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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung lber die Zurickweisung der

europaischen Patentanmeldung Nr. 16 160 579.5.

Der Grund fir die Zurickweisung war mangelnde Klarheit
(Artikel 84 EPU) des Anspruchs 1 in den der
Entscheidung zugrundeliegenden Antragen (Hauptantrag

und Hilfsantrag 1).

Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin
Beschwerde ein. Mit der Beschwerdebegriindung beantragte
die Beschwerdefilhrerin die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Erteilung eines Patents auf der
Grundlage der Anspruche des der angefochtenen
Entscheidung zugrundeliegenden Hauptantrags oder des

Hilfsantrags 1.

Die Kammer hat zur mindlichen Verhandlung geladen und
eine Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK erlassen. In
dieser Mitteilung gab die Kammer die vorlaufige
Stellungnahme ab, dass Anspruch 1 des Hauptantrags und
des Hilfsantrags 1 nicht die Erfordernisse des

Artikels 84 EPU erfiille.

Mit dem Antwortschreiben vom 7. Mai 2024 reichte die
Beschwerdefilhrerin geanderte Anspriiche ein und
erklarte, dass von der Seite der Beschwerdefihrerin
Einverstédndnis bestiinde, wenn dieser Anspruchssatz die
der Entscheidung zugrundeliegenden Anspriiche gemalB
Hauptantrag und Hilfsantrag 1 ersetze. Die
Beschwerdefiihrerin fihrte aus, dass die Kammer in ihrem
Bescheid neue Beanstandungen erhoben hatte und

argumentierte, dass die Anspriiche klar seien.



VI.

VIT.
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Am 24. Juni 2024 fand die miindliche Verhandlung vor der
Kammer statt. In deren Verlauf reichte die

Beschwerdefilhrerin Anspriiche eines Hilfsantrags ein.

Wahrend der miindlichen Verhandlung bestatigte die

Beschwerdefilhrerin folgende Schlussantrage.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und ein europaisches Patent zu

erteilen auf der Grundlage der Anspriiche

- des Antrags, der mit dem Schreiben vom 7. Mai 2024
eingereicht wurde (Hauptantrag), oder

- des Antrags, der in der miindlichen Verhandlung wvom

24. Juni 2024 eingereicht wurde (Hilfsantraqg).

Am Ende der miindlichen Verhandlung verkiindete die

Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.
Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verfahren zur Optimierung eines eine Vielzahl von
Testpatches umfassenden Testcharts fur Druckvorgange,
umfassend folgende MaBnahmen:

a) festlegen von Vorgaben fur

IV. den geplanten DruckprozeB, die Farbanzahl und die
Farbintentionen, indem festgelegt wird, welche
Farbe eine Separationsfarbe ist, welche Farbe
Solid ist, welche Farbe als Kontrastfarbe oder
als Sonderfarbe eingesetzt wird,

V. Regeln flir eine Gewichtung, umfassend
Gewichtungswerte innerhalb eines Spektrums fir
bestimmte Eigenschaften,

VI. Auswahlparameter fiir die Entscheidung, welche
Testpatches fur den Druck des Testcharts

zusammengestellt werden,



VIIT.

- 3 - T 0847/21

ermitteln der Testpatchwerte,

versehen der Testpatchwerte mit den Regeln fir eine
Gewichtung entsprechenden Gewichtungswerten,
sortieren der Testpatchwerte entsprechend der
Gewichtung,

auswahlen einer zur Charakterisierung vorgesehenen
Anzahl von Testpatches in Abhdngigkeit wvon den
Auswahlparametern fiir die Entscheidung, welche
Testpatches fur den Druck des Testcharts

zusammengestellt werden."

Anspruch 1 des Hilfsantrags lautet wie folgt

(Hinzufiigungen zu Anspruch 1 gemadl Hauptantrag sind

unterstrichen) :

"Verfahren zur Optimierung eines eine Vielzahl von

Testpatches umfassenden Testcharts fiur Druckvorgange,

umfassend folgende MaBnahmen:

a)

festlegen von Vorgaben fur

IV. den geplanten DruckprozeB, die Farbanzahl und die

VI.

Farbintentionen, indem festgelegt wird, welche
Farbe eine Separationsfarbe ist, welche Farbe
Solid ist, welche Farbe als Kontrastfarbe oder
als Sonderfarbe eingesetzt wird,
Regeln fir eine Gewichtung, umfassend
Gewichtungswerte innerhalb eines Spektrums fir
bestimmte Eigenschaften,
Auswahlparameter flr die Entscheidung, welche
Testpatches fur den Druck des Testcharts
zusammengestellt werden,

ermitteln der Testpatchwerte,

versehen der Testpatchwerte mit einer Gewichtung

mit den Regeln fiir eine Gewichtung entsprechenden
Gewichtungswerten,
sortieren der Testpatchwerte entsprechend der

Gewichtung,
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e) auswahlen einer zur Charakterisierung vorgesehenen

Anzahl von Testpatches, immer angefangen von dem

mit der hdochsten Gewichtung, in Abhdngigkeit wvon

den Auswahlparametern fir die Entscheidung, welche
Testpatches fur den Druck des Testcharts

zusammengestellt werden."

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Hauptantrag - Zulassung ins Beschwerdeverfahren
(Artikel 13 (2) VOBK)

2.1 Der Hauptantrag wurde nach Zustellung der Mitteilung
der Kammer gemal Artikel 15 (1) VOBK eingereicht. Der
Hauptantrag ist daher eine Anderung des
Beschwerdevorbringens der Beschwerdefihrerin im Sinne

des Artikels 13 (2) VOBK.

2.2 Die Kammer hat in der Mitteilung nach Artikel 15 (1)
VOBK Einwande mangelnder Klarheit erhoben, die iber die
bereits bestehenden Einwande der Prifungsabteilung
hinausgingen. Als Antwort auf diese Mitteilung reichte
die Beschwerdefihrerin den Hauptantrag ein. Die Kammer
ist der Ansicht, dass dies einen auBergewdhnlichen
Umstand im Sinne von Artikel 13 (2) VOBK darstellen

kann und berilicksichtigt dementsprechend den

Hauptantrag.
3. Hauptantrag - Klarheit (Artikel 84 EPU)
3.1 Anspruch 1 enthadlt folgende Merkmale:

"Regeln flir eine Gewichtung, umfassend Gewichtungswerte

innerhalb eines Spektrums flir bestimmte Eigenschaften"
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"versehen der Testpatchwerte mit den Regeln fiir eine

Gewichtungentsprechenden Gewichtungswerten"

"sortieren der Testpatchwerte entsprechend der

Gewichtung"

Ein bestimmter Testpatch kann mehrere Eigenschaften
haben. Wenn er zum Beispiel durch Mischung zweier
Primdrfarben entsteht, hat er als Eigenschaften die

beiden prozentualen Anteile dieser Primarfarben.

Entsprechende Eigenschaften werden auch in der
Beschreibung, Seite 8, erster Absatz erwahnt "so werden
flir bestimmte Eigenschaften Gewichtungseckwerte oder
Gewichtungswerte vorgegeben. Hier kénnen eine Vielzahl
von Parametern berlicksichtigt werden, beispielsweise
Stiitzstellenwerte kénnen mit einem Gewichtungswert
versehen werden, Extremwerte (also 0 Prozent Farbe/100
Prozent Farbe), sowie die Farbintentionsinformationen.
Es kénnen verschiedene Aspekte beriicksichtigt werden,
wie die Anzahl von Farben in einem Patch und so

weiter."

Da Anspruch 1 mehrere "Regeln fiir eine Gewichtung
flir bestimmte Eigenschaften" definiert, kann jeder
Patchwert pro Eigenschaft mit jeweils einem
Gewichtungswert versehen werden (siehe "versehen der
Testpatchwerte mit den Regeln filir eine Gewichtung

entsprechenden Gewichtungswerten") .

Solange jeder Testpatch nur einen Gewichtungswert hat,
ist klar, wie ein "sortieren der Testpatchwerte
entsprechend der Gewichtung" erfolgen soll. Eine in
diesem Bereich fachkundige Person wiirde verstehen, dass

die Testpatches entsprechend der GroBe der



- 6 - T 0847/21

Gewichtungswerte sortiert werden, entweder aufsteigend
oder absteigend. Sobald ein Testpatch aber zwei oder
mehrere Gewichtungswerte hat, ist nicht klar, wie eine

Sortierung "entsprechend der Gewichtung" erfolgen soll.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte wie folgt (siehe
Antwortschreiben vom 7. Mai 2024, Abschnitt A.2 mit den
Unterpunkten a) bis d)).

Die Formulierung "Regeln fiir eine Gewichtung, umfassend
Gewichtungswerte innerhalb eines Spektrums fiir
bestimmte Eigenschaften" enthalte zwar einen Plural filr
"Regeln", spreche aber von solchen "fiir eine
Gewichtung". Daher sei klar, dass es nur einen

Gewichtungswert pro Testpatch gebe.

Die Formulierung "versehen der Testpatchwerte mit den
Regeln fiir eine Gewichtung entsprechenden
Gewichtungswerten" enthalte den Plural, weil mehrere
Testpatchwerte gewichtet wilirden. Daraus ergebe sich
zwangslaufig, dass mehrere Gewichtungswerte vergeben
wirden. Tatsachlich laute dieser Textteil bei
grammatikalisch richtiger Interpretation: "versehen der
Testpatchwerte mit Gewichtungswerten, die den Regeln
flir eine Gewichtung entsprechen", d.h. auch nur eine

Gewichtung.

Die Beschwerdefilhrerin argumentierte weiterhin, dass
keine einzige Stelle der Anmeldung davon spreche, dass
flir einen Testpatch mehrere Gewichtungswerte vergeben
wllrden. Die unter Punkt 3.2 oben zitierte Passage der
Beschreibung offenbare zwar die Berilicksichtigung
mehrerer Parameter und Eigenschaften, die
Gewichtungswerte vorgaben (also beeinflussten), spreche
aber ebenfalls nur von einem Gewichtungswert pro Patch.

Dies gelte auch flir die nachfolgende Passage der
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Beschreibung auf Seite 8, dritter vollstandiger Absatz:
"Wie bereits ausgefiihrt, werden bestimmte Testpatches
direkt verworfen beziehungsweise werden die Testpatche
mit einer entsprechenden Gewichtung beziehungsweise

Priorisierung versehen".

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte schlieRlich, dass
selbst wenn es eigenschaftsabhangig mehrere Satze von
Gewichtungen gédbe, dies keine Unklarheit mit sich
bringen wiirde. Dann ware davon auszugehen, dass die
Gewichtung durchgédngig anhand eines Satzes durchgefiihrt

wirde.

Die Kammer ist von den Argumenten der
Beschwerdefiithrerin aus folgenden Griinden nicht

Uiberzeugt.

Aus dem Ausdruck "Regeln eine Gewichtung" geht eben
nicht hervor, ob "eine" als Zahlangabe zu verstehen ist
und nur eine einzige Gewichtung vorgenommen wird, oder
ob "eine" als unbestimmter Artikel zu verstehen ist und
es mehrere Gewichtungen entsprechend den jeweiligen

Regeln und Eigenschaften gibt.

Die Verwendung des Plurals in der Formulierung

"versehen der Testpatchwerte mit den Regeln fiir eine
Gewichtung entsprechenden Gewichtungswerten" schlielt
nicht aus, dass jeder der Testpatchwerte mit mehreren

Gewichtungswerten versehen wird.

Der Verweis auf die Beschreibung ist nicht wesentlich,
weil die Patentanspriiche fiir einen Fachmann in sich
deutlich sein miissen, so dass er nicht den Inhalt der
Beschreibung heranziehen muss (siehe Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts,

10. Auflage, 2022, A.3.1).
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Wenn es mehrere Satze von Gewichtungswerten gibt, ist
nicht gesagt, dass die Gewichtung nur anhand eines
Satzes durchgefihrt wird. Es kdénnte gerade interessant
sein, die verschiedenen Gewichtungen, etwa in Form

eines Mittelwertes, gemeinsam zu bericksichtigen.

Daher ist die Kammer der Ansicht, dass Anspruch 1 nicht
klar ist (Artikel 84 EPU).

Hilfsantrag - Zulassung ins Beschwerdeverfahren
(Artikel 13 VOBK)

Der Hilfsantrag wurde wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer eingereicht. Der Hilfsantrag
ist daher eine Anderung des Beschwerdevorbringens der
Beschwerdefiihrerin im Sinne des Artikels 13 (2) VOBK.

Artikel 13 (2) VOBK implementiert die dritte Stufe des
im Beschwerdeverfahrens anzuwendenden
Konvergenzansatzes. Er sieht die am weitesten
reichenden Beschrankungen fir Beschwerdevorbringen vor,
das erst in einem vorgerickten Verfahrensstadium
erfolgt, nadmlich nach einer Ladung zu einer mindlichen
Verhandlung bzw., seit 1. Januar 2024, Zustellung einer
Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK (siehe ABl. EPA
2024, Al5 und Zusatzpublikation 2, ABl. EPA 2020, 17,
Erlauterungen zu Artikel 13 (2), erster Absatz, erster

und zweliter Satz).

In der dritten Stufe des Konvergenzansatzes kann die
Kammer auch Kriterien heranziehen, die fir die zweite
Stufe des Konvergenzansatzes, d.h. nach Artikel 13 (1)
VOBK maBgeblich sind (siehe ebenda, Erlauterungen zu
Artikel 13 (2), vierter Absatz).
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Nach Artikel 13 (1) VOBK beriicksichtigt die Kammer bei
der Ausibung ihres Ermessens unter anderem, ob die

Anderung einer Patentanmeldung prima facie die von der
Kammer aufgeworfenen Fragen ausraumt und keinen Anlass

zUu neuen Einwadnden gibt.

Anspruch 1 des Hilfsantrags enthdlt folgendes Merkmal:
"versehen der Testpatchwerte mit einer Gewichtung mit
den Regeln fiir eine Gewichtung entsprechenden

Gewichtungswerten".

Im Unterschied zu Anspruch 1 des Hauptantrags wurde
hier die Formulierung "mit einer Gewichtung"

hinzugefiigt.

Wie die Beschwerdefilthrerin wédhrend der mindlichen
Verhandlung ausgefithrt hat, soll mit dieser Anderung
der von der Kammer erhobene Einwand mangelnder Klarheit

(siehe Punkt 3.) behoben werden.

Die Beschwerdefiihrerin fihrte weiter aus, dass erst
wahrend der miindlichen Verhandlung dieser Einwand

mangelnder Klarheit verstandlich geworden sei.

Die Kammer ist nicht davon iberzeugt, dass der in der
Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK erhobene Einwand
mangelnder Klarheit (siehe die Punkte 3.11 und 3.12 in
dieser Mitteilung) nicht verstdndlich gewesen ware. Fir
die Kammer ergibt sich das schon aus den spezifischen
Gegenargumenten, die die Beschwerdefiihrerin mit ihrem
Schreiben vom 7. Mai 2024 vorgebracht hat (siehe

Punkt 3.3 oben).

Daher sieht die Kammer keine stichhaltigen Grinde fir
auBergewdhnliche Umstadnde im Sinne des Artikels 13 (2)

VOBK, die es rechtfertigen wiirden, den erst in der
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mindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag in das

Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Die gednderte Formulierung in Anspruch 1 des
Hilfsantrags (siehe Punkt 4.3 oben) umfasst, dass jeder
Testpatchwert mit mehreren Gewichtungswerten, aber nur
einer Gewichtung versehen wird. Dann ist aber nicht
klar, wie diese Gewichtung aus den mehreren
Gewichtungswerten bestimmt wird. Entsprechend gibt
Anspruch 1 des Hilfsantrags prima facie Anlass zu einem
neuen Einwand mangelnder Klarheit (Artikel 84 EPU). Aus
diesem Grund sieht die Kammer die Kriterien von

Artikel 13 (1) VOBK nicht als erfillt an.

Somit gibt es weder stichhaltigen Griinde dafiir, dass
auBergewdbhnliche Umstédnde im Sinne des Artikels 13 (2)
VOBK vorliegen, noch sind die Kriterien von

Artikel 13 (1) VOBK zur Zulassung von Anderungen einer
Patentanmeldung erfillt. Daher hat die Kammer

entschieden, den Hilfsantrag nicht zu beriicksichtigen.

Zusammenfassung

Der Hauptantrag ist nicht gewahrbar, weil Anspruch 1
nicht die Erfordernisse von Artikel 84 EPU erfiillt. Der
Hilfsantrag wurde nicht in das Beschwerdeverfahren
zugelassen. Da keiner der Antrage der
Beschwerdefilhrerin gewdhrbar ist, muss die Beschwerde

zurickgewiesen werden.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

werdeks

o m,
SO wischen g, )
Q)Q;%s@ o, ,% S

D

&

(ecours
o des brevets
l/Paya_ma aL\Ho
Spieog ¥

(4]

[ )

0 % Y
Jo :b'\
RN O, 6§A
Py 22
eyg +

K. Boelicke B. Willems

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



