und 31 Gew.-% im beanspruchten
Bereich, so dass damit eher das Gegenteil gezeigt wird.
Die von der Beschwerdefiihrerin zitierte Entscheidung

T 2245/17 im Rahmen eines Beweises iiber die
Unmdglichkeit einer Herstellung ist vorliegend somit

nicht einschlagig.

Ausfiihrung der Erfindung im gesamten beanspruchten

Bereich

Nach der standigen Rechtsprechung (siehe Recht-
sprechung, II.C.5.4.) muss der Fachmann die in den
unabhangigen Anspriichen definierte Erfindung iber den
gesamten Schutzbereich der Anspriiche anhand seines
allgemeinen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand
ausfihren koénnen. Dies muss von Fall zu Fall
entschieden werden. In der vorliegenden Sache sind dem
Fachmann die EinflussgroBen auf den eindiffundierten
Anteil allgemein bzw. aus der Patentschrift bekannt.
Die Kammer teilt daher die Sichtweise der Beschwerde-
gegnerin, dass der Fachmann unter Variation beispiels-
weise der Einwirkdauer, des verwendeten Silikonharzes,
der verwendeten Bindemittel und Pigmente, eine
warmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial herstellen
kann, bei dem ein Anteil von 5 bis 50 Gew.-% der
Gesamtheit der Trennmittel der Beaufschlagung in den

oberen Bereich der ausgebildeten warmeempfindlichen
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Aufzeichnungsschicht eindiffundiert ist.

Ausfihrungsbeispiel

Entgegen der Behauptung der Beschwerdegegnerin, dass
die im Patent offenbarten Ausfiihrungsbeispiele einen
eindiffundierten Anteil von 5 bis 50 Gew.-% der
Gesamtheit der Trennmittel zeigten, weist die
Beschwerdefiihrerin darauf hin, dass der eindiffundierte
Anteil fir diese Beispiele nicht offenbart sei, und
dass allein die Bezeichnung dieser Ausfihrungsbeispiele
als "erfindungsgemal" dies nicht bestatigen kdénne, da
diese bereits in der Anmeldung als solche bezeichnet
worden seien, wobei in der Anmeldung der
eindiffundierte Anteil von 5 bis 50 Gew.-% der

Gesamtheit der Trennmittel optional gewesen sei.

Die Kammer folgt diesbeztglich der Beschwerdefihrerin,
dass die Ausfihrungsbeispiele nicht (notwendigerweise)
das Merkmal M1.5 zeigen. Regel 42 (1) e) EPU verlangt
die Aufnahme von Beispielen nur dort, "wo es angebracht
ist". Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern
unterscheidet klar zwischen den in der Regel 42 (1) e)
EPU genannten Begriffen "Weg zur Ausfihrung der
beanspruchten Erfindung”" und "Beispiele". Nach dieser
Rechtsprechung ist die genaue Angabe eines Wegs zur
Ausfiihrung der beanspruchten Erfindung vor dem
Hintergrund des Artikels 83 EPU zu sehen. Hierbei
handelt es sich zweifellos um ein zwingendes
Erfordernis, dem die Beschreibung als Ganzes geniligen
muss. Hingegen sind Beispiele nur dann unverzichtbar,
wenn die Beschreibung diesem Erfordernis ansonsten
nicht genigt (siehe Rechtsprechung, II.C.5.3.). Die
Kammer ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen
diesbeziiglich erfillt sind. Die eindiffundierte Menge

kann der Fachmann beispielsweise ilber die Einwirkzeit
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steuern, so dass der Fachmann zu dem beanspruchten

Gegenstand gelangen kann.

Schutzbereich

Die Beschwerdefiihrerin bemdngelt, dass sich durch die
Ungenauigkeit der Messmethode Unklarheiten beziiglich
des Schutzbereiches ergadben und verweist insbesondere
auf die Entscheidungen T 1305/15 und T 593/009.

Die Kammer verweist auf die gadngige Rechtsprechung, die
z.B. in der Entscheidung T 2290/12 (siehe
Entscheidungsgriinde, Punkt 3.1) zusammengefasst ist und
wonach die Frage, ob ein Gegenstand in den
beanspruchten Bereich fallt oder nicht, nach
vorherrschender Meinung der Beschwerdekammern ein
Erfordernis der Klarheit und nicht der Ausfiihrbarkeit

darstellt (siehe Rechtsprechung, II.C.8.2).

Schlussfolgerung hinsichtlich der Ausfihrbarkeit

Die Kammer ist zu der Auffassung gelangt, dass der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU der
Aufrechterhaltung des erteilten Patents nicht

entgegensteht.

Patent wie erteilt: Einspruchsgrund nach

Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 54 EPU - Neuheit des
Gegenstands der Anspriche 1 und 12 gegeniber dem
Dokument D1

Die Beschwerdegegnerin zweifelt die deutsche Uber-
setzung D1A des Dokuments D1 an. Ein Vergleich des
Dokuments D1A mit der von der Beschwerdefilhrerin
wahrend der Verhandlung eingereichten englischen

Maschineniibersetzung D1B des Dokuments D1 durch das
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japanische Patentamt ergibt, dass die fir die Frage der
Neuheit entscheidungsrelevanten Passagen des Dokuments
D1 in der deutschen Ubersetzung DI1A korrekt
wiedergegeben sind. Insbesondere enthalt das Dokument
D1 in der Zusammenfassung die Aussage, dass das
Silikonharz in die warmeempfindliche
Aufzeichnungsschicht nicht eindringe. In dieser
Hinsicht sind die beiden Ubersetzungen D1A und D1B
unbestritten konsistent. Die in den Absatzen [0041] und
[0043] des Dokuments D1A offensichtlich verwechselten

Temperaturangaben &dndern nichts an dieser Offenbarung.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand der unabhédngigen Anspriche 1, 12, 13 und 14
wie erteilt neu sei gegeniiber dem Dokument DI1. Auch
wenn eine zumindest in einem geringen Ausmal
stattfindende Diffusion nicht ausgeschlossen werden
konne, so offenbare das Dokument D1 nicht die
eindiffundierte Menge von 5 bis 50 Gew.-% der
Gesamtheit der Trennmittel der Beaufschlagung gemal
Merkmal M1.5 bzw. M12.9 (siehe angefochtene

Entscheidung, Entscheidungsgriinde, Punkt 5.4.1).

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert in ihrer
Beschwerdebegriindung, dass der Gegenstand der erteilten
Anspriiche 1 und 12 nicht neu sei gegeniliber dem Dokument
D1. Die Kammer ist von der Argumentation der
Beschwerdefiithrerin nicht Uberzeugt und folgt in ihrer
Auffassung dem Vortrag der Beschwerdegegnerin. Demnach
wird in der Zusammenfassung des Dokuments D1 bei der
Verwendung eines vertikal freifallenden Vorhang-
beschichters explizit von einer Diffusion abgeraten:
"(...), ohne dass das Silikonharz in die
wdrmeempfindliche Aufzeichnungsschicht eindringt." Die
Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass

insbesondere die Ergebnisse der Ausfihrungsbeispiele 1,
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2, 5 und 6, die mit einem Gravurbeschichter
durchgefiihrt wurden, und die Ausfihrungsbeispiele 3 und
4, die mit einem Vorhangbeschichter durchgefihrt
wurden, beziglich der Farbdichte im Wesentlichen gleich
und betreffend den Hintergrundnebel identisch ausfallen
(siehe Dokument D1, Tabelle 1, Absatz [0049]), so dass
davon auszugehen ist, dass die in der Zusammenfassung
fiir den Vorhangbeschichter getroffene Aussage auch fir
den Gravurbeschichter zutreffend ist. Es gibt im
Dokument D1 keine gegenteiligen Hinweise. Vielmehr
erkennt man in Tabelle 1 des Dokuments Dla, dass die
Vergleichsbeispiele 2 und 3, bei denen eine Diffusion
stattfindet, deutlich schlechtere Werte fir die

genannten Parameter aufweisen.

Somit ist im Dokument D1 keine anspruchsgemale
Diffusionsschicht (Merkmal M1.4.3) - implizit oder

explizit - eindeutig und unmittelbar offenbart.

Hinsichtlich der weiteren Argumente der Beschwerde-

fiilhrerin ist die Kammer der folgenden Auffassung:

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin, dass im
warmeempfindlichen Aufzeichnungsmaterial gemdB dem
Dokument D1 trotz der gegenteiligen Aussage in der
Zusammenfassung aller Wahrscheinlichkeit nach doch eine
Diffusion stattfinde, iUberzeugen nicht, da dies nicht
von einer Offenbarung im Dokument D1 gestitzt wird, die
eine zwangslaufig auftretende Diffusion untermauern
wllrde. In der Beschreibung, den Figuren und den
Anspriichen des Dokuments Dl werden keine MaBnahmen filir
das Herbeifilhren einer Diffusion oder das Unterbinden
einer Diffusion genannt. Fir eine implizite Offenbarung
ist der MaBstab "iUberwiegend wahrscheinlich" nicht
ausreichend. Daher kann damit die explizite Aussage der

Zusammenfassung des Dokuments D1 nicht widerlegt
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werden.

Der Sichtweise der Beschwerdefiihrerin, dass der
Fachmann im Lichte der Gesamtoffenbarung des Dokuments
Dlb die Zusammenfassung Ubergehen wirde, kann die
Kammer nicht folgen. Die Zusammenfassung des Dokuments
D1 bildet ebenso wie die restliche Offenbarung des
Dokuments D1 einen Stand der Technik unter

Artikel 54 (2) EPU und kann daher nicht vernachl&ssigt
werden. In Anbetracht der Tatsache, dass die Zusammen-
fassung explizit darauf hinweist, dass kein Silikonharz
in die warmeempfindliche Aufzeichnungsschicht
eindringt, kann diese Aussage nicht ignoriert werden.
Sie steht auch nicht im Widerspruch zur restlichen

Offenbarung des Dokuments DI1.

Auch wenn das eingesetzte Verfahren (Gravurbeschichter,
UV-Strahlenhartung), die eingesetzten Materialien
(wassrige Dispersion fir die warmeempfindliche
Aufzeichnungsschicht, Pigmente, Bindemittel) und die
Menge der Beaufschlagung vergleichbar sind, so kann
daraus nicht geschlossen werden, dass im Dokument D1
zwangslaufig eine Diffusion stattfindet. Insbesondere
sind im Dokument D1 keine Angaben zur Einwirkdauer oder
zum eindiffundierten Anteil gemacht. Auch werden andere
Silikonharze eingesetzt (siehe Dokument D1A, Absatz
[0022]; Patent, Absatz [0047]).

Bezlglich der behaupteten vergleichbaren Eigenschaften
der Produkte im Dokument D1 und dem Patent stellt die
Kammer fest, dass sich insbesondere zur Lagenhaftung im
Dokument D1 keine Information findet. Der im Absatz
[0048] des Dokuments D1A beschriebene Abriebtest lasst
keinen zwingenden Rickschluss auf die Lagenhaftung zu,
da lediglich der Abrieb der obersten Schicht beurteilt

wird. Aus den in Tabelle 1 des Dokuments DI1A (siehe
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Absatz [0049]) aufgefihrten Eigenschaften hinsichtlich
Farbdichte und Hintergrundnebel lasst sich vor allem
die Schlussfolgerung ziehen, dass diese Werte von
eindiffundiertem Trennmittel negativ beeinflusst
werden, siehe Vergleichsbeispiele 2 bis 4 im Gegensatz
zu den Ausfihrungsbeispielen 1 bis 6, bei denen die
Farbdichte und der Hintergrundnebel qualitativ besser

beurteilt werden.

Schlussfolgerung hinsichtlich Neuheit des Gegenstands
der unabhédngigen Anspriiche 1 und 12 wie erteilt

gegeniber dem Dokument D1

Die obigen Aussagen gelten analog flur den Anspruch 12.
Die Merkmale der Diffusionsschicht (Merkmal M1.4.3) und
der eindiffundierten Menge (Merkmal M1.5) des

Anspruchs 1 sind im Merkmal M12.9 des Anspruchs 12
enthalten. Aufgrund der vorstehenden Ausfihrungen
kénnen die Merkmale M1.4.3 und M12.9 nicht als
unmittelbar und eindeutig im Dokument D1 offenbart
angesehen werden. Daher ist der Gegenstand der
erteilten Anspriiche 1 und 12 neu gegeniiber dem Dokument
D1.

Patent wie erteilt: Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 54 EPU - Neuheit des
Gegenstands der erteilten unabhadngigen Anspriiche 1 und

13 gegeniber dem Dokument D3

Zwischen den Beteiligten und der Einspruchsabteilung
besteht Einigkeit, dass im warmeempfindlichen
Aufzeichnungsmaterial gemal dem Dokument D3 eine
gewisse Diffusion des Trennmittels zwangslaufig
auftritt und damit implizit offenbart ist. Nach
Auffassung der Einspruchsabteilung unterscheide sich

der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 vom Dokument
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D3 lediglich in dem Merkmal M1.5. Aus diesem Grund
stellte die Einspruchsabteilung die Neuheit des
Gegenstands der Anspriche 1, 12, 13 und 14 fest (siehe
angefochtene Entscheidung, Entscheidungsgriinde, Punkt
5.1 und 5.4.1).

Die Argumentation der Beschwerdefilhrerin zielt unter
anderem darauf ab, dass sich der eindiffundierte
Trennmittelanteil am fertigen Produkt ohne Kenntnis der
bei der Herstellung aufgetragenen Trennmittelmenge
nicht bestimmen lasse und daher nicht zur Abgrenzung
des Produktanspruchs dienen konne. Die
Beschwerdegegnerin bestatigt, dass die Bestimmung des
eindiffundierten Trennmittelanteils durch das von ihr
vorgeschlagene Rakelverfahren nur wahrend des

Herstellungsprozesses durchgefihrt werden kodnne.

In der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
wurden seitens der Beschwerdegegnerin allerdings zwei
andere, dem Fachmann angeblich bekannte Verfahren
angefihrt, wie dieser Parameter im Produkt bestimmt
werden koénne. So kdnne der Fachmann mittels Mikrotomie
am Querschnitt den eindiffundierten Anteil bestimmen
(Querschnittsverfahren) oder von der Oberfldche dinne
Schichten abtragen, in denen der Trennmittelanteil
bestimmt werden koénne (Hobelverfahren). Zuvor war von
der Beschwerdegegnerin im Einspruchs- und im
Beschwerdeverfahren hinsichtlich des Merkmals 1.5
einzig das Rakelverfahren genannt worden (siehe auch

Beschwerdeerwiderung, Punkt 3.2.3).

Wie die Beschwerdegegnerin vorgetragen hat, war ihr
Verweis auf das Querschnittsverfahren aufgrund des von
der Beschwerdegegnerin eingereichten Dokuments D10
veranlasst worden. Die Kammer stellt fest, dass das

Verfahren an sich zwar bekannt ist, dass die im
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Dokument D10 dokumentierten Versuche allerdings
erfolglos verliefen. Gegenversuche sind von der
Beschwerdegegnerin nicht vorgelegt worden. Insofern
handelt es sich bei ihrem Vorbringen, dass sich der
eindiffundierte Trennmittelanteil mittels des
Querschnittsverfahrens auch am fertigen Produkt
bestimmen lasse, um eine unbelegte Behauptung, die

nicht zu iberzeugen vermag.

Das Hobelverfahren wurde von der Beschwerdegegnerin
unbestritten erstmals in der miindlichen Verhandlung vor
der Beschwerdekammer vorgebracht. Ein solches
Vorbringen bleibt nach Artikel 13 (2) VOBK 2020
grundsatzlich unberiicksichtigt, es sei denn, der
betreffende Beteiligte hat stichhaltige Griinde dafir
aufgezeigt, dass auRergewdhnliche Umstédnde vorliegen.
Dass laut der Beschwerdegegnerin die Frage der
strukturellen Abgrenzung des beanspruchten Produkts
erst in der mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer vorgebracht wurde, kann die Kammer
nicht anerkennen. Spadtestens mit Schreiben der
Beschwerdefihrerin vom 23. Dezember 2022 ist diese
Frage explizit aufgeworfen worden. Dort ist unter
Punkt 1 Folgendes zu lesen:

"Es ist festzustellen, dass die Beschwerdegegnerin
erneut keine Nachweise oder Belege vorgelegt hat, die
die Einhaltung des Merkmals 'eindiffundierter Anteil
des Trennmittels von 5 bis 50 Gew.-%' objektiv
verifizieren kénnten. Wie bereits in der vorherigen
Eingabe vom 14. April 2022 ausgefiihrt, ist die
Patentinhaberin dafiir in der Beweislast, dass ein von
ihr vorgegebenes Verfahrensmerkmal, das das Produkt
kennzeichnet, im Stand der Technik nicht eingehalten
wird (sh. Ausfiihrungen auf S. 18 im Schriftsatz vom 14.
April 2022). Dazu gehéren Angaben zur praktischen

Umsetzung eines Verfahrens zur Verifizierung dieses
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Merkmals. Solche Angaben liegen bisher nicht vor."

Die Kammer kann daher keine auBergewdhnlichen Umstéande
erkennen, die fir die Zulassung dieses erstmaligen
Vorbringens hinsichtlich eines schichtweisen Abtragens
der Oberflache mittels Mikrotomie sprechen, und hat
entschieden, dieses Vorbringen in Ausibung ihres
Ermessens nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 nicht in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Aus den genannten Grinden kommt die Kammer zu dem
Schluss, dass sich der eindiffundierte
Trennmittelanteil gemaB Merkmal M1.5 am fertigen
Produkt ohne Kenntnis der bei seiner Herstellung
aufgetragenen Trennmittelmenge nicht bestimmen lasst.
Dieses Merkmal kann daher nicht zur strukturellen
Abgrenzung des warmeempfindlichen
Aufzeichnungsmaterials gemal Anspruch 1 dienen und

seine Neuheit folglich nicht begriinden.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist daher
nicht neu gegeniiber dem Dokument D3. Die analoge
Schlussfolgerung gilt flir den erteilten Anspruch 13,
der auf die Verwendung des warmeempfindlichen

Aufzeichnungsmaterials gemal Anspruch 1 gerichtet ist.
Ergebnis

Der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel
54 EPU steht der Aufrechterhaltung des Patents wie
erteilt entgegen.

Zuriickverweisung - Artikel 111 (1) Satz 2 EPU

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung wurde der

Einspruch zurickgewiesen, u.a. da der Gegenstand der
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unabhangigen Anspriiche 1, 12, 13 und 14 als neu
gegeniber den Dokumenten D1, D2 und D3 und als
erfinderisch ausgehend vom Dokument D1 als
nachstliegendem Stand der Technik angesehen wurde. Die
Dokumente D4, D5 und D6, die von der Einsprechenden als
weitere mdgliche Ausgangspunkte genannt worden waren,
waren laut der Auffassung der Einspruchsabteilung
weiter von dem Gegenstand des Streitpatents entfernt
als das Dokument D1 und daher hinsichtlich der
erfinderischen Tatigkeit nicht relevant (siehe
angefochtene Entscheidung, Entscheidungsgriinde, Punkt
5.3.1, 6.).

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist nach
Ansicht der Kammer allerdings entgegen der Auffassung
der Einspruchsabteilung gegenitber dem Dokument D3 nicht
neu. Da die angefochtene Entscheidung bereits aus
diesem Grund aufzuheben ist, steht es gemal

Artikel 111 (1) Satz 2 EPU im Ermessen der Kammer, im
Rahmen der Zustandigkeit der Einspruchsabteilung tatig
zu werden, d.h. die vorliegenden Hilfsantrdge der
Beschwerdegegnerin zu prifen, oder die Angelegenheit
zur weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung
ohne eine vorige Befassung mit den vorliegenden

Hilfsantrdgen der Beschwerdegegnerin zurilickzuverweisen.

Aufgrund der zur Auffassung der Einspruchsabteilung
kontraren Beurteilung des Dokuments D1 (siehe Punkt 4.4
oben) hinsichtlich des Merkmals M1.4.3 und der
kontrdaren Beurteilung des Merkmals M1.5, insbesondere
des eindiffundierten Anteils von 5 bis 50 Gew.-% der
Gesamtheit der Trennmittel der Beaufschlagung (siehe
Punkt 5.6 oben), durch die Kammer, ergibt sich eine im
Vergleich zum Verfahren vor der Einspruchsabteilung

wesentlich verdnderte Ausgangslage fir die Prifung der
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vorliegenden Hilfsantrdge der Beschwerdegegnerin.

7.4 Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des Beschwerde-
verfahrens, die angefochtene Entscheidung gerichtlich
zu Uberprifen (siehe Artikel 12 (2) VOBK 2020), halt es
die Kammer bei der vorliegenden Sachlage nicht filr
zweckmalig, im Rahmen der Zustandigkeit der Einspruchs-
abteilung tatig zu werden und die Prifung der Hilfs-
antrdge insbesondere hinsichtlich Neuheit und

erfinderischer Tatigkeit selbst durchzufiihren.

7.5 Da also besondere Grinde im Sinne des
Artikels 11 VOBK 2020 vorliegen, halt es die Kammer fir
geboten, die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an
die Einspruchsabteilung zurickzuverweisen
(Artikel 111 (1) Satz 2 EPU), zumal beide Beteiligte

hilfsweise eine Zurlickverweisung beantragt haben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.
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