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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Zurickweisung ihres Einspruchs gegen das europa-
ische Patent Nr. 2 993 055 (nachfolgend als "das

Patent" bezeichnet) durch die Einspruchsabteilung.

Von den von der Einspruchsabteilung bericksichtigten
Dokumenten war vor allem die Druckschrift D1
(US 2011/0251060 Al) fur die Beschwerde relevant.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand

am 17. September 2024 in Hybridform statt, wobei der
Vertreter der Beschwerdefilthrerin (Einsprechenden) im
Verhandlungssaal anwesend war und die Vertreter der
Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) iber eine

Videoverbindung zugeschaltet waren.

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

Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde. Hilfsweise beantragte sie
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung auf
der Grundlage eines Anspruchssatzes eines der 29 Hilfs-
antrdge la bis 19, eingereicht mit der Beschwerdeerwi-

derung (Schreiben vom 13. Marz 2023).

Nach der Verkiundung der Schlussfolgerungen der Kammer
zum Hauptantrag teilte die Beschwerdegegnerin mit, dass
beide Parteien gemeinsam beantragten, ins schriftliche
Verfahren zurickzukehren oder einen weiteren Termin fir

eine mindliche Verhandlung anzuberaumen, da die begrin-
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dete Hoffnung bestehe, dass sich beide Parteien ver-
standigen wiirden, so dass keine Entscheidung in der
Sache erforderlich ware. Die Beschwerdefithrerin bestéa-
tigte, dass die Parteien in Verhandlungen seien und
ihrerseits die Absicht der Zurlicknahme der Beschwerde
bestehe. Die Parteien erklarten, dass es etwas Zeit fir
die Einholung der erforderlichen Unterschriften bedir-

fe; es sei eine Angelegenheit von wenigen Tagen.

Der Vorsitzende erklarte mit Verweis auf Artikel 15
VOBK, dass die Kammer beabsichtige, keine Entscheidung
am Ende der miindlichen Verhandlung zu verkiinden, aber
die Diskussion in der Sache zur Erdrterung der ausste-
henden Punkte fortzusetzen, so dass der Fall am Ende
der mindlichen Verhandlung entscheidungsreif sei. Die
Entscheidung in der Sache wilirde den Parteien spatestens
am 17. Dezember 2024, jedoch nicht vor dem 17. Oktober
2024 {Ubermittelt. Falls die Beschwerde rechtzeitig
zuruckgenommen werde, wurde das Beschwerdeverfahren

ohne Entscheidung in der Sache beendet.

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2024 teilte die Beschwer-
defiihrerin der Kammer mit, dass zwischen den Parteien

keine Einigung erzielt werden konnte.

Dementsprechend erlasst die Kammer die folgende

Entscheidung.

Anspruch 1 des Patents (Hauptantrag) lautet wie folgt
(die von der Kammer verwendeten Merkmalskennzeichen

sind in eckigen Klammern eingefigt) :

"[1l] Bahnformiges warmeempfindliches
Aufzeichnungsmaterial mit mindestens einer ersten Lage
und einer die erste Lage zumindest teilweise abdecken-

den zweiten Lage, wobei,
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- [2] die erste Lage zumindest zugewandt zur zweiten
Lage eine intensive Farbung aufweist und

- [3] die zweite Lage Hohlkorperpigmente aufweist,
die zur Ausbildung eines Schriftbildes durch lokal
begrenzte Warmebehandlung schmelzbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass [4] die erste Lage nahezu

undurchsichtig abgedeckt wird durch die zweite Lage und

dass [5] das Aufzeichnungsmaterial mindestens eine die

zwelte Lage zumindest teilweise abdeckende Schutz-

schicht aufweist und

wobei die mindestens eine die zweite Lage zumindest

teilweise abdeckende Schutzschicht als Bestandteile

mindestens aufweist:

- [5.1] mindestens ein anorganisches Pigment,

- [5.2] mindestens ein Bindemittel,

- [5.3] mindestens ein Wachs."

Anspruch 1 des Hilfsantrags la unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusatzliche
Merkmal "wobei [6] in dem bahnférmigen warmeempfindli-
chen Aufzeichnungsmaterial ganzlich auf Farbstoffvor-
laufer und mit denen reaktionsfiahige Farbentwickler

oder Entwickler verzichtet ist".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusatzliche Merk-
mal "wobei [7.1] die zweite Lage neben den Hohlkdrper-

pigmenten auch mindestens eine Fettsdure aufweist".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3a unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2a durch das Merkmal

"[7.1.1] wobeil die Fettsdure ein Fettsdureamid ist".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4a unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusatzliche

Merkmal "wobei [7.2] das bahnféormige warmeempfindliche
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Aufzeichnungsmaterial in seiner zweiten Lage neben den

HohlkOrperpigmenten auch mindestens einen warmeempfind-

lichen Sensibilisator aufweist".
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Der Hilfsantrag 11 unterscheidet sich vom Hilfsantrag

3b dadurch, dass in Merkmal 7.1.1 des Anspruchs 1 das
Wort "Fettsdureamid" durch "hydroxymethyliertes Fett-

sdaureamid" ersetzt ist (Merkmal 7.1.1'").

Der Hilfsantrag 12 unterscheidet sich vom Hilfsantrag

2b durch das Merkmal "wobei [9] Fettsdaureamide und
hydroxymethylierte Fettsdureamide in Kombination inner-

halb der zweiten Lage eingesetzt sind" in Anspruch 1.

Der Hilfsantrag 13 unterscheidet sich vom Hilfsan-

trag 12 durch die Aufnahme von Merkmal "[9.1] in einem
auf Gew.% in der zweiten Lage bezogenen Mischungs-
verhaltnis von 1 : 2 bis 2 : 1, wobeil sich die Angabe

zu Gew.-% auf absolut trockene Gewichtsteile bezieht"

in Anspruch 1.

Der Hilfsantrag 14 unterscheidet sich vom Hilfsan-

trag 8b dadurch, dass das Merkmal 7.1.1 in Anspruch 1
durch das Merkmal 7.1.1' ersetzt ist.

Der Hilfsantrag 15 unterscheidet sich vom Hilfsan-

trag 14 durch das zusdtzliche Merkmal 8 in Anspruch 1.

Der Hilfsantrag 16 unterscheidet sich vom Hilfsan-

trag 15 dadurch, dass das Merkmal 8 in Anspruch 1 durch

das Merkmal 8' ersetzt ist.

Der Hilfsantrag 17 unterscheidet sich vom Hilfsan-

trag 12 durch das zusadtzliche Merkmal 7.2 in

Anspruch 1.

Der Hilfsantrag 18 unterscheidet sich vom Hilfsan-

trag 17 durch das zusdtzliche Merkmal 9.1 in

Anspruch 1.
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 19 unterscheidet sich von

Anspruch 1 des Hauptantrags durch das zusatzliche
Merkmal "wobei [10] die Hohlk&rperpigmente der zweiten
Lage durch lokal begrenzte Warmebehandlung in Form

eines Schriftbildes verschmolzen sind".

Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungswesentli-

chen Punkten lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Auslegungsfragen

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)

"Schmelzen" bezeichne den Phaseniibergang von fest nach
flissig bei einer bestimmten Temperatur. Bei amorphen
Polymeren gebe es keinen eindeutigen Schmelzpunkt, son-
dern ein gewisses Fenster. Die Pigmente wiirden zuneh-
mend weicher, bis irgendwann die 3D-Struktur nicht mehr
aufrechterhalten werden kénne und das Hohlkdrperpigment

kollabiere.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Der Fachmann hatte unter einem "schmelzbaren"
Hohlkorperpigment ein Pigment verstanden, das bei
Erwarmung von einem festen in einen fliissigen Zustand
Ubergehe. Die Schmelzbarkeit betreffe nicht die
Pigmente als solche, sondern die Pigmente in der
warmeempfindlichen Schicht. Es handle sich um einen
Ubergang in einen geschmolzenen Zustand, nicht um einen
aufgeldsten Zustand. Insofern sei der Wortlaut des
Anspruchs eindeutig. Es gehe nicht um das Platzen oder
Aufldosen der Hohlkdrperpigmente, sondern um ihre
Schmelzbarkeit. Es sei richtig, dass das Schmelzen zum
Kollabieren filihre, aber nicht jedes Kollabieren werde

angestrebt. Der Stand der Technik befasse sich mit
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Systemen, die die Anwesenheit eines thermischen
Losungsmittels verlangen und bei denen es dementspre-
chend zu einem Aufldsen komme. Die dort offenbarten
HohlkoOrperpigmente seien in ihrer Umgebung gerade nicht
schmelzbar. Sie wirden durch das Losungsmittel am
Schmelzen gehindert, denn es komme bereits bei
niedrigen Temperaturen zum Aufldsen der Pigmente. Im
Patent beruhe der Ubergang vom festen zum flissigen
Zustand ausschlieBlich auf der Warmezufuhr. Er werde
von etwaigen Nebenbestandteilen der Schicht nicht
beeinflusst. Es sei somit das Schmelzen, das zum
Kollabieren der Hohlkorperpigmente fihre, und nicht die
Erweichung aufgrund der Kombination von Erwarmung und
Losungsmittel. Da das Losungsmittel nicht in das Mate-
rial der Hohlkdrperpigmente eindringe, komme es nicht
zu einer stofflichen Anderung. Ein Aufldsen unterhalb
der Schmelztemperatur sei somit gem&B Anspruch 1

auszuschlieBen.

b) Ausfilhrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)

Der Einfluss der anderen in der Schicht enthaltenen
Materialien auf den Schmelzvorgang lasse sich in der
Praxis nie ganzlich verhindern. Falls es aber tatsach-
lich eine Ausfihrungsform geben sollte, in der es
keinen solchen Einfluss gebe, sei sie im Patent nicht
offenbart. Was die einzelnen Substanzen angehe, sei die
Offenbarung des Patents und der Druckschrift D1 weit-
gehend identisch. Es sei somit nicht nachvollziehbar,
wieso im Patent etwas anderes vorgehen sollte als im
Stand der Technik. Wenn man annehme, es gebe Kombina-
tionen von Materialien, die sich so verhalten, wie von
der Beschwerdegegnerin vorgetragen, leiste das Patent

keine Hilfestellung bei der Suche danach. Das Problem
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als solches werde nicht einmal thematisiert. Es offen-
bare keine Auswahlregeln. Der Fachmann ware nicht in
der Lage gewesen, aufgrund seines Fachwissens ohne ein
Forschungsprogramm solche Kombinationen zu finden, denn
es gebe zu viele Freiheitsgrade. Im Ausfihrungsbeispiel
gebe es nicht nur die Hohlkdrperpigmente und den
Sensibilisator, sondern auch Bindemittel, Stearinsaure,
Zinkstearat und Paraffinwachse. Es handle sich um
Substanzen verschiedener chemischer Natur, namlich
Salze (d.h. eher polare Verbindungen) und Wachse (d.h.
eher hydrophobe Verbindungen). Die Zahl der méglichen
Wechselwirkungen sei riesig. Es erschlieRBe sich nicht,
wie man in dieser Situation jede Form der
Wechselwirkung ausschlieBen konne. Dies sei nicht Uber
Standardversuche herauszufinden. Es stelle sich zudem
die Frage, wie der Nachweis zu fihren sei. Kleinste
Losungseffekte wliirden bereits ausreichen, um nicht mehr
der Lehre des Patents zu entsprechen. Ungeachtet der
Argumentation der Beschwerdegegnerin sei die Erfindung
nicht iUber den gesamten beanspruchten Bereich ausfihr-
bar, denn in dem speziellen erwdhnten Fall misse der
Temperatureintrag genau zwischen den Schmelzpunkten
liegen. In der Praxis sei dies im Thermodrucker nicht
der Fall. Dort werde eine Temperatur eingetragen, die
deutlich hoher sei als die Schmelztemperaturen der in
der Schicht enthaltenen Substanzen. Ein Thermodrucker
arbeite nicht mit einem Temperaturgradienten, sondern
eine Nadel werde mit sehr hoher Temperatur Uber das
Papier gefihrt. Es wlrden daher beide Bestandteile
flissig vorliegen. In dieser Situation bestehe die
Mbéglichkeit einer Wechselwirkung. Die von der
Beschwerdefihrerin angestellten Vergleichsversuche
seien schon deshalb kein Beleg fir die Ausfilhrbarkeit
der Erfindung, da sie nicht alle Anspruchsmerkmale
aufwiesen. Die Versuche seien dazu bestimmt gewesen,

aufzuzeigen, dass mit verschiedenen Arten von
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Losungsmitteln die Temperaturpunkte beeinflusst werden
kénnten. Dazu ware zum einen Dibenzyloxalat wie in der
Druckschrift D1 und zum anderen 1,2-Di(phenoxy)-ethan
wie im Patent gewidhlt worden. Das AusmaB der Anderung
seili unterschiedlich, aber im Endeffekt werde in beiden
Fallen die Temperatur, bei der sich das Schriftbild
andere, gesenkt, eben weil eine Sensibilisation
stattfinde. Die von der Beschwerdegegnerin vorgetragene
Vorgehensweise auf Grundlage der unterschiedlichen
Schmelzpunkte von HohlkOrperpigment und L&sungsmittel
werde im Patent nicht thematisiert. Das Patent nenne
auch keinen Schmelzpunkt fiir die Polymere. Man finde
nur Bereiche filir die Glaslibergangstemperatur. Der
Schmelzpunkt der Sensibilisatoren werde nicht erwahnt.
Es finde sich im Patent kein Hinweis, dass er in
irgendeiner Weise relevant sei und beachtet werden
misse. Die Uberlegungen der Beschwerdegegnerin gingen
welt darliber hinaus, was der Fachmann iUber trial-and-
error (Versuch und Irrtum ) erreichen konnte. Es sei
auch nicht damit getan, ein passendes Polymer fir die
HohlkOrperpigmente zu finden, denn das Patent nenne nur
Klassen von Polymeren. Begriffe wie "Styrolacrylat-
Copolymere" wiirden eine groBle Anzahl von Spezies umfas-
sen. Das Bindemittel der Schicht sei auch ein Polymer
und kénne funktionelle Gruppen aufweisen. Es gebe also

viele mbégliche Freiheitsgrade fiir den Fachmann.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Beschwerdefiihrerin habe nicht einmal versucht, das
einzige Beispiel des Patents nachzuarbeiten. Thre

Einreichung von Vergleichsversuchen zeige aber, dass es
mbéglich sei, entsprechende Formulierungen herzustellen.
Die Behauptung, dass es immer einen Einfluss der ande-
ren Substanzen auf das Schmelzverhalten der Hohlkorper-

pigmente gebe, sei nicht belegt worden. Der Fachmann
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ware imstande gewesen, unter Zuhilfenahme seines allge-
meinen Fachwissens ein Aufzeichnungsmaterial herzustel-
len, das den Erfordernissen des Anspruchs geniige. Es
sei selbstverstandlich (und gehe auch aus Dokumenten
wie der Druckschrift D1 hervor), dass ein Losungsmit-
tel, das einen niedrigeren Schmelzpunkt habe als die
Hohlkdrperpigmente, zuerst schmelze und dann als
Losungsmittel wirke. Dadurch verhindere es ein Schmel-
zen der Hohlkdrperpigmente. Um die HohlkOrperpigmente
schmelzbar im Sinne von Anspruch 1 zu machen, genilige
es, sicherzustellen, dass der Schmelzpunkt z.B. der
Sensibilisierungsmittel und anderer Bestandteile, die
ggf. als Losungsmittel wirken konnten, hoher sei als
jener der Hohlkdrperpigmente. Wenn das Aufzeichnungs-
material mit Warme beaufschlagt werde und sich erhitze,
wlilrde zundchst der Bestandteil mit dem niedrigsten
Schmelzpunkt schmelzen. Das werde in der Druckschrift
D1 bestatigt. Wenn die Hohlkdrperpigmente selbst den
niedrigsten Schmelzpunkt aller relevanten vorliegenden
Stoffe hatten, wirden sie schmelzen. Die im Patent
genannten Materialien héatten unterschiedliche Schmelz-
punkte. Dimethylterephthalat habe z.B. einen Schmelz-
punkt von 142°C. Bei Verwendung dieser Substanz wire
ein HohlkOrperpigment mit einem niedrigeren Schmelz-
punkt zu wéhlen. Dazu bedirfe es keines Forschungs-
programms. So lasse sich das Merkmal 3 verwirklichen.
Darliber hinaus ware es sinnvoll, Materialien zu wahlen,
die sich beziiglich des in der Druckschrift D1 beschrie-
benen Loslichkeitsparameters unterscheiden. Mit dieser
einfachen Methode ware der Fachmann ans Ziel gelangt.
Die Beschwerdefiihrerin habe nichts Gegenteiliges bewie-
sen. Im Patent selbst gebe es zwar keine Hinweise auf
eine solche Abstimmung der Schmelzpunkte, aber der
Fachmann wdre in Anbetracht seines Fachwissens so vor-
gegangen. Auch Absatz [0035] des Patents sei flir den

Fachmann relevant, der daran interessiert sei, dass die
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HohlkoOrperpigmente schmelzbar seien bzw. blieben. Er
hatte sich mit der Glasiibergangstemperatur der Materi-
alien befasst und festgestellt, dass besondere Bereiche
(75 bis 120°C, Spalte 12, Zeilen 20 und 21) bevorzugt
seien. Nach Wahl dieser Temperatur hatte er dann nur
mehr die entsprechenden Materialien auszuwahlen, die
zum Aufldsen der HohlkOrperpigmente beitragen kdnnten,
damit sie nicht friher schmelzen. Die Liste enthalte
nicht allzu viele Materialien. In Absatz [0031] wéare
der Fachmann flindig geworden. Mit wenigen Experimenten

ware er so ans Ziel gelangt.

c) Hilfsantrédge: Ausfihrbarkeit

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Bezliglich der Hilfsantrdge hat die Beschwerdegegnerin
auf ihr schriftliches Vorbringen verwiesen. Wie aus
Punkt 7 ihrer Beschwerdeerwiderung hervorgeht, wurden
die Hilfsantrage zur weiteren Abgrenzung gegeniliber der
Druckschrift D1 eingereicht. Es wurde nicht geltend
gemacht, dass die Hilfsantrage ggf. geeignet waren, den
Einwand der mangelnden Ausfihrbarkeit zu entkraften.
Wahrend der mindlichen Verhandlung erklarte die
Beschwerdegegnerin, dass die Ausfiihrungen zum Haupt-

antrag auch fiir die Hilfsantrdge gelten wirden.

ii) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)

Die Beschwerdefiihrerin hat die Zulassung der Hilfs-
antrdge bestritten und insbesondere geltend gemacht,
dass keiner der Hilfsantrdge in Bezug auf die Ausfihr-
barkeit der Erfindung substantiiert sei. Darilber hinaus
sei keiner der Hilfsantrdge geeignet, den Einwand der

mangelnden Ausfihrbarkeit zu entkraften.
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Entscheidungsgriunde

1. Auslegung des Begriffs "schmelzbar" (Merkmal 3)

Die Einspruchsabteilung hat in Punkt 4.6.1 der Grunde
fiir die angefochtene Entscheidung festgestellt, dass
der Fachmann unter einem "schmelzbaren" HohlkOrperpig-
ment ein Pigment verstanden hatte, das bei Erwarmung
vom festen in den geschmolzenen Zustand idbergeht. Diese
Auslegung ist technisch verninftig. Die Kammer sieht
keinen Anlass, den Begriff so zu verstehen, dass der
Schmelzpunkt der HohlkOrperpigmente genau definiert
sein muss. Auch Pigmente aus Polymeren, die nur teil-
kristallin oder amorph vorliegen, koénnen somit schmelz-

bar im Sinne von Anspruch 1 sein.

In Punkt 5.3 der Grinde fir die angefochtene Entschei-
dung hat die Einspruchsabteilung festgestellt, dass die
Schmelzbarkeit nicht die Pigmente als solche betrifft,
sondern dass letztere in der warmeempfindlichen Schicht
schmelzbar sein missen. Da das Merkmal 3 die Schmelz-
barkeit in den Zusammenhang der Ausbildung des Schrift-

bilds stellt, teilt die Kammer dieses Verstandnis.

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass im Patent
die Ausbildung des Schriftbilds dadurch erreicht wird,
dass die HohlkoOrperpigmente ausschlieBlich durch Warme-
behandlung vom festen in den flissigen Zustand lberge-
hen, wobei der Ubergang von etwaigen Nebenbestandteilen
der Beschichtungslagen des warmeempfindlichen Aufzeich-
nungsmaterials (wie z.B. der Fettsdure und dem warme-
empfindlichen Sensibilisator, die in Absatz [0028] des

Patents genannt sind) nicht beeinflusst wird.
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Dieses Verstdndnis wurde von der Beschwerdefiithrerin
nicht bestritten. Die Kammer legt es daher den nach-

folgenden Ausfihrungen zugrunde.

Hauptantrag: Ausfithrbarkeit (Artikel 100 b) EPU)

Die Beschwerdefiihrerin machte geltend, dass die bean-
spruchte Erfindung nicht so deutlich und vollsténdig

offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausfiihren kdnne.

Entscheidend ist hierbei, ob das Patent es dem Fachmann
ermdglicht, zu erreichen, dass die HohlkOrperpigmente
ausschlieRlich durch Warmebehandlung vom festen in den
fliissigen Zustand libergehen, ohne von etwaigen Neben-
bestandteilen der Beschichtungslagen des warmeempfind-

lichen Aufzeichnungsmaterials beeinflusst zu werden.

Die Beschwerdegegnerin hat in diesem Zusammenhang auf
das Aufzeichnungsmerkmal gemal dem einzigen Ausfih-
rungsbeispiel des Patents verwiesen, dessen Zusammen-
setzung insbesondere in den Absatzen [0054] bis [0056]
beschrieben ist. Die Zusammensetzung der zweiten Lage
wird in Absatz [0055] naher beschrieben. Diese Lage
enthdalt einen hochverseiften Polyvinylalkohol als Bin-
demittel, nicht ndher bestimmte Hohlkorperpigmente,
Stearinsaureamid, 1,2-Di(phenoxy)-ethan als warme-
empfindlichen Sensibilisator sowie Zinkstearate und

Paraffinwachse als Gleitmittel.

Diese Offenbarungsstelle erlaubt als solche dem Fach-
mann nicht, ein Aufzeichnungsmaterial zu erhalten, in
dem die Hohlkorperpigmente ausschlieRlich durch Warme-
behandlung vom festen in den flissigen Zustand lber-
gehen. Diese Thematik wird im Patent nicht angespro-
chen. Im Absatz [0057] ist vielmehr davon die Rede,

dass die HohlkoOrperpigmente zusammen mit dem Stearin-
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saureamid und dem Sensibilisator zum Schmelzen gebracht
werden. Da das Ausfiihrungsbeispiel kein spezifisches
Material fir die HohlkOrperpigmente offenbart, wird dem
Fachmann auch keine Kombination von HohlkOrperpigment
und Sensibilisator angeboten, die den beanspruchten
Effekt gewdhrleistet. Die Tatsache, dass das Hohlkdr-
perpigmentmaterial nicht naher bestimmt ist, spricht
dagegen, dass der Verfasser des Patents bzw. der dem
Patent zugrundeliegenden Anmeldung der genauen Kombi-
nation und Abstimmung der Materialien eine entschei-
dende Bedeutung beimaB. Auch die Frage, ob die anderen
Nebenbestandteile einen Einfluss auf das Schmelzverhal-
ten der HohlkOrperpigmente haben, bzw. wie sie zu wah-
len waren, damit die Hohlk&rperpigmente tatsadchlich
ausschlieBlich durch Warmezufuhr schmelzen, wird im
Patent nicht erdrtert. Diese Fragestellung ist dem
Patent schlichtweg fremd. Der gegenteilige Vortrag der
Beschwerdegegnerin beruht allein auf dem Begriff
"schmelzbar" und ihrer engen Auslegung desselben. Der
Vortrag der Beschwerdegegnerin zur Wahl der Schmelz-
punkte ist zwar als solcher schlissig, hat aber im
Patent keine Entsprechung. Die Aussagen im Absatz
[0035] zur bevorzugten Glaslibergangstemperatur fir das
thermoplastischen Harz der HohlkoOrperpigmentaubenwand
kann die Offenbarungsliicke nicht schlieBen. Das Bei-
spiel selbst stellt keinen Bezug zu diesem Absatz her,

denn es erwahnt die Glasibergangstemperatur nicht.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass die Offen-
barung des Patents den Fachmann nicht befahigt hatte,
die in Anspruch 1 definierte Erfindung liber die Breite

des Anspruchs auszufihren.

Somit steht der Einspruchsgrund gemal Artikel 100 b)
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EPU der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt
entgegen. Die angefochtene Entscheidung muss schon aus

diesem Grund aufgehoben werden.

Hilfsantrage

Der Einwand der unzureichenden Offenbarung, der zur
Zurlickweisung des Hauptantrags fihrt, betrifft auch
samtliche Hilfsantradge, die alle das Merkmal 3 aufwei-
sen. Erganzende Ausfihrungen zur Frage der ausreichen-
den Offenbarung im Rahmen der Hilfsantrdge wurden sei-
tens der Beschwerdegegnerin nicht gemacht. Vielmehr hat
sie diesbezltglich auf ihren Vortrag zum Hauptantrag
verwiesen. Dies steht im Einklang mit der Beschwerde-
erwiderung, da die Hilfsantrdage nur zur weiteren
Abgrenzung des beanspruchten Gegenstands gegenlber der

Druckschrift D1 eingereicht worden waren.

Weil keiner der Hilfsantrdge die Erfordernisse von
Artikel 83 EPU erfillt, ist es nicht moéglich, das
Patent in geadnderter Fassung auf der Grundlage eines

dieser Hilfsantrage aufrechtzuerhalten.
Ergebnis
Da keiner der Antrage der Beschwerdegegnerin den

Erfordernissen des EPU geniigt, ist das Patent =zu

widerrufen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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D. Hampe P. Lanz

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



