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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2 richten sich
gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass
die Einspriiche gegen das europaische Patent

Nr. 3 188 915 (das Patent) zuriickgewiesen werden.

Die Einspriiche waren gegen das Streitpatent in vollem
Umfang eingelegt und auf die Einspruchsgriinde nach
Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 54 EPU (fehlende
Neuheit) und Artikel 56 EPU (mangelnde erfinderische
Tdtigkeit) und Artikel 100 b) EPU gestitzt worden.

Am 9. Oktober 2023 fand eine miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Antrage

Der Beschwerdefihrer I und die Beschwerdefilhrerin II
(Einsprechende 1 und 2) beantragten, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.
Der Beschwerdefilhrer I beantragte hilfsweise, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und die
Angelegenheit zur weiteren Entscheidung tber die
Hilfsantrdge an die Einspruchsabteilung zurickzu-

verweisen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
die Beschwerden der Einsprechenden 1 und 2 zurick-
zuwelisen (Hauptantrag), oder hilfsweise, die
Entscheidung der Einspruchsabteilung aufzuheben und das
Patent gemédR einem der mit der Beschwerdeerwiderung

eingereichten Hilfsantrédge 1 bis 12 aufrechtzuerhalten.
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In der Entscheidung wird auf folgende Dokumente Bezug

genommen :

D1: EP 1 878 589 Al;

D2: DE 10 2013 000 717 Al;

D5: DE 10 2012 213 913 Al;

D6: DE 10 2012 019 308 Al;

D7: EP 1 731 327 Al;

D10: EP 1 502 765 Al;

D16: WO 2014/023482 Al;

D19: "Polycarbonate datapage from Trib Switzerland",
Prasentation von Ivo Schdénenberger, ICAO
Regional Seminar on MRTDs, Biometrics and
Security Standards, Maputo, 24. bis
26. November 2010;

D20: WO 2010/097226 Al;

D21: Glossar der EU-Datenbank PRADO 30. Januar 2009;

D22: Glossar der EU-Datenbank PRADO
9. September 2014;

D22 Glossar der EU-Datenbank PRADO von 2021,
eingereicht als Link: https://www.consilium.
europa.eu/prado/de/prado-glossary /prado-
glossary.pdf#nameddest=026;

D23: Malaysia - Reisepass von 2015, Ausstellungsdatum
15. Juli 2015;

D24: Schweden - Reisepass von 2005;

D25: Schweden - Reisepass von 2012;

D26: Tschechien - Reisepass von 2006;

D27: Norwegen - Reisepass von 2015;

D28: Lettland - Reisepass von 2015;

D29: Bosnien und Herzegowina - Reisepass von 2014;

D30: Luxemburg - Reisepass von 2015;

D31: Thailand - Reisepass von 2012;

D32: Aserbaidschan - Reisepass von 2013;

D33: "Technical advisory group on machine readable

travel documents (TAG/MRTD)", 22. Meeting,
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Montreal, 21. bis 23. Mai 2014;
D34: ICAO (International Civil Aviation Organization)
"Machine Readable Travel Documents,
Part 2: Specifications for the
Security of the Design, Manufacture and
Issuance of MRTDs", Doc 9303, 7. Ausgabe, 2015;
D35: ICAO "Machine Readable Travel
Documents, Part 4: Specifications for the
Machine Readable Passports (MRPs) and other TD3
Size MRTDs", Doc 9303, 7. Ausgabe, 2015;

D36: "Polycarbonate and Identity Documents", gemalto,
White paper, Juli 2008;
D37: Prasentation von Malcolm Cuthbertson, ICAO

Regional Seminar, Maputo, 24. bis
26. November 2010;
D38: Anlage zum Schreiben des Einsprechenden 1
(jetzt: Beschwerdefiihrer I) vom
15. Januar 2021, eingegangen am 18. Januar 2021:
Zusammenfassung der Argumente beziiglich des
Merkmals M1.4 fiir die Dokumente D24 bis D32.
D23': Wikipedia Auszug: Malaysian passport;
D23'': Auszug aus der Internetseite
www .papertravel .com/MP-117;
D23''': Auszug aus Internetseite
www .papertravel.com/MP-117/photo;
D23'"''': Foto, VergrdBerung von Dokument D23.

Die unabhangigen Anspriche 1, 10 und 12 des erteilten

Patents (Hauptantrag) haben folgenden Wortlaut:

"l. [M1.1] Datentrager (300), geeignet zum Einfligen in
einen heft- oder buchfdérmigen Gegenstand (20), [M1.2]
der gebildet ist durch eine Datenseite (100) und eine
mit dieser in einem randseitigen Uberlappungsbereich
(310) verbundene Verbindungslasche (200), [M1.3] wobei
die Verbindungslasche (200) ein textiles Material (210)
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aufweist und die Datenseite (100) eine Bedruckung (180)
enthalt, wobei [M1.4] sich die Bedruckung (180) auch in
den Uberlappungsbereich (310) erstreckt, dadurch
gekennzeichnet, dass [M1.5] [M1.5.1] das textile
Material (210) die Bedruckung (180) berthrt und/oder

[M1.5.2] diese ganz oder teilweise durchdringt."

"10. [M10.1] Verfahren zum Herstellen eines
Datentragers (300), der zum Einfiigen in einen heft-
oder buchformigen Gegenstand (1) geeignet ist,
umfassend die folgenden Verfahrensschritte:

[M10.2] (a) Bereitstellen einer Datenseite (100) und
einer ein textiles Material (210) aufweisenden
Verbindungslasche (200), [M10.3] wobei die Datenseite
(100) eine Bedruckung (180) enthalt und wobei sich die
Bedruckung (180) auch in einen randseitigen
Uberlappungsbereich (310) der Datenseite (100) mit der
Verbindungslasche (200) erstreckt;

[M10.4] (b) Anordnen der Datenseite (100) und der
Verbindungslasche (200), sodass die Datenseite (100)
und die Verbindungslasche (200) in dem
Uberlappungsbereich (310) iberlappen; und

[M10.5] (c) stoffschliissiges Verbinden der Datenseite
(100) mit der Verbindungslasche (200) in dem
Uberlappungsbereich (310), wobei [M10.6] mindestens ein
Material der Datenseite (100) verformt wird, sodass das
textile Material (210) die Bedruckung (180) berihrt

und/oder diese ganz oder teilweise durchdringt."

"12. [M12.1] Verfahren zum Herstellen eines
Datentragers (300), der zum Einfiigen in einen heft-
oder buchfdormigen Gegenstand (1) geeignet ist,
umfassend die folgenden Verfahrensschritte:

[M12.2] (a) Bereitstellen von zum Laminieren zu einer
Datenseite (100) geeigneten Folien (110, 120, 111, 112,

113) und Bereitstellen einer ein textiles Material
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(210) aufweisenden Verbindungslasche (200), wobei
[M12.3] mindestens eine der Folien (110, 120, 111,112,
113) eine Bedruckung (180) enthalt und wobei sich die
Bedruckung (180) auch in einen randseitigen
Uberlappungsbereich (310) der Datenseite (100) mit der
Verbindungslasche (200) erstreckt;

[M12.4] (b) Anordnen der Folien (110, 120, 111, 112,
113) unter Bildung eines Folienstapels (150) sowie des
Folienstapels (150) und der Verbindungslasche (200)
zueinander, sodass der Folienstapel (150) und die
Verbindungslasche (200) in dem Uberlappungsbereich
(310) iUberlappen; und

[M12.5] (c¢) Laminieren der Folien (110, 120; 111, 112,
113) des Folienstapels (150) und der Verbindungslasche
(200) unter Bildung des Datentragers (300), wobei
[M12.6] mindestens ein Material von Folien (110, 120;
111, 112, 113) des Folienstapels (150) verformt wird,
so dass das textile Material (210) die Bedruckung (180)
beriithrt und/oder diese ganz oder teilweise

durchdringt."

Die Beteiligten haben im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

a) Erteiltes Patent (Hauptantrag) - Ausfiihrbarkeit
(Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU)

i) Beschwerdefiihrerinnen I und II

Der erteilte Anspruch 1 weise die folgenden fiunf
Alternativen auf:

1. Das textile Material berthrt die Bedruckung
(M1.5.1).

2. Das textile Material berihrt die Bedruckung und
durchdringt diese teilweise (M1.5.1 und M1.5.2).
3. Das textile Material beriihrt die Bedruckung und
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durchdringt diese ganz (M1.5.1 und M1.5.2).

4. Das textile Material durchdringt die Bedruckung
teilweise (M1.5.2).

5. Das textile Material durchdringt die Bedruckung ganz
(M1.5.2).

Es sei nicht moglich, dass das textile Material einer-
seits die Bedruckung nicht beriihre und andererseits
diese ganz durchdringe. Daher seien die Alternativen 4
und 5 nicht ausfihrbar. Durch die "und/oder"
Formulierung im erteilten Anspruch 1 umfasse der
unabhédngige Anspruch 1 finf Anspruchsgegenstande, die
nicht so ausgelegt werden dirften, dass nur noch drei

Anspruchsgegenstande verblieben.

Ferner sei die Erfindung auf Grund fehlender Parameter-
angaben nicht ausfihrbar. Auch kdnne gemal der
Beschwerdefiithrerin II der Fachmann kein geeignetes
textiles Material identifizieren. Das Patent enthalte
keine Informationen dariber, wie das textile Material
die Bedruckung durchdringe, d.h. in den Druck
eindringen konne (siehe Patent, Absatz [0013]). Zudem
sei der Begriff "ganz oder teilweise"™ nicht klar, da
sich dies sowohl auf die Fladche als auch auf die
Eindringtiefe beziehen kdnne. Dies und fehlende weitere
Parameter, beispielsweise Maschenweite des Materials,
Temperaturen, Driicke (siehe Patent, Absatze [0012],
[0019] bis [0020]), wirden dazu fihren, dass die
Offenbarung nicht ohne unzumutbaren Aufwand
nacharbeitbar sei (siehe Entscheidungen T 1063/06,

T 1140/06, T 852/09, T 435/91).

AuBerdem sei nicht ausreichend offenbart, welche
technischen Voraussetzungen erfiillt sein miissten, damit

die Bedruckungen im Ubergangsbereich sichtbar seien.
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Der Beschwerdefiihrer I machte zusatzlich geltend, dass
der im Absatz [0013] genannte Zweck des Patents,
namlich die Falschungssicherheit, die sich dadurch
ergebe, dass die die Bedruckung bildende Druckfarbe
beim L&sen des Verbundes in unkontrollierter Weise
mitgerissen werde, durch den Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 nicht erzielt werde, weshalb auch

diesbeziiglich die Offenbarung nicht ausreichend sei.

AuBerdem konne - laut der Beschwerdefithrerin II - der
Fachmann die Erfindung nicht ausfiithren, da das Wort
"durchdringen" / "penetrate" mehrere Interpretationen

zulasse.

ii) Beschwerdegegnerin

Alle funf Ausfihrungsvarianten seien ausfithrbar. Dass
die Varianten 4 und 5 mit den Varianten 2 und 3
identisch seien, stelle mdglicherweise ein Klarheits-
problem dar, begriinde aber keine fehlende
Ausfihrbarkeit.

Der Vortrag der Beschwerdefiithrerinnen, dass der
Fachmann kein geeignetes textiles Material
identifizieren kdénne, stelle einen neuen Einwand unter
Artikel 100 b) EPU dar und sei nach Artikel 12 (4) bis
12 (6) VOBK nicht zuzulassen. Abgesehen davon seien in
den Absatzen [0012], [0013], [0022] bis [0029], [0038]
bis [0040], [0043], [0044] und [0058] des Patents
ausreichende Informationen sowohl hinsichtlich des
textilen Materials als auch hinsichtlich dblicher
Parameter enthalten. Die Temperaturen und Dricke
ergaben sich aus den idblichen Bedingungen beim

Laminieren, womit der Fachmann vertraut sei.

Zum Argument, dass nicht offenbart sei, welche
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technischen Voraussetzungen erfiillt sein missten, damit
die Bedruckungen im Ubergangsbereich sichtbar seien,
werde auf das Wissen des Fachmanns verwiesen. Es lagen
keine nachpriifbaren Tatsachen vor, die die Behauptung

der Beschwerdefihrerinnen stitzten.

Entgegen der Behauptung des Beschwerdefuhrers I werde
der Zweck der Erfindung, namlich die Falschungs-
sicherheit erreicht, da es sich um eine mit der Daten-
seite verbundene Verbindungslasche handle (siehe
Merkmal M1.2), so dass auch dann, wenn das textile
Material die Bedruckung lediglich berthre, beim L&sen
des Verbundes die Druckfarbe in unkontrollierter Weise

mitgerissen werde (siehe Patent, Absatz [0013]).
Des Weiteren habe das Wort "durchdringen" im Deutschen
eine klare Bedeutung, die die Nacharbeitbarkeit der

Erfindung nicht beeintrachtige.

b) Zulassung der Dokumente D23', D23'', D23''"',

D23llll
i) Beschwerdefiihrer I
Die Dokumente D23' bis D23'''' sollten zugelassen

werden, da sie als Bewelis dienten, dass das Dokument
D23 einen Stand der Technik unter Artikel 54 (2) EPU
darstelle. Dies seil eine Reaktion auf die Mitteilung
der Beschwerdekammer nach Artikel 15 (1) VOBK (siehe
Mitteilung der Beschwerdekammer, Punkt 9.3.2). Aus
diesen Dokumenten ergebe sich, dass der malaysische
Reisepass in der entsprechend dem Dokument D23
vorliegenden Form bereits seit April 2013 ausgegeben
worden sei (siehe Dokument D23', Uberschrift "Regular
international passport", zweiter Absatz). Aus dem

Dokument D23''' sei die zweijahrige Glultigkeit des
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Passes ersichtlich (siehe Dokument D23''"',
Bildunterschrift).
ii) Beschwerdegegnerin

Die in der miindlichen Verhandlung vor der Beschwerde-
kammer eingereichten Dokumente D23' bis D23'''' sollten
gemal Artikel 13 (2) VOBK nicht zugelassen werden. Dass
das Dokument D23 keinen Stand der Technik nach Artikel
54 (2) EPU darstelle, sei bereits im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden. Das Dokument D23 sei im
Einspruchsverfahren nicht zugelassen worden. Daher
hatten entsprechende Beweise friher eingereicht werden

konnen und miissen, spadtestens mit der Beschwerde-

begrindung.
c) Zulassung des Dokuments D23
i) Beschwerdefiithrer I

Das Dokument D23 sei prima facie relevant, da es auf
den ersten Blick alle Merkmale des erteilten Anspruchs
1 zeige. Das Dokument D23 habe erst mit Ablauf der
Giltigkeit des Reisepasses eingereicht werden kodnnen
und zeige alle relevanten Merkmale des Patents. Ferner
werde auf die Argumentation in der Entscheidung

T 340/12 hingewiesen (siehe dort Griinde 2.3). Die
Einspruchsabteilung habe ihr Ermessen fehlerhaft

ausgeibt.

ii) Beschwerdegegnerin

Es sei eine reine Behauptung, dass das Dokument D23
alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 zeige. Die
Prima-facie Relevanz seili nicht ersichtlich, weshalb die

Einspruchsabteilung ihr Ermessen nicht fehlerhaft
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ausgelibt habe. Daher sei das Dokument D23 auch gemal

Artikel 12 (6) VOBK nicht in das Verfahren zuzulassen.

d) Auslegung des Merkmals M1.4

i) Beschwerdefiihrerinnen

Der Auslegung des Merkmals M1.4 durch die Einspruchs-
abteilung (siehe angefochtene Entscheidung, Griinde,
Punkt 2.1.4), dass sich die Bedruckung auf der
Datenseite sowohl auBerhalb als auch innerhalb des
Uberlappungsbereichs befinde, werde widersprochen.
Merkmal M1.3 fordere, dass die Datenseite eine
Bedruckung enthalte, und gemé&Bl Merkmal M1l.4 miisse diese
Bedruckung sich in den Uberlappungsbereich erstrecken.
Die Merkmale M1.3 und M1.4 seien unabhédngig voneinander
zu sehen. Diese Auslegung werde durch Absatz [0025] des
Patents gestilitzt, der offenbare, dass die Bedruckung
auch auf/in der Verbindungslasche angebracht werden
konne. Daher lage kein Unterschied vor, ob die
Bedruckung auf der Oberfldche der Datenseite angebracht
sei und dann das textile Material der Verbindungslasche
berithre oder ob die Bedruckung auf dem textilen
Material der Verbindungslasche sei und dann nach dem
Verbinden die Datenseite berihre. Es reiche aus, wenn
auf der Datenseite eine Bedruckung vorhanden sei
(zweiter Teil des Merkmals M1.3) und diese Bedruckung
auch im Uberlappungsbereich sei (Merkmal M1.4). Die
erfindungsgemafBe Bedruckung sei also jede beliebige
Bedruckung, die sich auf der Datenseite befindet,

sofern sie sich im Uberlappungsbereich befindet.

ii) Beschwerdegegnerin

Die Merkmale M1.3 und M1.4 beanspruchten eindeutig,

dass sich die Bedruckung auf der Datenseite auch in den
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Uberlappungsbereich hinein erstrecke. Die Bedruckung
befinde sich somit innerhalb und auRerhalb des
Uberlappungsbereichs auf der Datenseite. Durch das Verb
"erstrecken" sei sogar gefordert, dass die Bedruckung
auch an/auf einer Grenze zwischen den Bereichen
innerhalb und auBerhalb des Uberlappungsbereichs
angeordnet sei. Ein etwaiger Widerspruch zu Absatz

[0025] des Patents sei eine Frage der Klarheit.

e) Neuheit des Gegenstands der erteilten Anspriiche 1,
10 und 12 vis-a-vis Dokument D1 (Einspruchsgrund
nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel
54 EPU)

i) Beschwerdefiihrerin I1I

Der Gegenstand der erteilten Anspriiche 1, 10 und 12 sei
nicht neu gegeniiber dem Dokument D1. Die Argumente flr
den erteilten Anspruch 1 gadlten analog fir die

erteilten unabhangigen Anspriiche 10 und 12.

Die Ausfiihrungsbeispiele von Figur 2 und Figur 3 des
Dokuments D1 nahmen den Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 des Patents neuheitsschadlich vorweg. Im
Ausfihrungsbeispiel der Figur 2 des Dokuments D1 sei
die Schicht 6 der Verbindungslasche (connecting part 2)
im Kontakt mit der Datenseite (information part 3) und
im Ausfiihrungsbeispiel der Figur 3 des Dokuments sei
die Schicht 5 der Verbindungslasche im Kontakt mit der

Datenseite.
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Figuren 2 und 3 des Dokuments Dl mit Kennzeichnungen (print =
Bedruckung und overlap region = Uberlappungsbereich) durch die

Beschwerdefihrerin II

Eine Bedruckung kénne sich entweder auf der Schicht 5
oder der Schicht 6 befinden (siehe Dokument D1, Absatz
[0015]). Die Schicht 6 sei Bestandteil der Datenseite,
weshalb die Merkmale M1.3 bis M1.5 - auch bei Auslegung
des Merkmals M1.4 gemaR der Einspruchsabteilung -

erfillt seien.
ii) Beschwerdegegnerin

Der Gegenstand der erteilten Anspriche 1, 10 und 12 sei
neu gegeniber dem Dokument D1. Die Argumente fir den
erteilten Anspruch 1 galten analog fir die erteilten
unabhangigen Anspriche 10 und 12.

Das Dokument D1 zeige nicht, dass sich eine Bedruckung
von der Datenseite bis in den Uberlappungsbereich
erstrecke (Merkmal M1.4). Die Bedruckung der Schichten
5 und 6 stelle keine Bedruckung der Datenseite (Merkmal

M1.3), sondern eine Bedruckung der Verbindungslasche
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dar.

f) Neuheit des Gegenstands der erteilten Anspriche 1,
10 und 12 vis-a-vis Dokument D2 (Einspruchsgrund
nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel
54 EPU)

1) Beschwerdefihrer I

Der Gegenstand der erteilten Anspriiche 1, 10 und 12 sei
nicht neu gegeniiber dem Dokument D2. Die Argumente fir
den erteilten Anspruch 1 galten analog fir die

erteilten unabhadngigen Anspriiche 10 und 12.

Die Einspruchsabteilung habe nicht beriicksichtigt, dass
im Dokument D2 das Bindemittel 6 die Bedruckung im
Sinne des Patents sei, oder dass das textile Material
nicht mit dem Bindemittel bedeckt werden miisse. Aus den
Absdtzen [0044], [0048], [0065], [0070], [0075] und den
Figuren 1, 3 bis 5 des Dokuments D2 konnten zwei

Alternativen abgeleitet werden.

In der Alternative 1 stelle der Binder 6 die Bedruckung
dar (siehe Dokument D2, Absatze [0044] und [0049]). Aus
Absatz [0048] lasse sich folgender Aufbau ableiten:
"Zwel Lagen und das Textil, aber zumindest [sic]
Teilbereiche einer Seite einer Lage oder auf
Teilbereiche einer Seite des Textils eine Beschichtung
aus einer fliissigen ungehdrteten Binderzubereitung
aufgetragen, insbesondere aufgedruckt, wird;" (siehe
Beschwerdebegriindung, Seite 31 oben). Auf einer Lage
der Datenseite befinde sich der Binder 6, der die
Datenseitenlage mit dem Textil verbinde. Der Binder 6
werde iber die gesamte Lange der Datenseite angebracht
- wie es in den Figuren 1, 3 oder 5 des Dokuments D2

gezeigt sei.
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Alternative 1 (vom Beschwerdefithrer I angefertigte Abbildung auf
Seite 32 seiner Beschwerdebegrindung, entspricht nicht der Figur des

Dokuments D2)

Bei der Alternative 2 beriithre die Druckschicht 16 das
textile Material, so dass die Merkmale M1.3 bis M1.5

vorweggenommen seien.
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Alternative 2 (vom Beschwerdefithrer I angefertigte Abbildung auf
Seite 33 seiner Beschwerdebegrindung, entspricht nicht der Figur des

Dokuments D2)

Figur 4 des Dokuments D2 sei entsprechend den obigen
beiden Alternativen mit der Offenbarung aus den
Absatzen [0048] und [0070] des Dokuments D2 abgewandelt
worden. GemaBl Absatz [0048] des Dokuments D2 kobnne die
Lasche entweder mit Binder versehen sein oder keinen
Binder aufweisen. Aus Absatz [0070] des Dokuments D2
lasse sich ableiten, dass auch Figur 4 ebenso wie die
Figur 5 des Dokuments D2 eine Druckschicht 16 enthalten
kénne. Die Druckschicht 16 erstrecke sich - wie in

Figur 5 des Dokuments D2 - iber die gesamte Lange.

Die Alternative 2 ergebe sich auBerdem ausgehend von
der Figur 4 und dem Absatzes [0070] des Dokuments D2,

wonach der Binder 6 auch einseitig und nicht
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vollflachig aufgetragen sein kdénne, und wonach auch in

den Figuren 1 bis 4 eine Druckschicht 16 vorliege.

Des Weiteren ergebe sich die Alternative 2 ausgehend
vom Absatz [0008] und Anspruch 1 des Dokuments D2. Dort
werde zwar keine Druckschicht 16 erwahnt, diese sei
jedoch im Absatz [0070] des Dokuments D2 als ein- oder
beidseitige Bedruckung fir die Ausfiihrungsbeispiele der

Figuren 1 bis 5 des Dokuments D2 offenbart.

ii) Beschwerdefiihrerin I1I

Sowohl das Ausfiihrungsbeispiel der Figur 4 als auch das
Ausfiihrungsbeispiel der Figur 5 des Dokuments D2 nd&hmen
unter Bericksichtigung der Offenbarung aus Absatz

[0043] (Der Binder ist als Druckschicht aufgebracht.)
und Absatz [0070] (Die Druckschicht 16 kann auch in den
Figuren 1 bis 4 des Dokuments D2 vorhanden sein.) des
Dokuments D2 alle Merkmale des Anspruchs 1 des Patents

vorweg.

iii) Beschwerdegegnerin

Die vom Beschwerdefithrer I konstruierte Alternative 1
seili nicht im Dokument D2 offenbart. Auch wenn der
Binder 6 als Bedruckung betrachtet werden wiirde, so sei
diese nur im Bereich des Textils vorgesehen (siehe
Dokument D2, Absatz [0043], Anspruch 4). Nach Absatz
[0008] des Dokuments D2 sei das Textil zumindest im
Bereich zwischen den Lagen zumindest teilweise mit
einem Binder ein- oder beidseitig beschichtet und/oder
durchtrankt. Die Sichtweise des Beschwerdefiihrers I,
nach der gemal Absatz [0048] des Dokuments D2 das
Textil nur teilweise zwischen den Lagen angeordnet sei,
der Auftrag des Binders aber vollflachig erfolge, mache

gemal Absatz [0008] des Dokuments D2 keinen Sinn. Zu



- 16 - T 1919/21

der Alternative 1 des Beschwerdefithrers I werde
angemerkt, dass die Figuren 1, 3 und 5 einen
vollflachigen Auftrag des Binders 6 zeigten, da der
Uberlappungsbereich nicht randseitig angeordnet sei,

sondern vollflachig.

In der Alternative 2 des Beschwerdefiihrers I liege die
Druckschicht vollflachig vor. Eine vollflédchige
Druckschicht 16 sei nur im Zusammenhang mit der Figur 5
des Dokuments D2 offenbart. In Figur 1 des Dokuments D2
sei das textile Material vollflachig ausgebildet und es
wlirde sich zwischen einer eventuellen Druckschicht und
dem textilen Material der Binder 6 befinden. In Figur 4
des Dokuments D2 sei das textile Material nicht
vollflachig ausgebildet. Es sei nicht offenbart, wo
sich eine eventuelle Druckschicht befinden wirde.
Anspruch 1 des Dokuments D2 beanspruche keine
Druckschicht. Eine Druckschicht sei nur im Absatz
[0070] des Dokuments D2 in Zusammenhang mit den
Ausfihrungsbeispielen offenbart und konkret nur in der

Figur 5 des Dokuments D2 gezeigt.

Die Figuren 4 und 5 des Dokuments D2 zeigten nicht die
Merkmale M1.3 und M1.4 entsprechend der Auslegung, dass
sich die Bedruckung der Datenseite auch in den

Uberlappungsbereich hinein erstrecke.

Die Argumente fir den erteilten Anspruch 1 gadlten
analog flir die erteilten unabhdngigen Anspriiche 10 und
12. Der Gegenstand der erteilten Anspriche 1, 10 und 12

sel neu gegeniber dem Dokument D2.
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g) Neuheit des Gegenstands der erteilten Anspriiche 1,
10 und 12 vis-a-vis Dokument D6 (Einspruchsgrund
nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel
54 EPU)

1) Beschwerdefihrer I

Die Aussage der Einspruchsabteilung (siehe angefochtene
Entscheidung, Griinde, Punkt 2.2.1), dass im Dokument D6
die Datenstrukturen 9, 11 bzw. 91, 93 nicht im Bereich
der Verbindungslasche vorgesehen seien, sei nicht
korrekt. Aus Figur 4 des Dokument D6 gehe hervor, dass
die Druckstruktur 11 auf der gesamten Lange von Inlay 1
platziert werden konne. Die Druckstruktur 11 sei durch
die Schicht 65 abgedeckt. Diese Schicht beginne im
Uberlappungsbereich (siehe Dokument D6, Figur 1, Absatz
[0040]) . Aus Absatz [0046] des Dokuments D6 gehe
hervor, dass die Druckstruktur 11 beschéddigt werde,
wenn eine Seite oder eine Lasche manipuliert werde. Aus
der Figur 4 des Dokuments D6 sei ersichtlich, dass die
Schicht 65 als Bestandteil der unteren Schicht 3 der
Datenseite 100 beim Trennen vom Inlay zumindest
teilweise die Bedruckung enthalte (siehe Dokument D6,
Absatze [0044] bis [0047], Figuren 1 und 4).
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Figur 1 und Figur 4 des Dokuments D6 mit vom Beschwerdefithrer I

hinzugefliigten Markierungen

Zumindest die Druckstruktur 91 befinde sich im
Uberlappungsbereich; der Abschnitt in Figur 4 mit der
Druckstruktur 11 und der Druckstruktur 9 befinde sich
auf der linken Seite der Datenseite und damit im
Uberlappungsbereich (siehe Markierungen in der Figur 1
und der Figur 4 des Dokuments D6). Das Dokument D6
weise zumindest eine Druckstruktur im
Uberlappungsbereich auf, die die textile Lasche beriihrt
und/oder diese ganz oder teilweise durchdringt. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents wie erteilt sei
daher nicht neu gegeniiber dem Dokument D6. Die gleichen
Argumente und Schlussfolgerung galten fir die

unabhangigen Anspriiche 10 und 12 des erteilten Patents.

ii) Beschwerdefiihrerin I1I

Entgegen der Feststellung der Einspruchsabteilung
(siehe angefochtene Entscheidung, Griinde, Punkt 2.2.1)



- 19 - T 1919/21

ladgen die Druckstrukturen 9, 11 und 91, 93 des
Dokuments D6 sehr wohl auf der Verbindungslasche. Figur
4 des Dokuments D6 zeige deutlich, dass die Bindung
zwischen den Faden 21, 22 und der Druckstruktur 11
groBer sei als zwischen dem Kunststoffmaterial 41 und
der Druckstruktur 11 (siehe Dokument D6, Figur 4,
Absatz [0046]). Da sowohl die Datenseite als auch das
textile Material vorlédgen, handle es sich um den
Uberlappungsbereich (siehe auch Dokument D6, Absitze
[0020] und [0021]).

iii) Beschwerdegegnerin

Im Dokument D6 erstrecke sich das Inlay 1 lber die
gesamte Flache der Datenseite 100. Das Merkmal M1.2 sei
daher im Dokument D6 nicht gezeigt. Da der Uberlapp
zwischen dem Inlay 1 und den restlichen Schichten der
Datenseite 100 vollfladchig sei, konne sich die
Bedruckung nicht sowohl auRerhalb als auch innerhalb
des Uberlappungsbereichs befinden, weshalb auch das
Merkmal M1.4 im Dokument D6 nicht offenbart sei. Der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sei daher neu
gegeniiber dem Dokument D6. Die gleiche Argumentation
gelte mutatis mutandis fir die erteilten Anspriiche 10
und 12.

h) Neuheit des Gegenstands der erteilten Anspriche 1,
10 und 12 vis-a-vis Dokument D14 (Einspruchsgrund
nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel
54 EPU)

i) Beschwerdefiihrerin I1I
Das Dokument D14 offenbare eine Datenseite 17c, eine

Verbindungslasche 3¢, einen Uberlappungsbereich (siehe

Dokument D14, Seite 8, Zeilen 1 bis 4) und eine



- 20 - T 1919/21

Bedruckung 10, die sich in den Uberlappungsbereich
erstrecke. Die Verbindungslasche 3c bestehe aus einem
flexiblen Material, wie es beispielsweise in

EP 1 502 765 offenbart sei (siehe Dokument D14, Seite
7, Zeilen 30 bis 32 und Seite 1, Zeilen 21 bis 24).

EP 1 502 765 offenbare eine Verbindungslasche aus einem
textilen Material (siehe EP 1 502 765, Absatze [0009],
[0010], [0021]1, [0022], [0025] und [0029]).

Entsprechend der obigen Auslegung des Merkmals M1.4 sei
die Bedruckung 10 im Uberlappungsbereich im Kontakt mit
der Datenseite und damit auch auf der Datenseite

entsprechend dem Merkmal M1.3.

Folglich sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
ebenso wie der der erteilten Anspriche 10 und 12 nicht

neu gegenuber dem Dokument D14.

ii) Beschwerdegegnerin

Im Dokument D14 liege die Bedruckung 10 ausschlieBlich
im Uberlappungsbereich vor, nicht jedoch auch auBerhalb
des Uberlappungsbereichs auf oder in der Datenseite.
Dokument D14 offenbare zwar ein flexibles Material der
Verbindungslasche, aber kein textiles Material. Der
Verweis auf ein textiles Material im Dokument

EP 1 502 765 erfolge nur als pauschaler Verweis zum
allgemeinen Stand der Technik ohne konkrete Angabe,
dass die Verbindungslasche ein textiles Material
umfasse. Des Weiteren sei nicht offenbart, dass die
Bedruckung 10 das Material der Verbindungslasche
berithre. Auf Seite 11, Zeilen 17 bis 34 des Dokuments
D14 werde nur offenbart, dass die in die Verbindungs-
lasche 3 eingearbeiteten Sicherheitselemente 4 das im
Uberlappungsbereich auf der Datenseite angeordnete

gedruckte Element 10 beeinflussten. Ein Kontakt
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zwischen der Verbindungslasche und dem gedruckten
Element 10 werde nicht beschrieben. Daher sei der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ebenso wie der der
erteilten Anspriche 10 und 12 neu gegeniiber dem
Dokument D14.

i) Neuheit des Gegenstands der erteilten Anspriiche 1,
10 und 12 wvis-a-vis Dokument D19 (Einspruchsgrund
nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel
54 EPU)

i) Beschwerdefiihrerin II

Auf Seite 10 des Dokuments D19 seien verschiedene
Bedruckungen auf der Datenseite erwahnt. Auf Seite 8
des Dokument D19 werde die Bedruckung VisiFab™ im Bild
unten rechts gezeigt. Die Flugzeuge seien auf das
textile Material gedruckt und befanden sich somit auch
um Uberlappungsbereich, dem hellen Bereich links im
Bild. Entsprechend der Auslegung des Merkmals M1.4 sei
dies ausreichend, um den Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 neuheitsschadlich vorwegzunehmen. Die
gleiche Argumentation galte flir die erteilten Anspriliche
10 und 12.

VisiFab™ PRINT

Bild unten rechts auf Seite 8 von Dokument D19
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ii) Beschwerdegegnerin

Dokument D19 zeige nicht das Merkmal M1.4, da sich die
Bedruckung, hier die Flugzeuge, nur auf dem textilen
Material befanden (siehe Dokument D19, Seite 8) und
sich somit die Bedruckung auf der Datenseite nicht in
den Uberlappungsbereich erstrecken kdénne. Auf Seite 10
des Dokuments D19 wilirden verschiedene Bedruckungen auf
der Datenseite erwahnt. Zwar seien Bedruckungen
gezeigt, die sich auf der Datenseite befdnden und in
den Uberlappungsbereich erstreckten, allerdings befinde

bTM

sich die Bedruckung VisiFa auf dem textilen

Material, weshalb das Merkmal M1.4 nicht erfillt sei.
Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 und der der
erteilten Anspriche 10 und 12 sei somit neu gegeniiber

dem Dokument D19.

3) Zulassung der Dokumente D22 und D32, Zulassung des
Einwands der fehlenden erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von Dokument D16 in Kombination mit dem

allgemeinen Fachwissen

i) Beschwerdefihrer I

Die Dokumente D22 und D32 seien prima facie relevant
und hédtte daher von der Einspruchsabteilung zugelassen
werden sollen. Die Einspruchsabteilung habe ihr
Ermessen fehlerhaft ausgelibt. Die Dokumente D22 und D32
seien als Nachweis fir das Merkmal Ml.4 eingereicht
worden. Es werde beantragt, diese Dokumente als allge-
meines Fachwissen in das Verfahren zuzulassen. Bei den
Dokumenten D22 und D32 handle es sich um O0ffentlich
zugadngliche Leitlinien/Richtlinien/Empfehlungsdokumente
einer anerkannten internationalen Organisation. Diese

seien vergleichbar mit einem Worterbuch und damit so
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grundlegend, dass sie zu berilicksichtigen und als Teil
des Allgemeinwissens anzusehen seien (siehe
Entscheidung T 766/91). Auf Grund der Vertraulichkeit
gebe es auf dem technischen Gebiet der Herstellung von

Passen keine O0ffentlich zugadnglichen Lehrbilicher.

Der Einwand der fehlenden erfinderischen Tatigkeit
ausgehend vom Dokument D16 solle in das Verfahren
zugelassen werden. Das Dokument D16 sei im Rahmen der
Neuheit im Einspruchsverfahren diskutiert worden und
daher im Rahmen der Diskussion der fehlenden
erfinderischen Tatigkeit mit der Beschwerdebegriindung
zum frihestmdglichen Zeitpunkt und als Reaktion auf die

Entscheidung der Einspruchsabteilung genannt worden.

ii) Beschwerdegegnerin

Die Einspruchsabteilung habe in ihrer Entscheidungs-

begriindung korrekt festgestellt, dass die Dokumente D22
und D32 verspatet und prima facie nicht relevant seien
und sie daher nicht zugelassen. Keinem dieser Dokumente
lasse sich die Merkmalskombination der Gegenstande der

Patentanspriche entnehmen.

Dokument D16 sei im Einspruchsverfahren nur fiir Neuheit
herangezogen worden. Bei dem Einwand des Beschwerde-
fihrers I hinsichtlich fehlender erfinderischer
Tatigkeit ausgehend vom Dokument D16 handle es sich
daher um einen neuen Sachvortrag, der nicht zugelassen

werden solle.
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k) Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands der
erteilten Anspriche 1, 10 und 12 ausgehend wvom
Dokument D19 in Verbindung mit dem Dokument D10
oder dem allgemeinen Fachwissen (Einspruchsgrund
nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel
56 EPU)

i) Beschwerdefiihrer I

Der Fachmann wirde ausgehend vom Dokument D19 in
Kombination mit dem Dokument D10 oder unter
Bericksichtigung des allgemeinen Fachwissens, wie
insbesondere durch die Dokumente D22 und D32 belegt, =zu
allen Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 gelangen. Die
gleiche Schlussfolgerung gelte fir die erteilten

unabhédngigen Verfahrensanspriiche 10 und 12.

Auf Seite 10 des Dokuments D19 sei offenbart, dass die
gesamte Datenseite, auch im Uberlappungsbereich, einen
Untergrund-/Sicherheitsdruck aufweise. Das einzige
unterscheidende Merkmal sei somit das Merkmal MI1.5.
Entsprechend dem Absatz [0013] des Patents solle
dadurch die Falschungssicherheit erhdéht werden. Der
Anspruch decke jedoch auch Ausfihrungsbeispiele ab, bei
denen der technische Effekt nicht erzielt werde. Wenn
zwel Schichten iibereinanderlédgen, beriithre gemal dem
ersten Teil des Merkmals M1.5 das textile Material die
Bedruckung. Der technische Effekt wirde aber nur
erzielt werden, wenn die Bedruckung fest mit der
Datenseite verbunden sei. Der im Anspruch verwendete
Begriff "berthren" bedeute allerdings nicht automatisch
"anhaften". Der technische Effekt wirde somit nur fir
die Ausfihrungsform "ganz oder teilweise durchdringt"
erzielt und nicht flir die Ausfihrungsform "berihrt".

Daher konne die objektive technische Aufgabe nur als



- 25 - T 1919/21

das Auffinden einer Alternative formuliert werden. Wenn
man die bedruckte textile Verbindungslasche aus Folie 8
des Dokuments D19 betrachte, dann lasse das Dokument
D19 offen, wo die textile Verbindungslasche angebracht
sei. Daher handle es sich um eine unvollstédndige Lehre,
die der Fachmann mit seinem allgemeinen Fachwissen, wie
es beispielsweise aus den Dokumenten D22 und D32
bekannt sei, vervollstandigen wiirde. Da ein
Passdokument auBerdem nur eine begrenzte Anzahl von
Lagen aufweise, handle es sich lediglich um eine

Auswahl aus einer begrenzten Anzahl von Mdglichkeiten.

Ferner sei aus dem Dokument D10 (siehe Dokument D10,
Absatze [0010], [0021]) ein Sicherheitsdokument
bekannt, bei dem eine flexible Schicht durch Laminieren
direkt mit dem Datentrager verbunden werde. Laut Absatz
[0015] des Dokuments D10 konne die flexible Schicht
ahnlich wie auf der Folie 8 des Dokuments D19 mit einer
Bedruckung versehen sein. Die Verbindung des
Datentrdgers mit der Lasche werde durch Laminieren
erzeugt, wahrend das Datentrdger-Material erweiche
(schmelze) und in die Maschen des Textilgewebes
hineinflieBe. In den Maschen des Textilmaterials wiirden
Schweillstellen gebildet, die die textile Schicht
untrennbar mit der Datenseite verbinden wirden. In
Zusammenschau der Dokumente D19 und D10 kenne der
Fachmann alle Sicherheitsmerkmale und wisse, wie diese

auf der Datenseite zu positionieren seien.

In jedem Fall sei zur Losung der objektiven technischen

Aufgabe keine erfinderische Tatigkeit erforderlich.

ii) Beschwerdefiihrerin II

Auf Grund ihrer Interpretation des Merkmals M1.4 reiche

es bereits aus, wenn im Dokument D19 wie auf der Folie
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8 eine Bedruckung auf der Verbindungslasche und dem
Uberlappungsbereich aufgebracht sei, damit die Merkmale

M1.4 und M1.5 gezeigt seien.

Ferner werde der technische Effekt nicht erzielt, wenn
die Datenseite undurchsichtig sei. Der Anspruch sei

sehr breit formuliert und lasse viele Punkte offen.

iii) Beschwerdegegnerin

Auf der Folie 10 des Dokuments D19 seien verschiedene
Bedruckungen eines Sicherheitsdokuments aufgelistet.
Der Sicherheitshintergrund erstrecke sich zwar iber die
gesamte Datenseite und damit auch in den Uberlappungs-
bereich gemal den Merkmalen M1.3 und M1.4. Allerdings
gehe daraus nicht hervor, ob die Lasche bedruckt sei
oder ob der Sicherheitshintergrund die Lasche beriihre
(Merkmal M1.5).

Auf der Folie 8 des Dokuments D19 sei zumindest keine
Bedruckung auf der Datenseite offenbart, die sich in
den Uberlappungsbereich erstrecke (Merkmal M1.4). Die
dort gezeigten Produkte betrdafen jeweils ein bedrucktes
Textil und keine bedruckte Datenseite, so dass sich die
Bedruckung nicht in den Uberlappungsbereich hineiner-
strecken konne. Daher sei auch nicht offenbart, ob das
textile Material die Bedruckung der Datenseite beriihre
und/oder diese ganz oder teilweise durchdringe (Merkmal
M1.5).

Das Merkmal M1.5 habe den technischen Effekt, die
Manipulation der Datenseite besser sichtbar zu machen.
Dies sei im Absatz [0013] des Patents offenbart. Im
Gegensatz zu der Behauptung des Beschwerdefiuhrers I
handle es sich nicht nur um Ubereinanderliegende

Schichten, vielmehr sei gema&Bl dem Merkmal M1.2 die
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Verbindungslasche mit der Datenseite verbunden. Der
technische Effekt werde daher auch fir die Ausfihrungs-
form "beriihrt" erzielt. Die Ausfiihrungen der
Beschwerdefiihrerin II, dass die Datenseite
undurchsichtig sein konne und die Bedruckung dann nicht
sichtbar sei, ergebe technisch gesehen keinen Sinn. Die
objektive technische Aufgabe liege nicht lediglich
darin, eine Alternative zu finden bzw. eine Auswahl aus
einer begrenzten Anzahl an Mdglichkeiten zu treffen,
sondern darin, einen Datentrdger zu finden, bei dem die
Manipulation der Datenseite besser sichtbar gemacht
werde. Das Dokument D10 offenbare &hnlich wie die Folie
8 des Dokuments D19 nicht das Merkmal M1.4, da keine
Bedruckung auf der Datenseite vorliege, die sich in den
Uberlappungsbereich erstrecke. Die Argumentation des
Beschwerdefiithrers I sei in einer riickschauenden
Betrachtung begriindet. Die Losung beruhe auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

1) Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands der
erteilten Anspriche 1, 10 und 12 ausgehend vom
Dokument D16 in Verbindung mit dem allgemeinen
Fachwissen (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU
in Verbindung mit Artikel 56 EPU)

i) Beschwerdefihrer I

Das Dokument D16, dessen Prioritdtsdokument das
Dokument D5 ist, offenbare ein Sicherheitsdokument,
beispielsweise einen Reisepass. GemaB dem dritten
Absatz auf Seite 10 des Dokuments D16 und analog zum
Patent (siehe Patent, Absatze [0039] und [0040]) wirden
die Verbindungslasche und der Dokumentenbogen in dem
Uberlappungsbereich in beabstandeten SchweiBlbereichen
mittels einer Sonotrode miteinander verschweiRlt. Wie
auf Seite 5, Zeilen 19 bis 31 des Dokuments D16
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offenbart, werde durch das Verschweilen ein im
Uberlappungsbereich vorhandenes Muster, beispielsweise
ein Druckbild, durch die textile Verbindungslasche
hindurch sichtbar. Das Patent definiere die genauen
Parameter ebenso wenig wie das Dokument D16. Es misse
daher der gleiche BeurteilungsmaBstab angelegt werden.
Ausgehend vom Dokument D16 ware die objektive
technische Aufgabe, die Falschungssicherheit zu
erhdhen. Dabei handle es sich in diesem Bereich um eine
Standardaufgabe. Generell gelte, je tiefer die
Verbindungslasche in die Datenseite gedrickt werde,
desto falschungssicherer sei die Bedruckung. Dies
stelle allgemeines Fachwissen dar und konne keine

erfinderische Tatigkeit begriinden.

ii) Beschwerdegegnerin

Die mittels SchweiBens bzw. musterfdormigen Verbindens
ausgebildeten Zeichen befanden sich im Dokument D16 nur
innerhalb des Uberlappungsbereichs (siehe angefochtene
Entscheidung, Grinde, Punkt 2.2.1; Dokument D5
entspreche Dokument D16). Damit offenbare das Dokument
D16 nicht das Merkmal M1.4, dass sich die Bedruckung
auch in den Uberlappungsbereich erstrecke. Das Dokument
D16 beschreibe auch nicht, dass die textile Lasche eine
Bedruckung berithre und/oder durchdringe. Dass ein in
(nicht auf) dem Dokumentenbogen im Uberlappungsbereich
vorhandenes Muster durch das VerschweiBlen durch die
Verbindungslasche hindurch sichtbar werde (siehe
Dokument D16, Seite 5, Zeilen 29ff.), heiBRe nicht, dass
das Muster die textile Lasche berihre. Ferner gingen
mit dem VerschweilRen die Textileigenschaften verloren,
so dass die textile Lasche eine transparente Schicht
ausbilde (siehe Dokument D16, Seite 5, Zeile 32 bis
Seite 6, Zeile 1). Wenn aber die Textileigenschaften

verloren gingen und ein im Uberlappungsbereich
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vorhandenes Muster durch die Verbindungslasche hindurch
sichtbar werden solle, dann wirde der Fachmann die
Bedruckung nicht derart nahe an die Oberflache des
Dokumentenbogens, auf der die textile Lasche aufgelegt
werde und an der das VerschweiBen stattfinde, anordnen,
damit die Bedruckung mit dem Aufschmelzen nicht
zerstort werde. Die Sicherheit der Verbindung zwischen
der Lasche und dem Dokumentenbogen werde durch die
Schweilpunkte hergestellt. Der Fachmann habe keinerlei
Veranlassung ausgehend von den Angaben in dem Dokument
D16 das "gefadrbte Bogenmaterial" durch eine Bedruckung
auszutauschen und das Verfahren derart zu andern, dass
das Aufschmelzen des Textils beim Verschweilen nicht
mehr Teil des Verfahrens sei. Die Argumentation des
Beschwerdefithrers I beruhe auf einer riickschauenden
Betrachtungsweise. Ausgehend vom Dokument D16 sei der
Gegenstand der erteilten Anspriiche 1, 10 und 12 nicht
nahegelegt.

m) Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands der
erteilten Anspriche 1, 10 und 12 ausgehend vom
Dokument D1 in Verbindung mit dem Dokument D7 oder
dem Dokument D20 (Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit
Artikel 56 EPU)

i) Beschwerdefiihrerin II

Unter der Annahme, dass im Dokument D1 die Bedruckung
nur im Bereich der Verbindungslasche 5, 6 oder im
Bereich der Datenseite 3 aufgebracht sei, waren die
Merkmale M1.3 und M1.4 nicht offenbart. Die objektive
technische Aufgabe ware daher, eine Manipulation der
Datenseite besser sichtbar zu machen. Nichtsdestotrotz
werde im Patent dieser technische Effekt flir den Fall

einer nicht transparenten Schicht nicht erzielt. Eine



- 30 - T 1919/21

nicht transparente Schicht sei im Absatz [0020] des
Patents explizit umfasst. Nach gangiger Rechtsprechung
fiihre dies unweigerlich zu einer mangelnden

erfinderischen Tatigkeit.

AuBerdem sei die Bedruckung auf der textilen
Verbindungslasche am Ubergangspunkt der Verbindungs-
lasche mit dem Datentrager automatisch auch Bestandteil
des Datentréadgers, so dass das Merkmal M1.4 im
Zusammenhang mit Merkmal M1.3 vom Dokument D1

vorweggenommen sei.

Andernfalls wiirde der Fachmann in Zusammenschau mit dem
Dokument D7 zur beanspruchten Losung gelangen. Das
Dokument D7 stamme aus dem gleichen technischen Gebiet
und beschaftige sich mit der gleichen objektiven
technischen Aufgabe (siehe Dokument D7, Absatze [0005]
und [0007]), so dass der Fachmann dieses Dokument zur
Losung der objektiven technischen Aufgabe zu Rate

gezogen hatte.

Das Dokument D7 zeige in der Figur 3 eine Datenseite
aus Polycarbonat (PC) und eine flexible

Verbindungslasche. Die Bedruckung erstrecke sich wvon
der Datenseite in den Uberlappungsbereich und sei von

einer transparenten Schicht abgedeckt.

PC Data page
9 8
6t P AL
6~ “ | Connecting tab
[ {} ) —
Transparent layer 7 10 ‘\E\“ Print

Figur 3 des Dokuments D7 mit von der Beschwerdefithrerin II

eingefliigten Bezeichnungen
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Dieser Aufbau sei dhnlich wie in der Figur 5 des
Patents. Daher bestehe kein Hindernis, und der Fachmann
wllrde ausgehend von dem Ausfihrungsbeispiel des
Dokuments D1 und unter Anwendung des Sicherheitsdrucks
des Dokuments D7 in naheliegender Weise zu einer
Bedruckung entsprechend der Merkmale M1.3 und M1.4
gelangen. Alternativ hatte auch das Dokument D20
herangezogen werden koénnen, das offenbare, dass eine
erste Schicht flexibel sein solle, damit die Datenseite
biegbar sei, weshalb der Fachmann die Lehre des
Dokuments D20 auf den aus Dokument D1 bekannten
Datentrager angewandt hatte. Der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 und ebenso der erteilten
Anspriche 10 und 12 beruhe daher nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

ii) Beschwerdegegnerin

Ausgehend vom Dokument D1 h&tte der Fachmann das
Dokument D7 nicht in Betracht gezogen, da das Dokument
D1 lehre, dass die "net-like structure" der
Verbindungslasche nicht bedruckt werden solle (siehe
Dokument D1, Absatz [0016]). Selbst wenn der Fachmann
an einer Verbesserung interessiert gewesen ware und das
Dokument D7 zu Rate gezogen hatte, so hatte der
Fachmann das "security element 10" des Dokuments D7 als
Bedruckung auf die "net-like structure" des Dokuments
D1 aufbringen miissen. Dies ware aber gegen die Lehre
des Dokuments D1 gewesen. Auch eine Kombination mit der
Lehre des Dokuments D20, das selbst keine
Verbindungslasche offenbart, wiirde nicht zum Gegenstand
des erteilten Anspruchs 1 fihren. Daher beruhe der
Gegenstand des Anspruchs 1 und damit auch der der

Anspriche 10 und 12 auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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n) Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands der
erteilten Anspriche 1, 10 und 12 ausgehend wvom
Dokument D7 in Verbindung mit dem Dokument D1 oder
dem Dokument D19 oder dem allgemeinen Fachwissen
(Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in
Verbindung mit Artikel 56 EPU)

i) Beschwerdefiihrer I

Der Gegenstand der erteilten Anspriche 1, 10 und 12 sei
nahegelegt, wenn man vom Dokument D7 als Ausgangspunkt
ausgehe. Dokument D7 zeige, dass die Datenseite im
Uberlappungsbereich eine Bedruckung aufweise. Die
Bedruckung kénne von einer Oberflachenschicht 7 aus
Polyester bedeckt sein (siehe Dokument D7, Absatz
[0020]) . Auch wenn eine transparente Oberflachenschicht
eine glatte Struktur habe, so wisse der Fachmann aus
dem Dokument D10, dass ein Polyesterkunststoff wie
Polyethylenterephtalat (PET) mit Gewebedffnungen
vorteilhafterweise fiir die Lasche verwendet werden
konne (siehe Dokument D10, Absatz [0021]). Mit diesem
Wissen wirde der Fachmann auf das Dokument D1 stoBen,
das im zweiten und dritten Ausfilhrungsbeispiel eine
Verbindung einer Polyesterlasche mit der Datenseite
zeige (siehe Dokument D1, Absatz [0014]). Eine textile
Verbindungslasche und die Anordnungen der Bedruckungen
seien auch aus dem Dokument D19 bekannt. Der Fachmann
wirde aus der Lehre des Dokuments D7 in Verbindung mit
der Lehre des Dokuments D10 und des Dokuments D1 oder
des Dokuments D19 in naheliegender Weise zu dem

beanspruchten Gegenstand gelangen.

ii) Beschwerdefiihrerin I1I

Ebenso wie der Fachmann ausgehend vom Dokument D1 das

Dokument D7 herangezogen und zum Gegenstand des
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erteilten Anspruchs 1 gelangt ware, gelte dies auch
umgekehrt. Das Dokument D7 zeige die Merkmale M1.3 und
M1.4. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
unterscheide sich vom Dokument D7 lediglich im Merkmal
M1.5, da im Dokument D7 keine textile Verbindungslasche
gezeigt sei. Das Dokument D7 rate zwar davon ab, dass
das Material der Verbindungslasche in das Material der
Datenseite eindringe (siehe Dokument D7, Absatz
[0007]), allerdings gehe aus Anspruch 1 und auch Figur
3 des Dokuments D7 hervor, dass die Bedruckung die
Verbindungslasche berithre. Der Fachmann wiirde die Lehre
des Dokuments D1 berilicksichtigen und fir die
Verbindungslasche ein textiles Material auswahlen. Es

lage kein Hindernisgrund fiur den Fachmann vor.

iid) Beschwerdegegnerin

Wirde der Fachmann das Dokument D7 als Ausgangspunkt
fiir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
wahlen, so unterscheide sich der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 zumindest darin, dass die
Verbindungslasche ein textiles Material aufweise.
Selbst wenn dem Fachmann textile Materialien fir
Verbindungslaschen allgemein bekannt seien, so wirde er
in dem Sicherheitsdokument des Dokuments D7 keine
textile Verbindungslasche verwenden, um sich nicht wvon
dem Kerngedanken der Erfindung zu entfernen. Denn gemal
der technischen Lehre des Dokuments D7 soll gerade ein
Eindringen der Verbindungslasche (connecting part) in
die Datenseite (information part) verhindert werden
(siehe Dokument D7, Absatz [0007]). Die Verwendung
eines textilen Materials als Verbindungslasche wiirde
namlich dazu fihren, dass das textile Material beim

Verbinden in die Datenseite einsinken wiurde.

Auch die vom Beschwerdefiihrer I vorgeschlagene
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Kombination der Dokumente D7 iber D10 und D1 ware nicht
naheliegend, sondern beruhe auf einer rilickschauenden
Betrachtungsweise. Der Fachmann hatte keinerlei
Veranlassung hierflir. Der Gegenstand von Anspruch 1 sei
daher erfinderisch ausgehend vom Dokument D7, wie dies
von der Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung auch
korrekt festgestellt wurde (siehe angefochtene

Entscheidung, Griinde, Punkt 2.3.4).

o) Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands der
erteilten Anspriche 1, 10 und 12 ausgehend von
ausgehend von einem der Dokumente D2, D14, D6 oder
D19 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen,
dem Dokument D7 oder dem Dokument D20
(Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in
Verbindung mit Artikel 56 EPU)

i) Beschwerdefiihrerin II

Die Dokumente D2, D14, D6 und D19 stellten ebenfalls
jewells einen guten Ausgangspunkt flir die Diskussion
der fehlenden erfinderischen Tatigkeit dar. Der
Gegenstand der Anspriiche 1, 10 und 12 sei daher nicht
erfinderisch ausgehend von einem dieser Dokumente in
Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen, dem Dokument

D7 oder dem Dokument D20.

Entscheidungsgriunde

1. Erteiltes Patent (Hauptantrag) - Ausfihrbarkeit
(Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU)

1.1 Der erteilte Anspruch 1 weist unbestritten die
folgenden finf Alternativen auf (siehe angefochtene

Entscheidung, Griinde, Punkt 2.1.1):
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1. Das textile Material berithrt die Bedruckung
(M1.5.1).

2. Das textile Material berihrt die Bedruckung und
durchdringt diese teilweise (M1.5.1 und M1.5.2).

3. Das textile Material beriihrt die Bedruckung und
durchdringt diese ganz (M1.5.1 und M1.5.2).

4. Das textile Material durchdringt die Bedruckung
teilweise (M1.5.2).

5. Das textile Material durchdringt die Bedruckung ganz
(M1.5.2).

Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass die
Alternativen 4 und 5 nicht fordern, dass das textile
Material die Bedruckung nicht berihrt. Daher liegt kein
Widerspruch vor, der eine fehlende Ausfihrbarkeit
bedingen konnte. Die Tatsache, dass folglich die Alter-
nativen 4 und 5 identisch sind mit den Alternativen 2
und 3, mag Fragen zur Klarheit des Anspruchs aufwerfen,
welche aber nach Artikel 100 EPU keinen Einspruchsgrund
darstellt (siehe auch angefochtene Entscheidung,
Grinde, Punkt 2.1.1).

Das Argument der Beschwerdefiihrerinnen, dass der
Fachmann kein geeignetes textiles Material
identifizieren konne, stellt nach Auffassung der Kammer
keinen neuen, gesonderten Einwand unter

Artikel 100 b) EPU dar, sondern ist unter dem
bestehenden Einwand der fehlenden bzw. unzureichenden
Parameterangaben zu subsumieren. Daher liegt
diesbeziiglich keine Anderung des Beschwerdevorbingens
vor und die Frage ihrer Zulassung stellt sich nicht
(Artikel 12 (2) und (4) VOBK) .

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern

setzt ein erfolgreicher Einwand unzureichender Offen-
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barung ernsthafte und durch nachpriufbare Tatsachen
erhédrtete Zweifel voraus, fir die die Einsprechende die
Beweislast tragt (siehe T 19/90, Griinde 3.3. und
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 10. Auflage, Juli 2022, "Rechtsprechung",
IT.C.9.). Der Einwand einer unzureichenden Offenbarung
auf Grund fehlender Angaben hinsichtlich des textilen
Materials und der Verfahrensparameter bei der
Herstellung des beanspruchten Datentradgers ist nach
Auffassung der Kammer nicht stichhaltig, insbesondere
da - wie die Beschwerdegegnerin anfihrt - im Patent in
den Absatzen [0022] bis [0024] Beispiele flur das
textile Material genannt sind. Die Kammer stimmt der
Beschwerdegegnerin zu, dass die Verfahrensparameter wie
beispielsweise Druck, Temperatur etc. vom verwendeten
textilen Material abhadngen und dem Fachmann allgemein
bekannt sind. Mithilfe der detaillierten Informationen
im Patent kann der Fachmann die beanspruchte Erfindung
ohne unzumutbaren Aufwand ausfihren (siehe Patent,
Absatze [0012], [0013], [0025] bis [0029], [0038] bis
[0040], [0043], [0044] und [0058]) (siehe
Rechtsprechung, II.C.6.6). Der von den
Beschwerdefihrerinnen angegriffene Ausdruck "ganz oder
teilweise" kann sich auf das Durchdringen der
Bedruckung in der Tiefe oder theoretisch auch auf die
Flache beziehen. Auch dies mag Fragen zur Klarheit des
Anspruchs aufwerfen, bedeutet nach Auffassung der
Kammer jedoch nicht, dass der Fachmann die Erfindung
nicht ausfihren kann. Da Klarheit kein Einspruchsgrund
ist und diese mdgliche Unklarheit nicht durch
Anderungen im Einspruchsverfahren bedingt ist, ist
diese nicht zu prifen (siehe auch Entscheidung G 3/14,

Leitsatz).

Die Kammer schlieBlBt sich der Beschwerdegegnerin an,

dass es fur den Fachmann aufgrund der Angaben im Patent
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insbesondere zu moglichen transparenten Materialien der
Datenseite, zum Druckverfahren und zum textilen
Material ohne unzumutbaren Aufwand moglich ist
sicherzustellen, dass die Bedruckungen im Ubergangs-
bereich sichtbar sind. Die Kammer erkennt darin keinen

Of fenbarungsmangel.

In Bezug auf das Argument des Beschwerdefihrers I, dass
durch den Gegenstand des erteilten Anspruchs der im
Absatz [0013] des Patents genannte Zweck der
Falschungssicherheit nicht erzielt werde, verweist die
Kammer auf die standige Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern. Demnach ist eine technische Wirkung bei der
Beurteilung der Ausfihrbarkeit nur dann zu
beriicksichtigen, wenn sie explizit beansprucht wird.
Wird die Wirkung nicht beansprucht, ist die Frage, ob
die Wirkung tatsachlich erreicht wird, fir die
Beurteilung der Ausfilthrbarkeit nicht relevant. Da die
Falschungssicherheit vorliegend nicht beansprucht ist,
spielt dieser Einwand flir die Ausfihrbarkeit der

beanspruchten Erfindung keine Rolle.

Die Kammer stimmt der Beschwerdefiithrerin II nicht =zu,
dass das Wort "durchdringen" im vorliegenden Kontext
mehrere Bedeutungen habe. Das Wort "durchdringen" hat
im Deutschen hier die klare Bedeutung, dass das textile
Material durch die Bedruckung dringen soll, so dass die
Nacharbeitbarkeit der Erfindung dadurch nicht

beeintrachtigt wird.

Schlussfolgerung hinsichtlich des Einspruchsgrunds nach
Artikel 100 b) EPU

Die Kammer schlielt sich der Auffassung der
Einspruchsabteilung an, dass das europdische Patent

die Erfindung so deutlich und vollstadndig offenbart,
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dass ein Fachmann sie ausfiihren kann (siehe
angefochtene Entscheidung, Grinde, Punkt 2.1). Der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU steht der
Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt nicht

entgegen.

Nicht-Zulassung der Dokumente D23' bis D23''''

Die Dokumente D23', D23'', D23''' und D23'''' sind wvon
dem Beschwerdefithrer I in der miindlichen Verhandlung
vor der Beschwerdekammer eingereicht worden. Es handelt
sich dabei um eine Anderung des Beschwerdevorbringens,
das nach Artikel 13 (2) VOBK grundsatzlich
unberiicksichtigt bleibt, es sei denn der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Griinde dafiir aufgezeigt,
dass auBergewdbhnliche Umstédnde vorliegen. Die Kammer
kann keine derartigen Griinde oder Umstande erkennen.
Der Einwand, dass es sich bei dem Dokument D23 nicht um
einen Stand der Technik handelt, ist bereits im
Einspruchsverfahren diskutiert worden (siehe
Niederschrift iber die miindliche Verhandlung, Punkt
5.2.3). Stichhaltige Griinde, warum die Dokumente D23',
D23'', D23'"'' und D23'''' vor diesem Hintergrund erst
wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer eingereicht worden sind, sind nicht

ersichtlich

Daher bt die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, dass
sie die Dokumente D23', D23'', D23"'' und D23'''' gemal
Artikel 13 (2) VOBK nicht ins Verfahren zulasst.

Nicht-Zulassung des Dokuments D23
Das Dokument D23 ist im Einspruchsverfahren vorgelegt,

von der Einspruchsabteilung aber nicht zugelassen

worden (siehe angefochtene Entscheidung, Grinde, Punkt
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2.2.5). In seiner Beschwerdebegriindung beantragte der
Beschwerdefiithrer I erneut die Zulassung dieses

Dokuments ins Verfahren.

Die Bestimmungen von Artikel 12 (6) VOBK sehen
grundsatzlich vor, dass die Kammer Antrage, Tatsachen,
Einwdnde oder Beweismittel, die in dem Verfahren, das
zu der angefochtenen Entscheidung gefithrt hat, nicht
zugelassen wurden, nicht zulédsst, es sei denn, die
Entscheidung liber die Nichtzulassung war ermessens-
fehlerhaft, d.h. dass die erste Instanz ihr Ermessen
nach MaRgabe der falschen Kriterien, unter Nicht-
beachtung der richtigen Kriterien oder in willkirlicher
bzw. unangemessener Weise ausgeiibt hat und damit ihr
eingeradaumtes Ermessen iUberschritten hat (siehe
Entscheidung G 7/93, Griinde Punkt 2.6 und Entscheidung
T 640/91, Griunde Punkt 6.3), oder die Umstande der

Beschwerdesache rechtfertigen eine Zulassung.

Im vorliegenden Fall ist die Kammer nicht lberzeugt,
dass die Einspruchsabteilung bei der Anwendung des
Kriteriums der Prima-facie Relevanz ihr Ermessen in
willkiirlicher Weise oder nach MaRgabe der falschen
Kriterien ausgelibt hat oder dass die
Ermessensentscheidung auf einer offensichtlich falschen
technischen Annahme beruhte. Dariilber hinaus sind neue
Umstande oder Vorbringen, die ein abweichendes Vorgehen
im Beschwerdeverfahren rechtfertigen wiirden, ebenfalls
nicht ersichtlich. Da die Nichtzulassung des Dokuments
D23 also nicht ermessensfehlerhaft war, greift auch der
Verwels auf die Entscheidung T 340/12 (siehe dort
Grinde 2.3) nicht.

Das Dokument D23 wird daher nach Artikel 12 (6) VOBK

nicht ins Verfahren zugelassen.
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Erteiltes Patent (Hauptantrag) - Neuheit -
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) in Verbindung mit
Artikel 54 EPU

Der Beschwerdefilhrer I argumentierte, dass der
Gegenstand der erteilten Anspriche 1, 10 und 12 nicht
neu sei gegeniber den Dokumenten D2, D23 und D6, wobei
das Dokument D23 nicht zugelassen worden ist (siehe
oben) . Die Beschwerdefilthrerin II macht gegen die
erteilten Anspriche 1, 10 und 12 einen Neuheitseinwand
basierend auf den Dokumenten D1, D2, D6, D14 und D19
geltend.

Bei der Diskussion der Neuheit des Gegenstands des
erteilten Anspruchs 1 spielt die Auslegung des Merkmals

Ml1.4 eine wesentliche Rolle.

Die Kammer folgt der Auslegung durch die Beschwerde-
gegnerin und schlielit sich diesbeziiglich der Auffassung
der Einspruchsabteilung an (siehe angefochtene
Entscheidung, Grinde, Punkt 2.1.4).

Auch wenn die Datenseite verschiedene Bedruckungen
unterschiedlicher Art enthalten kann, so muss sich -
wie von Merkmal M1.4 gefordert - die anspruchsgemiale
Bedruckung auch in den Uberlappungsbereich erstrecken.
Dementsprechend reicht es nicht aus, dass auf der
Datenseite im Uberlappungsbereich eine Bedruckung
vorhanden ist. Eine Bedruckung auf der Datenseite im
Uberlappungsbereich wiirde Merkmal M1.3 erfillen.
Allerdings muss sich nach Merkmal M1.4 die Bedruckung
der Datenseite auch in den Uberlappungsbereich
erstrecken. Um diese Bedingung zu erfiillen, ist es
Voraussetzung, dass die Bedruckung auf der Datenseite
auBerhalb und innerhalb des Uberlappungsbereichs

vorhanden ist.
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An dieser eindeutigen Definition des Anspruchs-
gegenstands andert auch die etwas andere Formulierung
im Absatz [0025] des Patents nichts.

Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1

gegenlber Dokument D1

Die Beschwerdefiihrerin II basiert ihre Neuheitseinwéande
auf den Ausfihrungsbeispielen von Figur 2 und Figur 3
des Dokuments D1. Die Kammer stimmt der
Beschwerdefihrerin II zu, dass im Ausfihrungsbeispiel
der Figur 2 des Dokuments D1 die Schicht 6 der
Verbindungslasche (connecting part 2) im Kontakt mit
der Datenseite (information part 3) und im
Ausfiihrungsbeispiel der Figur 3 des Dokuments D1 die
Schicht 5 der Verbindungslasche im Kontakt mit der
Datenseite ist. Ferner kann sich entweder auf der
Schicht 5 oder der Schicht 6 eine Bedruckung befinden
(siehe Dokument D1, Absatz [00157]).
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Figuren 2 und 3 des Dokuments D1

Allerdings stimmt die Kammer nicht zu, dass die
Schicht 6 der Verbindungslasche als Bestandteil der
Datenseite gemaB dem Anspruch 1 des Patents betrachtet

werden kann.

Sowohl im Ausfiihrungsbeispiel der Figur 2 als auch in
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dem der Figur 3 des Dokuments D1 befindet sich die
Bedruckung auf der Verbindungslasche und im
Uberlappungsbereich, aber nicht auf der Datenseite
auBerhalb des Uberlappungsbereichs. Daher sind - gemiB
der obigen Auslegung des Merkmals M1.4 - die Merkmale
M1.3 und M1.4 und folglich fir diese Bedruckung auch
das Merkmal M1.5 nicht neuheitsschadlich

vorweggenommen.

Aus diesen Grinden kommt die Kammer zu der gleichen
Schlussfolgerung wie die Einspruchsabteilung (siehe
angefochtene Entscheidung, Griinde, Punkt 2.2.1), dass
der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu ist

gegenuber dem Dokument DI1.

Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1

gegeniiber dem Dokument D2

Die Kammer stimmt den Beschwerdefiihrerinnen zu, dass
der Binder 6 als Bedruckung im Sinne des Patents
aufgefasst werden kann (siehe Dokument D2, Absatze
[0043] und [00447]).

In diesem Fall wirft die von dem Beschwerdefiihrer I
konstruierte Alternative 1 (siehe Bild unten) die Frage
auf, wo im Dokument D2 tatsdchlich offenbart ist, dass
der Binder (6) auch in den Bereichen aufgetragen wird,
in denen sich kein Textil (4) befindet, d.h. aubBerhalb
des Uberlappungsbereichs.
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Alternative 1 (von dem Beschwerdefilhrer I angefertigte Abbildung auf
Seite 32 seiner Beschwerdebegrindung, entspricht nicht der Figur des

Dokuments D2)
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Weder aus den Figuren des Dokuments D2 noch aus dem
Absatz [0048] kann die Kammer in Ubereinstimmung mit
der Beschwerdegegnerin eine Offenbarung hierfiir finden.
Die Figuren 1, 3 und 5 des Dokuments D2 zeigen alle
einen vollfladchigen Auftrag des Binders, wobei der
Uberlappungsbereich jedoch nicht randseitig angeordnet,
sondern vollflachig ist. Daraus kann nicht gefolgert
werden, dass Bereiche der Datenseite, die sich nicht
mit dem textilen Material lberlappen, auch einen Binder
aufweisen. Absatz [0043] des Dokuments D2 offenbart
vielmehr das Gegenteil, nadmlich dass "das Textil im
Bereich zwischen den Lagen und oder [sic] auBBerhalb der
Lagen teilweise mit einem organischen Binder ein- oder
beidseitig beschichtet und/oder durchtrdnkt" ist. Die
von dem Beschwerdefilhrer I konstruierte Alternative 1
hat daher keine Grundlage im Dokument D2, so dass nach
Auffassung der Kammer das Merkmal M1.4 bei dieser

Lesart vom Dokument D2 nicht vorweggenommen wird.

Bei der konstruierten Alternative 2 ist fraglich, ob
die Druckschicht 16 vollfladchig aufgetragen ist und ob

die Druckschicht das textile Material berihrt.
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Alternative 2 (vom Beschwerdefithrer I angefertigte Abbildung auf
Seite 33 seiner Beschwerdebegrindung, entspricht nicht der Figur des

Dokuments D2)

Die Kammer stimmt dem Beschwerdefithrer I zu, dass im
Absatz [0070] des Dokuments D2 in Zusammenhang mit den

Ausfiihrungsbeispielen offenbart ist, dass der Binder 6
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ein- oder zweiseitig aufgebracht werden kann, so dass
das Merkmal M1.5 offenbart ist, wonach das textile
Material 4 die Bedruckung 16 berthrt. Absatz [0070] des
Dokuments D2 erwadhnt auch, dass die Figuren 1 bis 4
ebenso wie die Figur 5 des Dokuments D2 eine
Druckschicht 16 aufweisen konnen. Allerdings geht
daraus nicht hervor, ob die Druckschicht vollflachig
oder nur im Uberlappungsbereich aufgetragen ist. Auch
der vom Beschwerdefithrer I zitierte Anspruch 1 des
Dokuments D2 hilft hier nicht weiter, da dort keine
Druckschicht beansprucht ist. Daher liegt keine
unmittelbare und eindeutige Offenbarung des Merkmals
M1.4 vor.

Aus obigen Grinden kann nach Auffassung der Kammer auch
die zweite vom Beschwerdefilthrer I konstruierte
Alternative nicht aus dem Dokument D2 abgeleitet

werden.

Auf Grund der obigen Auslegung des Merkmals M1.4 stimmt
die Kammer der Beschwerdefihrerin II nicht zu, dass die
Figuren 4 und 5 des Dokuments D2 alle Merkmale des

Anspruchs 1 des Patents vorwegnehmen.

FIG.L o
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Figur 4 des Dokuments D2

Im Ausfihrungsbeispiel gemal der Figur 4 des Dokuments
D2 befindet sich die Bedruckung/Binder 6 nur auf der
Lasche 4, so dass die Merkmale M1.3 und M1.4 nicht
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offenbart sind.
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Figur 5 des Dokuments D2

Im Ausfiihrungsbeispiel gemal der Figur 5 des Dokuments
D2 erstreckt sich die Verbindungslasche 4 vollflachig
Uber die Datenseite, so dass das Merkmal M1l.2
(randseitiger Uberlappungsbereich) und gemidR obiger

Auslegung das Merkmal M1.4 nicht erfillt sind.

Die Kammer ist daher der Auffassung, dass sich der
beanspruchte Gegenstand nicht unmittelbar und eindeutig
aus dem Dokument D2 ergibt. Der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 ist somit neu gegeniiber dem

Dokument D2.

Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1

gegeniiber Dokument D6

Betrachte man das Inlay 1 als das textile Material/die
Verbindungslasche und die Schichten 2 und 3 als
Datenseite, dann sei - laut der Beschwerdegegnerin -

die Verbindungslasche nicht in einem randseitigen

Uberlappungsbereich mit der Datenseite verbunden
(Merkmal M1.2), sondern es liege eine vollflachige
Uberlappung vor. Die Kammer ist der gleichen
Auffassung. Dies ist auch in den Figuren 1 und 4 des

Dokuments D6 erkennbar.
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Beziiglich des zweiten Teils des Merkmals M1.3, "wonach
die Datenseite eine Bedruckung enthalt", stellte die
Einspruchsabteilung fest, dass im Dokument D6 die
Bedruckung (siehe Dokument D6, Figuren 1 und 4: 9, 11,
91, 92) im Uberlappungsbereich auf der
Verbindungslasche aufgebracht sei (siehe Dokument D6,
Absatze [0023] und [0024]; Figur 1) (siehe angefochtene
Entscheidung, Griinde, Punkt 2.2.1), so dass dieses

Merkmal im Dokument D6 nicht offenbart sei.
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Figur 4 des Dokuments D6

Aber wie die Beschwerdefilthrerin II vorbringt, ist aus
der Figur 4 des Dokuments D6 ersichtlich, dass die
Schicht 65 als Bestandteil der unteren Schicht 3 der
Datenseite 100 beim Trennen vom Inlay zumindest
teilweise die Bedruckung enthalt (siehe Dokument D6,
Absatze [0044] bis [0047], Figur 4). Der
Beschwerdefithrer I betrachtet im Dokument D6 das Inlay
1, bestehend aus einer ersten und zweiten Gewebeschicht
20 und 30 und einer dazwischenliegenden
Kunststoffschicht 40 als Datenseite (siehe Dokument D6,
Absatze [0025] und [0043], Figur 1). Die Bedruckung 11
des Dokuments D6 sei demnach auf der Datenseite (siehe
Dokument D6, Absatz [0023]). Daher sei das Merkmal M1.3

vom Dokument D6 vorweggenommen.
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Unabhangig von diesen Erwagungen ist die Kammer der
Auffassung, dass das Merkmal M1.3 vom Dokument D6
vorweggenommen wird, da das Merkmal M1.3 nur fordert,
dass die Datenseite eine Bedruckung enthdlt und nicht,

dass die Datenseite bedruckt ist.

Das Merkmal M1.4 ist nach Auffassung der Kammer nicht
im Dokument D6 offenbart, da sich im Dokument D6 die

Bedruckung nicht in den Uberlappungsbereich erstreckt,

sondern nur im Uberlappungsbereich vorliegt.

Somit ist die Kammer der Auffassung, dass der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu ist gegeniiber
dem Dokument D6.

Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1

gegenliber Dokument D14

Gemal der angefochtenen Entscheidung (siehe ange-
fochtene Entscheidung, Griinde, Punkt 2.2.1) offenbart
das Dokument D14 zumindest nicht das Merkmal M1.4. Als
weitere Unterscheidungsmerkmale identifiziert die

Beschwerdegegnerin die Merkmale M1.3 und MI1.5.

Die Kammer stellt fest, dass das Dokument D14 keine
Verbindungslasche aus einem textilen Material aufweist
(erster Teil des Merkmals M1.3). Das Dokument D14
offenbart unmittelbar und eindeutig nur eine
Verbindungslasche aus einem flexiblen Material (siehe
Dokument D14, Seite 7, Zeilen 30 bis 32). Ein textiles
Material ist im Dokument D14 nur im Zusammenhang mit
dem Stand der Technik erwdahnt (siehe Dokument D14,
Seite 1, Zeilen 21 bis 24).

Ferner ist die Kammer der Auffassung, dass das Merkmal
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M1.4 entsprechend der Auslegung durch die Kammer (siehe
Punkt 4.2) nicht im Dokument D14 offenbart ist, da sich
die Bedruckung 10 zwar auf der Datenseite befindet,
aber nur im Uberlappungsbereich aufgebracht ist (siehe
Dokument D14, Figur 7 und 8, Seite 11, Zeilen 12 bis
17) .

Das Merkmal M1.5 ist vom Dokument D14 schon allein
deshalb nicht vorweggenommen, da die Verbindungslasche
kein textiles Material aufweist und somit das textile

Material die Bedruckung nicht berihren kann.

Aus obigen Grinden kommt die Kammer zu der gleichen
Schlussfolgerung wie die Einspruchsabteilung (siehe
angefochtene Entscheidung, Grinde, Punkt 2.2.1), dass
der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu ist

gegenuber dem Dokument D14.

Neuheit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1

gegeniiber Dokument D19

Auf der Folie 8 des Dokuments D19 geht es um die
Bedruckung des textilen Materials der Verbindungs-
lasche. Entweder es sind unter UV-Licht Fasern sichtbar
(weiBer Strich im linken Bild) oder aber die Bedruckung
der textilen Verbindungslasche (hier die Flugzeuge) ist
unter normalen oder UV-Licht sichtbar (rechtes Bild
oben). Dies bedeutet, dass im rechten Bild der Folie 8
des Dokuments D19 der Bereich mit den Flugzeugen auf
dem helleren Untergrund der Uberlappungsbereich ist und
der schmale mit den Flugzeugen bedruckte Streifen mit
dem dunkleren Untergrund der Bereich der textilen
Verbindungslasche auBerhalb des Uberlappungsbereichs

ist.
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VisiFab™ UV VisiFab™ PRINT

Folie 8 des Dokuments D19: Bild unten rechts

Dies wird auch von der Beschwerdefihrerin II so
gesehen. Somit geht aus dem Dokument D19 nicht hervor,
dass die Datenseite eine Bedruckung enthdlt (Merkmal
M1.3), die sich gemédR der obigen Interpretation des
Merkmals M1.4 (siehe Punkt 4.2) auch in den
Uberlappungsbereich erstreckt (Merkmal M1.4). Zwar
zeigt das Dokument D19 auf der Folie 10 verschiedenste
weitere Bedruckungen auf der Datenseite, flir die aber
nicht offenbart ist, dass sie sich gemal Merkmal M1.4
in den Uberlappungsbereich erstrecken. Das Merkmal
M1.5, dass das textile Material die Bedruckung, also
die Bedruckung, die sich auf der Datenseite befindet,
und die sich in den Uberlappungsbereich erstreckt,
berihrt, ist daher auch nicht vom Dokument D19
vorweggenommen, da das textile Material zwar die
Bedruckung mit den Flugzeugen berihrt, diese aber nicht

die Voraussetzungen der Merkmale M1.3 und M1.4 erfiullt.

Somit ist die Kammer der Auffassung, dass der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 neu ist gegeniiber
dem Dokument D19.

Schlussfolgerung der Kammer in Bezug auf Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents wie erteilt
ist neu gegeniiber den Dokumenten D1, D2, D6, D14 und
D19. Die erteilten unabhédngigen Verfahrensanspriiche 10

und 12 weisen den Merkmalen M1.3 bis M1.5 entsprechende
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Merkmale (Merkmale M10.2, M10.3, M10.6 und M12.3 und
M12.6) auf, so dass der Gegenstand der Anspriiche 10 und
12 des Patents wie erteilt ebenfalls neu ist gegeniliber
den oben diskutierten Dokumenten. Der Einspruchsgrund
nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 54
EPU steht der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt

nicht entgegen.

Zulassung der Dokumente D22 und D32

Die Dokumente D22 und D32 sind von dem Einsprechenden 1
(jetzt: Beschwerdefiihrer I) im Einspruchsverfahren nach
Ablauf der Einspruchsfrist und zirka zwei Monate vor
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
in Reaktion auf den Vortrag der Patentinhaberin und die
vorlaufige Meinung der Einspruchsabteilung als Nachweis
zum allgemeinen Fachwissen eingereicht worden. Sie
wurden von der Einspruchsabteilung nicht zugelassen, da
der Einsprechende 1 deren Prima-facie Relevanz nicht
erlautert habe (siehe angefochtene Entscheidung,
Grinde, Punkt 2.2.5).

Die Dokumente D22 und D32 wurden vom Beschwerdefiithrer I
mit seiner Beschwerdebegriindung erneut genannt, um zu
belegen, dass das Merkmal M1.4 allgemein bekannt sei
und in gesicherten Dokumenten iiblicherweise verwendet

werde.

Wie oben unter Punkt 3.2 erlautert, werden gemél
Artikel 12 (6) VOBK Beweismittel, die in dem Verfahren,
das zu der angefochtenen Entscheidung gefihrt hat,
nicht zugelassen wurden, nicht zugelassen, es sei denn,
die Entscheidung lber die Nichtzulassung war ermessens-
fehlerhaft, oder die Umstande der Beschwerdesache

rechtfertigen eine Zulassung.
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Im vorliegenden Fall ist die Kammer nicht tberzeugt,
dass die Einspruchsabteilung bei der Anwendung des
Kriteriums der Prima-facie Relevanz ihr Ermessen in
willkiirlicher Weise oder nach MaRgabe der falschen
Kriterien ausgeilibt hat oder, dass die
Ermessensentscheidung auf einer offensichtlich falschen

technischen Annahme beruhte.

Da es sich bei den Dokumenten D22 und D32 aber um
o0ffentlich zugangliche Leitlinien/Richtlinien/
Empfehlungsdokumente einer anerkannten internationalen
Organisation handelt, und da es auf dem technischen
Gebiet der Herstellung von Passen keine oOffentlich
zuganglichen anerkannten Lehrbiicher gibt, betrachtet
die Kammer die Dokumente D22 und D32 als Dokumentation
des allgemein gliltigen Fachwissens im Hinblick auf das
Merkmal M1.4, so dass die Umstande der Beschwerdesache

eine Zulassung dieser Dokumente rechtfertigen.

Die Dokumente D22 und D32 werden daher nach
Artikel 12 (6) VOBK ins Verfahren zugelassen.

Zulassung des Einwands fehlender erfinderischer
Tatigkeit des Gegenstands der erteilten Anspriiche 1, 10
und 12 ausgehend vom Dokument D16 in Kombination mit

dem allgemeinen Fachwissen

Der Beschwerdefihrer I argumentiert in seiner
Beschwerdebegriindung, dass der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument D16 in Kombination
mit dem allgemeinen Fachwissen nicht das Kriterium der

erfinderischen Tatigkeit erfille.

Die Kammer stellt in Ubereinstimmung mit der
Beschwerdegegnerin fest, dass dies einen neuen Einwand
darstellt, da das Dokument D16 bzw. dessen
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Prioritédtsdokument D5 in der angefochtenen Entscheidung
nur im Zusammenhang mit fehlender Neuheit zitiert
worden ist (siehe angefochtene Entscheidung, Grinde,
Punkt 2.2.1). Der Beschwerdefihrer I erachtet den
Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
ausgehend vom Dokument D16 als eine Reaktion auf die
Entscheidung der Einspruchsabteilung uUber die Neuheit
der Gegenstands von Anspruch 1. Die Zulassung dieses
neuen Einwands steht nach Artikel 12 (4) und (6) VOBK
im Ermessen der Kammer. Da das Dokument D16 bereits im
Rahmen der Neuheit umfassend diskutiert worden ist,
handelt es sich nicht um eine komplexe Anderung und sie
ist der Verfahrensdkonomie nicht abtraglich. Daher ibte
die Kammer ihr Ermessen dahingehend aus, diesen Einwand

nach Artikel 12 (4) VOBK zuzulassen.

Erteiltes Patent (Hauptantrag) - Erfinderische
Tatigkeit - Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) in
Verbindung mit Artikel 56 EPU

Der Beschwerdefihrer I argumentiert beziglich fehlender
erfinderischer Tatigkeit der erteilten Anspriche 1, 10
und 12 ausgehend vom Dokument D19 in Verbindung mit dem
Dokument D10 und/oder dem allgemeinen Fachwissen,
ausgehend vom Dokument D7 in Verbindung mit dem
Dokument D1 oder dem Dokument D19 und dem allgemeinen
Fachwissen und ausgehend vom Dokument D16 in Verbindung
mit dem allgemeinen Fachwissen. Beziglich des
allgemeinen Fachwissens verweist der Beschwerdefithrer I
auf die Dokumente D22 und D32.

Die Beschwerdefihrerin II tragt vor, dass der
Gegenstand der erteilten Anspriche 1, 10 und 12
ausgehend vom Dokument D1 in Verbindung mit dem
Dokument D7 oder dem Dokument D20 oder ausgehend vom

Dokument D7 in Verbindung mit dem Dokument D1 nicht
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erfinderisch sei. Unter Punkt III.4.3 der
Beschwerdebegriindung macht die Beschwerdefiihrerin II
auBerdem pauschal einen Einwand fehlender
erfinderischer Tatigkeit ausgehend von einem der
Dokumente D2, D14, D6 oder D19 in Verbindung mit dem
allgemeinen Fachwissen oder mit dem Dokument D7 oder
dem Dokument D20 geltend.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des erteilten
Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument D19 in Verbindung
mit dem Dokument D10 oder dem allgemeinen Fachwissen
(Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung
mit Artikel 56 EPU)

Betrachtet man die Bedruckung der textilen Verbindungs-
lasche im rechten unteren Bild auf Folie 8 des
Dokuments D19, also die Flugzeuge, als die
anspruchsgemédle Bedruckung, dann zeigt das Dokument D19
nicht die Merkmale M1.3 bis M1.5 (siehe auch
angefochtene Entscheidung, Griinde, Punkt 2.2.4, siehe
Neuheitsdiskussion in dieser Entscheidung, Punkt 4.7

oben) .

Betrachtet man die Bedruckung der Datenseite mit einem
Sicherheitshintergrund (siehe Dokument D19, Folie 10)
als anspruchsgemale Bedruckung, so sind die Merkmale
M1.3 und M1.4 vom Dokument D19 vorweggenommen, da sich
eine Bedruckung, beispielsweise der Sicherheits-
hintergrund, auf der Datenseite befindet und sich auch
in den Uberlappungsbereich erstreckt. In diesem Fall
ist nach Auffassung der Kammer nicht offenbart, ob das
textile Material der Verbindungslasche diese Be-
druckung, also den Sicherheitshintergrund, berithrt und/

oder ganz oder teilweise durchdringt (Merkmal M1.5).

Der technische Effekt insbesondere des Merkmals M1.5 in
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Zusammenhang mit den Merkmalen M1.3 und M1.4 ist gemab
dem Patent, die Manipulation der Datenseite besser
sichtbar zu machen (siehe Patent, Absatze [0007],
[0008], [0013]). Die Kammer stimmt den Beschwerde-
fihrerinnen nicht zu, dass das Merkmal M1.5 nichts zur
Falschungssicherheit beitrage. Die Behauptung, dass die
Bedruckung abgedeckt und daher nicht sichtbar sein
konnte, macht technisch keinen Sinn. Fir den Fall, dass
das textile Material die Bedruckung nur berihrt, ware
eine Manipulation der Datenseite dennoch sichtbar, da
es sich - wie die Beschwerdegegnerin feststellt - gemal
dem Merkmal M1.2 um eine verbundene Verbindungslasche,
also einen festen Verbund, handelt und nicht nur ein
loser Kontakt zwischen dem textilen Material und der
Datenseite vorliegt. Die Kammer stimmt daher der
Beschwerdegegnerin zu, dass die objektive technische
Aufgabe nicht nur in einer alternativen Anordnung der
Verbindungslasche liegt, sondern darin, einen
Datentrager zum Einfligen in einen heft- oder buch-
formigen Gegenstand zu finden, der Manipulationen

zuverlassiger aufzeigt.

Der Beschwerdefiihrer I bezieht sich fliir die Frage des
Naheliegens der beanspruchten Losung einerseits auf das
Dokument D10, wo eine flexible Schicht durch Laminieren
direkt mit dem Datentrager verbunden wird (siehe
Dokument D10, Absatze [0010], [0021]). Laut Absatz
[0015] des Dokuments D10 kann die flexible Schicht mit
einer Bedruckung versehen sein. Eine Aussage zu einer
Bedruckung insbesondere hinsichtlich der Merkmale M1.3
bis M1.5 ist nach Auffassung der Kammer dem Dokument
D10 nicht zu entnehmen, weshalb eine Kombination der
Dokumente D19 und D10 nicht zum Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 fihrt. Das gleiche gilt
andererseits flir die Bezugnahme auf das allgemeine

Fachwissen und insbesondere die Dokumente D22 und D32.
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Eine Bedruckung der Datenseite (Merkmal M1.3), die sich
in den Uberlappungsbereich erstreckt (Merkmal M1.4),
ist aus dem allgemeinen Fachwissen oder aus der Folie
10 des Dokuments D19 grundsatzlich bekannt. Allerdings
fihrt dies ausgehend von der textilen Verbindungslasche
VisiTab™ gemall Folie 8 des Dokuments D19 oder von
einer Bedruckung wie dem Sicherheitshintergrund gemaRB
Folie 10 auch unter Berlicksichtigung des allgemeinen
Fachwissens (beispielsweise Dokumente D22, D32) und/
oder dem Dokument D10 nicht zum Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1, da insbesondere das Merkmal M1.5
nicht im Zusammenhang mit der Bedruckung gemal den
Merkmalen M1.3 und M1.4 bekannt ist.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des erteilten
Anspruchs 1 ausgehend vom Dokument D16 in Verbindung
mit dem allgemeinen Fachwissen (Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU)

Die Kammer ist der Auffassung, dass sich der Gegenstand
des erteilten Anspruchs 1 vom Dokument D16, das die
Prioritadt von Dokument D5 beansprucht, in dem zweiten
Teil des Merkmals M1.3, dem Merkmal M1.4 und dem
Merkmal M1.5 unterscheidet. Im Dokument D16 befinden
sich die mittels SchweiBens bzw. musterfdrmigen
Verbindens ausgebildeten Zeichen nur innerhalb des
Uberlappungsbereichs (siehe angefochtene Entscheidung,
Grinde, Punkt 2.2.1).

Betrachtet man - wie der Beschwerdefihrer I - das
gefarbte Bogenmaterial als die Bedruckung, so stimmt
die Kammer der Beschwerdegegnerin zu, dass im Dokument
D16 ein in dem Dokumentenbogen im Uberlappungsbereich
vorhandenes Muster durch das VerschweiBen durch die
Verbindungslasche hindurch sichtbar wird (siehe
Dokument D16, Seite 5, Zeile 29ff.). Dies bedeutet aber
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nicht, dass das Muster die textile Lasche berihrt. Aus
der vom Beschwerdefihrer I zitierten Textstelle: "Da
das textile Material der Verbindungslasche beil
Verwendung transparenter Materialien beim Verschweiflen
transparent wird, kénnen die SchweiBlbereiche durch
Verwendung eines gefdrbten Bogenmaterials gut sichtbar
gemacht werden" (siehe Dokument D16, Seite 11, Zeile
10ff.) kann nicht gefolgert werden, dass ein farbiges

Laminatmaterial durch die Offnungen der Lasche flielRt.

Sollte der Fachmann das "gefarbte Bogenmaterial" durch
eine Bedruckung auszutauschen, wirde er - wie die
Beschwerdegegnerin ausfiithrt- die Bedruckung nicht
derart nahe an die Oberflache des Dokumentenbogens, auf
der die textile Lasche aufgelegt wird und an der das
Verschweilen stattfindet, anordnen, damit die

Bedruckung mit dem Aufschmelzen nicht zerstdort wird.

Die Kammer ist der Auffassung, dass der Fachmann ohne
rickschauende Betrachtungsweise ausgehend vom Dokument
D16 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des

erteilten Anspruchs 1 gelangt ware.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands der erteilten
Ansprtche 1, 10 und 12 ausgehend vom Dokument D1 in
Verbindung mit dem Dokument D7 oder dem Dokument D20
(Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung
mit Artikel 56 EPU)

Ausgehend von den identifizierten Unterscheidungs-
merkmalen (Merkmale M1.3 bis M1.5) nennt die
Beschwerdefiihrerin II zwar den technischen Effekt, den
Austausch der Datenseite schwieriger zu gestalten, und
die objektive technische Aufgabe, Manipulationen an der
Datenseite sichtbar zu machen (siehe Patent, Absatze
[0007], [0008] und [0013]). Da der Druck aber nicht



- 57 - T 1919/21

sichtbar sei, wenn die Overlayfolien nicht transparent/
transluzent seien (siehe Patent, Absatz [0020]), liege

tatsdchlich kein technischer Effekt vor.

Die Kammer kann der Beschwerdefiihrerin II nicht
zustimmen, dass diese Unterscheidungsmerkmale keinen
technischen Effekt aufweisen wirden. Es ist nicht
technisch sinnvoll, eine Bedruckung vorzunehmen, die
anschlieRend nicht erkennbar sein sollte. Schon aus
diesem Grund ist der Beschwerdefiithrerin II nicht
zuzustimmen, dass die Nicht-Losung der technischen
Aufgabe im vorliegenden Fall automatisch zu einer

fehlenden erfinderischen Tatigkeit fihrt.

Auch die Argumentation der Beschwerdefilthrerin II, dass
die Merkmale M1.3 und M1.4 bereits im Dokument D1
erfillt seien, da sich an einer Stelle die Bedruckung
der textilen Verbindungslasche im Uberlappungsbereich
und die Datenseite berihrten (siehe das Bild der
Beschwerdefihrerin II in ihrer Beschwerdebegriindung),
erachtet die Kammer als konstruiert und nicht dem
fachmannischen Verstandnis des Gegenstands des

Anspruchs 1 entsprechend.

Spot where transfer of print may occur

DATA CARRIER

Bild auf Seite 21 der Beschwerdebegriindung der Beschwerdefithrerin IT

Der Fachmann hatte ausgehend vom Dokument D1 das
Dokument D7 beriicksichtigen koénnen. Das Dokument D7 ist
aus dem gleichen technischen Gebiet und beschaftigt
sich mit der gleichen objektiven technischen Aufgabe
(siehe Dokument D7, Absatze [0001] und [0006]). Die

Losung im Dokument D7 besteht aus einer Druckschicht,
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die einen Teil der Verbindungslasche bedeckt und die
Stumpfnaht zwischen der Verbindungslasche und der
Datenseite lberbriickt (siehe Dokument D7, Figur 3: 10,
Absatze [0023] und [0024]). Das Dokument D7 offenbart
eine flexible, aber nicht eine textile
Verbindungslasche. Eine textile Verbindungslasche ist
aus dem Dokument D1 bereits bekannt. Allerdings rat das
Dokument D7 explizit von einem Eindringen des Materials
der Verbindungslasche in das Material der Datenseite ab
(siehe Dokument D7, Absatz [0007]), was bei einem
Verbindungsprozess der Datenseite mit einem textilen
Material unweigerlich der Fall ware. Deshalb geht die
Kammer mit der Auffassung der Einspruchsabteilung
konform, dass der Fachmann ausgehend vom Dokument D1
und unter Berlicksichtigung der Lehre des Dokuments D7

nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt ware.

Nach Auffassung der Kammer wlurde der Fachmann ausgehend
vom Dokument D1 auch in Anwendung der Lehre des
Dokuments D20 nicht in naheliegender Weise zu der
beanspruchten Erfindung gelangen. Wie die Einspruchs-
abteilung (siehe angefochtene Entscheidung, Griinde,
Punkt 2.3.1) ausfihrt, offenbart das Dokument D20 eine
Datenseite, die direkt in das Passbuch eingenaht wird.
Ein Einfiigen mittels einer Verbindungslasche ist nicht
offenbart. Die Beschwerdefiihrerin II argumentiert, dass
im Dokument D20 eine erste Schicht flexibel sein solle,
damit die Datenseite biegbar sei, weshalb der Fachmann
die Lehre des Dokuments D20 auf den aus Dokument D1

bekannten Datentrager angewandt hatte.

Die Kammer stimmt zwar zu, dass sich das Dokument D20
mit dem gleichen Ziel (siehe Dokument D20, Seite 2,
zweiter Absatz) beschaftigt und eine Losung vorschlagt
(siehe Dokument D20, Seite 8, dritter Absatz; Seite 13,

zweiter Absatz; Figur 3), bei der sich das
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Sicherheitsmerkmal 37 iiber den Datenbereich 24, den
Nahtbereich 26 und den Laschenbereich 29 erstreckt.
Aber das Dokument D20 offenbart keine textile
Verbindungslasche und die flexible Schicht erstreckt

sich idber die gesamte Datenseite.

Fig. 3

il 16

1
i
i

A
24 26 29

Figur 3 des Dokuments D20

Daher ware nach Auffassung der Kammer der Fachmann
ausgehend vom Dokument D1 auch unter Bericksichtigung
der Lehre des Dokuments D20 nicht zum Gegenstand des

erteilten Anspruchs 1 gelangt.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1
ausgehend vom Dokument D7 in Verbindung mit dem
Dokument D1 oder dem Dokument D19 oder dem allgemeinen
Fachwissen (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in
Verbindung mit Artikel 56 EPU)

Es ist unstreitig, dass das Dokument D7 den zweiten
Teil des Merkmals M1.3 und das Merkmal M1.4 offenbart.
Die Datenseite enthalt eine Bedruckung, die sich in den
Uberlappungsbereich erstreckt. Es ist auch unstreitig,
dass die Verbindungslasche im Dokument D7 kein textiles

Material aufweist. Die Verbindungslasche im Dokument D7
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ist flexibel, ein textiles Material hierfir ist nicht
offenbart. Somit ist auch das Merkmal M1.5, wonach das
textile Material die Bedruckung berihrt und/oder ganz

oder teilweise durchdringt, nicht offenbart.

Wie bereits oben ausgefihrt, kann die Kammer der
Beschwerdefihrerin II nicht folgen, dass die
unterscheidenden Merkmale in dem Fall, dass die
Datenseite undurchsichtig ware, keine technische
Wirkung hatten. Die Kammer geht daher von der
objektiven technischen Aufgabe aus, einen Datentréager
zum Einfiigen in einen heft- oder buchfdrmigen
Gegenstand zu finden, der Manipulationen sicherer

aufzeigt.

Die Kammer ist der gleichen Auffassung wie die
Einspruchsabteilung (siehe angefochtene Entscheidung,
Grinde, Punkt 2.3.4) und die Beschwerdegegnerin, dass
textile Materialien fir Verbindungslaschen zwar
allgemein bekannt sind, aber das Dokument D7 explizit
davon abrat (siehe Dokument D7, Absatz [0007]): "The
invention avoids a need to arrange a fastening end of a
connection part to penetrate into the material of a
non-transparent information part." Wie die
Einspruchsabteilung bereits festgestellt hat, wirde
"[b]ei einem Verbindungsprozess mit einem textilen
Material, insbesondere zum Herstellen des Kontakts
zwischen der Bedruckung und dem Textilen Material,

(...) eine solches Penetrieren zwangsldufig erfolgen.
Der Fachmann wiirde somit ein textiles Material filir den
Gegenstand der D7 nicht verwenden, da er sich hierdurch

von dem Kerngedanken der Lehre der D7 entfernen wirde."

Die Kammer folgt auch nicht der Argumentation des
Beschwerdefihrers I, dass der Fachmann auf Grund der

verwendeten Materialien im Dokument D7 und Dokument D10
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und auf Grund deren guter Vertraglichkeiten auf das
Dokument D1 stoBen wiirde und daher eine Polyesterlasche
("polyester fabric (woven)", siehe Dokument D1, Absatz
[0014]) einsetzen wirde. Die Ausfiihrungen des
Beschwerdefihrers I in diesem Zusammenhang beruhen nach
Auffassung der Kammer auf einer riickschauenden

Betrachtungsweise.

Beziiglich der Kombination des Dokuments D7 mit dem
Dokument D19 oder dem allgemeinen Fachwissen gilt die

Argumentation analog.

Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands der Anspriiche
1, 10 und 12 ausgehend von ausgehend von einem der
Dokumente D2, D14, D6 oder D19 in Verbindung mit dem
allgemeinen Fachwissen oder mit dem Dokument D7 oder
dem Dokument D20 (Einspruchsgrund nach Artikel 100 a)
EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU) und Zulassung

Die Beschwerdefiihrerin II verweist pauschal auf
fehlende erfinderische Tatigkeit des Gegenstands des
Anspruchs 1 ausgehend von einem der Dokumente D2, D14,
D6, D19 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen
oder einem der Dokumente D7 oder D20. Dieser pauschale
Verweis enthdlt nach Auffassung der Kammer keinen
vollstandigen und nachvollziehbaren Sachvortrag. Daher
ist das Erfordernis einer hinreichenden Substantiierung
im Sinne von Artikel 12 (3) VOBK nicht erfillt. Die
Kammer beriicksichtigt deshalb dieses Beschwerde-
vorbringen nach Artikel 12 (5) VOBK nicht, wie bereits
in der Mitteilung der Kammer gemaB Artikel 15 (1) VOBK,
Punkt 12.6, in Aussicht gestellt.

Schlussfolgerung hinsichtlich erfinderischer Tatigkeit

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Patents
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ist erfinderisch ausgehend von den oben genannten
Dokumenten. Die Argumente gelten analog fir die
erteilten unabhangigen Verfahrensanspriiche 10 und 12
(siehe Punkt 4.8), so dass auch der Gegenstand der
Anspriche 10 und 12 des Patents erfinderisch ist. Der
Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU in Verbindung
mit Artikel 56 EPU steht der Aufrechterhaltung des

Patents wie erteilt nicht entgegen.

Ergebnis

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass keiner der
geltend gemachten Einspruchsgriinde der
Aufrechterhaltung des Patents in erteilter Fassung
entgegensteht. Die Beschwerden sind daher

zurlickzuweisen.

Rickzahlung der Beschwerdegebiihr (Regel 103 (1) a) EPU
- wesentlicher Verfahrensmangel (rechtliches Geh&r nach
Artikel 113 (1) EPU)

Der Beschwerdefilhrer I macht einen Verfahrensmangel auf
Grund der seiner Meinung nach fehlerhaften Beurteilung
der Dokumente D21 bis D37 und der Nicht-
Beriicksichtigung der Anlage D38 geltend. Er beantragt
aus diesem Grund die Rickerstattung der

Beschwerdegebithr nach Regel 103 (1) a) EPU.

GemdaB Regel 103 (1) a) EPU wird die Beschwerdegebiihr in
voller Hohe zuriuckgezahlt, wenn der Beschwerde durch
die Beschwerdekammer stattgegeben wird und die
Rlickzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels
der Billigkeit entspricht. Diese Voraussetzungen sind
schon deshalb nicht erfillt, weil der Beschwerde des
Beschwerdefiithrers I nicht stattgegeben wird. Es kann

unter diesen Umstanden dahingestellt bleiben, ob ein
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wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.

9.3 Aus den genannten Grinden wird der Antrag des
Beschwerdefihrers I auf Ruckerstattung der

Beschwerdegebiihr zuriickgewiesen.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerden werden zuriickgewiesen.
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