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Beschwerde-Aktenzeichen: T 0601/19 - 3.2.07

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 1. September 2020

Beschwerdefiithrerin: Oerlikon Surface Solutions AG, Pfaffikon
. Churerstrasse 120

A 1

(Anmelderin) 8808 Pfaffikon (CH)

Vertreter: Misselhorn, Hein-Martin
Patent- und Rechtsanwalt
Donaustrasse 6
85049 Ingolstadt (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 21. September
2018 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 14730738.3
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender I. Beckedorf
Mitglieder: B. Paul
V. Bevilacqua
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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Anmelderin (Beschwerdefilthrerin) legte frist- und
formgerecht Beschwerde gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung vom 21. September 2018 ein, welche
die europédische Patentanmeldung 14 730 738.3

zurickgewiesen hatte.

Die Anmeldung wurde als nicht patentfahig angesehen,
weil sie nicht den Erfordernissen der Artikel 83 und 84
EPU geniigte. Die Begriindung der
Zurlickweisungsentscheidung erfolgte durch Bezugnahme
auf drei Mitteilungen der Prifungsabteilung gemal
Artikel 94 (3) EPU vom 29. September 2016, 2. Juni 2017
und 4. Januar 2018.

In einem Telefonat am 30. Juni 2020 informierte der
Berichterstatter den Vertreter der Beschwerdefihrerin
Uber den Stand der vorlaufigen Prifung der Beschwerde
und wies darauf hin, dass es bei einer geanderten
Antragslage moglich werde, Uber die Beschwerde

unmittelbar im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Mit Schriftsatz datiert auf den 24. Juli 2020,
elektronisch eingereicht am 22. Juli 2020, iberreichte
die Beschwerdefilhrerin neue Antradge und nahm den mit
Beschwerdeeinlegung gestellten Antrag auf Rickzahlung

der Beschwerdegebuhr zurick.

Die Beschwerdefilhrerin beantragt zuletzt sinngemal

die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Zurickverweisung der Angelegenheit an die
Prifungsabteilung zur weiteren Prifung der Neuheit

und erfinderischen Tatigkeit,
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hilfsweise

die Prifung des Gegenstands der Patentanspriiche auf
Neuheit und erfinderische Tatigkeit im
schriftlichen Verfahren vor der Beschwerdekammer
und

welter hilfsweise

die Anberaumung einer miindlichen Verhandlung.

VI. Der unabhé&ngige Anspruch 1 gemdf Hauptantrag lautet:

Verfahren zur Herstellung einer Komponente mit

vorgegebenem Glanzgrad mit den Schritten:

- Bereitstellen einer Komponente mit metallischer
Oberflache

- Herstellen eines Matt-Glanz-Gemisches durch Mischen
von Glanzlack und Mattlack in einem vorbestimmten
Mischungsverhaltnis

- Aufbringen des Matt-Glanz-Gemisches auf die
metallische Oberfldche der Komponente

- Vernetzen des Matt-Glanz-Gemisches.

VII. Das entscheidungserhebliche Vorbringen der
Beschwerdefilhrerin, die sich gegen die Feststellungen
der Prifungsabteilung zur mangelnder Ausfihrbarkeit
(Artikel 83 EPU) bzw. mangelnden Klarheit (Artikel 84
EPU) wendet, wird im Detail in den Entscheidungsgriinden

diskutiert.
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Entscheidungsgrinde

1. Die vorliegende Entscheidung ergeht im schriftlichen
Verfahren ohne miindliche Verhandlung gemab
Artikel 12 (8) VOBK 2020 unter Wahrung der
Verfahrensrechte der Verfahrensbeteiligten nach
Artikel 113 und 116 EPU.

Der Grundsatz des rechtlichen Gehodrs nach

Artikel 113 (1) EPU ist uneingeschridnkt beachtet, da
die Verfahrensbeteiligte umfangreich zur Sache
vorgetragen und die Kammer diesen Vortrag ihrer

Entscheidung zugrunde gelegt hat.

Der von der Verfahrensbeteiligten hilfsweise gestellte
Antrag auf mindliche Verhandlung gemaRl Artikel 116 (1)
EPU steht unter der Bedingung, dass die Kammer nicht
schon ihrem Hauptantrag, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und die Angelegenheit an die
Prifungsabteilung zur weiteren Entscheidung
zurickzuverweisen, stattgibt. Da die Kammer mit der
vorliegenden Entscheidung dem Hauptantrag der
Beschwerdefihrerin folgt, wird der vorgenannte

Hilfsantrag verfahrensrechtlich nicht wirksam.
2. Deutliche und vollstdndige Offenbarung (Artikel 83 EPU)

2.1 Die Prifungsabteilung hat in ihrer zweiten Mitteilung
gemal Artikel 94 (3) EPU erstmals den Einwand der
unzureichenden Offenbarung (Artikel 83 EPU) zusammen
mit einem Einwand zur Klarheit des Anspruchs
(Artikel 84 EPU) erhoben. Auf diese Einwinde hat die
Priifungsabteilung in ihrer spateren dritten Mitteilung

gemal Artikel 94 (3) EPU erneut Bezug genommen.
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Aus den Feststellungen der Prifungsabteilung ist dabei
nicht eindeutig erkennbar, welche Argumente genau den
Einwand unzureichender Offenbarung stitzen sollen.
Dieses ist umso bemerkenswerter, als die
Beschwerdefihrerin insbesondere in ihrer Stellungnahme
vom 1. Dezember 2017 auf die zweite Mitteilung der
Prifungsabteilung ausfihrlich vortrug, weshalb aus
ihrer Sicht die beanspruchte Erfindung deutlich und

vollstdndig im Sinne von Artikel 83 EPU offenbart ist.

Die Kammer ist zu der Ansicht gekommen, dass alle von
der Prifungsabteilung vorgetragenen Grinde nicht
geeignet sind, den Einwand aus Artikel 83 EPU zu
stitzen, da sie sich allein auf die Klarheit einzelner
Merkmale des Anspruchs 1 beziehen. Wie von der
Beschwerdefilhrerin ilberzeugend argumentiert, sind auch
im Ubrigen unter Bericksichtigung der urspriinglich
eingereichten Anmeldung fir die Kammer keine
offensichtlichen Grinde erkennbar, dass die Erfindung
nicht so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass

ein Fachmann sie ausfihren kann.

Der derzeit beanspruchten Erfindung steht daher der von
der Prifungsabteilung pauschal und ohne substantiierte
Begrindung erhobene Einwand einer unzureichend
deutlichen und vollstandigen Offenbarung gemal

Artikel 83 EPU nicht entgegen.

Klarheit des Anspruchs 1 (Artikel 84 EPU)

Hinsichtlich der Klarheit des Anspruchs 1 gemaRB
Artikel 84 EPU hat die Prifungsabteilung in ihrer
Entscheidung festgestellt, dass die Begriffe
"vorgegebener Glanzgrad", "...vorbestimmten

Mischungsverhdltnis...", "...Matt-Glanz-Gemisch...",
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"Glanzlack" sowie "Mattlack" wvag und unklar seien, ohne
eine weitere Erlauterung zu dieser Feststellung zu
machen (siehe Punkte 1.1 und 1.2 der zweiten Mitteilung

sowie Punkte 1.1 und 1.2 der dritten Mitteilung).

Die Kammer geht hingegen davon aus, dass die Begriffe
"Glanzlack" und "Mattlack" sowie "Glanzgrad" dem
Fachmann verstandlich sind, nadmlich zumindest als
Begriffe im Rahmen des Reflexionsverhaltens einer
Lackoberflédche bei einfallenden Licht. Demnach
reflektiert die Oberfldche eines Mattlack einfallendes
Licht eher diffus (unregelmabig streuend), wahrend die
Oberfldche eines Glanzlacks Licht eher gerichtet
(winkeltreu streuend) reflektiert. Ein "Glanzgrad" kann
in diesem Zusammenhang als ein MaB flir den Anteil des
reflektierten Lichts verstanden werden, der winkeltreu
gestreut wird. Auch der Begriff "Matt-Glanz-Gemisch"
kann von dem Fachmann entsprechend in sinnvoller Weise
als ein Gemisch aus einem Mattlack und einem Glanzlack

verstanden werden.

Dass den Begriffen in der Anmeldung keine weitere
Bedeutung gegeben wurde und beispielsweise hinsichtlich
des Begriffs "Glanzgrad" offen gelassen ist, wie dieser
ermittelt wird, betrifft im Ergebnis bloB die Breite
des Anspruchs 1, nicht aber seine Klarheit und kann
spater bei der Frage der Neuheit bzw. erfinderischen

Tatigkeit dessen Gegenstands relevant sein.

Die Kammer folgt entsprechend auch dem Argument der
Beschwerdefiithrerin, dass sich die Begriffe
"vorgegebener Glanzgrad" und "vorbestimmtes
Mischungsverhdltnis" dem Fachmann aus dem Kontext im
Anspruch und aus der Beschreibung ergeben. Nach Ansicht
der Kammer ist ebenfalls die Breite des Anspruchs 1

betroffen, nicht aber seine Klarheit. Dieses mdgliche
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breite Verstandnis kann spater bei der Frage der
Neuheit bzw. erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten

Gegenstands ebenfalls relevant sein.

Angesichts der oben angegebenen Grinde erfillt
Anspruch 1 entgegen den diesbezliglichen Feststellungen
der Prifungsabteilung die Erfordernisse der Klarheit

gemaB Artikel 84 EPU.

Zurlickverweisung der Angelegenheit

Die angefochtene Entscheidung ist folglich aufzuheben,
da die Beschwerdefilhrerin iberzeugend die Unrichtigkeit
der die Zurilickweisung der Patentanmeldung tragenden

Feststellungen der Prifungsabteilung dargetan hat.

Die weiteren Patentierbarkeitsvoraussetzungen bleiben
in der angefochtenen Entscheidung und den in ihr in
Bezug genommenen Mitteilungen vollig ungeprift. Soweit
die Prifungsabteilung in ihrer ersten Mitteilung gemal
Artikel 94 (3) EPU einen Neuheitseinwand bezogen auf
die Offenbarung der deutschen Gebrauchsmusterschrift
DE 20 2013 010250 Ul (D3) kursorisch erwahnte (dort
Punkt 1.1), stellt diese Erwahnung ohne jeglichen

Begriindungsansatz keine substantielle Prifung dar.

Im Ubrigen hat die Beschwerdefithrerin die Erheblichkeit
der D3 als Entgegenhaltung nach Artikel 54 (3) EPU
unter Hinweis auf den identischen Prioritatstag der
Anmeldung und Anmeldetag des Gebrauchsmusters

(10. Mai 2013) bestritten, ohne dass die
Prifungsabteilung die geltend gemachte Prioritat und
damit deren Wirkung nach Artikel 89 EPU in Zweifel
gezogen oder den Neuheitseinwand erneut erhoben hatte.

Eine inhaltliche Erdorterung zur Frage von Neuheit und
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erfinderische Tatigkeit hat zu keinem Zeitpunkt

stattgefunden.

Vor diesem Hintergrund gelangt die Kammer unter
Berlicksichtigung des vorrangigen Ziels des
Beschwerdeverfahrens einer gerichtlichen Uberpriifung
der angefochtenen Entscheidung gemaB Artikel 12 (2) VOBK
2020 und nach Abwagung aller relevanten Umstande des
vorliegenden Falles zum Ergebnis, dass die fir die
Patentierbarkeit maBgeblichen Fragen, insbesondere zur
Neuheit und erfinderischen Tatigkeit des
Anspruchsgegenstandes, eben nicht mit angemessenem
Aufwand im Beschwerdeverfahren entschieden werden
kénnen, sondern vielmehr im nunmehr fortzusetzenden
Priifungsverfahren erst einmal die dafilir notwendigen

Grundlagen zu schaffen sind.

Folglich liegen zur Uberzeugung der Kammer besondere
Grinde im Sinne von Artikel 11, Satz 1 VOBK 2020 vor,
dem ausdricklichen Antrag der Beschwerdefilthrerin zu
folgen und gemdB Artikel 111 (1) EPU die Angelegenheit
an die Prifungsabteilung zur weiteren Prifung der

Patentierbarkeitsvoraussetzungen zurlckzuverweisen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Angelegenheit wird an die Priufungsabteilung zu

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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G. Nachtigall I. Beckedorf

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



