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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

IV.

VI.

Die Patentinhaberin hat gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das Patent Nr. 3167334 zu widerrufen,

Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das Patent in gesamtem Umfang nach
Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit den Artikeln 52 (1),
54 (1) und 56 EPU, nach Artikel 100 b) EPU sowie nach

Artikel 100 c) EPU angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung hat entschieden, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 in der im Einspruchsverfahren
geanderten Fassung gemal Hauptantrag nicht neu sei. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 der Hilfsantrdge 1 bis 4 sei
ebenfalls nicht neu (Hilfsantrdge 1 und 2) oder ergebe
sich auf naheliegende Weise aus dem Stand der Technik

(Hilfsantrage 3 und 4).

In einer Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK, die als
Anlage einer Ladung zur mundlichen Verhandlung beigefiigt
war, teilte die Kammer den Beteiligten ihre vorlaufige und
unverbindliche Meinung zZu bestimmten, wesentlichen

Aspekten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens mit.

Die miindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand am

5. Juni 2025 statt.

Die Patentinhaberin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents in geanderter Fassung auf Grundlage der Anspriche
gemal Hauptantrag, eingereicht mit Schriftsatz vom
2. Dezember 2019, oder hilfsweise gemal einem der

Hilfsantrdage 1 Dbis 4, eingereicht mit Schriftsatz vom



VII.

VIII.

IX.

-2 - T 0319/23

7. Mai 2021. Alle Antrage wurden von der

Einspruchsabteilung verbeschieden.

Die Einsprechende beantragte die Zuriickweisung der

Beschwerde.

Die vorliegende Entscheidung nimmt Bezug auf die
folgenden, aus dem erstinstanzlichen Verfahren bekannten

Dokumente:

D2: Verzeichnis der ab dem Jahr 2010 verfigbaren
Halbfabrikate der Firma Rodenstock GmbH und die

entsprechenden Basiskurvenzuordnungen,

D2a-1: Emailkorrespondenz vom 18. Juni 2013 zwischen Herrn
Georg Mayer und Herrn Takanori Ashida, Mari Vision Inc.,

Osaka, Japan samt Anlagen (Basiskurvenzuordnungen D2),
D2b-5 Emailkorrespondenz vom 16. November 2010 zwischen
Herrn José Sotomayor und Herrn Eliezer Lewin; Industria
Geral de Aparelhos e lentes S/A (IGAL), Brasilien,

D12: EP 0 857 993 A2,

D30: DIN EN ISO 10322-1:2006.

Die Eingaben der Patentinhaberin werden wie folgt mit Pl

und P2 bezeichnet:

Pl: Beschwerdebegriindung, eingereicht mit Schreiben vom
2. Mai 2023,
P2: Schreiben vom 30. April 2025.

Die Eingaben der Einsprechenden werden wie folgt mit EL

und E2 bezeichnet:
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El: Beschwerdeerwiderung, eingereicht mit Schreiben wvom
14. September 2023,
E2: Schreiben vom 31. Marz 2025.

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemal Hauptantrag lautet (mit
Ausnahme einer Anderung in Merkmal 1Fec wird mit 1A bis 1F

auf die wvon den Beteiligten und der Einspruchsabteilung

benutzte Gliederung der Merkmale des unabhédngigen
Anspruchs 1 des am 2. Dezember 2019 eingereichten
Hauptantrags Bezug genommen (siehe Anlage zur
Einspruchsschrift wvom 9. Juli 2019). In dem aktuellen

Merkmal 1Fc¢ ist der Ausdruck "des Korrekturpolynoms" aus

dem Merkmal 1lFc des erteilten Patents gestrichen):

"1lA Satz (68) von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12),

1Al die jeweils eine Vorderflache (16) mit spharischer oder

rotationssymmetrisch asph&rischer, konvexer Form besitzen,

welche wenigstens ein korperliches Formmerkmal (R1,
R2, ... R20) mit einem zugehorigen Formmall aufweist,
umfassend

1B - eine erste Serie (66-1) von Brillenglashalbfabrikaten
(10, 12) aus einem Grundmaterial mit einem ersten

mittleren Brechungsindex (ng1),

1Bl wobei die erste Serie (66-1) paarweise unterschiedliche
Typen (No. 1, No. 2, .. No. 20) von
Brillenglashalbfabrikaten (10, 20) aufweist, die sich in
dem FormmalB des wenigstens einen koOrperlichen Formmerkmals
(R1, R2, ... R20) der Form ihrer Vorderflache (16)

unterscheiden,

1B2 wobei wenigstens drei unterschiedliche Typen (No. 7,
No. 10, ©No. 13) der paarweise unterschiedlichen Typen

(No. 1, No. 2, «.. No. 20) einen auf einen
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Standardbrechungsindex (ng) von 1,53 bezogenen und im Falle
einer rotationssymmetrisch aspharischen Form der
Vorderflache 1n deren Symmetriezentrum (15) bestimmten
tatsédchlichen Flachenbrechwert (D,) ihrer Vorderfldche (16)

zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

1C - eine zwelte Serie (66-2) von
Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aus einem Grundmaterial
mit einem zweiten von dem ersten mittleren Brechungsindex

(ng1) unterschiedlichen mittleren Brechungsindex (ngy),

1C1l wobei die zwelte Serie (66-2) paarweise
unterschiedliche Typen (No. 1, No. 3, No. 5, No. 7, No. 9,
No. 10, No. 11, No. 13, No. 14, No. 16, No. 18, No. 20)
von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aufweist, die sich
in dem Formmal des wenigstens einen korperlichen
Formmerkmals (R1, R2, ... R20) der Form ihrer Vorderflache

(16) unterscheiden,

1D - eine dritte Serie (66-3) von Brillenglashalbfabrikaten
(10, 12) aus einem Grundmaterial mit einem dritten von dem
ersten mittleren Brechungsindex (ng) und dem zweiten
mittleren Brechungsindex (ngp) unterschiedlichen mittleren

Brechungsindex (ng3),

1D1 wobei die dritte Serie (66-3) paarweise
unterschiedliche Typen (No. 3, No. 7, No. 10, ©No. 13,
No. 16) wvon Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aufweist,
die sich in dem FormmaB des wenigstens einen korperlichen
Formmerkmals (R1, R2, ... R20) der Form ihrer Vorderflache

(16) unterscheiden,

dadurch gekennzeichnet, dass

1C2 - wenigstens drei unterschiedliche Typen (No. 7,

No. 10, No. 13) der paarweise unterschiedlichen Typen der
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zwelten Serie (66-2) einen auf einen
Standardbrechungsindex (ng) von 1,53 bezogenen
tatsédchlichen Flachenbrechwert (D,) ihrer Vorderfldche (16)

zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

1D2 - wenigstens drei unterschiedliche Typen (No. 7,
No. 10, ©No. 13) der paarweise unterschiedlichen Typen
(No. 3, Nu. [sic] 7, No. 10, No. 13, No. 1l6) der dritten
Serie (66-3) einen auf einen Standardbrechungsindex (ng)
von 1,53 Dbezogenen tatsdchlichen Flachenbrechwert (Dp)
ihrer Vorderflache (16) zwischen 3,2 D und 6,7 D

aufweisen,

1E - die FormmaRe des wenigstens einen kOrperlichen
Formmerkmals (R7, R10, R13) der Form der Vorderflachen
(16) der wenigstens drei unterschiedlichen Typen (No. 7,
No. 10, No. 13) der ersten Serie (66-1) und die Formmale
des wenigstens einen korperlichen Formmerkmals (R7, R10,
R13) der Form der Vorderflachen (16) der wenigstens drei
unterschiedlichen Typen (No. 7, No. 10, ©No. 13) der
zweiten Serie (66-2) und die FormmaBRe des wenigstens einen
korperlichen Formmerkmals (R7, R10, R13) der Form der
Vorderfldchen (16) der wenigstens drei unterschiedlichen
Typen (No. 7, No. 10, No. 13) der dritten Serie (66-3)

identisch sind,

1F wobei das wenigstens eine Formmerkmal (R, R1l, RZ,

R20, D)

a) die tatsadchliche Kriummung, und/oder

b) der tatsadchliche Krimmungsradius, und/oder

c) die Scheitelkrimmung (p) des Kegelschnitts des in der

DIN IS0 10110 definierten aus der Summe eines
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Kegelschnitts und eines Korrekturpolynoms bestehenden

aspharischen Flachenschnitts der Formel

el
2(r) Z

= +_‘1-?‘4+4‘1?‘6+...
I (i

ist bzw. sind, wobei z die Pfeilhdhe, r die Einfallshohe,
p die Scheitelkrimmung [entspricht dem Parameter p in der
Formel] wund k die konische Konstante des Kegelschnitts
sowie A4, A6, ... die Koeffizienten des Korrekturpolynoms

sind".

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hauptantrags lediglich dadurch, dass das
Wort ,drei” durch das TWort ,vier” ersetzt und die

Referenzzeichen (No. 7, No. 10, No. 13) gestrichen wurden.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 lediglich durch das

Hinzufiigen der folgenden Merkmale am Ende des Anspruchs 1:

"wobei

- wenigstens zehn unterschiedliche Typen der paarweise
unterschiedlichen Typen der ersten Serie (66-1), die sich
in dem Formmal des wenigstens einen korperlichen
Formmerkmals der Form ihrer Vorderflache (16)
unterscheiden, einen auf einen Standardbrechungsindex (ng)
von 1,53 bezogenen tatsachlichen Fladchenbrechwert ihrer

Vorderfladche (16) zwischen 0,5 D und 9,60 D aufweisen,

- wenigstens =zehn unterschiedliche Typen der paarweise
unterschiedlichen Typen der zweiten Serie (66-2), die sich
in dem Formmal des wenigstens einen korperlichen
Formmerkmals der Form ihrer Vorderflache (1o)

unterscheiden, einen auf einen Standardbrechungsindex (ng)
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von 1,53 Dbezogenen tatsdchlichen Flachenbrechwert ihrer

Vorderfldche (16) zwischen 0,5 D und 9,60 D aufweisen,

- wenigstens zehn unterschiedliche Typen der paarweise
unterschiedlichen Typen der dritten Serie (66-3), die sich
in dem Formmal des wenigstens einen korperlichen
Formmerkmals der Form ihrer Vorderflache (16)
unterscheiden, einen auf einen Standardbrechungsindex (ng)
von 1,53 bezogenen tatsachlichen Fladchenbrechwert ihrer

Vorderfldche (16) zwischen 0,50 D und 9,60 D aufweisen,

- die Formmalbe des wenigstens einen korperlichen
Formmerkmals der Form der Vorderflachen (10) der
wenigstens zehn unterschiedlichen Typen der ersten Serie
(66-1) und die FormmaRe des wenigstens einen korperlichen
Formmerkmals der Form der Vorderflachen (10) der
wenigstens zehn unterschiedlichen Typen der zweiten Serie
(66-2) und die FormmaRe des wenigstens einen korperlichen
Formmerkmals der Form der Vorderflachen (10) der
wenigstens zehn unterschiedlichen Typen der dritten Serie

(66-3) identisch sind".

Der Wortlaut des Anspruchs 1 gemaRl dem dritten Hilfsantrag
lautet (die Kammer 1iUbernimmt die wvon der Patentinhaberin
in der Beschwerdebegriindung, Seiten 40 bis 42,

vorgeschlagene Merkmalsgliederung) :

"7 Verfahren zur Herstellung von Brillengldsern mit den

Schritten:

7A a) Bereitstellen eines Satzes (68) von

Brillenglashalbfabrikaten (10, 12),

7Al1 die jeweils eine Rickfldche (18) und eine Vorderflache
(10) mit sphédrischer oder rotationssymmetrisch

asphédrischer, konvexer Form besitzen, welche wenigstens
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ein korperliches Formmerkmal mit einem zugehdrigen Formmal

aufweist, umfassend

7B - eine erste Serie (66-1) von Brillenglashalbfabrikaten
(10, 12) aus einem Grundmaterial mit einem ersten

mittleren Brechungsindex (ng1),

7Bl wobei die erste Serie (66-1) paarweise unterschiedliche
Typen von Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aufweist, die
sich in dem FormmaB des wenigstens einen kd&rperlichen
Formmerkmals der Form ihrer Vorderflache (16)

unterscheiden,

7B2* wobei wenigstens vier unterschiedliche Typen der
paarweise unterschiedlichen Typen einen auf einen

Standardbrechungsindex (ng) von 1,53 bezogenen und im Falle

einer rotationssymmetrisch aspharischen Form der
Vorderfldche (16) in deren Symmetriezentrum bestimmten
tatsachlichen Fladchenbrechwert (Dn) ihrer Vorderflache

(16) zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

7C - eine zwelte Serie (66-2) von
Brillenglashalbfabrikaten (10, 12) aus einem Grundmaterial

mit einem zweiten von dem ersten mittleren Brechungsindex

(ng1) unterschiedlichen mittleren Brechungsindex (ngo) .
[sic]

7C1l Wobeil [sic] die zwelte Serie (66-2) paarweise
unterschiedliche Typen von Brillenglashalbfabrikaten

(10, 12) aufweist, die sich in dem FormmalR des wenigstens
einen korperlichen Formmerkmals der Form ihrer

Vorderfldche (16) unterscheiden,

7D - eine dritte Serie (66-3) von
Brillenglashalbfabrikaten (10,12) aus einem Grundmaterial

mit einem dritten von dem ersten mittleren Brechungsindex
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(ng1) und dem zweiten mittleren Brechungsindex (ngo)

unterschiedlichen mittleren Brechungsindex (ng3),

7D1 wobei die dritte Serie (66-3) paarweise
unterschiedliche Typen von Brillenglashalbfabrikaten
(10, 12) aufweist, die sich in dem FormmaR des wenigstens
einen korperlichen Formmerkmals der Form ihrer

Vorderfldache (16) unterscheiden,

7G b) Aufnehmen eines der Brillenglashalbfabrikate
(10, 12) aus dem bereitgestellten Satz (68) von
Brillenglashalbfabrikaten (10, 12)

9 mittels einer zu wenigstens einem Teilabschnitt (17) der
Form der Vorderflache (16) formkomplementadr ausgebildeten
Aufnahmeeinrichtung (34),

10 wobei der Teilabschnitt (17) wenigstens 40 % der
Vorderfldche des aufgenommenen Brillenglashalbfabrikats

(10, 12) umfasst,

TH c) Bearbeiten der Rickflache (18) des aufgenommenen

Brillenglashalbfabrikats (10, 12),

dadurch gekennzeichnet, dass

7C2* - wenigstens vier unterschiedliche Typen der paarweise
unterschiedlichen Typen der zweiten Serie (66-2) einen auf
einen Standardbrechungsindex (ng) von 1,53 bezogenen
tatsachlichen Fladchenbrechwert ihrer Vorderflache (16)

zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

7D2* - wenigstens vier unterschiedliche Typen der paarweise
unterschiedlichen Typen der dritten Serie (66-3) einen auf

einen Standardbrechungsindex (ng) von 1,53 bezogenen



- 10 - T 0319/23

tatsdchlichen Fldchenbrechwert ihrer Vorderflache (16)

zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

TE - die FormmaBe des wenigstens einen kOrperlichen
Formmerkmals der Form der Vorderfladchen der wenigstens
vier unterschiedlichen Typen der ersten Serie (66-1) und
die Formmalbe des wenigstens einen kérperlichen
Formmerkmals der Form der Vorderflachen (1lo) der
wenigstens vier unterschiedlichen Typen der zweiten Serie
(66-2) und die FormmaRe des wenigstens einen kOrperlichen
Formmerkmals der Form der Vorderflachen (1lo) der
wenigstens vier unterschiedlichen Typen der dritten Serie

(66-3) identisch sind,

7F wobei das wenigstens eine Formmerkmal (R, R1l, RZ,

R20, Dp)
a) die tatsadchliche Krimmung und/oder
b) der tatsadchliche Krimmungsradius und/oder

c) die Scheitelkrimmung (p) des Kegelschnitts des in der
DIN IS0 10110 definierten aus der Summe eines
Kegelschnitts und eines Korrekturpolynoms bestehenden

asphédrischen Flachenschnitts der Formel

pr 2

N 1-|-\/1—(1+k)(p3'")'2

ist bzw. sind, wobei z die Pfeilhthe, r die Einfallsho&he,

z(r) + Agrt + Agr® + ...

p die Scheitelkrimmung [entspricht dem Parameter p in der
Formel] wund k die konische Konstante des Kegelschnitts
sowie Ay, Ag, ... die Koeffizienten des Korrekturpolynoms

sind".
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XIV. Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 unterscheidet sich wvon
Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 lediglich durch das
Hinzufiigen derselben Merkmale am Ende des Anspruchs 1, die
ebenfalls am Ende des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2
gegeniber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hinzugefiigt
wurden (siehe den Wortlaut der hinzugefiigten Merkmale oben

in Punkt XII.).

Entscheidungsgrunde

1. Antrag der Einsprechenden auf Nichtzulassung des

Hauptantrags und der Hilfsantrdge 1, 2 und 4

Der Antrag der Einsprechenden wird zuriickgewiesen. Der
Hauptantrag und die Hilfsantrdge 1, 2 und 4 sind Teil des

Beschwerdeverfahrens.

1.1 Die Einsprechende "beantragt, den Hauptantrag sowie die
Hilfsantrdge 1, 2 und 4 nicht in das Beschwerdeverfahren
zuzulassen, da diese Antrdge entgegen den Vorschriften des

Art. 12 (3) VOBK unzureichend substantiiert sind" (E1,

Seite 4, erster Absatz). Im Wesentlichen begrindet die
Einsprechende diesen Antrag damit, dass die
Patentinhaberin "keine Argumente beziiglich der

erfinderischen T&tigkeit der Gegenstande der unabha&ngigen
Anspriche gemdR dem Hauptantrag vorgetragen" habe (E1,
Seite 4, zwelter Absatz) . Zudem seien auch die
Hilfsantrdage 1, 2 und 4 nicht ausreichend substantiiert.
Dabei verweist die Einsprechende auf die Entscheidungen

T 1041/21 und T 420/14.

1.2 Die Beschwerdekammer teilte den Parteien in einer
Mitteilung gemd&B Artikel 15(1) VOBK, Seite 4/16, die

folgende vorlaufige Meinung mit:
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"Die Argumente der Einsprechenden fur die
Nichtzulassung des Hauptantrags und der Hilfsantrage
1, 2 und 4 {iberzeugen die Kammer nicht. Gemal
Artikel 12 (5) VOBK (auf dessen Rechtsfolge die
Einsprechende offensichtlich mit ihrem Hinweis auf
Artikel 12 (3) VOBK abzielt) kann solches Vorbringen
eines Beteiligten nicht =zugelassen werden, soweit es
nicht die Erfordernisse nach Artikel 12 (3) VOBK
erfiillt. Die Substantiierung der Ausfihrungen der
Patentinhaberin hinsichtlich der Frage der Neuheit hat
aber die Einsprechende nicht in Frage gestellt und ist
ohne Weiteres gegeben, so dass kein Anlass besteht,
diese im vorliegenden Verfahren nicht zuzulassen. Eine
Nichtzulassung nach Artikel 12 (3) und (5) VOBK kame
hier lediglich fir unsubstantiiertes Vorbringen
hinsichtlich der Frage der erfinderischen T&tigkeit in
Betracht. In den Sachverhalten, die den beiden von der
Einsprechenden zitierten Entscheidungen zugrunde
lagen, war der gesamte Vortrag der dortigen
Patentinhaber hinsichtlich der dort gestellten
Hilfsantrdge unsubstantiiert, so dass die Hilfsantrage

im Gesamten von den Kammern nicht zugelassen wurden".

In der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
trugen die Parteien keine weiteren Argumente vor, sondern
verwiesen nur auf ihren schriftlichen Vortrag. Die Kammer
sieht keinen Grund von ihrer vorlaufigen Meinung
abzuweichen, die daher endgltltig wird. Daraus folgt, dass
der Hauptantrag und die Hilfsantrdge 1, 2 und 4 Teil des

Beschwerdeverfahrens sind.



- 13 - T 0319/23

Hauptantrag und Hilfsantridge 1 bis 4 - Artikel 123 (3) EPU

Der Gegenstand der unabhdngigen Anspriiche des Hauptantrags
und der Hilfsantrdge 1 bis 4 verstdht nicht gegen das

Erfordernis des Artikels 123 (3) EPU.

Merkmal 1F der unabhadngigen Anspriiche des Hauptantrags und
der Hilfsantrdge 1 bis 4 wurde gegeniber dem Merkmal 1F
der unabhédngigen Anspriiche des erteilten Patents u.a.
dahingehend geandert, dass der Ausdruck "des
Korrekturpolynoms" aus der Definition der Scheitelkrimmung

o (oder "p") gestrichen wurde.

Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabteilung,
wonach die nicht eindeutige Formulierung "Scheitelkrimmung
(p) des Kegelschnitts des Korrekturpolynoms" in den
unabhdngigen Ansprichen wvon dem Fachmann auf dem Gebiet
der Brillenoptik "als die Scheitelkrimmung des
Kegelschnitts" ausgelegt werden wlirde, und zwar eines
Kegelschnitts mit einer Ebene. In der Tat ist die in dem
Merkmal 1F der unabhangigen Anspriche definierte
mathematische Formel des asphadrischen Fl&chenschnitts z (r)
mit dem Parameter p (oder "p") dem Fachmann nicht nur aus
der DIN ISO 10110 (siehe urspringliche Beschreibung,
Seite 13, Zeile 29 Dbis Seite 14, Zeile 3) wohlbekannt,
sondern gehdért auch zu dem Fachwissen Jjedes optischen
Entwicklers von asphdrischen Linsen. Daher ist dem
Fachmann auch bekannt, dass der aus einem Bruch bestehende
erste Teil des aspharischen Flachenschnitts 2z (r) den
Kegelschnitt mit einer Ebene darstellt und der darin
aufgefiihrte Parameter o) die Scheitelkriimmung des
Kegelschnitts ist. Der =zweite Teil des asphdarischen
Flachenschnitts z(r), der aus einem Polynom vierter oder
hoherer Ordnung besteht, stellt das Korrekturpolynom dar.
Eine Scheitelkrimmung dieses Korrekturpolynoms ergibt auf

dem Gebiet der aspharischen Brillengléaser keinen
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technischen Sinn. Die Streichung des Ausdrucks "des
Korrekturpolynoms" ist daher eine offensichtliche
Korrektur gemdB Regel 139 EPU und verstdRt somit nicht
gegen das Erfordernis des Artikels 123 (3) EPU.

Die Einsprechende argumentiert, dass es sich "[b]ei der in
den erteilten Anspriichen und in den gednderten Anspriichen
definierten Scheitelkriimmungen [...] um zwel
unterschiedliche Formmerkmale" handele und die Anderung
"folglich zum Aliud" fihre (E1, Seite 8, fiunfter Absatz).
Aus ihrer Sicht sei es "namlich technisch durchaus
moéglich, einen Kegelschnitt durch eine asphédrische Flache,
die durch ein Polynom (Korrekturpolynom) beschrieben wird,
zu nehmen, deren Scheitelkrimmung dann ein Formmerkmal der
Flache ist" (El1, Seiten 8 und 9 1Uberbriickender Absatz).
Diese Argumente wurden wahrend der miindlichen Verhandlung

vor der Kammer wiederholt.

Die Kammer ist von den Argumenten der Einsprechenden nicht
iberzeugt. Auch wenn es rein mathematisch mdéglich ist,
einen "Kegelschnitt" anhand einer unebenen aspharischen
Fldche zu erzeugen, bezweifelt die Kammer, dass diese Art
von Kegelschnitt auf dem Gebiet asphdrischer Linsen
technisch sinnvoll ist. Auch bezweifelt die Kammer, dass
die Formel in den unabhangigen Ansprichen einen
technischen Sinn ergdbe, wenn der Parameter p nicht die
Scheitelkrimmung des Kegelschnitts anhand einer ebenen
Flache, sondern die Scheitelkrimmung eines Kegelschnitts
durch eine aspharische Fléache, die durch das
Korrekturpolynom beschrieben wird, darstellen wirde. Es
wurden keine fundierten Argumente von der Einsprechenden

vorgetragen, die diese Zweifel ausrdumen wiurden.
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Hauptantrag - Artikel 54 (1) EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist wvon dem Dokument D2

vorweggenommen (Artikel 54 (1) EPU) .

Auslegung des Begriffs "tatsadchlich" im Anspruch 1

Anspruch 1 erwdhnt in den Merkmalen 1B2, 1C2 und 1D2 den

Begriff "tatsadchlicher Flachenbrechwert".

Die Merkmale 1B2, 1C2 und 1D2 des Anspruchs 1 enthalten den
Wortlaut "auf einen Standardbrechungsindex (ng) von 1,53
bezogenen [...] tatsachlichen Flachenbrechwert (D,)". Laut
Absatz [0123] des Patents wird der tatsachliche
Flachenbrechwert (D,) nach folgender Formel berechnet:

D, = (l-ng) /R,
wobei ng der Standardbrechungsindex 1,53 und R der

(tatsachliche) Krimmungsradius sind.

In dem Merkmal 1F sind die Begriffe "tatsachliche

Krimmung" und "tatsdchlicher Krimmungsradius" erwahnt.

Als solcher hat der Begriff "tatsachlich" keine
spezifische technische Bedeutung. Auch aus dem Anspruch 1
lassen sich keine Definitionen oder besondere
Eigenschaften des Begriffs "tatsadchlich" ableiten. Aus dem
Absatz [0015] der Patentbeschreibung lasst sich ableiten,
dass ein "tatsadchlicher" Wert im Sinne des Patents nur ein
unter Berilicksichtigung der Uiblichen Fertigungs- und
Messtoleranzen tatsdchlich vorhandener Wert ist, der zur
Berechnung der optischen Eigenschaften des Brillenglases

verwendet wird.

Daraus folgt, dass der Begriff "tatsdchlich" im Anspruch 1
so auszulegen 1ist, dass er einen tatsadchlich vorhandenen

und ausreichend prédzisen (Flachenbrech-)Wert beschreibt,



L2,

L2,

- 16 - T 0319/23

der fir die optischen Berechnungen eines Brillenglases

verwendet werden kann.

Offentliche Zuganglichkeit von D2

Das Dokument D2 gehort zum Stand der Technik
(Artikel 54 (2) EPU).

Das Dokument D2 wurde als Anhang der Email D2a-1 an einen
Kunden der Einsprechenden (Mari Vision Inc.; Herrn Ashida)
verschickt. D2 besteht aus 12 Tabellen, die Jeweils die
Basiskurvenzuordnung flir vier Glasmaterialien wund drei

Glasdurchmesser angeben.

Die Beschwerdekammer teilte den Parteien in einer
Mitteilung gemal Artikel 15 (1) VOBK die folgende

vorldufige Meinung mit:

"Das Dokument D2 scheint zum Stand der Technik =zu

gehdéren (Artikel 54 (2) EPU).

a) Aus den in der angefochtenen Entscheidung, Punkte 23.4
bis 23.6, angegebenen Griinden ist die Kammer der
vorlaufigen Meinung, dass das Dokument D2 als Anhang
zur Email D2a-1 ohne Geheimhaltungsverpflichtung an
Herrn Ashida der japanischen Firma Mari Vision Inc.
vor dem Prioritdtsdatum des Patents verschickt wurde.
Somit scheint das Dokument D2 zum Stand der Technik zu

gehdéren (Artikel 54 (2) EPU).

b) Gegen diese Auffassung der Einspruchsabteilung wendet
die Patentinhaberin in ihrer Beschwerdebegriindung
lediglich ein, dass die weitere Email D2b-5 "nicht,
wie die angefochtene Entscheidung annimmt, ein

weiteres Beispiel des Zurverfiigungstellens des der
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[sic] D2, sondern betrifft einen vollig anderen

Sachverhalt" (P1l, Seite 5, vierter Absatz).

Dieser Einwand der Patentinhaberin scheint nicht
iberzeugend zu sein. Es geht namlich nicht um die
Frage, ob das Dokument D2 mit der Email D2b-5 versandt
wurde (D2 wurde unstreitig nicht mit der Email D2b-5
verschickt), sondern darum, dass die Email D2b-5 nur
ein weiteres Beispiel dafiir ist, dass der Versand von
Datenblédttern wie D2 durch die Einsprechende nicht
einer Geheimhaltungspflicht unterlag. Siehe dazu die

Beschwerdeerwiderung der Einsprechenden, Punkt VI.2".

In ihrer schriftlichen Antwort auf den Ladungsbescheid hat
die Patentinhaberin zwar das Thema "Dokument D2 -
Zugehorigkeit zum Stand der Technik [...]" erwdhnt (P2,
Seite 6, Titel des Absatzes III), jedoch keine inhaltlich

relevanten Argumente vorgetragen.

In der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
trugen die Parteien keine weiteren Argumente vor, sondern
verwiesen nur auf ihren schriftlichen Vortrag. Die Kammer
sieht keinen Grund von ihrer vorlaufigen Meinung
abzuweichen, die daher endgltltig wird. Daraus folgt, dass

das Dokument D2 zum Stand der Technik gehort.

Offenbarungsgehalt von D2

Es ist unstrittig zwischen den Parteien, dass D2 alle

Merkmale des Anspruchs 1 offenbart - mit Ausnahme des
Merkmals, das einen "tatsachlichen Flachenbrechwert"
betrifft. Gemah der Patentinhaberin seien daher

"[jledenfalls die Merkmale 1E und 1F" nicht in D2
offenbart (P1l, Seite 37, erster Absatz). Die Kammer kann
dieser Auffassung der Patentinhaberin aus den folgenden

Griinden nicht folgen.
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D2 offenbart einen

1A Satz von Brillenglashalbfabrikaten
[siehe die Basiskurvenzuordnung auf den Seiten 1 bis 12

von DZ],

1Al die jeweils eine Vorderfldche mit sphdrischer konvexer
Form besitzen, welche wenigstens ein kérperliches

Formmerkmal mit einem zugehdrigen Formmal aufweist

[gemdB der Legende von D2 haben die Halbfabrikate eine

"sphdrische" Form;

das kérperliche Formmerkmal der Vorderfl&che der
Halbfabrikate 1in D2 ist die Krimmung 1/R, wobei R der
Krimmungsradius 1ist; die Krimmung wird aus der 1in den
Tabellen von D2 1in Dioptrien angegebenen Basiskurve

berechnet: Basiskurve bzw. Fldchenbrechwert = (1-n)/R],

1B umfassend eine erste Serie von
Brillenglashalbfabrikaten aus einem Grundmaterial mit

einem ersten mittleren Brechungsindex (ngj)

[siehe die Halbfabrikate auf Seite 1 von D2 aus einem

Grundmaterial mit dem Brechungsindex 1.5 bzw. 1.502],

1Bl wobei die erste Serie paarweise unterschiedliche Typen
von Brillenglashalbfabrikaten aufweist, die sich in dem
Formmall des wenigstens einen koOrperlichen Formmerkmals der

Form ihrer Vorderfldche unterscheiden

[die erste Serie 1in D2 umfasst die Halbfabrikate 1in
einer der Spalten auf Seite 1 von D2; die erste Serie

welist unterschiedliche Typen von Halbfabrikaten mit
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Fldchenbrechwerten von 2.0 Dioptrien bis 10.0 (bzw.

12.0) Dioptrien in Schritten von 0.5 Dioptrien auf],

1B2 wobei wenigstens drei unterschiedliche Typen der

paarweise unterschiedlichen Typen einen auf einen
Standardbrechungsindex (ng) von 1,53 bezogenen
tatsachlichen Flachenbrechwert (Dp) ihrer Vorderflache

zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen

[in einer Spalte auf Seite 1 von D2 befinden sich
wenigstens drei unterschiedliche Typen von
Halbfabrikaten mit auf den Standardbrechungsindex
ng = 1.525 (siehe Legende von D2) bezogenen
Fldchenbrechwerten von 4.0, 4.5 und 5.0 Dioptrien, die
zwischen 3.2 und 6.7 Dioptrien liegen; der 1in D2 als
Referenz verwendete Brechungsindex 1.525 ist
gleichbedeutend mit dem in Anspruch 1 verwendeten
Brechungsindex 1.53; wie unten in Punkt 3.3.3 erldutert,

offenbart D2 "tatsdchliche" Flidchenbrechwerte],

1C eine zweite Serie wvon Brillenglashalbfabrikaten aus
einem Grundmaterial mit einem zweiten von dem ersten
mittleren Brechungsindex (ngq) unterschiedlichen mittleren

Brechungsindex (ngp)

[siehe die Halbfabrikate auf Seite 7 von D2 aus einem

Grundmaterial mit dem  Brechungsindex ngo = 1.6

bzw. 1.597],

1C1 wobei die zweite Serie paarweise unterschiedliche Typen
von Brillenglashalbfabrikaten aufweist, die sich in dem
Formmall des wenigstens einen kOrperlichen Formmerkmals der

Form ihrer Vorderfliache unterscheiden,

[die zwelte Serie 1in D2 umfasst die Halbfabrikate 1in

einer der Spalten auf Seite 7 von D2; die zweite Serie
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weist unterschiedliche Typen von Halbfabrikaten mit
Fldchenbrechwerten von 1.5 Dioptrien bis 10.0 Dioptrien

in Schritten von 0.5 Dioptrien auf],

1D eine dritte Serie wvon Brillenglashalbfabrikaten aus
einem Grundmaterial mit einem dritten von dem ersten
mittleren Brechungsindex (ng) und dem zweiten mittleren
Brechungsindex (ng2) unterschiedlichen mittleren

Brechungsindex (ngs3),

[siehe die Halbfabrikate auf Seite 10 von D2 aus einem

Grundmaterial mit dem Brechungsindex ngz3 = 1.67

bzw. 1.668],

1D1 wobei die dritte Serie paarweise unterschiedliche Typen
von Brillenglashalbfabrikaten aufweist, die sich in dem
Formmall des wenigstens einen kOrperlichen Formmerkmals der

Form ihrer Vorderfldche unterscheiden,

[die dritte Serie 1in D2 umfasst die Halbfabrikate 1in
einer der Spalten auf Seite 10 von D2; die dritte Serie
weist unterschiedliche Typen von Halbfabrikaten mit
Fldchenbrechwerten von 1.5 Dioptrien bis 9.5 Dioptrien

in Schritten von 0.5 Dioptrien auf],

dadurch gekennzeichnet, dass

1C2 - wenigstens drei unterschiedliche Typen der paarweise
unterschiedlichen Typen der zweiten Serie einen auf einen
Standardbrechungsindex (ng) von 1,53 bezogenen
tatsachlichen Flachenbrechwert (Dp) ihrer Vorderflache

zwischen 3,2 D und 6,7 D aufweisen,

[in einer Spalte auf Seite 7 von D2 befinden sich
wenigstens drei unterschiedliche Typen von

Halbfabrikaten mit auf den Standardbrechungsindex
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Ng = 1.525 (siehe Legende von D2) bezogenen
Fldchenbrechwerten von 4.0, 4.5 und 5.0 Dioptrien, die
zwischen 3.2 und 6.7 Dioptrien liegen; der 1in D2 als
Referenz verwendete Brechungsindex 1.525 ist
gleichbedeutend mit dem 1in Anspruch 1 verwendeten
Brechungsindex 1.53; wie unten in Punkt 3.3.3 erldutert,

offenbart D2 '"tatsdchliche" Fldchenbrechwerte],

1D2 - wenigstens drei unterschiedliche Typen der paarweise
unterschiedlichen Typen der dritten Serie einen auf einen
Standardbrechungsindex von 1,53 bezogenen tatsdchlichen
Flachenbrechwert ihrer Vorderfldche zwischen 3,2 D und 6,7

D aufweisen,

[in einer Spalte auf Seite 10 von D2 befinden sich
wenigstens drei unterschiedliche Typen von
Halbfabrikaten mit auf den Standardbrechungsindex
nNg = 1.525 (siehe Legende von D2) bezogenen
Fldchenbrechwerten von 4.0, 4.5 und 5.0 Dioptrien, die
zwischen 3.2 und 6.7 Dioptrien liegen; der 1in D2 als
Referenz verwendete Brechungsindex 1.525 ist
gleichbedeutend mit dem 1in Anspruch 1 verwendeten
Brechungsindex 1.53; wie unten in Punkt 3.3.3 erldutert,

offenbart D2 "tatsdchliche" Fldchenbrechwerte],

1E die Formmale des wenigstens einen kérperlichen
Formmerkmals der Form der Vorderflachen der wenigstens
drei unterschiedlichen Typen der ersten Serie und die
Formmale des wenigstens einen koérperlichen Formmerkmals
der Form der Vorderflachen der wenigstens drei
unterschiedlichen Typen der zweiten Serie und die Formmale
des wenigstens einen kOrperlichen Formmerkmals der Form
der Vorderflachen der wenigstens drei unterschiedlichen

Typen der dritten Serie identisch sind,
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[die jeweils drei unterschiedlichen Typen 1in den drei
Serien von Halbfabrikaten weisen einen auf den
Standardbrechungsindex ng = 1.525 bezogenen identischen
tatsdchlichen Fl&dchenbrechwert (1 - ng)/R auf, ndmlich
4.0, 4.5 und 5.0 Dioptrien; das Gleiche gilt fiir die

Kriimmungen 1/R],

1F wobei das wenigstens eine Formmerkmal

a) die tatsachliche Kriimmung und/oder

b) der tatsachliche Krimmungsradius ist,

[die Angabe des tatsdchlichen Fldchenbrechwerts 1in D2
ist gleichbedeutend mit der Angabe der tatsdchlichen

Kriimmung und des tatsédchlichen Kriimmungsradius].

D2 offenbart "tatsadchliche" Werte

a) Objektiver Offenbarungsgehalt von D2

In der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer war
es unstrittig, dass das objektive Verstandnis eines
Fachmanns - im Gegensatz zur in der angefochtenen
Entscheidung angenommenen subjektiven Bewertung durch den
Empfénger des Dokuments D2 - fir die Bestimmung des

Offenbarungsgehalts von D2 ausschlaggebend ist.

b) Keine Hinweise auf Ungenauigkeit in D2

Objektiv betrachtet ist D2 ein reines Verzeichnis wvon 12
Tabellen. Jede Tabelle stellt eine Basiskurvenverordnung
von Halbfabrikaten =zur Herstellung von Gleitsichtgléser
dar. Der Fachmann, der mit der Aufgabe Dbetraut ist,
Halbfabrikate auf Basis des Dokuments D2 fiir die Fertigung

von Brillenglasern auszusuchen, findet keinen Anhaltspunkt
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in D2, dass die darin angegebenen Basiskurvenwerte nicht
ausreichend prazise Werte der Halbfabrikate sind, die fir
die optischen Berechnungen eines Brillenglases verwendet

werden kdnnen.

Im Gegenteil, wie von der Einsprechenden in der miindlichen
Verhandlung vorgetragen, definiert die Legende in D2
eindeutig, dass die in den Tabellen von D2 angegebenen
Werte auf den Brechungsindex n = 1.525 bezogene
Basiskurvenwerte sind. Waren diese Werte nur unprazise
oder grob, waren sie flur den Fachmann bzw. den Empfanger
von D2 ohne weitere Informationen nicht verwendbar. In D2
gibt es Jjedoch keinen Hinweis darauf, dass weitere

Informationen bendtigt wiirden.

c) Schlussfolgerung

Da es im Hinblick auf das Verzeichnis in D2 keinen Anlass
gibt, die Genauigkeit der Werte infrage zu stellen, kommt
die Kammer zu dem Schluss, dass der objektive
Offenbarungsgehalt von D2 gemaR dem objektiven Verstandnis
des Fachmanns aus der Angabe der "tatsachlichen"
Fl&dchenbrechwerte Dbzw. Basiskurvenwerte Dbesteht (siehe
oben Punkt 3.1.3, wie der Begriff "tatsadchlich" auszulegen

ist).

Argumente der Patentinhaberin fur die Neuheit des

Gegenstands des Anspruchs 1

In der miindlichen Verhandlung vor der Kammer trug die
Patentinhaberin wvor, dass der Offenbarungsgehalt wvon D2
nicht eindeutig sei. Insbesondere gebe es auf dem Gebiet
der Brillenoptik die Begriffe "nominelle"
Fl&dchenbrechwerte und "tatsdchliche" Flachenbrechwerte und
es sei nicht eindeutigqg, dass D2 "tatsachliche"

Flachenbrechwerte offenbare, wie im Anspruch 1 definiert.
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Abhédngig von dem Jjeweiligen technischen Verstandnis des
Empfangers und Lesers von D2 sei der technische Inhalt wvon
D2 unterschiedlich auslegbar. Die Patentinhaberin verwies
u.a. auf die Punkte 26.5 und 26.6 der angefochtenen
Entscheidung, wonach es eine "unterschiedliche Praxis in
der Industrie geben konnte" und somit die Informationen in
D2 unterschiedlich ausgelegt werden konnten. Um jedoch die
Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1 vorwegzunehmen,
misse D2 objektiv und eindeutig "tatsdachliche"

Flachenbrechwerte offenbaren.

Die Kammer ist wvon diesem Argument nicht {berzeugt. Wie
oben im Punkt 3.3.3 erldutert, gibt es in D2 keinen
Anlass, weshalb der Fachmann die dort offengelegte
Information anders auslegen wirde, als dass es sich um
tatsdchlich vorhandene und ausreichend préazise
Basiskurvenwerte (bzw. Flachenbrechwerte) handelt, die =zur
Berechnung wvon Gleitsichtgldsern verwendet werden koénnen.
Diese Auslegung basiert auf dem objektiven Verstandnis des
Fachmanns beziiglich des Inhalts wvon Dokument D2 und ist
unabhdngig wvon den mdglicherweise in der Industrie
unterschiedlichen Praktiken Dbei der Bezeichnung von

Flédchenbrechwerten von Halbfabrikaten.

Die Patentinhaberin argumentierte, dass die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung

lediglich auf Basis des subjektiven Verstdndnisses des

Absenders (Rodenstock GmbH) und des Empfangers
(Herr Ashida von Mari Vision Inc.) des Dokuments D2 zu dem
Schluss kam, dass D2 "tatsdchliche" Flachenbrechwerte
offenbare. In ihrer Begrindung habe die

Einspruchsabteilung jedoch nicht nachgewiesen, dass dem
Empfanger das subjektive Verstandnis des Absenders
mitgeteilt worden sei und daher ein gemeinsames
Verstdndnis zwischen Absender und Empfanger vorliege.

Unabhédngig von dieser Licke in der Begrindung sei ohnehin
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nicht der subjektive, sondern der objektive
Offenbarungsgehalt von D2 ausschlaggebend, um die Neuheit

des beanspruchten Gegenstands zu beurteilen.

Die Kammer teilt zwar die Auffassung der Patentinhaberin,
dass der objektive Offenbarungsgehalt wvon D2 Dbei der
Prifung der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1
heranzuziehen ist. Entgegen der Auffassung der
Patentinhaberin besteht dieser objektive
Offenbarungsgehalt jedoch in der Offenbarung von
Basiskurvenwerten, die unter den in Punkt 3.1.3
ausgelegten Begriff "tatsachliche" Flachenbrechwerte

fallen (siehe Punkt 3.3.3).

In der miindlichen Verhandlung vor der Kammer fiuhrte die
Patentinhaberin aus, dass sie typischerweise Halbfabrikate
anfertige, deren Basiskurvenwerte nur grob mit den auf der
Verpackung vermerkten "nominellen" Werten ibereinstimmten.
Diese Werte wlurden lediglich zu Kennzeichnungszwecken
verwendet. Der genaue (tatsachlich vorhandene)
Krimmungsradius der fertigen Flache (d.h. der
tatsdchlichen Basiskurvenwert bzw. Fldchenbrechwert) sei
eine nur auf Anfrage zur Verfligung zu stellende
Information. Diese Vorgehensweise sei konsistent mit den
Ausfihrungen in Punkt 7 "Identifizierung" der
DIN EN ISO 10322-1:2006 (D30). Daher konne nicht eindeutig
davon ausgegangen werden, dass D2 "tatsdachliche"
Fldchenbrechwerte im Sinne von tatsdachlich wvorhandenen
und prazisen Flachenbrechwerten offenbart und nicht nur

"nominelle" Flachenbrechwerte.

Die Kammer ist nicht {berzeugt von diesem Argument. Aus
der behaupteten speziellen Vorgehensweise bei der
Patentinhaberin bei der Herstellung und dem Vertrieb wvon
Halbfabrikaten kann nicht auf den allgemeinen, objektiven

Offenbarungsgehalt von D2 geschlossen werden. Des Weiteren
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kann entgegen der Auffassung der Patentinhaberin, aus den
von der Einsprechenden in E1l, Punkt V.4.5, Seiten 22
bis 24, vorgetragenen Grinden, aus den Ausfihrungen in der
Norm D30 nicht geschlossen werden, dass "tatsachliche"
Werte prazise und "nominelle" Werte unprdzise sind.
Entgegen der Auffassung der Patentinhaberin ist in D30
insbesondere nicht angegeben, dass der unter Punkt 7.1la)l)
genannte "Nennflachenbrechwert in Dioptrien" ein
unpréaziser Wert 1ist, der nur zu Kennzeichnungszwecken

verwendet wird.

Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu

ist im Hinblick auf D2.

Erster und zweiter Hilfsantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des ersten und des zweiten
Hilfsantrags ist wvon dem Dokument D2 vorweggenommen

(Artikel 54 (1) EPU).

Als weiteres Argument fir die Neuheit des Gegenstands des
Anspruchs 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags trug die
Patentinhaberin in der Beschwerdebegriindung lediglich vor,

dass der Anspruch 1 des ersten und zweiten Hilfsantrags im

Hinblick auf Anspruch 1 des Hauptantrags weiter
eingeschréankt sei. "Neuheit gegeniber D2 liegt vor aus den
gleichen Grinden wie zum Hauptantrag dargelegt" (P1,

Seite 37, Punkte X und XI).
Die Beschwerdekammer teilte den Parteien in der Mitteilung
gemah Artikel 15(1) VOBK, Seite 11/16, die folgende

vorldufige Meinung mit:

"10. Erster und zweiter Hilfsantrag



1.

- 27 - T 0319/23

Aus den in der angefochtenen Entscheidung, Punkte 28
und 31, angegebenen Grinden scheint der Gegenstand des
Anspruchs 1 durch das Dokument D2 vorweggenommen zu

sein (Artikel 54 (1) EPU)".

In der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
trugen die Parteien keine weiteren Argumente vor, sondern
verwiesen nur auf ihren schriftlichen Vortrag. Die Kammer
sieht keinen Grund von ihrer vorlaufigen Meinung
abzuweichen, die daher endgltltig wird. Daraus folgt, dass
der Gegenstand des Anspruchs 1 des ersten und zweiten

Hilfsantrags durch D2 vorweggenommen ist.

Dritter Hilfsantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird von dem Dokument D2 in
Verbindung mit dem Dokument D12 nahegelegt (Artikel 56
EPU) .

Nachstliegender Stand der Technik

Das Dokument D2 ist nachstliegender Stand der Technik.

Das Dokument D2 Dbesteht aus zwolf Tabellen, die jeweils
die Basiskurvenzuordnung fir vier Glasmaterialien und drei
Glasdurchmesser angeben. Jeder Tabelle ist eine Legende
mit dem Titel "Gleitsichtgldser" zugeordnet. Der Fachmann
erkennt daher, dass es sich um einen Katalog wvon
Brillenglashalbfabrikaten handelt, aus dem er Jje nach
gewlinschter Sphare, Addition, Werkstoff wund Durchmesser
des herzustellenden Gleitsichtglases ein bestimmtes
Halbfabrikat auswé&hlen kann. Da D2 somit das technische
Gebiet der Herstellung von Brillenglédsern anhand von
Halbfabrikaten betrifft, ist D2 ein moéglicher
Ausgangspunkt, um die erfinderische Tatigkeit des

beanspruchten Verfahrens zu uUberprifen.
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Die Patentinhaberin Dbestreitet, dass D2 ein geeigneter

nachstliegender Stand der Technik sei.

"Realistischer Ausgangspunkt fur die Evaluierung der
erfinderischen Tatigkeit eines Verfahrensanspruchs kann

nur ein Dokument sein, dass [sic] sich konkret mit einem

entsprechenden Herstellungsverfahren befasst™ (P1,
Seite 39, vierter Absatz) . Da D2 kein
Herstellungsverfahren offenbare, kénne D2 kein
ndachstliegender Stand der Technik sein. Wie in der

mindlichen Verhandlung weiter vorgetragen, reiche es nicht
aus, dass das Dokument D2 dem gleichen technischen Gebiet
wie die Erfindung angehdre. Um als moglicher Stand der
Technik 1in Frage zu kommen, miisse D2 das technische
Problem erwdhnen, das zumindest verwandt ist mit dem aus
der Patentschrift ableitbaren Problem, namlich "die
Bereitstellung eines Verfahrens, das eine effiziente und
kostenglnstige Herstellung von Brillengladsern aus
Halbfabrikaten erméglicht" (Pl, Seite 43, letzter Absatz).
Da es in D2 keinen Hinweis darauf gebe, ein
Herstellungsverfahren fir Brillenglaser zu suchen, konne
D2 nur aufgrund einer unzulédssigen
"ex post facto"-Betrachtung als nadchstliegender Stand der
Technik in Erwagung gezogen werden. Siehe auch P2,

Punkt XII.1.

Die Kammer ist von diesem Argument der Patentinhaberin
nicht {berzeugt. Wie wunten 1im Punkt 5.2.2 erliutert,
offenbart D2 implizit ein Herstellungsverfahren fur
Brillengldser und somit auch die Aufgabe, dieses Verfahren
so effizient und kostenglinstig wie mdglich =zu gestalten.
Diese Aufgabe ist mit dem aus der Patentschrift

ableitbaren Problem zumindest verwandt.
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Unterscheidungsmerkmale

Die Patentinhaberin ist der Ansicht, dass D2 die Merkmale
7, 7A, 717G, 9, 10 und 7H nicht offenbare. Gemd&R der
Einsprechenden (wie auch gemal der angefochtenen
Entscheidung) seien nur die Merkmale 9 und 10 nicht in D2
offenbart. Das Dbedeutet, dass einzig die Neuheit der

Merkmale 7, 7A, 7G und 7H strittig ist.

Entgegen ihrer vorlaufigen Meinung (siehe Mitteilung gemal
Artikel 15(1) VOBK, Punkt 11.5.2) i1ist die Kammer 1in der
mindlichen Verhandlung zu dem Schluss gekommen, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1, wie von der Einsprechenden
vorgetragen, sich nur durch die Merkmale 9 und 10 von dem
in D2 implizit offenbarten Herstellungsverfahren von
Brillengldsern unterscheidet. Die Merkmale 7, 7A, 7G und
7TH sind aus den folgenden Grinden implizit in D2

offenbart:

a) Merkmal 7: Wie von der Einsprechenden in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer vorgetragen, ist
die Offenbarung wvon D2 nicht "statisch". In der
Legende Jjeder Tabelle wvon D2 werden die Begriffe
"Basiskurvenzuordnung" und "Gleitsichtglaser"
ausdriicklich genannt. Daraus leitet der Fachmann ab,
dass es sich Dbei den Daten 1in der Tabelle um
Basiskurveninformationen von Halbfabrikaten handelt,
die in einem Herstellungsverfahren von
Gleitsichtglédsern verwendet werden. Anders ausgedriickt
offenbart D2 implizit ein Herstellungsverfahren. Somit

ist das Merkmal 7 implizit in D2 offenbart.

b) Merkmal TA: Wie weiter von der Einsprechenden
schriftlich und in der mindlichen Verhandlung vor der
Kammer vorgetragen, umfasst "gemal Streitpatent,

Absatz 0071, das 'Bereitstellen eines Satzes von
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Halbfabrikaten' ein Speichern von Informationen zu den
einzelnen Halbfabrikatstypen und deren Bezugsquellen
[...]. Das Dokument D2 enthalt bereits sowohl die

Information zu den einzelnen Halbfabrikatstypen als

auch deren Bezugsquellen (Rodenstock GmbH)" (EZ2,
Seite 19, vorletzter Absatz) . Die Einsprechende
verwies auf die Passage in dem Patent ([00681,

Seite 12, Zeile 45), wonach der Verfahrensschritt des
Merkmals 7A durch eine Bereitstellungseinrichtung
ausgefiihrt wird. Diese Bereitstellungseinrichtung kann
"eine Datenbank sein, die Informationen =zu einzelnen
Halbfabrikaten und deren Bezugsquellen Dbereitstellt
und {ber die eines der Brillenglashalbfabrikate des
Satzes zur Aufnahme an deren Vorderflache wund zur
Bearbeitung der Ruckflache angefordert werden
kann" (Patent, [0071]). Da das Dokument D2 eine solche
Datenbank darstellt, entspricht das Vorhandensein von
D2 dem Bereitstellen eines Satzes von
Brillenglashalbfabrikaten, wie in Merkmal 7A
definiert. In Anbetracht der Patentschrift umfasst der
Verfahrensschritt des Bereitstellens eines Satzes von
Brillenglashalbfabrikaten geméahB Merkmal 7A die
Zurverfiigungstellung von Informationen iber die

Halbfabrikate gemal D2.

Merkmale 7G und 7H: wie oben erlautert, offenbart D2

implizit ein Herstellungsverfahren fur
Gleitsichtglédsern aus Halbfabrikaten. Um dieses
Verfahren auszufihren, sind das Aufnehmen der

Halbfabrikate in einer Aufnahmeeinrichtung (Merkmal
7G) und das Bearbeiten der Riickflédche =zur Erzielung
der finalen optischen Wirkung eines Gleitsichtglases
(Merkmal 7H) notwendig und somit implizit in D2

offenbart.
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.2.3 Argumente der Patentinhaberin fir die Neuheit der Merkmale

7,

a)

7A, 7G und TH

In der mundlichen Verhandlung vor der Kammer
argumentierte die Patentinhaberin, dass die Merkmale
7, TA, 7G und 7H des Anspruchs 1 eindeutig Vorgange
oder Schritte eines Verfahrens definierten, wahrend D2
nur Merkmale einer Vorrichtung offenbare. Das Dokument
D2 konne nicht als eine implizite Offenbarung von
Verfahrensschritten angesehen werden, nur weil ein
Fachmann aufgrund der Legende in D2 denke, dass er mit
den Halbfabrikaten Brillengldser herstellen kénne. D2
sei lediglich eine Zuordnungstabelle fir
Gleitsichtbrillen, jedoch keine
Bereitstellungsvorrichtung zum Bereitstellen eines
Satzes von Halbfabrikaten. D2 stelle einen
"Moglichkeitsraum" dar, der nicht mit den in den
Merkmalen 7, 74, 7G und TH definierten
Verfahrensschritten gleichzusetzen sei. Daher seien

die Merkmale 7, 7A, 7G und 7H im Hinblick auf D2 neu.

Die Kammer ist wvon diesem Argument nicht {berzeugt.
Ein Fachmann, der das Dokument D2 liest, wirde
verstehen, dass er anhand der darin offenbarten
Basiskurvenzuordnung jenes Halbfabrikat auswahlen
kann, das zu einem bestimmten, durch Sphédre, Addition,

Werkstoff und Durchmesser definierten Gleitsichtglas

passt. Dieses gewlinschte Gleitsichtglas kann er
anschlieBend herstellen. Dieses Verstandnis des
Fachmanns von D2 ist gleichzusetzen mit einer
impliziten Offenbarung in D2 eines

Herstellungsverfahrens fir Brillenglaser.

Die Patentinhaberin trug weiter vor, dass das Merkmal
TA "Bereitstellen eines Satzes von

Brillenglashalbfabrikaten" in Verbindung mit den
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Merkmalen 7B bis 7E eine Auswahl von ganz bestimmten
Halbfabrikaten voraussetze. Die speziellen optischen
Eigenschaften (Flachenbrechwerte und Brechungsindizes)
der ausgewahlten Halbfabrikate seien namlich in den
Merkmalen 7B bis 7E definiert. "[D]ie Entscheidung,
eine genau solche und keine andere Auswahl zu treffen,
ist Bestandteil des erfindungsgemdl beanspruchten
Verfahrens" (Pl, Seite 43, vorletzter Absatz). Eine
solche Auswahl von bestimmten Halbfabrikaten sei nicht

in D2 offenbart.

Die Kammer kann das Argument der Patentinhaberin nicht
nachvollziehen. Wie oben in Punkt 5.2.2 b) erlautert,
offenbart das Dokument D2 implizit den
Verfahrensschritt des Bereitstellens der in den
Merkmalen 7B bis 7E definierten Halbfabrikate sowie
das Bereitstellen zusdtzlicher Halbfabrikate mit
anderen Merkmalen. Wie von der Einsprechenden in der
miindlichen Verhandlung vorgetragen, definiert
Anspruch 1 keine "gezielte" oder "begrenzte" Auswahl,
denn der Anspruch 1 schlieft nicht aus, dass neben den
in den Merkmalen 7B bis 7E definierten Halbfabrikaten
weitere Halbfabrikate bereitgestellt werden. Die in
Anspruch 1 definierte Auswahl von Halbfabrikaten
bedeutet nicht, dass ausschlieflich solche
Halbfabrikate ausgewdhlt werden, die die Merkmale 7B
bis 7E aufweisen. Vielmehr missen lediglich zumindest
die in den Merkmalen 7B bis TE definierten
Halbfabrikate bereitgestellt werden. Daher andert die
Offenbarung in D2 von zusadtzlichen Halbfabrikaten mit
anderen als den in den Merkmalen 7B bis 7E definierten
Merkmalen nichts an der Tatsache, dass der
Verfahrensschritt 7A (auch in Verbindung mit den

Merkmalen 7B bis 7E) durch D2 vorweggenommen wird.
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Die Patentinhaberin fihrte zudem aus, dass das
Bereitstellen eines Satzes von Halbfabrikaten im
Kontext des beanspruchten Verfahrens bedeute, "dass
diese Halbfabrikate physisch zur Verflugung stehen.
Denn das [...] Merkmal 7G verlangt ein physisches
Aufnehmen eines der Halbfabrikate aus dem
bereitgestellten Satz von Halbfabrikaten" (P1,
Seite 43, zwelter Absatz). "Dokument D2 1st eiln
Katalog, aus dem die Fachperson Halbfabrikate
auswahlen und bestellen kann. Die Zurverfiigungstellung
eines solchen Katalogs ist nicht gleichzusetzen damit,
dass eine Fachperson als konkreten Vorgang, d. h.
Verfahrensschritt, eine tatsdchliche Auswahl aus dem
Katalog trifft, bestellt und physisch zur Verfiigung
stellt"™ (Pl, Seite 43, dritter Absatz).

Die Kammer kann dieses Argument der Patentinhaberin
nicht nachvollziehen. Wie oben in Punkt 5.2.2
erlautert sind die Verfahrensschritte 7A, 7G und 7H
implizit durch das Dokument D2 offenbart. Bei
Ausfihrung dieser implizit in D2 offenbarten
Verfahrensschritte ist automatisch auch das physische
Zurverfigungstellen der Halbfabrikate durch D2

implizit offenbart.

Hinsichtlich des Offenbarungsgehalts des Absatzes
[0071] des Patents fiuhrte die Patentinhaberin in der
mundlichen Verhandlung aus, dass erstens D2 nicht mit
der in Absatz [0071] erwahnten "Datenbank" und
zweitens der in Merkmal 7A Dbeschriebene Vorgang des
Bereitstellens nicht mit der Verwendung der in Absatz
[0071] erwahnten "Bereitstellungseinrichtung"

gleichzusetzen sei.

Ohne eine relevante Begrindung seitens der

Patentinhaberin kann die Kammer diese Behauptungen
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nicht nachvollziehen. Wie die Einsprechende vortrug,
ist der Begriff "Datenbank" so breit auszulegen, dass
darunter nicht nur digitale Datenbanken, sondern auch
Verzeichnisse von Informationen in Papierform, wie das
Dokument D2, fallen. Gemdlh Absatz [0068] ist die
Funktion der in Absatz [0071] erwahnten
Bereitstellungseinrichtung genau den in Merkmal 7A
definierten Vorgang auszufihren, namlich das
Bereitstellen eines Satzes von
Brillenglashalbfabrikaten der in den Merkmalen 7B bis

7E beschriebenen Art.
Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 sich von dem
in D2 implizit offenbarten Verfahren nur durch die

Merkmale 9 und 10 unterscheidet.

Technischer Effekt und zu losende Aufgabe

Die Kammer schlieRt sich der Auffassung der
Einspruchsabteilung (angefochtene Entscheidung,
Punkt 35.4) und der Einsprechenden an, wonach der

technische Effekt der Unterscheidungsmerkmale 9 und 10
darin besteht, "eine geeignete Halterung eines
spezifischen Halbfabrikats w&hrend der Bearbeitung der
Rickfldche zu gewdhrleisten. Die zu 10sende objektive
technische Aufgabe ausgehend wvon D2 ist folglich, die
Bereitstellung einer Aufnahmeeinrichtung, die eine
Bearbeitung der Rickflache ermdglicht" (E2, Seite 25,

vierter Absatz).

Da die Patentinhaberin davon ausging, dass sich der
Gegenstand des Anspruchs 1 durch die gesamten Merkmale 7,
7A, 7G, 9, 10 und 7H von der Offenbarung des Dokuments D2
unterscheidet, die Kammer jedoch nur die Merkmale 9 und 10
als neu erachtete, ist der Vortrag der Patentinhaberin

hinsichtlich des technischen Effekts der
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Unterscheidungsmerkmale und der zu losenden Aufgabe nicht
unmittelbar relevant. Unter anderem geht daraus nicht
hervor, dass die Patentinhaberin mit dieser Formulierung
der objektiven technischen Aufgabe nicht einverstanden

ist.

Losung der technischen Aufgabe

Die Losung der technischen Aufgabe ist naheliegend.

Ausgehend wvon D2 wund konfrontiert mit der Aufgabe der
Bereitstellung einer Aufnahmeeinrichtung der Halbfabrikate
von D2, die eine Bearbeitung von deren Rickflache
ermdglicht, wirde der Fachmann nach Dokumenten suchen, die
eine solche Aufnahmeeinrichtung offenbaren. Dabei wlrde
der Fachmann auf das Dokument D12 stoBen, denn D12
offenbart genau wie D2 ein Verfahren zur Herstellung von
Gleitsichtbrillenglasern ausgehend von Halbfabrikaten mit
spharischer Vorderfldche und asphdrisch zu bearbeitender
Rickflache (D12, Seite 3, Zeilen 43 bis 48). Aus D12 wirde
der Fachmann erfahren, dass eine geeignete Halterung der
Aufnahmeeinrichtung darin besteht, "Vakuumspannfutter mit
angepasster Spannflache" zu verwenden (D12, Seite 5,
Zeilen 21 bis 25). Diese Halterung ist somit, wie im
Merkmal 9 definiert, zu der Form der Vorderflache

formkomplementdr ausgebildet.

"Dariiber hinaus 1st es aus der Figur 2B eindeutig

ableitbar [oder wenigstens nahegelegt], dass die
Kontaktfladchen (Teilabschnitt) mehr als 40% der
Vorderfldche umfasst. Die Vorderfldche umfasst 1in dem

dargestellten Fall die gesamte Vorderfldche. Es wird auch
als fachiiblich betrachtet, da alle bekannte [sic]
Aufnahmeeinrichtungen sich {ber einen wesentlichen Teil

der Vorderflache erstrecken" (angefochtene Entscheidung,



4.

4.

4.

- 36 - T 0319/23

Punkt 35.5). Somit ist auch das Merkmal 10 des Anspruchs 1
nahegelegt.

Die Patentinhaberin argumentierte sowohl schriftlich als
auch wahrend der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen,
dass es "keinen in D2 offenbarten Hinweis [gebe], der die
Fachperson veranlassen konnte, D12 heranzuziehen" (P2,

Seite 39, erster Absatz).

Das Argument der Patentinhaberin ist nicht
nachvollziehbar. Denn es geht bei der technischen Aufgabe
genau darum, nach einer fir die in D2 offenbarten
Halbfabrikate geeigneten Aufnahmeeinrichtung zu suchen. Um
diese Aufgabe zu 1ldsen, muss der Fachmann Dokumente wie
D12 heranziehen. Ein dariber hinausgehender Hinweis in D2

ist daher nicht notig.

Es folgt, dass die Ldosung der technischen Aufgabe

naheliegend fiir den Fachmann ist.

Vierter Hilfsantrag

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird von dem Dokument D2 in
Verbindung mit dem Dokument D12 nahegelegt (Artikel 56
EPU) .

Wie Dbereits oben im Punkt XIV. erlautert unterscheidet
sich Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 von Anspruch 1 des
Hilfsantrags 3 1lediglich durch das Hinzufiigen derselben
Merkmale, die am Ende des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2
gegenitber dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 hinzugefiigt
wurden. Diese hinzugefiigten Merkmale sind nicht neu im
Hinblick auf D2 (siehe oben Punkt 4.2 mit Verweis auf die
angefochtene Entscheidung, Punkt 31). Daher ist der
Gegenstand des Anspruchs 1 des vierten Hilfsantrags von

dem Dokument D2 in Verbindung mit dem Dokument D12 aus den
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gleichen Grinden nahegelegt wie der Gegenstand des

Anspruchs 1 des dritten Hilfsantrags (Artikel 56 EPU).

Schriftlich argumentierte die Patentinhaberin lediglich
pauschal, dass die Auswahl wvon zehn (anstatt vier wie im
Anspruch 1 des dritten Hilfsantrags definiert)
Halbfabrikaten einer Serie eine "noch weiterreichende

Auswahlentscheidung" sei (P2, Seite 42).

Die Kammer kann dieses Argument nicht nachvollziehen, denn
D2 offenbart unstrittig nicht nur die vier in Anspruch 1
des dritten Hilfsantrags definierten Halbfabrikate,
sondern auch die zehn in Anspruch 1 des vierten
Hilfsantrags definierten Halbfabrikate. In der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer trug die

Patentinhaberin keine weiteren Argumente vor.

Aus den oben dargelegten Grinden kommt die Kammer zum
Schluss, dass keiner der Antrdge der Patentinhaberin
gewdhrbar ist und deshalb die Beschwerde zurickzuweisen

ist.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.
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