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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
den Widerruf des europaischen Patents Nr. 2 608 968

("das Patent") durch die Einspruchsabteilung.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der

Gegenstand des Hauptantrags nicht neu sei. Die Patent-
inhaberin nahm wdhrend der miindlichen Verhandlung die
Hilfsantrédge 1 bis 5 zurick und reichte einen neuen

Hilfsantrag 2 ein (siehe die Punkte 4.13 und 4.14 der
Niederschrift der miindlichen Verhandlung vor der Ein-
spruchsabteilung). Dieser wurde von der Einspruchsab-

teilung nicht zum Verfahren zugelassen.

Von den von der Einspruchsabteilung bericksichtigten

Dokumenten werden die Folgenden nachfolgend zitiert:

D1 Us 5,393,099 D2 WO 2006/125224 A2
D3 WO 2005/011998 A2 D4 WO 2004/049353 A2
D5 DE 10318103 Al D6 WO 2008/031170 Al
D10 WO 98/13211 Al E3 WO 2004/091930 Al

Mit ihrer Beschwerdebegriindung reichte die Patentinha-
berin noch die Druckschrift E4 (WO 2009/095227 A2) ein.

Am 28. August 2024 reichte die Einsprechende einen
Auszug aus R. van Renesse, "Optical Document Security",
2. Auflage, Artech House, Boston, 1998, als Beleg filir
das allgemeine Fachwissen ein. Er wird als Druckschrift
D11 bezeichnet.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand
am 1. Oktober 2024 statt.
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Die Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Auf-
rechterhaltung des Patents auf der Grundlage des Haupt-
antrags oder eines der finf mit der Beschwerdebegrin-
dung eingereichten Hilfsantrage 1, 2, 2a, 3 bzw. 3a.

Im Zusammenhang mit dem Hauptantrag und Hilfsantrag 1
beantragte sie die Zurickverweisung an die Einspruchs-

abteilung.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurlickweisung der Beschwerde.

Die unabhdngigen Anspriiche 1 und 19 des Hauptantrags
haben den folgenden Wortlaut (die von der Kammer
verwendeten Merkmalskennzeichen sind in eckigen

Klammern eingefigt) :

"]l. [W1l] Wertdokument (1) mit einem zumindest teilweise
eingebetteten Sicherheitselement (3,4), wobei das Wert-
dokument (1) aus einem Sicherheitspapier mit zwei oder
mehreren Lagen (6,7,8) aus gleichen oder unterschiedli-
chen Materialien besteht, dadurch gekennzeichnet, dass
[W2] das Sicherheitselement als Transferelement ausge-
fihrt ist, das aus einer oder mehreren funktionellen
Schichten besteht und [W3] auf eine innen liegende
Oberflédche einer der Lagen des Sicherheitspapiers durch
eine Klebeverbindung appliziert ist und [W4] durch min-
destens eine weitere Lage des mehrlagigen Sicherheits-
papiers (6,7,8) zumindest teilweise bedeckt ist, wobei
[W5] zumindest eine der Lagen des Sicherheitspapiers
mindestens eine Ausnehmung (5) aufweist [W6] durch die
das Sicherheitselement sichtbar ist und [W7] das Trans-
ferelement seiten- und/oder langsregistergenau zu der
mindestens einen Ausnehmung (5) situiert ist und vor-
zugswelse in wenigstens teilweiser Uberlappung mit

dieser Ausnehmung (5) situiert ist."
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"19. [V1] Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits-
papiers flr Wertdokumente (1) mit einem zumindest teil-
weise eingebetteten Transferelement, dadurch gekenn-
zeichnet, dass [V2] das Transferelement in einem ersten
Schritt auf einem Tragersubstrat zugefihrt und [V3] auf
eine innere Oberflache einer Lage des Sicherheitspa-
piers unter Abldsung des Tragersubstrats appliziert und
[VA4] mittels einer Klebebeschichtung fixiert wird, und
[V5] anschlieBend in einem oder mehreren nachfolgenden
Schritt (en) eine oder mehrere weitere Lage(n) mit
dieser ersten Lage verbunden werden, wobei [V6] zumin-
dest eine der Lagen des Sicherheitspapiers mindestens
eine Ausnehmung aufweist [V7] durch die das Sicher-
heitselement sichtbar ist, wobei [V8] das Transferele-
ment seiten- und/oder langsregistergenau zu der mindes-
tens einen Ausnehmung situiert ist und vorzugsweise in
wenigstens teilweiser Uberlappung dieser Ausnehmung

situiert ist."

Der Hilfsantrag 1 beschrankt sich auf die Verfahrens-

anspriche des Hauptantrags. Alle Produktanspriche

wurden gestrichen.

Der Vortrag der Parteien zu den verfahrensrelevanten

Punkten lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Verletzung des rechtlichen Gehors

i) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Die Einspruchsabteilung habe nicht begrindet, warum das
Transferelement gemal Anspruch 1 nicht am Wertdokument

erkennbar sei. Sie habe letztlich die unsubstantiierten
Behauptungen der Einsprechenden iUbernommen, ohne zu

begriinden, warum sie ihre vorlaufige Beurteilung gean-
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dert habe. Aus der schriftlichen Entscheidung gehe
hervor, dass die Einspruchsabteilung das Merkmal
"Transferelement" als Verfahrensmerkmal interpretiert
habe, das keine strukturelle Einschrankung des Produkt-
anspruchs 1 bewirke. Die Beschwerdefiihrerin habe weder
vor noch wahrend der mindlichen Verhandlung einen
Anlass gehabt, weiter auf den Einwand der
Einsprechenden, dass das Merkmal "Transferelement"
keine Einschrankung des Anspruchs 1 bewirke,
einzugehen, da sie davon ausgehen konnte, dass der
Begriff "Transferelement" flir die Einspruchsabteilung
ein strukturelles, den Anspruch 1 einschrankendes
Merkmal darstelle. In der miindlichen Verhandlung habe
die Einspruchsabteilung nicht zu erkennen gegeben, dass
sie ihre Meinung dazu geadndert habe. Somit liege eine
Verletzung des rechtlichen Gehdrs nach Artikel 113 EPU
vor. Auch die schriftliche Entscheidung enthalte keine
Begrindung fir die Meinungsanderung. Die angefochtene
Entscheidung sei daher nicht ausreichend begriindet
(Regel 111 (2) EPU).

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Die Argumentation der Beschwerdefihrerin sei nicht
nachvollziehbar. Das Merkmal W2 sei bereits im
Einspruchsschriftsatz als Verfahrensmerkmal inter-
pretiert worden, so dass die Beschwerdefihrerin aus-
reichend Gelegenheit gehabt habe, zu dieser Frage
Stellung zu nehmen und auch entsprechende Hilfsantrage
vorzubereiten. Dessen ungeachtet habe sich die
Beschwerdefiihrerin entschieden, dem Einwand nur
argumentativ zu begegnen und keinen Hilfsantrag
vorzulegen. Dies sei keine Versagung des rechtlichen
Gehors. Es sei nicht richtig, dass die Beschwerde-
fiuhrerin daran gehindert wurde, eine Unterbrechung zu

beantragen, oder einen weiteren Hilfsantrag zu stellen.
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Der Einwand gemdB Regel 111 (2) EPU beruhe auf der

Annahme, dass das Merkmal "Transferelement" nicht be-
ricksichtigt worden sei. Dies sei aber nicht der Fall.
Die Einspruchsabteilung habe vielmehr nach ausfihrli-
cher Analyse nur die strukturellen Teile des Merkmals
berilicksichtigt und festgestellt, dass dieses struk-

turelle Merkmal in der Druckschrift D1 offenbart sei.

Somit sei die Entscheidung ausreichend begrindet.

b) Zulassung der Druckschrift D11

i) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift D11 sollte nicht zugelassen werden, da
sie ohne guten Grund verspatet eingereicht worden sei.

Die Druckschrift sei auch nicht besonders relevant.

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Die Druckschrift D11 diene dem Nachweis der Behauptung,
dass es fachbekannt sei, Hologramme und dergleichen als
Transferelemente bereitzustellen. Es sollte im Verfah-
ren jederzeit mdglich sein, den Nachweis fir Fachwissen
zu erbringen. Zudem sei in der Mitteilung der Kammer
erstmals die Frage thematisiert worden, ob die Trans-
fertechnik fiur Hologramme fachbekannt sei. Daher sei

die Druckschrift D11 zuzulassen.
c) Anspruchsauslegung
i) Beschwerdefiithrerin (Patentinhaberin)
Der Begriff "Transferelement" bedeute, dass das so be-
zeichnete Element auf einem Tragersubstrat hergestellt

werde. Zur Auslegung des Merkmals im Kontext des Pro-

duktanspruchs 1 sei festzustellen, dass auch im Endpro-



- 6 - T 2005/22

dukt noch nachweisbar sei, ob ein Transfer stattgefun-
den habe. Die Beschwerdegegnerin habe keinen gegentei-
ligen Nachweis erbracht. In Absatz [0045] des Patents
werde nicht behauptet, dass die Releaseschicht riick-
standsfrei abgezogen werde. Bei sehr diinnen Elementen
konne ein Auftrag mittels Transfer erforderlich sein.
Bei dicken Elementen sei dies nicht der Fall. Man kdnne
daher bei dicken Schichten davon ausgehen, dass kein
Transferverfahren verwendet worden sei. Ein
Transferelement bleibe auch nach dem Transferieren ein
Transferelement. Das Tragersubstrat sei nicht Teil des

Transferelements.

Gemahl Absatz [0028] des Patents misse mindestens eine
Lage des "Sicherheitspapiers" aus Papier bestehen. Wie
das Wort "dabei" zeige, beziehe sich Absatz [0029] des
Patents auf den Absatz [0028] und sei daher nicht unab-
hangig von letzterem. Papier sei rauer als z.B. Kunst-
stoff. Die Herstellung bestimmter Schichten wie z.B.

von Hologrammen, sei daher auf Papier nicht mdéglich.

Der Begriff "innere Oberfldche" in Merkmal V3 sei so zu
verstehen, dass diese Oberflédche innen liege, wenn das

Sicherheitspapier fertiggestellt sei.

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Ein "Transferelement" sei ein Element, das auf einem
Tragersubstrat bereitgestellt werde. Es miisse nicht
notwendigerweise darauf hergestellt worden sein. Bezig-
lich der von der Beschwerdefilhrerin geltend gemachten
Rickstande der Releaseschicht sei festzustellen, dass
Absatz [0045] des Patents explizit feststelle, dass die
Releaseschicht abgezogen werde. Zudem sei die Release-
schicht im Patent optional. Daraus, dass bei dinnen

Elementen das Transferverfahren eingesetzt werde, lasse
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sich nicht der Umkehrschluss ziehen, dass dicke Elemen-

te nicht per Transfer aufgebracht worden seien.

Der Begriff "Sicherheitspapier" sei nicht auf Papier
beschrankt. Er umfasse auch Folienelemente (vgl. Absatz
[0029] des Patents). Auch eine Kunststoffbanknote wiirde
ein Sicherheitspapier darstellen. Fir das Herstellungs-
verfahren wirden Papiereigenschaften keine Rolle spie-
len. Im Grunde stehe der Begriff fiir ein Sicherheits-
substrat. Das Wort "dabei" in Absatz [0029] sei abzu-
wagen gegen das "beispielsweise" im Absatz [0028]. Dass
Papier rauer sei als Kunststoff bzw. dass keine Holo-
gramme auf Papier mdglich seien mache die Verwendung

eines Transferverfahrens noch attraktiver.

d) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1
gegeniiber der Druckschrift D1

i) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Die Behauptung, dass der Einsatz eines Transferelements
im Endprodukt nicht nachweisbar sei, sei nicht zutref-
fend. Beim Abziehen wirden nachweisbare Rickstande
zurlickbleiben. In Abwesenheit solcher Rilckstande konne
man davon ausgehen, dass das Produkt nicht mit einem
Transferverfahren hergestellt wurde. Es gebe keinen
Hinweis, dass die Schicht 5 im Ausfihrungsbeispiel der
Fig. 2 der Druckschrift D1 ein Transferelement sei.
Dariiber hinaus bestehe keine Notwendigkeit fir ein

Tragersubstrat, da die Schicht 5 selbst tragfahig sei.

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Es gebe nichts, was das Wertdokument der Fig. 2 der

Druckschrift D1 von einem gleich aufgebauten, aber mit
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einem Transferverfahren hergestellten Wertdokument

unterscheide.

e) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von

Anspruch 19 gegeniiber der Druckschrift D1

i) Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)

Das Verfahrensmerkmal V2 gehe Uber das entsprechende
Vorrichtungsmerkmal hinaus, weil es explizit die
Verfahrensschritte enthalte, wonach das Transferelement
auf einem Tragersubstrat zugefihrt, auf eine innere
Oberflache einer Lage des Sicherheitspapiers appliziert
und dabei das Tragersubstrats abgeldst werde. Die
Druckschrift D1 offenbare ausdricklich mittels Pragung
oder UV- oder Elektronenstrahl-Oberflachenbehandlung
hergestellte Sicherheitselemente 11 und ausschlieRlich
auf diese Art und Weise hergestellte Hologramme, etc.
Insofern wirden die optischen Medien 11 nicht das Ver-
fahrensmerkmal V2 erflillen. Die Klebeschicht 9b (Fig.
2) lasse sich nicht als Klebeschicht fir ein "Transfer-
element" bestehend aus der Kunststoffschicht 5 und den
optischen Elementen 11 (im Sinne von Merkmal V4) deu-
ten. Es sel weder explizit noch implizit offenbart,
dass es sich bei den in der Druckschrift D1 offenbarten
Sicherheitselementen 11 um Transferelemente handle. Die
Druckschrift D1 beschreibe nur, dass das Bild 11
mittels eines Prageverfahrens hergestellt werden kénne.
Die Verwendung eines Transferelements bedinge aber,
dass dieses vorher auf einem Tragersubstrat hergestellt
worden sei. Es seil nicht richtig, dass am fertigen
Wertdokument nicht mehr feststellbar sei, dass es sich
bei dem Sicherheitselement um ein Transferelement
handle. Sowohl die Prifungsabteilung, die das Patent
erteilt habe, als auch die Beschwerdegegnerin selbst
(siehe die Druckschriften E3 und E4) hatten das Merkmal
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"Transferelement" als strukturelles Merkmal verstanden.
Auch der Hinweis auf Absatz [0042] des Patents konne
das Vorbringen der Beschwerdegegnerin nicht stitzen.
Die Beschwerdegegnerin versuche, die Offenbarung der
Druckschrift D1 durch einen Verweis auf einen Absatz
des Patents zu "erweitern". Nur weil das Patent ein
gepragtes Transferelement offenbarte, seien die in der
Druckschrift D1 offenbarten, gepragten Sicherheits-

elemente nicht automatisch Transferelemente.

ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Die Druckschrift D1 offenbare fiir das Sicherheitsele-
ment Hologramme, Kinegramme, Mehrfachbeugungsgitter
etc., die regelmaBig als Transferelemente auf einem
Tragersubstrat bereitgestellt werden. Die Erwdahnung
dieser Art von Sicherheitselementen offenbare implizit
auch die Zufihrung des Sicherheitselements als Trans-
ferelement auf einem Tragersubstrat und das Aufbringen
unter Abldsung des Tragersubstrates. Die Beschwerde-
fiilhrerin verweise auf die Pragung der Kunststoffschicht
in der Druckschrift D1, aber das Wertdokument gemal dem
Patent sei auch gepragt (siehe Absatz [0042]). Die Ein-
spruchsabteilung habe das Merkmal V8 in Abschnitt 2.3
der Begrindung der Entscheidung breit ausgelegt und es
damit als nicht zur Abgrenzung geeignet eingestuft.
Gegen diese Sichtweise der Einspruchsabteilung habe die
Beschwerdefihrerin nichts vorgetragen. Ein bloRer
Verweis auf die vor der Entscheidung eingereichte
Einspruchserwiderung koénne sich grundsatzlich nicht mit
der Entscheidung befassen kann, wie es fir die
Beschwerdebegriindung erforderlich ware. Im Ergebnis
seien alle Merkmale des Anspruchs 19 des Patents durch

die Druckschrift D1 vorweggenommen.
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f) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von
Anspruch 19 gegeniiber der Druckschrift D2

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Relevant sei insbesondere die Fig. 18b. Dort sei ein
Systemmaterial 364 gezeigt, das in ein nicht-optisches
Substrat 378 als Fenster integriert ist. Dies nehme die
Merkmale V3 (ohne explizite Erwahnung des Tragersub-
strats), V4 bis V8 vorweg. Die Einfassung lasse sich
nur lagenweise vornehmen. Das Linsenelement befinde
sich zwischen zwei Papierlagen. Das Material 364 miisse
geklebt sein, denn sonst konnte es aus dem Fenster
herausrutschen. Die Klebung sei somit implizit offen-
bart, auch durch den Rickbezug auf die Fig. 17 auf
Seite 63. Die Gestaltung als Transferelement sei in dem
die Seiten 24 und 25 iberbriickenden Absatz offenbart.
Dort werde auch beschrieben, dass Beschichtungsmateri-
alien auf Folienbasis durch Transfer aufgebracht werden
kénnten. Das Material 364 sei ein solches Beschich-
tungsmaterial. Somit sei das Merkmal V2 implizit offen-
bart, und damit auch das Merkmal V3. Selbst wenn man
der Beschwerdefilthrerin folge, sei festzustellen, dass
die eingebettete Schicht eine Beschichtung aufweisen
konne, die als Transferelement aufgebracht werden

kdonne.

ii) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift D2 offenbare kein Tragersubstrat. Die
Offenbarungsstelle auf den Seite 24 und 25 habe keinen
direkten Zusammenhang mit der Fig. 18b. Es gehe dort
vielmehr darum, vorhandene Sicherheitselemente mit
einer Schutzschicht aus Folie zu iUberziehen (siehe
Seite 23). Es sei nicht offenbart, dass diese Folie auf

einem Tragersubstrat bereitgestellt werde. Ein solches
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Vorgehen wiirde nicht als Beschichtung (coating) be-
zeichnet. In Fig. 18b sei dariiber hinaus keine Klebung
gezeigt, im Gegensatz zur Fig. 18a (Schicht 366). Die
Druckschrift enthalte keine Angabe zur Befestigung des
Fensters. Auch sei nicht offenbart, dass es sich bei
dem nicht-optischen Substrat um Lagen eines Sicher-

heitspapiers handle.

g) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von
Anspruch 19 gegeniiber der Druckschrift D10

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Auch in der Druckschrift D10 sei eine Transfertechnik
offenbart. Auf Seite 8 sei davon die Rede, dass der
Metallfaden oder das OVD transferiert werde. Es werde
dort zwar von HeiRpradgung (hot stamping) gesprochen,
aber damit sei das HeiBkleben des Transferelements
gemeint (vgl. Seite 8, Zeile 18: "... the security
device bonds to the lower surface ..."). Es handle sich
nicht um das Pragen des Substrats, weil ein metalli-
sches Material auf Papiermaterial oder im Bereich eines
Fensters aufgebracht werde. Aus Seite 8, Zeile 15, gehe
hervor, dass es sich um ein Sicherheitselement handle
und nicht um eine Vorstufe dazu. Es ware flir den Fach-
mann auch unverstandlich, warum man einen schmalen
Faden nachtraglich noch prédgen solle. Einen solchen
Faden groBer Lange kdnne man nicht ohne ein Trager-
element bereitstellen. Somit seien die Merkmale V2 und
V3 in der Druckschrift D10 offenbart. Die Hinzufigung
von Papier in einer Kunststoffbanknote bzw. das Erset-

zen von Kunststoff durch Papier sei trivial.
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ii) Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)

Es sei nicht richtig, dass mit hot stamping Heilkleben
gemeint sei. Es gebe keinen Anlass, einen gut einge-
fihrten Fachbegriff entgegen seiner Ublichen Bedeutung
auszulegen. Auf Seite 8, Zeile 19, sei offenbart, dass
es sich um einen Sicherheitsfaden handeln kdnne. Wenn
letzterer eine Kunststoffschicht aufweise, sei ein Ein-
pragen moglich. Die Druckschrift D10 offenbare auch
kein Sicherheitspapier, sondern rede nur von Kunst-
stoffschichten. Im Abstract sei nur von clear plastic
materials die Rede. Bei den Schichten 13,14 handle es
sich um opacifying ink. Zudem habe die Beschwerde-
gegnerin nicht nachgewiesen, dass die Sicherheitsfaden
gemal der Druckschrift D10 selbst Transferelemente

seien.

h) Hauptantrag: Erfinderische Tatigkeit des Gegen-
stands von Anspruch 19, ausgehend von der
Druckschrift D1

i) Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)

Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen

In der Druckschrift D1 sei kein Transferelement offen-
bart. Die Kunststoffschicht 5 diene als Trdgerelement,
um das Wertdokument zu stabilisieren (D1, Spalte 2,
Zeilen 31 bis 34). Im Patent hingegen gehe es darum,
durch die Verwendung des Transferelements die Dicke des
Wertdokuments zu verringern, da nur die funktionellen
Schichten verbleiben. Die Dicke sei daher geringer im
Vergleich zu den Sicherheitsfaden im Stand der Technik.
Dort werde das Transferelement immer auBen aufgetragen,
wahrend die Erfindung darin bestehe, es auf eine innere

Lage des Sicherheitspapiers aufzubringen. Dadurch werde
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das Sicherheitselement auch besser geschiitzt. Der Fach-
mann ware also ausgehend von der Druckschrift D1 durch
sein Fachwissen nicht zur Erfindung gefihrt worden.
Dies gelte auch fir die Druckschriften D3 bis D5. Die
Erfindung sei nur dann nicht erfinderisch, wenn der
Stand der Technik zu ihr fihre. Dass er sie nicht aus-
schlieBe, sei nicht hinreichend. Der Fachmann hatte
keine Veranlassung, zur Herstellung des Elements der
Druckschrift D1 eine Tragerfolie einzusetzen, zumal es
andere Herstellungsmdglichkeiten gebe (D11, Seiten 240
und 241). Die Argumentation der Beschwerdegegnerin

beruhe auf einer rilickschauenden Betrachtungsweise.

Kombination mit einer der Druckschriften D2 bis D5

In der Druckschrift D1 gebe es keinen Hinweis auf ein
Transferelement. Da weder die Druckschrift D1 noch die
Druckschrift D2 ein Transferelement lehre, kdnne auch
ihre Kombination es nicht nahelegen. In der Druck-
schrift D3 wolle man ein groBfldchiges Element an der
auBeren Oberflache aufbringen. Es sei schwierig, ein
solches Element in einem Fenster vorzusehen. Dies wlirde
auch die Haltbarkeit des Wertdokuments verringern. Der
Fachmann ware davor zurickgeschreckt, groRe Elemente
einzufihren. Die Druckschrift D4 verfolge eine andere
Aufgabenstellung und offenbare die Verwendung zweier
verschiedener Sicherheitselemente: eines Sicherheits-
fadens und eines aufgeklebten Elements. Die Lehre auf
Seite 9, Zeilen 1 bis 19, hatte den Fachmann nicht dazu
gefiihrt, das Sicherheitselement im Inneren vorzusehen,
denn er hatte diese Lehre nur auf den Sicherheitsfaden
bezogen. Die Druckschrift D5 enthalte keinen Hinweis,
das eine Element durch einen Sicherheitsfaden zu erset-
zen. Eine Kombination der Druckschriften D1 und D5 hat-
te den Fachmann ggf. dazu gefihrt, das Element 5 durch

einen Sicherheitsfaden zu ersetzen.
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ii) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen

Die Druckschrift D1 sage nichts zur Dicke des Elements,
sie spreche aber von einer diinnen Plastikfolie, der das
Knittern und Schlaffwerden des Geldscheins verhindere
(D1, Spalte 2, Zeile 32f). Dies habe nichts mit der
Dicke zu tun, sondern damit, dass man Kunststofffolien
nicht falten konne. Die Druckschrift D1 beabsichtige,
die Dicke tblicher Banknoten zu erreichen (Spalte 2,
Zeile 25f). Auch im Patent werde iber die Dicke des
Transferelements nichts anderes gesagt. Auch in der
Druckschrift D1 gebe es Klebeschichten 9a,9b. Der Fach-
mann widre also nicht durch Uberlegungen zu Dicke oder
Steifigkeit davon abgehalten worden, die Transfertech-
nik einzusetzen. Auf der Suche nach Moglichkeiten, das
Element herzustellen, hatte er diese Technik fir die
Aufbringung der Folie 5 erwogen. Von den drei in der
Druckschrift D11 genannten Moglichkeiten wirden zwei
ausscheiden, denn zum einen misste das (als kostspielig
offenbarte) HeiBprédgen auf dem Papier stattfinden und
zum anderen wilrden Sicherheitsfaden nicht zur Lehre der
Druckschrift D1 passen. Somit bleibe nur die Transfer-
technik tbrig. Die Abldsung des Tragersubstrats sei
dieser Technik inhdrent. Auch die Druckschriften D2, D6
oder D10 zielten in diese Richtung. Die Druckschrift D1
erklare den Ursprung der Klebeschichten 9a, 9% nicht.
Eine davon hatte mit dem Transferelement aufgebracht
werden konnen. Zum Zeitpunkt des Aufbringens werde das
Transferelement notwendigerweise immer auf eine aulBere
Oberflache aufgebracht. Ein nachtrdgliches Aufbringen
anderer Schichten sei nicht ausgeschlossen. Im Ubrigen
habe diese Technik keine besonderen Vorteile. Die

geldste Aufgabe bestehe somit darin, eine alternative
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Herstellungsmethode zu finden. Die gewahlte L&sung
stelle eine beliebige Auswahl dar. Die Herstellung der
Folien koénne weit entfernt vom Papierwerk stattfinden.
In diesem Falle wiirden die Folien aufgerollt und -
unabhangig von der Foliendicke - mittels eines Tréagers
getrennt, um ein Verkleben zu verhindern. Hologramme
wlirden immer mit einem solchen schiitzenden tragenden

Film versehen.

Kombination mit einer der Druckschriften D2 bis D5

In der Druckschrift D1 stelle jedes Element 5 eines von
vielen dar. Es gehe dort um eine Serienproduktion. Die
Elemente 5 seien groBflachig. Die FenstergrdoBe sei im
Ubrigen unabhidngig von der GroBe des Sicherheitsele-
ments. Die Druckschriften D2 bis D5 wiirden lehren, dass
dies mit der Transfertechnik moglich ist. Die Druck-
schrift D2 erwdhne bereits die Moglichkeit einer Auf-
bringung mittels der Folientechnik. Die Druckschrift D3
beschreibe groRflachige Sicherheitselemente, die einen
guten AnkniUpfungspunkt zur Druckschrift D1 darstellen,
denn letztere offenbare ebenfalls solche Elemente. Der
Fachmann ware somit in der Druckschrift D3 dazu ange-
regt worden, Transferelemente flir die Serienproduktion
zu verwenden (vgl. auch Anspruch 27). Die GroBe des
Sicherheitselements spiele im Patent keine Rolle. Auch
im Patent werde das Transferelement zum Zeitpunkt der
Herstellung auf einer auRen liegenden Oberflache aufge-
bracht. Die Druckschrift D4 beschreibe einen Weg, die
Herstellungskosten zu verringern. In der Regel entspra-
chen niedrige Herstellungskosten einem einfachen Her-
stellungsverfahren. Der Fachmann hatte deshalb die
Druckschrift D4 zur Losung der objektiven technischen
Aufgabe herangezogen. Die Anspriche 15 und 16 der
Druckschrift D4 wiirden die Verwendung eines Transfer-

elements in einem Fenster beschreiben. Somit sei auch



- 16 - T 2005/22

die Struktur jener der Druckschrift D1 sehr ahnlich.
Auf Seite 9, Zeilen 1 bis 19, finde der Fachmann einen
Anknipfungspunkt zu den Fenstern der Druckschrift DI.
Der Fachmann verstehe, dass sich die Aussparungen nicht
nur auf die Sicherheitsfaden beziehen. Da er keine
Sicherheitsfaden wolle, hatte er sie nicht aus der
Druckschrift D4 iUbernommen. Auch die Kombination der
Druckschriften D1 und D5 hatte den Fachmann zum Gegen-
stand von Anspruch 19 gefithrt. Die Druckschrift D5 sehe
explizit die Verwendung eines Hologramm-Patches vor,

was die Verwendung eines Transferverfahrens nahelege.

i) Hauptantrag: Erfinderische Tatigkeit des Gegen-
stands von Anspruch 19, ausgehend von der
Druckschrift D2

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Kombination mit dem Fachwissen

Es stelle sich die Frage, wie der Linsenkdrper auf die
untere Lage aufgebracht werden konne. Der LinsenkOrper
werde zwingend in einem Folienwerk produziert. Er habe
einen relativ komplexen Aufbau und sei auf der Linsen-
seite nicht eben. Es sei deshalb iblich, ihn auf einer
Rolle vorzuproduzieren. Wegen der Unebenheit werde er
auf einem Tréadgersubstrat gehaltert, auf dem er der
Papierbahn zugefihrt werde. Die Kammer habe selbst
erklart, dass ein nachfolgendes Verkleben wahrschein-
lich sei. Auch hier habe man es in der Regel mit
patches zu tun, die in naheliegender Weise auf einer
Rolle bereitgestellt wirden. Eine Verwendung der

Transfertechnik sei daher naheliegend.



- 17 - T 2005/22

Kombination mit einer der Druckschriften D3 oder D4

Die Argumentation sei analog zu jener ausgehend von der

Druckschrift DI1.

ii) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Die Beschwerdegegnerin habe nicht dargelegt, dass der
Linsenkdrper sinnvollerweise als Transferelement ausge-
fihrt sein misse. Es handle sich dabei nur im eine wvon

vielen moéglichen Ausfihrungsformen.

j) Hauptantrag: Erfinderische Tatigkeit des Gegen-
stands von Anspruch 19, ausgehend von der
Druckschrift D10

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Die Frage der erfinderischen Tatigkeit reduziere sich
auf die Frage, ob es erfinderisch sei, die Transfer-
technik einzusetzen. Die in der Druckschrift D10 ver-
wendeten Metallfdden seien sehr dinn. Es liege auf der
Hand, sie auf ein Tréadgersubstrat aufzubringen, weil
dies ihre Handhabung erleichtere. Die Erwdhnung des hot
stamping sei zumindest ein klarer Hinweis, dass das
Transferieren mittels eines HeiBRklebers erfolge. Bezlg-
lich der optisch variablen Elemente sei anzumerken,
dass die Druckschrift D10 die Verwendung von patches,
d.h. "Flecken", lehre. Es sei sehr praktisch, letztere
auf eine Rolle aufzubringen. Auch in dieser Variante
des Verfahrens ware es also naheliegend, ein Trager-
substrat zu verwenden. Die Merkmale V2 und V4 hatten

daher fir den Fachmann nahegelegen.
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ii) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Im Stand der Technik finde sich kein Hinweis, dass die
schmalen Sicherheitsfdden als Transferelemente ausge-
bildet seien. Die Druckschrift D11 unterscheide auf
Seite 240 vielmehr zwischen den verschiedenen Mdglich-
keiten. Die Sicherheitsfaden wirden nicht auf einem
Tragersubstrat hergestellt. Die bloBe Zufihrung eines
Elements auf einer Rolle mache es nicht zum Transfer-
element. Auch patches wirden nicht zwangslaufig als

Transferelemente herstellt.

k) Zulassung des Hilfsantrags 1

i) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Der Hilfsantrag 1 solle nicht in das Verfahren zugelas-
sen werden. Die Frage der Auslegung der Anspriche habe
sich iUber das ganze Einspruchsverfahren erstreckt. Die
Entscheidung der Einspruchsabteilung sei nicht aus hei-
terem Himmel ergangen. Die Patentinhaberin habe nach
dem Meinungsumschwung der Einspruchsabteilung beziiglich
der Auslegung der Anspriiche die Gelegenheit erhalten,
neue Hilfsantrdge einzureichen und habe sie auch mehr-
mals geniitzt. Die Streichung der Produktanspriiche sei
nicht komplex, aber gerade deshalb hatte sie bereits
erstinstanzlich vorgenommen werden kdénnen. Die Anderung
werfe sehr viele neue Fragestellungen auf, wie auch die
lange Diskussion zu den Verfahrenseinspriichen in der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer gezeigt habe. Es
sei auch nicht richtig, dass der Hilfsantrag nur in der
Streichung einer Anspruchskategorie bestehe. Es gebe
auch Anderungen der abhdngigen Anspriiche. Im Ubrigen
solle die Angelegenheit zur Anpassung der Beschreibung

an die Einspruchsabteilung zurickverwiesen werden.
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ii) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Der Hilfsantrag 1 sollte zugelassen werden. Wahrend der
mindlichen Verhandlung habe die Einspruchsabteilung nur
dirftige Angaben zur Auslegung gemacht, sodass es erst
nach Erhalt der Grinde fiir die Entscheidung mdglich
war, angemessen zu reagieren. Die Einsprechende habe
erstinstanzlich bereits den erteilten Anspruch 19 ange-
griffen und kénne nicht iUberrascht sein. Die Angelegen-
heit solle nicht zur Anpassung der Beschreibung an die

Einspruchsabteilung zurlickverwiesen werden.

Entscheidungsgrinde

1. Angebliche Verletzung des rechtlichen Gehdrs durch die

Einspruchsabteilung

Die Beschwerdefiihrerin trug vor, dass ihr Anspruch auf
rechtliches Gehdr gemaB Artikel 113 (1) EPU von der
Einspruchsabteilung missachtet wurde. Diese Beanstan-
dung fuBt insbesondere darauf, dass die Einspruchsab-
teilung ihre vorlaufige Auffassung zur Deutung des
Merkmals W2 und, damit verbunden, zur Neuheit des
Gegenstands des erteilten Anspruchs 1 wahrend der

miindlichen Verhandlung geandert hat.

Die Frage der richtigen Auslegung des Merkmals W2 wurde
bereits vor der miindlichen Verhandlung thematisiert.
Dass die Einspruchsabteilung ihre vorlaufige Auffassung
revidiert hat, ist unproblematisch, zumal der Sinn wvon
mindlichen Verhandlungen darin besteht, den Parteien
die Gelegenheit zu geben, den Spruchkorper von einer

fiir sie nachteiligen vorlaufigen Auffassung abzu-
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bringen. Die Beschwerdefiihrerin konnte auf die Anderung
der Auffassung der Einspruchsabteilung mit der Einrei-
chung von Hilfsantrdagen reagieren. Sie hatte auch die
Mbéglichkeit, sich nach den Grinden fir den Meinungsum-
schwung der Einspruchsabteilung zu erkundigen. Eine
Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor ist filr

die Kammer daher nicht erkennbar.

Nach Auffassung der Kammer ist die Einspruchsabteilung
nicht dazu verpflichtet, in ihrer Entscheidungsbegrin-
dung die Griinde fiur eine etwaige Anderung ihrer Auffas-
sung zu bestimmten Fragen darzulegen. Entscheidend ist
nur, dass sie ihre endgiltige Auffassung in der Ent-
scheidung hinreichend begrindet. Dies ist vorliegend
der Fall. Den Erfordernissen von Regel 111 (2) EPU

wurde damit Genlige getan.

In Anbetracht dieser Umstdnde kann die Kammer keinen
schwerwiegenden Verfahrensfehler feststellen. Eine
Verletzung des rechtlichen Gehors gemal Artikel 113 (1)

EPU durch die Einspruchsabteilung ist nicht erkennbar.

Zulassung der Druckschrift D11

Die Kammer hat entschieden, die Druckschrift D11 in das
Verfahren zuzulassen. Es handelt sich dabei um das
grundlegende Lehrbuch auf dem Gebiet der Sicherheits-
elemente, mit dem jeder Fachmann vertraut ist. Aufgrund
seiner grundlegenden Natur und weil es das behauptete
Fachwissen belegt, hat es die Kammer nicht unberick-
sichtigt gelassen und ihr Ermessen gemaB Artikel 13 (2)

VOBK dahingehend ausgeiibt, es ins Verfahren zuzulassen.
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Auslegungsfragen

"w

als Transferelement ausgefihrt ..." (Merkmal WZ2)

Das Merkmal W2 verlangt, dass das Sicherheitselement
"als Transferelement ausgefihrt" ist. Der Begriff
"Transferelement" ist zwar im Patent nicht definiert,
dem Fachmann auf dem Gebiet der Sicherheitselemente
jedoch geldufig. Er bezeichnet in der Regel Sicher-
heitsmerkmale oder Teile von Sicherheitsmerkmalen, die
dazu bestimmt sind, auf ein Substrat Ubertragen zu
werden. Transferelemente im Sinne der Anspriiche sind
vor der Aufbringung auf das Sicherheitspapier fest mit
einem Trager (Anspruch 19 spricht von einem "Tragersub-
strat") verbunden, der bei der Ubertragung auf das
Substrat abgeldst und abgezogen wird und somit im

Endprodukt nicht mehr aufscheint.

Die Schwierigkeit im vorliegenden Fall liegt darin,
dass von einem Wertdokument mit einem eingebetteten
Sicherheitselement gesprochen wird, das als Transfer-
element ausgefiihrt ist, obwohl das Sicherheitselement
nach dem Einbetten streng genommen nicht mehr als
Transferelement vorliegt. Die Kammer versteht das
Merkmal im Sinne eines "product-by-process"-Merkmals.
GemaR der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann ein
solches Merkmal nur dann die Neuheit des beanspruchten
Produkts begriinden, wenn es bewirkt, dass das Produkt
andere feststellbare Eigenschaften aufweist als die
Produkte des Stands der Technik (siehe dazu
"Rechtsprechung der Beschwerdekammern", 10. Auflage,
Juli 2022, Abschnitt I.C.5.2.7). Anders gesagt, muss
das Produkt feststellbare strukturelle Eigenschaften

aufweisen, die dem Verfahrensmerkmal entspringen.
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In diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdefilthrerin
auf Rickstande der Releaseschicht, die beim Abldsen des
Tragersubstrats unweigerlich zuriickbleiben und spéater
im Wertdokument nachgewiesen werden kdnnen. Dieser Vor-
trag hat die Kammer nicht lberzeugt, da zum einen das
Patent keine diesbeziiglichen Ausfiihrungen enthalt und
zum anderen die Releaseschicht als optional beschrieben
ist (siehe Absatz [0045] des Patents sowie den erteil-
ten Anspruch 11). Es ist glaubhaft, dass bei Verwendung
eines Transferverfahrens Rickstande im Wertdokument
nicht ganzlich vermieden werden kdénnen. Die Beschwerde-
fiihrerin hat jedoch ihre Behauptung, dass diese Riuck-
stande in der Regel dergestalt sind, dass sie tatsach-
lich nachgewiesen werden kdénnen, nicht einmal exempla-
risch belegt, obwohl dafiir nach der fiir sie nachteili-
gen Entscheidung der Einspruchsabteilung Anlass
bestand. Die Kammer kann sich hier nicht mit einer

bloBen Behauptung begnigen.

Die Kammer deutet das Merkmal W2 daher so, dass das
Sicherheitselement derart strukturiert sein muss, dass
es vor seiner Einbettung als Transferelement hatte
vorliegen konnen. Das Merkmal wirkt insofern beschran-
kend, als es Wertdokumente ausschlielRt, deren Struktur
dergestalt ist, dass das eingebettete Sicherheitsele-

ment nicht als Transferelement vorliegen konnte.

"... aus einer oder mehreren funktionellen

Schichten ..." (Merkmal W2)

Der Begriff der "funktionellen Schicht" ist im Patent
nicht definiert. Die Kammer deutet ihn daher gemal dem
allgemeinen Wortsinn als Schicht mit einer - nicht
naher definierten - Funktion. Ein "Sicherheitsele-
ment, ... das aus einer oder mehreren funktionellen

Schichten besteht" wird deshalb gedeutet als ein
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Sicherheitselement, das aus mindestens einer Schicht
mit irgendeiner Funktion besteht. Falls das Sicher-
heitselement aus nur einer Schicht besteht, muss diese
Schicht mindestens eine Sicherheitsfunktion haben.
"... auf eine innen liegende/innere Oberfliche "
(Merkmale W3 und V3)

Es bestand Einigkeit, dass das Merkmal W3 so zu verste-
hen ist, dass das Transferelement zum Zeitpunkt des
Aufbringens streng genommen auf eine duBere bzw. auben
liegende Oberfldche einer Lage des Sicherheitspapiers
aufgebracht wird. "Innen liegend" ist diese Oberflache

erst nach der Bedeckung durch andere Lagen.

"Sicherheitspapier fliir Wertdokumente" (Merkmal V1)

Das "Sicherheitspapier" im Sinne der Anspriiche besteht
aus mehreren Lagen, von denen manche z.B. aus Kunst-
stoff bestehen kdénnen. Der Begriff "Sicherheitspapier™
verlangt aber, dass mindestens eine der Lagen aus
Papier bestehen muss. Dies ist auch in Einklang mit den
in Absatz [0028] des Patents genannten Beispielen. Der
Absatz [0029] bezieht sich unzweifelhaft auf den voran-
gehenden Absatz und offenbart daher auch kein Sicher-

heitspapier ohne Papierkomponente.
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Hauptantrag

Anspruch 1: Neuheit gegeniiber der Druckschrift D1

Die Druckschrift D1 offen-
bart ein Verfahren zur Her-
stellung eines falschungs-
sicheren Dokuments. Zuerst
wird ein Substrat 5 mit
Sicherheitsmerkmalen 11

geformt. Beiderseits des

Substrats werden Papier-
schichten 3a, 3b mittels
einer Klebeschicht 9a, 9%9b

befestigt. Das Sicherheits-

merkmal ist durch die

Locher 7 sichtbar.

Die Einspruchsabteilung kam zum Schluss, dass die
Druckschrift D1 den Gegenstand von Anspruch 1 des
Hauptantrags neuheitsschadlich vorwegnimmt (Punkt 2.4

der Grinde fir die angefochtene Entscheidung).

Die Beschwerdefiihrerin vertrat die Auffassung, dass die
Druckschrift D1 die Merkmale W2 und W3 nicht offenbart.

Entscheidend ist hier insbesondere die Auslegung des
Merkmals W2. Das Ensemble bestehend aus dem Substrat 5,
den Sicherheitsmerkmalen 11 und den Klebeschichten 9a,
9b der Ausfihrungsform der Fig. 2 der Druckschrift DI
ist so ausgeformt, dass es als Transferelement hatte
vorliegen konnen. Wenn man die Merkmale W2 und W3 aus-
legt, wie dies in den Punkt 3.1 bzw. 3.3 dargelegt
wurde, gelangt man zum Schluss, dass auch die Merkmale

W2 und W3 keine Unterscheidungsmerkmale darstellen.
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Der Gegenstand von Anspruch 1 ist somit nicht neu

gegeniber der Offenbarung der Druckschrift DI1.

Anspruch 19

Neuheit

a) Neuheit gegeniiber der Druckschrift D1

Das in der Druckschrift D1 beschriebene Verfahren ver-
wendet keine Transferelemente. Daher kann es den Gegen-
stand von Anspruch 19 nicht neuheitsschadlich vorweg-
nehmen. Die Tatsache, das Hologramme und dergleichen
oft als Transferelemente auf einem Tragersubstrat be-
reitgestellt werden, tut dem keinen Abbruch. Von einer
impliziten Offenbarung kann nicht gesprochen werden, da
fir den Fachmann nicht sofort erkennbar ist, dass
nichts anderes als das angebliche implizite Merkmal,
hier die Verwendung eines Transferelements, Teil des im

Dokument D1 offenbarten Gegenstands ist.

b) Neuheit gegeniiber der Druckschrift D2

Die Druckschrift D2 offenbart Bildprasentationssysteme,
die mikrostrukturierte Symbolelemente verwendet, um ein
Bild zu formen. Fig. 18b zeigt eine Ausfihrungsform, in
der das zumindest teilweise durchsichtige Material 364
ein Fenster in einem Substrat 378 bildet. Auf der Ver-
siegelungsschicht 388 des Systemmaterials 364 sind
Elemente 386 aufgedruckt.
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Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass die Druck-

schrift D2 die Merkmale V2, V3 und V4 nicht offenbart.

Die Beschwerdegegnerin hat beziglich der Merkmale V2
und V3 auf die Offenbarung des Absatzes, der die Seiten
24 und 25 Uberbrickt, hingewiesen. Dieser Absatz ist
Teil der allgemeinen Offenbarung zu Beschichtungs-
materialien (coating materials), von denen in der
Druckschrift die Rede ist. Die Kammer kann hier keinen
direkten Zusammenhang mit dem Ausfiihrungsbeispiel der
Fig. 18b erkennen, sodass nicht von einer unmittelbaren
und eindeutigen Offenbarung des Merkmals gesprochen

werden kann.

Auch das Vorliegen einer Klebeverbindung ist fir dieses
Ausfiihrungsbeispiel nicht unmittelbar und eindeutig
offenbart. Ein Verkleben des Materials 364 ist wahr-
scheinlich, aber die Druckschrift D2 schweigt dazu.
Auch aus dem Bezug auf die Fig. 17a-d im letzten Absatz
der Seite 63 lasst sich nicht ableiten, dass die
Ausfiihrungsform der Fig. 18a-f in jedem Detail jener

der Fig. 17a-d entspricht.
c) Neuheit gegeniiber der Druckschrift D10
Die Druckschrift D10 8

A
e
offenbart ein Sicher- ﬁ::izzzzq\ E::::SE”“”

heitsdokument mit einem

flachigen Substrat 10 0 ") 4&//n

S A
aus klarem Kunststoff- ﬁ:ig | 1 T !
material, das eine 2 B \u

Sicherheitsvorrichtung 20 enthédlt. Auf der Unterseite
11 des Substrats 10 befinden sich Tintenlagen 13,14,
die die Sicherheitsvorrichtung 20 abdecken. Auf der

Oberseite 12 des Substrats 10 befinden sich Tintenlagen
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15,16, die so aufgebracht sind, dass die Sicherheits-

vorrichtung 20 nicht vo6llig abgedeckt wird.

Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass die Druck-
schrift D10 zumindest die Merkmale V2 und V3 nicht
offenbart.

In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdegegnerin auf
die Offenbarung der Seite 8, Zeilen 12 bis 21, der
Druckschrift D10 verwiesen. Dort wird der Fall erwahnt,
dass das Sicherheitsmerkmal entweder ein vollstandig
oder teilweise metallisiertes Merkmal wie ein Metall-
faden 30 oder ein optisch variables Element ist. Es
wird ausgefihrt, dass das Sicherheitsmerkmal auf die
erste, untere Oberfldche 11 des Kunststoffsubstrats 10
ibertragen werden kann, indem ein hot-stamping process
verwendet wird, bei dem das Sicherheitsmerkmal mit der

unteren Oberfldache 11 des Substrats 10 verbunden wird.

Der Vortrag der Beschwerdegegnerin stitzt sich auf eine
besondere Auslegung des Begriffs hot-stamping process,
der zufolge es sich entgegen dem eigentlichen Wortsinn
nicht um ein HeiBprageverfahren handelt, sondern um
HeiBkleben. Die Kammer ist zum Schluss gelangt, dass
die Offenbarung der Druckschrift D10 in diesem Zusam-
menhang unklar ist. Deshalb kann nicht von einer unmit-
telbaren und eindeutigen Offenbarung des Merkmals V2
gesprochen werden. Erganzend sei angemerkt, dass in der
Druckschrift D2 auf Seite 24, vorvorletzte Zeile, hot
stamping als alternatives Verfahren zum Folientransfer
genannt wird. Die Abldsung eines Tragersubstrats im

Sinne von Merkmal V3 ist ebenso nicht offenbart.
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d) Ergebnis betreffend die Neuheit von Anspruch 19

Der Gegenstand von Anspruch 19 ist neu gegeniiber der
Offenbarung der Druckschriften D1, D2 und DI10.

Erfinderische Tatigkeit

a) Ausgehend von der Druckschrift D1

i) Unterschiede

Wie in Punkt 4.2.1 a) dargelegt, offenbart die Druck-

schrift D1 die Verwendung von Transferelementen nicht.

ii) Objektive technische Aufgabe

Die Beschwerdegegnerin hat die geldste objektive
technische Aufgabe darin gesehen, die Herstellung des
Sicherheitselementes zu erleichtern. Die Beschwerdefiih-
rerin hat diese Formulierung kritisiert und auf die
Aufgabe des Patents, die Entstehung sogenannter "Kol-
benringe" zu vermeiden (Absatz [0016] des Patents),
hingewiesen. Diese Aufgabe wird jedoch nicht durch die
Verwendung von Transferelementen alleine geldst. Die
Kammer behalt daher die von der Beschwerdegegnerin

vorgeschlagenen Aufgabe bei.

iii) Naheliegen fir den Fachmann

Es ist zu prifen, ob der Fachmann, der von der Druck-
schrift D1 ausging und sich die Aufgabe stellte, die
Herstellung des Sicherheitselementes zu erleichtern,
durch den Stand der Technik in naheliegender Weise zum

Gegenstand von Anspruch 1 gefuhrt worden ware.
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Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen

Die Kammer kann keine Veranlassung erkennen, die den
Fachmann dazu gefihrt hatte, das Wertdokument gemal der
Druckschrift D1 unter Verwendung eines Transferelements

herzustellen.

Der Beschwerdegegnerin ist zuzustimmen, dass der Fach-
mann ein Transferelement hatte verwenden kdnnen. Es

bestand jedoch kein erkennbarer Anlass, dies zu tun.

In diesem Zusammenhang wurde die Druckschrift D11
zitiert, in der im Abschnitt 10.4.3 von drei grund-
legenden Ansatzen fir die Verwendung von Hologrammen in
Banknoten die Rede ist, nadmlich (i) dem HeiBpragen des
holographischen Merkmals auf die fertiggestellte Bank-
note, (ii) der Verwendung eines holographischen Sicher-
heitsfadens, und (iii) der Einbringung eines Streifens
einer sehr dinnen (3 bis 4 um) holographischen Folie
aus einem UV-gehdrteten Material an der Vorderkante der
Banknote. Die Kammer stellt fest, dass keiner der
genannten Ansatze den Fachmann dazu gefihrt hatte, das
Wertdokument der Druckschrift DI mit einem Verfahren
herzustellen, das dem Verfahren gemall Anspruch 19
entspricht. Es ist insbesondere kein Grund ersichtlich,
warum der Fachmann das Substrat 5 mittels eines Trans-
ferverfahrens aufgebracht hatte. Dies gilt auch fir die
Druckschriften D2, D6 oder D10. Ein Tradgersubstrat im
Sinne von Anspruch 19 ist nicht erforderlich, da die
Hologramme 11 direkt auf dem Substrat 5 aufgebaut wer-
den konnen. Die Verwendung eines Transferelements héatte

die Herstellung nur unndétig kompliziert.

Da nur dargelegt wurde, dass der Fachmann den Gegen-
stand des Streitpatents hatte ausfithren kénnen, nicht

aber, dass er es in der Erwartung einer LOsung der
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zugrunde liegenden technischen Aufgabe bzw. einer Ver-
besserung oder eines Vorteils auch getan hédtte, gelang-
te die Kammer zum Schluss, dass nicht ilberzeugend dar-
gelegt wurde, dass der Fachmann auf der Suche nach
einer Losung der objektiven technischen Aufgabe ausge-
hend von der Druckschrift D1 und unter Berilicksichtigung
seines Fachwissens zum Gegenstand von Anspruch 19 ge-
langt wédre (siehe dazu auch den Abschnitt I.D.5 "Could-
would approach" der "Rechtsprechung der Beschwerdekam-

mern", 10. Auflage, Juli 2022).

Kombination mit einer der Druckschriften D2 bis D5

Die Druckschrift D2 versucht, Sicherheitselemente des
Stands der Technik zu verbessern, deren relativ dicke
Struktur fir die Authentifizierung von Dokumenten nicht
besonders geeignet ist, bei denen die Verwendung von
zylindrischen oder sphédrischen Linsen zu unscharfen
Bildern fihrt bzw. die sich nicht als wirksam fir den
Schutz vor Falschungen erwiesen haben (siehe Seite 1,
Zeile 15, bis Seite 2, Zeile 22). Angesichts dieser
Ausrichtung ist es nicht glaubhaft, dass der Fachmann
auf der Suche nach einer L&6sung der objektiven techni-
schen Aufgabe die Druckschrift D2 zu Rate gezogen
hatte. Dariilber hinaus liefert die Druckschrift D2
keinen klaren Hinweis auf ein Transferverfahren fir das

Sicherheitselement (siehe dazu Punkt 4.2.1 b)).

Die Druckschrift D3 stellt sich die Aufgabe, die Fal-
schungssicherheit von Sicherheitspapieren und Wertdoku-
menten bei gleichzeitig vereinfachter Produktion zu
verbessern (siehe Seite 3, Zeile 28, bis Seite 4, Zeile
2). Der Fachmann hatte diese Druckschrift also zur
Losung der oben genannten Aufgabe herangezogen. Die
Aufgabe wird durch das Sicherheitspapier mit den Merk-

malen des Hauptanspruchs geldst (siehe Seite 4, Zeilen
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4 und 5), also dadurch, dass das Sicherheitspapier
wenigstens zwei groBflachige Sicherheitselemente um-
fasst (siehe Anspruch 1) bzw. dass wenigstens zwei
solche Sicherheitselemente auf Transferelementen
hergestellt werden, wobei jeweils ein Sicherheitse-
lement auf einem Transferelement angeordnet ist, und
die Sicherheitselemente dann auf ein Sicherheitspapier
oder ein Wertdokument aufgebracht werden (Anspruch 39).
Der Fachmann hatte allerdings erkannt, dass diese Vor-
gehensweise bei der Anwendung auf das Verfahren gemalB
der Druckschrift D1 die Herstellung des Sicherheits-
elementes keineswegs erleichtert, sondern erschwert, da
im Dokument D1 bereits ein Substrat vorliegt und eine
Aufbringung der Hologramme mittels eines Transferver-

fahrens das Verfahren unnotig kompliziert.

Die Druckschrift D4 schlagt eine L&6sung der Aufgabe
vor, "eine optisch ansprechende Gestaltung des Sicher-
heitselements mit niedrigen Herstellungskosten auch bei
kleinen Auflagen oder bei Serien mit variierendem
Informationsgehalt" zu erreichen (Seite 4, Zeilen 6 bis
10). Es ist daher nicht glaubhaft, dass der Fachmann
die Druckschrift D4 zur LOsung der objektiven techni-
schen Aufgabe herangezogen hatte. Es ist auch nicht
allgemein richtig, dass niedrige Herstellungskosten
notwendigerweise mit einer Vereinfachung des Verfahrens
verbunden sind, und dass der Fachmann daher die Druck-
schrift D4 zu Rate gezogen hatte. Dariiber hinaus gibt
die Druckschrift D4 keinen klaren Hinweis in Richtung

der beanspruchten Ldsung.

Die Druckschrift D5 stellt sich die Aufgabe, Wertdoku-
mente fadlschungssicherer zu machen, ohne die Nachteile
von Mikrochips in Kauf nehmen zu miissen (siehe die
Abséadtze [0003] und [0004] der Druckschrift D5). Es

erschlieBt sich der Kammer nicht, warum der Fachmann in



- 32 - T 2005/22

der Druckschrift D5 nach einer Losung flir die objektive

technische Aufgabe gesucht hatte.

b) Ausgehend von der Druckschrift D2

i) Unterschiede

Wie in Punkt 4.2.1 b) dargelegt wurde, offenbart die
Druckschrift D2 die Merkmale V2, V3 und V4 nicht.

ii) Objektive technische Aufgabe

Das unter Punkt 4.2.2 a) ii) Gesagte gilt analog.

iii) Naheliegen fir den Fachmann

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin, der zufolge
der LinsenkOrper notwendigerweise auf einer Rolle vor-
produziert und wegen seiner Unebenheit auf einem
Tragersubstrat einer Papierbahn zugefihrt werde, geht
welt idber die Offenbarung der Druckschrift D2 hinaus
und erschopft sich in unbelegten Behauptungen. Fir die
Kammer ist kein Hinweis erkenntlich, der den Fachmann
glaubhaft zur beanspruchten Losung gefiuhrt hatte. Auch
der allgemeine Hinweis, dass das Transferverfahren fir
die Beschichtung verwendet werden konne, stellt keinen
solchen Hinweis dar. Der Einwand beruht auf einer rick-

schauenden Betrachtungsweise.

Beziiglich der Kombination mit einer der Druckschriften
D3 bis D5 verweist die Kammer auf das unter Punkt 4.2.2

a) iii) Gesagte.
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c) Ausgehend von der Druckschrift D10

Wie in Punkt 4.2.1 c¢) dargelegt, offenbart die Druck-
schrift D10 zumindest die Merkmale V2 und V3 nicht.

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin zum Naheliegen
dieser Merkmale stellt insbesondere auf die bereits
genannte Offenbarungsstelle auf Seite 8, Zeilen 15 bis
18, der Druckschrift D10 ab, wo davon die Rede ist,
dass ein als Metallfaden oder optisch variables Element
ausgebildetes Sicherheitselement mittels eines Heil-
prageverfahrens (hot-stamping process) auf das Kunst-
stoffsubstrat Ubertragen werden kann. Nach Auffassung
der Kammer wird dadurch aber die Verwendung eines
Transferelements nicht nahegelegt. Auch die Argumenta-
tion, der zufolge optisch variable Elemente oft als
Patch vorliegen, was den Einsatz eines Transferverfah-
rens nahelege, beruht auf einer rickschauenden Betrach-
tungsweise. Es ist richtig, dass der Fachmann so hatte
vorgehen koénnen, aber dass er tatsadachlich so vorgegan-

gen ware, wurde nicht glaubhaft gemacht.

d) Ergebnis betreffend die erfinderische Tatigkeit des

Gegenstands von Anspruch 19

Es wurde nicht iberzeugend dargelegt, dass das Verfah-

ren gemal Anspruch 19 fir den Fachmann nahelag.

Ergebnis betreffend den Hauptantrag

Da der Gegenstand von Anspruch 1 dem Erfordernis der
Neuheit im Sinne von Artikel 54 (1) EPU nicht geniigt
(siehe Punkt 4.1), kann dem Hauptantrag nicht stattge-
geben werden. Die angefochtene Entscheidung muss daher

aufgehoben werden.
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Hilfsantrag 1

Der Hilfsantrag 1 wurde erstmals mit der Beschwerdebe-
grindung eingereicht. Er unterscheidet sich vom Haupt-
antrag im Wesentlichen dadurch, dass alle Produktan-

spriiche gestrichen wurden.

Zulassung

Im Zusammenhang mit der Zulassung des Hilfsantrags 1
ist zum einen zu bericksichtigen, dass die Einspruchs-
abteilung wahrend der miindlichen Verhandlung von ihrer
vorlaufigen Meinung abging, und zum anderen, dass die
Abgrenzung des Schutzbegehrens zu Beginn des Beschwer-
deverfahrens vorgenommen wurde, und zwar auf einen von

zwel erteilten unabhangigen Ansprilichen.

Der Hilfsantrag 1 kann als Reaktion auf den Sinnes-
wandel der Einspruchsabteilung, der erst in der mind-
lichen Verhandlung offenbar wurde, verstanden werden.
Es ist richtig, dass die Beschwerdefiihrerin bereits in
der mindlichen Verhandlung die Moglichkeit hatte, durch
das Einreichen der Hilfsantrdge zu reagieren, aber es
ist glaubwiirdig, dass sie die genauen Grinde fir den
Meinungsumschwung der Einspruchsabteilung erst nach
Ergehen der schriftlichen Entscheidung erfuhr und somit
erst zu diesem Verfahrenszeitpunkt in der Lage war, in
einer fir sie optimalen Weise darauf zu reagieren. Die
Streichung der Produktanspriiche wirft keine neuen
Fragen auf. Die Beschwerdegegnerin musste die Moglich-
keit in Betracht ziehen, dass die Kammer ihre vorlaufi-
ge negative Meinung zum Produktanspruch &ndern kdnnte.
In diesem Fall ware die Patentfahigkeit des Verfahrens-
anspruchs auch im Rahmen des Hauptantrags zu diskutie-

ren gewesen. Die Anderung ist zudem nicht komplex, da
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der einzige unabhédngige Anspruch genau einem der er-
teilten unabhangigen Anspriiche entspricht und schrift-
lich von beiden Seiten diskutiert wurde. Die Tatsache,
dass die Beschwerdegegnerin eine groBle Zahl von
Angriffen gegen diesen Anspruch erhebt, spricht als

solche nicht gegen seine Zulassung.

In Anbetracht all dieser Aspekte hat die Kammer be-
schlossen, den Hilfsantrag 1 in Ausibung ihres Ermes-
sens im Sinne von Artikel 12 (4) VOBK in das Verfahren

zuzulassen.

Patentfahigkeit

Da der Hilfsantrag 1 sich auf die Verfahrensanspriliche
des Hauptantrags beschréankt, und der Gegenstand dieser
Anspriiche den Erfordernissen des EPU geniigt (siehe
Punkt 4.2), kann das Patent auf Grundlage der Anspriiche

des Hilfsantrags 1 aufrechterhalten werden.

Anpassung der Beschreibung

Weil im schriftlichen Verfahren keine angepasste Be-
schreibung fliir den Hilfsantrag 1 vorgelegt wurde und
die erforderlichen Anderungen nicht unmittelbar
ersichtlich sind, gibt die Kammer dem Antrag statt, die
Angelegenheit zur Anpassung der Beschreibung an die
Anspriche gemal dem Hilfsantrag 1 an die Einspruchsab-

teilung zuriickzuverweisen (Artikel 111 (1) EPU).
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurlickverwiesen mit der Anordnung, das Patent mit

folgenden Unterlagen und einer noch anzupassenden

Beschreibung aufrechtzuerhalten:

Patentanspriche 1 bis 8 gemal Hilfsantrag 1,

eingereicht mit der Beschwerdebegriindung.
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