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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Die Beschwerden der Einsprechenden und der
Patentinhaberin richten sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, das europdaische Patent

Nr. 2 461 970 auf der Basis des zweiten Hilfsantrags

aufrecht zu erhalten.

Anspruch 2 dieses Antrags lautet wie folgt:

"2. Verfahren zur Herstellung eines
Sicherheitselements, das ein Substrat mit mindestens
einer Offnung aufweist, wobeli die Offnung einseitig mit
einer zumindest teilweise transluzenten oder
transparenten Folie verschlossen ist, umfassend ein
Aufbringen einer Beschichtung, die durch einen Lack
gebildet wird und eine nicht selbsttragende Schicht
ist, auf ein mit einer durchgehenden Offnung versehenes
Substrat im Bereich der Offnung, so dass die
Beschichtung innerhalb der Offnung nicht vorhanden bzw.
im Wesentlichen nicht vorhanden ist, wobel das
Aufbringen der Beschichtung passergenau durch Drucken
durchgefiihrt wird, und ein Aufbringen einer zumindest
teilweise transluzenten oder transparenten Folie auf
die der Beschichtung gegeniiberliegenden Seite des
Substrats, so dass die Offnung einseitig mit der
teilweise transluzenten oder transparenten Folie
verschlossen ist und die Beschichtung auf dem Substrat
im Wesentlichen im Bereich der Folienfldche angeordnet

ist."

Folgenden Dokumente sind fiir die Entscheidung relevant:

El: WO 2005/095118 (A2)



Iv.
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E2: WO 2005/068211 (A1)
E3: DE 43 34 848 (C1)
E4: WO 2005/025891 (A2)
E5: WO 03/097937 (A2)
E6: WO 2008/054581 (A1)
E13: WO 2008/135174 (Al)
El4: EP 1 395 438 (B1)
E15: WO 95/10419 (A1)
El6: EP 1 398174 (Al)
E17: WO 2006/119896 (A2)
E18: WO 03/091042 (A2)
E19: WO 2004/069560 (A2)

In ihrer Beschwerdebegriindung beantragte die
Einsprechende, das Streitpatent unter anderem wegen
unzuldssiger Erweiterung (Artikel 123(2) EPU),
unzureichender Offenbarung (Artikel 83 EPU), mangelnder
Neuheit (Artikel 54 (1) (2) EPU) und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 56 EPU) vollstandig
zu widerrufen. Die Beschwerdefiihrerin und Einsprechende
war der Meinung, der Gegenstand der Anspriiche 2, 5 und
8 gehe lber die urspringliche Offenbarung hinaus, der
Gegenstand der Anspriche 4 und 5 sei nicht ausfihrbar,
der Gegenstand des Anspruchs 2 sei nicht neu gegenilber

El, E4, E5 und E6 und nicht erfinderisch gegeniber E1 -



VI.

VII.

VIIT.

IX.
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E6, E13 oder E15 - E19 als nadchstliegendem Stand der
Technik.

In ihrer Beschwerdebegriindung beantragte die
Patentinhaberin, das Streitpatent auf der Basis des
erstinstanzlich eingereichten ersten Hilfsantrags

aufrecht zu erhalten.

In ihrer Beschwerdeerwiderung brachte die Einsprechende
Einwdnde gegen den erstinstanzlich eingereichten ersten

Hilfsantrag vor.

Mit ihrer Beschwerdeerwiderung reichte die
Patentinhaberin sechs Hilfsantrdge ein und beantragte,
die Beschwerde der Einsprechenden zurickzuweisen,
hilfsweise das Patent auf Basis der Hilfsantrdge 1 - 6

aufrecht zu erhalten.

Wahrend der am 8. Februar 2021 abgehaltenen mindlichen
Verhandlung reichte die Patentinhaberin einen als
"Hilfsantrag 2" bezeichneten Anspruchssatz ein und zog
alle hoherrangigen Antrage sowie auch ihre Beschwerde
zurick. Die Ansprtche 1 - 10 des als "Hilfsantrag 2"
bezeichneten neuen Hauptantrags entsprechen Anspruch 2

- 11 der erstinstanzlich aufrecht erhaltenen Fassung.

Die endgiltigen Antrage der Parteien waren wie folgt:

Die nunmehr alleinige Beschwerdefiihrerin beantragte den

vollstandigen Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, das Patent in
geanderter Form basierend auf dem neuen Hauptantrag

aufrecht zu erhalten.
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Entscheidungsgrunde

1. Zulassung des neuen Hauptantrages

Der neue Hauptantrag, der als Hilfsantrag 2 wahrend der
mundlichen Verhandlung vor der Kammer eingereicht
wurde, wird ins Verfahren zugelassen, weil sein
Einreichen eine direkte Reaktion auf erstmalig wahrend
der mindlichen Verhandlung erhobene Einwadnde darstellt.
Somit liegen auBergewdhnliche Umstande vor, die die
Zulassung des Antrags auch in diesem spaten Stadium des
Verfahrens flr geboten erscheinen lassen (Artikel 13
(2) VOBK 2020).

2. Artikel 123(2) und 83 EPU

Die Kammer hat in ihrer vorlaufigen Meinung dargelegt,
warum die Einwidnde unter Artikel 123 (2) und 83 EPU
nicht durchgreifen. Da keine Gegenargumente dazu
vorgetragen wurden, sieht die Kammer keinen Anlass,

ihre Meinung in dieser Hinsicht zu andern.

2.1 Der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 ist
offenbart in den urspringlich eingereichten Anspriuchen
2 und 4, in Verbindung mit der Passage auf Seite 7,
Zeile 4 - 9 der ursprunglich eingereichten
Beschreibung. Im Gegensatz zu dem Vorbringen der
Einsprechenden ist die Kammer der Ansicht, dass die
besagte Passage das in Anspruch 1 aufgenommenen Merkmal
"die durch einen Lack gebildet wird und eine nicht
selbsttragende Schicht ist" offenbart. Was die
Interpretation dieses Merkmals angeht, so ist die
Kammer Uberzeugt, dass der verstandige Leser den
Ausdruck "einen" im Kontext des Anspruchs 1 als
unbestimmten Artikel verstehen wirde und nicht etwa als

Zahlwort. In diesem Sinne ist das Merkmal auch in der
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0.9. Beschreibungspassage offenbart, in der es heiBt,
dass zur Bildung der Beschichtung Lacke herangezogen
werden konnen. Die Kammer sieht in diesem Satz eine
zwar nicht woértliche aber dennoch unmittelbare und
eindeutige Offenbarung des Merkmals "... Beschichtung,
die durch einen Lack gebildet wird ...", denn die
Verwendung der Pluralform "Lacke" auf Seite 7 der
Beschreibung bedeutet nach dem Dafirhalten der Kammer
nicht, dass die Beschichtung aus mehreren Lacken
gebildet wird, sondern vielmehr, dass sich die
Substanzgruppe der Lacke zur Bildung der Beschichtung
eignet oder, in anderen Worten, dass die Beschichtung
durch einen Lack gebildet werden kann. Somit verstoBt
die Aufnahme des Merkmals "die durch einen Lack
gebildet wird" nicht gegen das Erfordernis des Artikels
123 (2) EPU.

Die Anspriche 4 und 7 beruhen auf den urspringlich
eingereichten Ansprichen 6 und 10. Die Einwande unter
Artikel 123(2) EPU gegen diese Anspriche beruhen
gleichermaBen auf der Interpretation, der Ausdruck
"einem" in Anspruch 1 sei als Zahlwort zu verstehen. Da
die Kammer diese Ansicht nicht teilt, siehe oben, sind

diese Einwande gegenstandslos.

Auch die gegen Anspruch 3 und 4 vorgebrachten Einwande
unter Artikel 83 EPU beruhen auf der Ansicht, der

Ausdruck "einem" in Anspruch 1 und 2 sei als Zahlwort
zu verstehen. Da die Kammer diese Ansicht nicht teilt,

sind auch diese Einwande gegenstandslos.
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Neuheit (Artikel 54 (1) (2) EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu gegeniiber der
El.

Die Kammer ist der Ansicht, dass der Wortlaut von
Anspruch 1 klar festlegt, dass der Verfahrensschritt
des Aufbringens der Folie nach dem Aufbringen der
Beschichtung durchgefithrt werden muss. Dies folgt
daraus, dass der Anspruch zundchst festlegt, dass in
einem Schritt eine Beschichtung auf das mit einer
Offnung versehene Substrat aufgebracht wird und dann
spezifiziert, dass die Folie auf die der Beschichtung
gegenliberliegenden Seite des Substrats aufgebracht
wird. Somit ist die Reihenfolge der beiden Schritte
klar festgelegt: zunachst muss das Einbringen der
Offnung erfolgen, dann die Beschichtung und
anschlieRBend das Aufbringen der Folie. Da die El1 an
keiner Stelle eine solche Verfahrensfihrung offenbart,
ist der Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegeniber der
El.

Weiter ist fir das Verfahren, das zu dem in Figur 2

gezeigten Sicherheitselement fihrt, nicht offenbart,
dass die Lackbeschichtung (4) innerhalb der Offnung
(35) im Wesentlichen nicht vorhanden ist (Seite 15,

dritter Absatz).

Fir das Verfahren, das zu dem in Figur 5 gezeigten
Sicherheitselement fihrt, ist nicht offenbart, dass die
Lackbeschichtung (6) durch Drucken aufgebracht wird.
Die Kammer merkt an, dass El klar zwischen
Druckverfahren (Seite 5, letzter Absatz und Seite 15,
letzter Absatz) und Laminierverfahren (Seite 6, letzter
Absatz und Seite 18, dritter Absatz) unterscheidet. Bei

der Ausfihrungsform gemall Figur 5 wird die
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Versiegelungsschicht (6) (d.h. die Lackschicht im Sinne
des Anspruchs) auflaminiert und nicht gedruckt, so dass
sich Verfahrensanspruch 1 durch ein weiteres Merkmal

von dieser Ausfihrungsform unterscheidet.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit aus der E1

nicht direkt und unmittelbar zu entnehmen.

Gegeniber E4 wurden zweil Angriffslinien vorgebracht.
Die Kammer ist der Meinung, dass der Gegenstand des

Anspruchs 1 neu gegentber beiden Angriffslinien ist.

Was den ersten Angriff angeht, so offenbart E4 nicht
die Abfolge der Verfahrensschritte des Anspruchs 1,
siehe Punkt 3.1, denn die Bedruckung (d.h. die
Lackschicht in dieser Argumentationslinie der
Beschwerdefihrerin) wird vor dem Einbringen der
Offnung (en) auf das Substrat aufgetragen. Weiterhin
geht aus E4 nicht hervor, dass die Bedruckung im
Wesentlichen im Bereich der Folienfldche angeordnet
ist, denn auf einer Banknote kann es auch unbedruckte
Bereiche geben. Zumindest aus diesen Griunden ist der
Gegenstand des Anspruchs 1 neu gegeniber der ersten auf

E4 aufbauenden Angriffslinie.

Der zweite auf E4 basierende Angriff nimmt Bezug auf
die Offenbarung auf Seite 6, Zeile 16 - Seite 8, Zeile
23. Dieser Angriff Uberzeugt die Kammer aus zweil
Grinden nicht. Zum einen halt die Kammer das auf Seite
7, Zeile 1 - 9 geschilderte Verfahren nicht fir ein
Druckverfahren. Vielmehr offenbart die genannte Passage
ein Verfahren, bei dem eine Folie bzw. das
Foliensicherheitselement mittels einer
Haftvermittlerschicht auf ein Substrat aufkaschiert
wird, d.h. das Verfahren &hnelt dem aus Figur 5 der EI1,

siehe oben. Ein solches Verfahren kann auch bei
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breitestmdglicher Auslegung des Begriffs nicht als
"Druck"-Verfahren aufgefasst werden. Weiterhin ist die
auf Seite 6, Zeile 23-24 offenbarte Folie nicht
transluzent oder transparent. Die Einsprechende hat
hierzu auf Seite 8, Zeile 17 - 23 verwiesen. Der
Datentradger (das Substrat) dieser Ausfihrungsform weist
jedoch keine Offnung auf, sondern einen transparenten
Bereich. Unabhédngig von der Frage, ob ein Druckvorgang
vorliegt oder nicht, ist also zumindest eine
Mehrfachauswahl ndétig, um zu dem beanspruchten
Gegenstand zu kommen: Auf Seite 8, Zeile 17 - 23 muss
das Foliensicherheitselement mit Fensterbereich
ausgewadhlt werden. Dazu muss abweichend von der
Offenbarung auf Seite 8, Zeile 17-23 ein Substrat mit
Durchbrechungsbereich (Seite 6, Zeile 16 - 18) und
schlieRlich auf Seite 7, Zeile 5 die Lackschicht
ausgewahlt werden. Somit ist der Gegenstand des
Anspruchs 1 auch neu gegenlber der zweiten von E4

ausgehenden Angriffslinie.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist auch neu gegenilber
E5. Wie oben erlautert (Ziffer 3.1) ist die Kammer der
Ansicht, dass Anspruch 1 die Reihenfolge der
Verfahrensschritte so festlegt, dass der
Beschichtungsschritt vor dem Aufbringen der Folie
erfolgen muss. Eine solche Verfahrensfihrung ist fir
die Ausfihrungsform gemal Fig. 4a und 4b der E5 nicht
offenbart. Zumindest aus diesem Grund ist der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht direkt und unmittelbar

aus der E5 zu entnehmen.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist neu gegenliber E6,
unter anderem weil die Sicherheitselemente keine durch
einen Lack gebildete Beschichtung auf der Oberflache
des Substrats aufweisen. Vielmehr wird gemal der E6 die

Behandlungsmischung, die der Einsprechende als
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Lackbeschichtung ansieht, in das Substrat
hineingepresst, aber anschlieBend von der Oberflédche
entfernt (Anspruch 1). Damit mag eine Lackimpragnierung
vorliegen, aber keine Lackbeschichtung. Auch eine
Offenbarung einer einseitig durch eine transparente
Folie verschlossenen Offnung im Papiersubstrat, bzw.
des Schrittes des Aufbringens einer Folie auf das
Substrat im Bereich der Offnung kann die Kammer nicht
erkennen, denn wenn die E6 Substrate mit Offnungen
beschreibt ("windowed substrate"), ist das
Sicherheitselement ("security device", d.h. die Folie
in der Argumentation der Beschwerdefihrerin) im
Substrat eingebettet ("embedded", siehe z.B. Absatz
0012, 0015 und 0040) und wird somit nicht nachtradglich
auf eine Oberflédche des Substrats aufgebracht. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit nicht direkt und

unmittelbar aus E6 zu entnehmen.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung
eines Sicherheitselementes fir Banknoten und andere

Wertdokumente.

El offenbart wie das Streitpatent ein Verfahren zur
Herstellung von Sicherheitselementen flur Banknoten und
kann somit als nadchstliegender Stand der Technik
angesehen werden. Die Kammer ist der Ansicht, dass
innerhalb von El das Verfahren zur Herstellung der in
Figur 2 gezeigten Ausfihrungsform den nachstliegenden
Stand der Technik darstellt, denn gemal dieses
Verfahrens und des Verfahren nach Anspruch 1 wird eine

Lackschicht aufgedruckt, so dass beide Verfahren zu
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strukturell sehr dhnlichen Sicherheitselementen fihren.
Ferner liegen El1 und dem Streitpatent auch sehr

adhnliche Aufgabenstellungen zugrunde.

Ausgehend von E1 geht die Kammer in Ubereinstimmung mit
und zugunsten von der Beschwerdefihrerin davon aus,
dass die urspriungliche Aufgabe umformuliert werden muss
und lediglich darin besteht, ein weiteres, alternatives
Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselements zur
Verfigung zu stellen. Es ist unbestritten, dass das

Verfahren gemadB Anspruch 1 diese Aufgabe 10st.

Die Kammer halt das in Anspruch 1 definierte
alternative Verfahren jedoch nicht fir naheliegend,
denn der Fachmann wirde, ausgehend von Figur 2, nur
dann zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangen, wenn er
gegen die ausdrickliche Lehre der E1 die Lackschicht
vor der Folie auf das Substrat aufbringen wirde, und
gleichzeitig, ebenfalls gegen die ausdriickliche Lehre
der E1, keinen Lack in die Offnungen (31 - 36)
einbringen wirde (El, Seite 15, Zeile 6 - 17). Ein
solches Vorgehen ware dem Fachmann wohl mdglich
gewesen, aber es sind keine Uberzeugenden Griunde
vorgebracht worden, warum es naheliegend gewesen ware,
nicht nur von der Lehre der El abzuweichen sondern ihr,
zumindest was das Einbringen von Lack in die Offnung
angeht, entgegenzuhandeln ("Could-Would-Approach",
siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, neunte
Auflage, I.D.5.). Somit ist der Gegenstand von Anspruch

1 aus der El nicht naheliegend.

Auch ausgehend von E2 ist der Gegenstand des Anspruchs
1 auch nicht naheliegend. E2 offenbart ein Verfahren,
bei der auf ein bedrucktes Substrat lokal eine
Klebstoffschicht aufgebracht wird. Danach wird im

Bereich dieser Schicht eine Offnung ausgestanzt, die
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anschlieBend von einer Folie Uberdeckt wird, die auf
die die Offnung umgebende Klebstoffschicht aufgebracht
wird (Seite 6, Zeile 21 - Seite 7, Zeile 16). Selbst
wenn man zugunsten der Beschwerdefihrerin davon
ausgeht, dass die Bedruckung als Lackbeschichtung
aufgefasst werden kann, offenbart D2 nicht, dass diese
Lackbeschichtung im Bereich der Folie wvorhanden ist,
denn das Substrat muss nicht vollfladchig bedruckt sein.
AuBerdem wird die Abfolge der Verfahrensschritte des
Anspruchs 1 nicht offenbart, siehe Punkt 3.1, denn die
Bedruckung (Lackschicht) wird gemd@B der Lehre der E2
vor dem Einbringen der Offnung auf das Substrat
aufgetragen. Auch hier kann die Aufgabe darin gesehen
werden, ein alternatives Verfahren zur Verfligung zu
stellen. Um zum Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen,
musste der Fachmann die Bedruckung nach dem Aufbringen
des Klebstoffs und nach dem Ausstanzen des Lochs, aber
vor dem Aufbringen der Folie auf die Klebstoffschicht
vorsehen. Es ist nicht deutlich geworden, warum der
Fachmann eine derartige Anderung der Reihenfolge der

Verfahrensschritte in Erwdgung gezogen hatte.

Die von E3 - E6 ausgehenden Angriffe (Punkt 6.1 der
Beschwerdebegrindung) sind nicht ausformuliert, sondern
es wird lediglich behauptet, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 gegeniiber diesen Dokumenten nicht
erfinderisch sei. Wahrend der mindlichen Verhandlung
hat die Beschwerdefihrerin auf dieses Vorbringen Bezug
genommen, ohne es jedoch weiter auszufihren. Somit ist
nicht schlissig dargelegt worden, warum der Gegenstand
des Anspruchs 1 gegeniiber E3 - E6 nicht erfinderisch
sein sollte und es ist in einem Inter-Partes-Verfahren
nicht Aufgabe der Kammer, einen behaupteten Mangel an

erfinderischer Tatigkeit von Amts wegen zu ermitteln.
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Auch die von E13 ausgehenden Angriffe lberzeugen nicht.

Die Beschwerdefihrerin geht hierbei von einem Substrat
mit einem Sicherheitselement aus, das durch eine
Offnung im Substrat iiberdeckende transparente Folie
gebildet wird und argumentiert in einer ersten
Angriffslinie, der Fachmann wlirde, angeregt entweder
durch sein Fachwissen oder durch die El1l4 oder die EG6,
auf die der Folie gegeniliberliegende Seite des Substrats
einen Lack aufbringen und dabei die Offnung mit der
darunterliegenden Folie aussparen, um einerseits das
Substrat zu schitzen und andererseits die Transparenz
der Folie nicht zu beeintrachtigen. Die Kammer merkt
jedoch an, dass ein solches Vorgehen nicht zum
Gegenstand des Anspruchs 1 fihren wirde, denn dieser
fordert, dass zundchst der Lack und dann die Folie
aufgebracht wird, siehe Ziffer 3.1. Somit kann die E13
den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht nahelegen, weder
allein noch in der Zusammenschau mit der E14 oder der
E6.

Die auf E15 bis E19 basierenden Angriffe beruhen auf
der gleichen Argumentation wie die auf E13 basierenden

Angriffe, und scheitern somit aus den gleichen Griinden.

Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Da die Patentinhaberin ihre Beschwerde wahrend der
mindlichen Verhandlung zuriickgezogen hat, bevor die
Entscheidung verkindet wurde, ist die Beschwerdegebihr
in Hbéhe von 25% zu erstatten (Regel 103 (4) a) EPU).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurickverwiesen mit der Auflage, das Patent in geanderter
Fassung auf der Basis der Anspriche 1 bis 10 des in der
mindlichen Verhandlung als Hilfsantrag 2 eingereichten
Hauptantrags und einer anzupassenden Beschreibung

aufrechtzuerhalten.

3. Die Zurickzahlung in Hohe von 25% der Beschwerdegebiihr

der Patentinhaberin wird angeordnet.
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