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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den Einspruch
gegen das europaische Patent Nr. 3 034 315 (nachfolgend

als "das Patent" bezeichnet) zurickzuweisen.

Von den von der Einspruchsabteilung bericksichtigten
Dokumenten waren die folgenden flir das Beschwerdever-

fahren relevant:

D1 WO 2005/108108 A2 D2 WO 2007/079851 Al
D3 WO 03/068525 Al D4 WO 03/053713 Al

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand

am 23. Januar 2024 statt.

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

Widerruf des Patents.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde, hilfsweise die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhal-
tung des Patents auf Grundlage eines der mit der Be-

schwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrage 1 bis 4.

Der Wortlaut der unabhangigen Anspriiche 1 und 7 des

Patents wie erteilt (Hauptantrag) lautet wie folgt (die

von der Einspruchsabteilung verwendete Merkmalsgliede-

rung ist in eckigen Klammern eingefiligt) :

"l. [A] Optisch variables Sicherheitselement (12, 20,

40, 50) zur Absicherung von Wertgegenstanden (10), mit
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einem Schichtaufbau (45,56), der in Reihenfolge die

folgenden Schichten aufweist:

- [B] eine transparente Pragelackschicht (44, 54) mit
einer eingepragten Reliefstruktur;

- [C] eine farbkippende Schicht (451, 452, 453);

- [D] einen dunklen Resistlack (454); und

- [E] eine Flussigkristallschicht (455),

dadurch gekennzeichnet, dass

[F] der Schichtaufbau auf einem transparenten Trager

(42,52) angeordnet ist, dass [G] die Reihenfolge der

Schichten ausgeht vom Trédger, und dass [H] die

Flissigkristallschicht farbkippend ist."

"7. [A-T7] Verfahren zum Herstellen eines optisch

variablen Sicherheitselements (12, 20, 40, 50) gemaRB

einem der Anspriche 1 bis 6, umfassend

a) [B-7] das Bereitstellen eines transparenten Tragers
(42, 52), der eine transparente Prédgelackschicht
(44, 54) mit einer eingepragten Reliefstruktur
aufweist;

b) [C-T7] das Aufbringen einer farbkippenden Schicht
(451, 452, 453) auf die Pragelackschicht (44, 54);

c) [D-7] das Bedrucken der farbkippenden Schicht
(451, 452, 453) mit einem dunklen Resistlack (454);

e) [H-7] das Aufbringen einer farbkippenden

Flissigkristallschicht (455) auf den dunklen

Resistlack (454)."
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Der entscheidungsrelevante Vortrag der Parteien lasst

sich wie folgt zusammenfassen:

a) Auslegung der Anspriche

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)

Der Anspruch 1 lasse offen, ob das Sicherheitselement
als solches, gewissermaBen "frei in der Luft
schwebend", betrachtet werde oder ob es z.B. auf dem
Fenster einer Banknote aufgeklebt sei. Letzteres konnte

den Trager im Sinne von Anspruch 1 darstellen.

Eine Schicht sei "transparent" im Sinne von Anspruch 1,
wenn die Schicht den Beobachter nicht daran hindere,
die erzeugten Farbeffekte zu beobachten. Ein Anteil

diffuser Streuung kdénne nicht ausgeschlossen werden.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Es geniige nicht, wenn ein Material nur transluzent sei,
um als "transparent" gelten zu konnen. Konkrete
Strukturen miissten im Wesentlichen durch ein trans-
parentes Material erkennbar sein. Ein ausschlieBlich

diffus streuendes Material sei nicht transparent.

Anspruch 7 gehe etwas weiter als Anspruch 1, da er
nicht nur die Reihenfolge der Schichten festlege,
sondern auch das Vorhandensein von anderen Schichten

zwischen den erwdhnten Schichten ausschlieBe.
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b) Neuheit gegentber der Ausfihrungsform der Fig. 8
der Druckschrift DI

i) Beschwerdefihrerin (Einsprechende)

Die Ausfihrungsform der Fig. 8 der Druckschrift D1

nehme den Gegenstand von Anspruch 1 vorweg. Entgegen

der Auffassung der Einspruchsabteilung offenbare diese

Ausfihrungsform auch die Merkmale B und F.
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Fig. 8

Die Prédgelackschicht gemal Merkmal B sei jene des zwel-
ten Schichtverbunds (siehe Seite 9, Zeilen 7 bis 9).
Sie sei in der Ausfihrungsform der Fig. 7b oder 7c als
gepragte Schicht 82 auf einer zweiten Trédgerfolie 80
erkennbar (siehe Seite 22, Zeilen 5 bis 7). Eine Prage-
lackschicht sei in der Regel transparent, da der Prage-
lack an sich transparent sei; er konne z.B. aus PMMA
bestehen. Die Préagelackschichten der Druckschrift D1
seien notwendigerweise transparent, da sonst die Farb-
effekte fir den Beobachter nicht sichtbar seien. Auch
die Tragerschicht gemal Merkmal F sei jene des zweiten
Schichtverbunds (siehe Seite 9, Zeilen 7 bis 9). Sie
werde spater entfernt; anschlieRend werde die in Fig. 8
dargestellte Klebeschicht 38 aufgebracht (siehe dazu
Seite 22, Zeilen 14 bis 17). Da die Tragerfolie 32 des
ersten Schichtverbunds transparent sei (siehe Seite 17,
Zeilen 8), auch wenn sie nachher abgezogen werden konne

(siehe Seite 18, Zeilen 9 bis 10), hatte der Fachmann
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die Tragerfolie des zweiten Schichtverbunds ebenfalls
implizit als transparent verstanden. Die Trédgerschicht
des zweiten Schichtverbunds sei in der ahnlichen
Ausfihrungsform der Fig. 7b oder 7c als zweite Trager-
folie 80 gezeigt (siehe Seite 22, Zeilen 5 bis 7). Das
Merkmal F des transparenten Tradgers ergebe sich auch
aus Seite 10, Zeilen 14 bis 19, wo kein Unterschied
zwischen einer ersten und einer zweiten Tragerfolie
gemacht werde, sondern angefihrt werde, dass als
Tragerfolie bei den erfindungsgemadlen Verfahren eine
Kunststofffolie eingesetzt werden kdnne, z.B. Folien
aus PET, OPP, BOPP, PE oder Celluloseacetat. Der
Fachmann wisse, dass PET-Folien, BOPP-Folien und OPP-
Folien transparent sind. Damit offenbare die Druck-
schrift D1 fir alle Tragerfolien, und somit auch fir
die zweite, eine transparente Ausfiihrung. Aus denselben
Grinden offenbare die Ausfihrungsform der Fig. 8 der

Druckschrift D1 auch den Gegenstand von Anspruch 7.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Das Sicherheitselement der Fig. 8 in der dargestellten
Form weise keine Pragelackschicht gemaR Merkmal B auf.
Es sei vielmehr ein Dinnschichtelement ohne Pragestruk-
tur vorgesehen (siehe Fig. 8). Die Beschwerdefiihrerin
versuche, das Merkmal B in die Ausfihrungsform der

Fig. 8 hineinzukonstruieren. Die Druckschrift D1 sehe
jedoch nicht vor, ein strukturelles Element der Ausfih-
rungsform der Fig. 7 zu isolieren und in Jjene der

Fig. 8 einzufiigen. Die Pragelackschicht der Fig. 8 und
der komplexe Aufbau der Reflexionsschicht der Fig. 7
seien Alternativen (siehe Seite 23, zweiter und dritter
Absatz) . Die Kombination von Reflexionsschichtaufbau
und Pragestruktur sei nicht vorgesehen. Dariiber hinaus
offenbare die Druckschrift D1 nicht, dass die Prage-

lackschicht transparent sei. Auf Seite 9 seien
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verschiedene Gestaltungsmoglichkeiten eines zweiten
Schichtverbunds beschrieben. Darunter befanden sich
auch solche, die in den Ausfihrungsformen der Figuren 7
und 8 vorgeschlagen und ndher erlautert seien. Eine
Kombination aller struktureller Merkmale A bis H des
Sicherheitselements des Patents ergebe sich daraus
nicht. Die besonders vorteilhaften Ausfihrungsformen
seien Gegenstand der Figurenbeschreibung, die eine
Kombination einer Pragelackschicht mit den weiteren
Merkmalen der Fig. 8 gerade nicht vorschlage. Dasselbe
gelte auch fir die Anspriche 27, 29 und 31 der Druck-
schrift D1. Die Offenbarungsstellen des Merkmals B, die
die Beschwerdefithrerin in die Ausfihrungsform der

Fig. 8 einzubauen versuche, seien aus dem Zusammenhang
gerissen und konnten eine unmittelbare Offenbarung des
Sicherheitselements gemal Patent mit den weiteren
Merkmalen nicht begriinden. Dariiber hinaus fehle es in
der Druckschrift D1 an der Offenbarung der Transparenz
der Préagelackschicht. Die Ausfihrungsform der Fig. 8
weise auch keine transparente Tragerfolie gemal Merkmal
F auf. Das beanspruchte Sicherheitselement sei ein
Endprodukt, was durch das Merkmal "zur Absicherung von
Wertgegenstanden" deutlich werde. Das in Fig. 8 der
Druckschrift D1 gezeigte Zwischenprodukt, das eine
zweite Tragerfolie aufweise, sei zur Absicherung von
Wertgegenstanden (noch) nicht geeignet; das Endprodukt
weise die zweite Tragerfolie nicht mehr auf. Dariiber
hinaus sei in der Druckschrift D1 nicht offenbart, dass
die zweite Tragerfolie transparent sei. Auf Seite 10
der Druckschrift D1 sei offenbart, dass die Tragerfolie
mehrere Schichten umfassen kdnne, darunter auch ober-
flachenbehandelte Schichten. Als Beispiel werde eine
durch Atzen hergestellte, matte (und daher nicht trans-
parente) Schicht genannt. Die weiteren Schichten der
Tragerfolie konnten, missten aber nicht transparent

sein. Da die zweite Tragerfolie vor der Ubertragung des
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Schichtverbunds auf ein Zielsubstrat abgezogen werde,
komme der Transparenz keine besondere Rolle zu, sodass
ein Fachmann gar keinen Grund habe, sie transparent zu
gestalten. Der Fachmann hédtte fiir die zweite Trager-
folie auch nicht notwendigerweise dasselbe Material
gewahlt, wie flir die erste. Die Druckschrift D1 sehe
vor, die Beschaffenheit der Tragerfolie flir die einzel-
nen Schichten bzw. Schichtverbunde nach deren spezifi-
schen Anforderungen zu wahlen (siehe Seite 2, Zeilen 16
bis 21, Seite 3, Zeilen 9 bis 21, Seite 6, Zeilen 13
bis 21). Da die Beschaffenheit des ersten Schichtver-
bunds von der Beschaffenheit des zweiten Schichtver-
bunds abweiche, sei nicht davon auszugehen, dass die

Auswahl des Tragermaterials dieselbe sei.

c) Neuheit gegenliber der Ausfihrungsform der Fig. 7
der Druckschrift DI

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)

Auch die Ausfihrungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1

nehme den Gegenstand von Anspruch 1 vorweg.
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Die Pragelackschicht gemdR Merkmal B sei jene des zwei-

ten Schichtverbunds, d.h. die gepragte Schicht 82 auf
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der Tragerfolie 80 (siehe Seite 22, Zeilen 5 bis 7).
Auf Seite 21, Zeilen 13ff, werde im Zusammenhang mit
der Fig. 6 offenbart, dass vor dem Auftragen der Klebe-
schicht 38 eine Druckfarbe aufgedruckt werden konne,
die dann in den Aussparungen 68 erkennbar sei. Dies sei
bei Verwendung eines nicht transparenten Substrats nur
moéglich, wenn die Pragelackschicht durchsichtig sei.
Die farbkippende Schicht gemal Merkmal C sei das statt
der Metallschicht 84 vorhandene Dinnschichtelement
(siehe Seite 9, Zeilen 7 bis 9 und 18 bis 27; Seite 22,
Zeilen 4 bis 10, und Seite 23, Zeilen 15 bis 25). Die
reflektierende Schicht konne einen komplexeren Aufbau
der Reflexionsschicht mit Farbkippeffekt haben. Der
dritte Absatz auf Seite 23 beziehe sich nicht nur auf
die Ausfihrungsform der Fig. 8, sondern explizit auf
"alle Gestaltungen mit einer reflektierenden Schicht",
was auch die Ausfuhrungsform der Fig. 7 einschlieBe.
Der transparente Trager gemal Merkmal F sei die zweite
Tragerfolie 80 (siehe Seite 22, Zeile 5). Da die erste
Tragerfolie 32 des ersten Schichtverbunds explizit
transparent sei (siehe Seite 17, Zeilen 8), auch wenn
sie nachher abgezogen werden konne (siehe Seite 18,
Zeilen 9 bis 10), hatte der Fachmann die Tragerfolie
des zweiten Schichtverbunds ebenfalls implizit als
transparent angesehen. Zudem mache die Druckschrift D1
auf Seite 10, Zeilen 14 bis 19, vom Material her keinen
Unterschied zwischen den verschiedenen Tragerfolien,
und da die Tragerfolie eine Kunststofffolie aus PET,
OPP, BOPP, PE oder Celluloseacetat sein kdénne und
zumindest einige dieser Materialien transparent seien,
seil auch die Transparenz der zweiten Tradgerfolie offen-
bart. Auch angesichts der Offenbarung der Druckschrift
D1 auf Seite 22, Zeilen 23 bis 26, sei fir den Fachmann
klar, dass jede Schicht, die Uber der Metallschicht 84
in Fig. 7c vorgesehen werde, transparent sein misse,

denn sonst ware die Metallschicht 84 nicht sichtbar.
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Auf Seite 22, Zeilen 17 bis 21, sei erklart, dass das
Entfernen der Trdgerfolie die Beeintrachtigung der
Polarisationseffekte verhindere. Daraus lasse sich
ableiten, dass die Folie durchsichtig sein muss (sonst
wiirden die Effekte nicht nur beeintrachtigt, sondern
unterbunden) . Fir die Offenbarung der Kombination der
Merkmale B und C sei nicht nur auf die Passage auf
Seite 9, Zeilen 7ff, zu verweisen, sondern auch auf
Seite 23, Zeilen 15 bis 19, die nicht die Fig. 8
beschreibe, sondern sich auf alle Gestaltungen mit
einer reflektierenden Schicht beziehe. Auf Seite 22,
Zeilen 4 bis 10, werde offenbart, dass auf die gepragte
Schicht 82 eine Metallschicht 84 aufgedampft werde, die
in der Regel reflektierend sei. Auf Seite 23, Zeilen 8
bis 13 sei offenbart, dass statt der Pragestruktur eine
Reflexionsschicht, insbesondere aus Metall, vorgesehen
werden konne. Im folgenden Absatz, Zeilen 15 bis 19,
heiBRe es dann, dass bei allen Gestaltungen mit einer
reflektierenden Schicht diese durch einen komplexeren
Aufbau der Reflexionsschicht, wie etwa mit einem Farb-
kippeffekt, ersetzt werden konne. Die Fig. 8 zeige dazu
ein Ausfiihrungsbeispiel. Alle Gestaltungen mit einer
reflektierenden Schicht wiirden auch jene Gestaltungen
einschlieBen, wo eine Pragestruktur mit einer
Metallschicht vorgesehen sei, z.B. wie in der Fig. 7,
weil eine Metallschicht eine reflektierende Schicht
sei. Fig. 8 zeige nur ein Ausfihrungsbeispiel dieser
Variante mit dem komplexeren Reflexionsschichtaufbau.
Merkmal C sei somit offenbart.

Aus denselben Grinden nehme die Ausfihrungsform der
Fig. 7 der Druckschrift D1 auch den Gegenstand von

Anspruch 7 neuheitsschéadlich vorweg.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei neu gegeniliber der
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Ausfiihrungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1. Die
Beschwerdefiithrerin versuche, in diese Ausfihrungsform
Merkmale hineinzuinterpretieren, die dort nicht vorge-
sehen seien. Die Fig. 7 sehe zwar eine Pragelackschicht
vor, aber sie sei nicht als transparent offenbart.
Darliber hinaus sei in dieser Ausfihrungsform eine
Metallschicht (d.h. eine nicht farbkippende Schicht)
vorgesehen. Die Einsprechende verweise bezliglich einer
farbkippenden Schicht auf das Dinnschichtelement 92,
das auf Seite 23 der Druckschrift D1 Erwdhnung finde.
Dieses Dinnschichtelement sei jedoch bereits in Bezug
auf die in Fig. 8 gezeigte Ausfiihrungsform offenbart.
Obwohl in Zeile 15 von "allen Ausgestaltungen" die Rede
sei, beziehe sich dies nicht auf die Ausfiihrungsform
der Fig. 7, da der Hinweis auf eine reflektierende
Schicht nicht diese Schicht als solche, sondern in
Verbindung mit einer Pragelackschicht meine. Somit
werde ab Zeile 15 eine Alternative zur Ausfihrungsform
der Fig. 7 beschrieben. Eine Interpretation, die den
Austausch von Einzelelementen der beiden Ausfihrungs-
formen der Fig. 7 und 8 zulieBe, sei nicht zulassig,
auch in Bezug auf das Dinnschichtelement und die
Pragelackstruktur, die in Zeile 8 der Seite 23 der
Druckschrift D1 als Alternativmerkmale ("anstelle")
beschrieben seien. Somit fehle es der Ausfihrungsform
der Fig. 7 am Merkmal B, da die Pragelackstruktur nicht
transparent sei, sowie am Merkmal C, da die Metall-
schicht 84 nicht farbkippend sei. Weiter weise die in
Fig. 7 gezeigte Ausfiihrungsform keine transparente
Tragerfolie auf. Die Transparenz der zweiten Trager-
folie sei nicht unmittelbar offenbart. Das Endprodukt
weise auch keine zweite Tragerfolie auf, sondern eine
Klebeschicht. Somit sei auch Merkmal F nicht offenbart.
Dieselben Ausfiihrungen wiirden analog auch fir den

Anspruch 7 des Patents gelten.
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d) Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands von
Anspruch 1, ausgehend von der Ausfuhrungsform der
Fig. 7 der Druckschrift DI

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)

In Absatz [0005] des Patents werde ausgefihrt, dass der
Erfindung die Aufgabe zugrunde liege, ein Sicherheits-
element mit hoher Falschungssicherheit und attraktivem
visuellen Erscheinungsbild anzugeben. Gemal Absatz
[0011] biete das erfindungsgemaBe optisch variable
Sicherheitselement dem Betrachter sowohl in vordersei-
tiger als auch in rilckseitiger Draufsicht beim Kippen
des Wertdokuments einen Farbkippeffekt. Fir die Unter-
scheidungsmerkmale B und F lasse sich aus dem Patent
keine unerwartete Wirkung ableiten. Die Pragelack-
schicht der Ausfihrungsform der Fig. 7 der Druckschrift
D1 miisse transparent sein, damit die Schichten, die
einen farbkippenden Effekt hervorrufen, von beiden
Seiten sichtbar seien. Zu Merkmal F sei festzustellen,
dass in dieser Ausfihrungsform der Druckschrift D1 die
Tragerfolie 80, die auf dem Element verbleiben kdnne

(siehe Seite 22, Zeile 18: "... kann ... entfernt

werden ..."), ebenfalls durchsichtig sein miisse, denn
sonst konne man den anderen Farbkippeffekt nicht sehen.
Wenn man das Sicherheitselement herstellen wolle, habe
man angesichts der nicht transparenten Klebeschicht 76
keine andere Wahl. Die Materialien fir die Tragerfolie,
die auf Seite 10, Zeile 19, der Druckschrift D1 angege-
ben seien, seien durchwegs transparent. Auch wenn das
Sicherheitselement auf dem durchsichtigen Fenster einer
Banknote angebracht werde - was angesichts der Absicht,
ein von zwei Seiten beobachtbares Sicherheitselement
bereitzustellen, sinnvoll sei - lage ein durchsichtiger

Trager vor. Die objektive technische Aufgabe lasse sich
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darin sehen sicherzustellen, dass der optische Effekt

sichtbar sei.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Auf Seite 22, Zeile 14 bis 17, der Druckschrift D1 sei
offenbart, dass die Tragerfolie 80 entfernt werde (vgl.
auch Zeilen 23 bis 25). Es bestehe in der Druckschrift
D1 kein Bedarf an einer Auseinandersetzung mit der
Frage, ob die Tragerschicht transparent sei oder nicht,
weil sie empfehle, die Tragerschicht zu entfernen und
sie durch eine Schutzlackschicht zu ersetzen. Gemal
Fig. 7c sei auch noch eine dinne Klebeschicht 38 vor-
gesehen, mittels derer das Element auf einem Dokument
befestigt werde. Auch dies spreche fir eine Entfernung
der Tragerschicht. Letztere miisse daher nicht trans-
parent sein und kénne eine beliebige Farbung haben.
Eine nicht transparente Folie sei leichter als abzu-
ziehendes Element erkennbar. Die Klebeschicht kdnne
eingefarbt werden (siehe Seite 25, Zeilen 14 bis 17),
und das gelte auch fir die Tragerschicht. Insgesamt
bestehe fiir den Fachmann kein Anreiz, den Trager
transparent zu machen. Die auf der Seite 10 genannten
Kunststoffe seien nicht per se transparent, und es gebe
keinen Hinweis darauf, dass sie es sein sollten. Es sei
wichtig, dem sogenannten "could-would"-Ansatz der
Rechtsprechung Rechnung zu tragen. Im Stand der Technik
gebe es keinen Hinweis, der den Fachmann dazu bewogen
hatte, die sehr spezifische Anordnung gemal Anspruch 1

des Patents vorzusehen.
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e) Zurickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung
i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende)

Im Sinne der Verfahrensdokonomie sollten die Hilfs-

antrage von der Kammer gepriuft werden.
ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Beschwerdegegnerin wiirde eine Zurickverweisung
begriiBen, da die Auslegung der Anspriiche bedeutsam sei
und daher eine Beurteilung der Fragen durch zwei
Instanzen winschenswert erscheine, zumal sich auch die
Auslegung der Druckschrift D1 nunmehr geandert habe.
Eine Zurickverweisung wiirde der Beschwerdegegnerin auch
erlauben, durch neue Antrage auf die geadnderte

Auslegung der Druckschrift D1 zu reagieren.

Entscheidungsgriunde

1. Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit gegenitber der
Druckschrift D1 (Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 (1)
EPU)

Die Beschwerdefiihrerin hat geltend gemacht, dass unter
anderem die Druckschrift D1 den Gegenstand der

Anspriche 1 und 7 offenbare.

Die Druckschrift D1 betrifft ein Verfahren zur

Herstellung eines mehrschichtigen Sicherheitselements,
bei dem eine Effektschicht 34 auf eine Tragerfolie 32
aufgebracht wird. Dann wird eine Transferhilfsschicht

36 aufgebracht. Der resultierende Schichtverbund wird
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dann mit dem Zielsubstrat 35 verbunden. AnschlieBend

wird die Tréagerfolie 32 abgezogen (siehe Fig. 3).

Die Diskussion der Neuheit gegeniiber der Druckschrift
D1 hat sich auf zwei der darin offenbarten Ausfihrungs-

formen konzentriert, die nachfolgend erdrtert werden.

Ausfiihrungsform der Fig. 7

Die Fig. 7 illustriert die Herstellung eines mehr-
schichtigen Sicherheitselements, die im Abschnitt von
Seite 21, Zeile 21, bis Seite 22, Zeile 26, beschrieben
wird. In einem ersten Schritt (Fig. 7a) wird ein erster
Schichtverbund 72 aus einer ersten Tragerfolie 32,
einer Flissigkristallschicht 34 und einer Transfer-
hilfsschicht 36 hergestellt. Parallel dazu wird ein
zweiter Schichtverbund 74 hergestellt, indem auf eine
zweite Tragerfolie 80 eine Pragelackschicht 82 aufge-
druckt wird (Fig. 7b). In die Schicht 82 wird eine Beu-
gungsstruktur gepragt. Dann wird eine Metallschicht 84
aufgedampft und durch partielle Demetallisierung werden

Aussparungen 86 in der Metallschicht erzeugt.
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Mittels einer Klebeschicht 76 wird der zweite Schicht-
verbund 74 dann auf den ersten aufkaschiert. Anschlie-
Rend wird die zweite Tragerfolie 80 entfernt und durch
eine Klebeschicht 38 ersetzt (Fig. 7c). Nach dem Auf-
bringen des Sicherheitselements 70 auf das Zielsubstrat

kann auch die Tragerfolie 32 entfernt werden.

Strittig war die Offenbarung der Merkmale B, C und F.

a) Merkmal B

GemaR Merkmal B muss das optisch variable Sicherheits-
element eine transparente Pragelackschicht aufweisen.
Es stellt sich die Frage, ob die Pragelackschicht 82

als transparent offenbart ist.

Eine explizite Offenbarung dieses Merkmals wurde nicht
geltend gemacht und ist auch fir die Kammer nicht
erkennbar. Die Argumente der Beschwerdefiihrerin fir

eine implizite Offenbarung des Merkmals haben die
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Kammer nicht tberzeugt. Die Tatsache, dass viele
bekannte Pragelacke transparent sind, bedeutet nicht,
dass die Schicht 82 notwendigerweise transparent sein
muss. Die Darlegungen der Beschwerdefithrerin machen
glaubhaft, dass es gute Grinde gibt, die Pragelack-
schicht 82 transparent auszuformen und dass der
Fachmann, der die Lehre der Fig. 7 umsetzen wollte,
eine transparente Schicht in Betracht gezogen hatte,
aber eine unmittelbare und eindeutige implizite
Offenbarung dieses Merkmals ist in der Druckschrift D1

dennoch nicht erkennbar.

b) Merkmal C

Das Merkmal C verlangt, dass das optisch variable
Sicherheitsmerkmal eine farbkippende Schicht aufweist.
Die Beschwerdefiihrerin hat ihren Vortrag, dass dieses
Merkmal offenbart sei, unter anderem auf Seite 23,
Zeilen 15 bis 19, der Druckschrift D1 gestitzt.

Dieser Absatz bildet den Ubergang zwischen der
Beschreibung der Ausfihrungsform der Fig. 7, deren
Sicherheitselement eine Pragelackschicht 82 und eine
darauf aufgedampfte Metallschicht 84 enthalt, und der
Beschreibung der Ausfihrungsform der Fig. 8, in der ein
Dinnschichtelement 92 mit Farbkippeffekt zum Einsatz

kommt. Der Absatz lautet wie folgt:

"Bei allen Gestaltungen mit einer reflektierenden
Schicht kann diese auch durch einen komplexeren
Reflexionsschichtaufbau mit besonderen Reflexions-
effekten, wie etwa einem Farbkippeffekt, ersetzt
werden. Fig. 8 zeigt dazu ein Ausfihrungsbeispiel,
dessen Herstellung analog zu dem bei Fig. 7 be-

schriebenen Herstellungsprozess verlduft."
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Die Parteien waren sich uneinig, ob der erste Satz
dieser Stelle eine allgemeine Lehre vermittelt oder nur
zum Ausfihrungsbeispiel der Fig. 8 hinfiihren will und

keine breitere Lehre enthalt.

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass der Satz vom
Fachmann als eine allgemeine Lehre verstanden worden
ware, der zufolge die reflektierende Schicht keine
einfache reflektierende Schicht sein muss, sondern auch
einen komplexeren Aufbau aufweisen kann. Zum einen
stellt der Satz eindeutig fest, dass es die reflektie-
rende Schicht ("diese") ist, die ersetzt werden kann.
Das Verstdndnis, dass sowohl die Prageschicht als auch
die Metallschicht ersetzt werden solle, lauft somit dem
Wortlaut der Aussage entgegen. Zum anderen ist der
Satz, wenn er im Sinne einer allgemeinen Lehre verstan-
den wird, auch technisch sinnvoll, denn er schlagt vor,
ein reflektierendes Element durch ein komplexeres zu
ersetzen, womit die Funktion der Pragelackschicht

erhalten und der erzielte Farbeffekt bereichert wird.

Der erste Satz des Absatzes ist somit als eine Lehre zu
verstehen, die, da sie "alle Gestaltungen" umfasst,
auch jene des Ausfihrungsbeispiels der Fig. 7 betrifft.
Fig. 8 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel mit einer entspre-
chenden komplexen Reflexionsschicht, aber dieses Bei-
spiel kann nicht so verstanden werden, als schranke sie

die zuvor vermittelte allgemeine Lehre ein.

Daraus folgt somit, dass die Druckschrift D1 explizit
eine Variante der Ausfihrungsform der Fig. 7 offenbart,
in der die reflektierende Schicht durch eine komplexe
Reflexionsschicht mit einem Farbkippeffekt ersetzt
wird, bei der aber die Pragelackschicht 82 beibehalten

wird. Diese Variante offenbart somit das Merkmal C.
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c) Merkmal F: Anordnung auf einem transparenten Tréager

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin fiir eine Offenba-
rung dieses Merkmals haben die Kammer nicht idberzeugt.
Weder eine explizite noch eine implizite Offenbarung
des Merkmals ist erkennbar. Es mag zutreffen, dass die
meisten Tragermaterialien transparent sind, aber daraus
lasst sich nicht ableiten, dass die Schicht 80 notwen-
digerweise transparent ist. Der Fachmann hatte ein
solches Material vermutlich in Betracht gezogen, aber
die Druckschrift D1 lehrt nicht, dass nur ein solches

Material in Frage kommt.

d) Ergebnis

Die Ausfihrungsform der Fig. 7 offenbart die Merkmale B

und F nicht unmittelbar und eindeutig.

Ausfiihrungsbeispiel der Fig. 8

Die Fig. 8 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel mit einer kom-
plexen Reflexionsschicht. Wie von Seite 23, Zeile 21,
bis Seite 24, Zeile 11, beschrieben ist, besteht hier
der zweite Schichtverbund aus einer zweiten Tragerfo-
lie, auf die ein Dinnschichtelement 92 mit Farbkipp-
effekt aufgebracht wird. Letzteres weist eine Refle-
Xionsschicht 94, eine Absorberschicht 98 und eine da-

zwischen liegende dielektrische Abstandsschicht 96 auf.
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Strittig ist hier die Offenbarung der Merkmale B und F.

Die Auffassung der Kammer zur Transparenz des Tragers
der Ausfihrungsform der Fig. 7 gilt sinngemaB auch fir
jene der Fig. 8. AuBerdem weist diese Ausfihrungsform
im Gegensatz zu jener der Fig. 7 keine Pragelackschicht
auf. Die von der Beschwerdefiihrerin zitierte Stelle
(Seite 9, Zeilen 7 bis 10) entspricht der Ausfihrungs-
form der Fig. 7, wahrend die auf Seite 9, Zeilen 12ff,
offenbarte Variante der Ausfihrungsform der Fig. 8

entspricht.

Auch die Ausfihrungsform der Fig. 8 offenbart somit die

Merkmale B und F nicht unmittelbar und eindeutig.

Ergebnis zur Neuheit gegeniiber der Druckschrift D1

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist neu gegeniliber der
Offenbarung der Druckschrift Dl1. Diese Feststellung ist
auch auf den Gegenstand von Anspruch 7 uUbertragbar.

In dieser Hinsicht steht der Einspruchsgrund gemal
Artikel 100 a) EPU i.V.m. Artikel 54 (1) EPU der
Aufrechterhaltung des Patents nicht entgegen.



- 20 - T 0600/22

Einspruchsgrund der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 56 EPU)

Ausgehend von der Ausfihrungsform der Fig. 7 der
Druckschrift D1

Wie in Punkt 1.1 erdrtert wurde, offenbart die Ausfih-
rungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1 die Merkmale B
und F nicht.

Dem Fachmann stellt sich ausgehend von der Ausfihrungs-
form der Fig. 7 der Druckschrift D1 die Aufgabe sicher-
zustellen, dass die von der farbkippenden Schicht und

der Flissigkristallschicht erzeugten optischen Effekte

sichtbar sind.

Die Druckschrift D1 offenbart keine Materialien, die
als Pragelackschichten verwendet werden konnen. Der
Fachmann auf dem Gebiet der Sicherheitselemente ist
aber mit solchen Materialien vertraut. Die meisten in
Sicherheitselementen zum Einsatz kommenden Pragelack-
schichten sind transparent, da eine andere Wahl die
Sichtbarkeit der optischen Effekte einschréankt. Ausge-
hend von der Druckschrift D1 bestand auch kein erkenn-
barer Anlass fiir die Wahl eines nicht transparenten
Materials fir die Pragelackschicht. Die Wahl eines
transparenten Materials fur die Schicht gemal Merkmal B

kann somit keine erfinderische Tatigkeit rechtfertigen.

Die Druckschrift D1 selbst schlagt auf Seite 10,
Zeilen 17 bis 19, die Verwendung von Folien aus PET,
OPP, BOPP etc. als Tragerfolien vor. Es ist unbestrit-
ten, dass diese Materialien Ublicherweise in transpa-
renter Form vorliegen. Die Wahl eines transparenten

Materials hatte sich dem Fachmann angesichts der zu
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gewahrleistenden Sichtbarkeit der optischen Effekte
beiderseits des Sicherheitselements auch angeboten.

Die Druckschrift D1 selbst enthdlt keine Anregung oder
Feststellung, die dem Fachmann die Verwendung von nicht
transparenten Folien nahegelegt hatte. Somit kann das
Merkmal F als solches auch keine erfinderische Tatig-

keit begriinden.

Angesichts dieser Sachlage hédtte der Fachmann, der von
der Fig. 7 der Druckschrift ausging, nicht nur den
Gegenstand von Anspruch 1 erreichen kénnen, sondern er
hatte ihn bei der sachgemédfen Implementierung dieser
Lehre notwendigerweise erreicht. Die Anwendung des
sogenannten "could-would"-Ansatzes (siehe "Rechtspre-
chung der Beschwerdekammern des europaischen Patent-
amts, 10. Auflage, Juli 2022, Abschnitt I.D.5) wlrde

also zu keinem anderen Ergebnis fihren.

Daraus folgt, dass die Druckschrift D1 den Gegenstand

von Anspruch 1 des Patents nahelegt.

Andere Angriffslinien

Angesichts der Tatsache, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 fir den Fachmann ausgehend von der
Ausfihrungsform der Fig. 7 der Druckschrift D1 nahelag
(siehe Punkt 2.1) ist es nicht erforderlich, auf die
anderen Angriffslinien der Beschwerdefithrerin zur Frage
der Neuheit im Hinblick auf die Druckschriften D2 oder
D4, sowie der erfinderischen Tatigkeit ausgehend von
der Fig. 8 der Druckschrift D1 und von den

Druckschriften D2 bis D4 einzugehen.
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Ergebnis zur erfinderischen Tatigkeit

Der Einspruchsgrund gemdB Artikel 100 a) EPU i.V.m.
Artikel 56 EPU steht der Aufrechterhaltung des Patents

in der erteilten Fassung entgegen.

Die angefochtene Entscheidung ist daher aufzuheben.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

Da die Einspruchsabteilung den Gegenstand der Hilfs-
antrdge nicht geprift hat, erachtet es die Kammer als
angemessen, dem Antrag der Beschwerdegegnerin auf
Zurlickverweisung stattzugeben, zumal sich die Entschei-
dung der Kammer {iber die fehlende erfinderische Tatig-
keit des Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 auf ein
anderes Verstandnis der Druckschrift D1 stitzt, als

jenes, das der angefochtenen Entscheidung zugrunde lag.

Die Kammer hat daher beschlossen, das ihr gemab

Artikel 111 (1) EPU und Artikel 11 VOBK zustehende
Ermessen dahingehend auszuiiben, dass sie die Angelegen-
heit zur weiteren Entscheidung an die Einspruchs-

abteilung zurickverweist.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die

Einspruchsabteilung zurlickverwiesen.
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