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Sachverhalt und Antréage

0581.D

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung, das européi sche
Patent Nr. O 428 828 zu wi derrufen, Beschwerde

ei ngel eqgt .

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 der
Cegenstand des Streitpatents nicht patentfédhig sei, da
er imH nblick auf fol genden Stand der Techni k nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit beruhe:

D1: Krimnalistik 5/79, "Krimnalistikforum D e
Si cherheiten bei Wertpapi eren und Dokunenten",
Seiten 211 - 225;

D3: DE- A-2 059 806.

Am 20. Februar 2001 fand eine mindliche Verhandl ung vor
der Beschwerdekammer statt, im Rahmen derer

i) di e Beschwerdef Uhrerin beantragte, die
angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und das
Patent in gedndertem Unfang auf Basis der am
9. Novenber 2000 als Hilfsantrag ei ngereichten
Anspriche 1 und 2 aufrechtzuerhal ten, und

i) di e Beschwer degegnerin ( Ei nsprechende)
beantragte, die Beschwerde zurickzuwei sen.

Di e Anspriuche 1 und 2 gemal} dem ei nzigen Antrag | auten
wi e folgt:

"1. Verfahren zum Unterschei den zwi schen Oigi nal en und
Kopi en von Dokumenten, w e beispi el sweise Fahrschei nen,
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unter Verwendung einer fluoreszi erenden Farbe, dadurch
gekennzei chnet, dalB die Originale imOfsetdruck mt

ei ner fluoreszierenden und einer nichtfluoreszierenden
Far be bedruckt werden, deren bei Normallicht sichtbare
Far bt dne i m Ori gi nal annahernd Uberei nsti mmen und sich
auf einer mt ei nem Farbkopi erer hergestellten Kopie
deutlich unterschei den, wobei dieser Unterschied fur

ei nen nenschlichen Betrachter erkennbar ist, und dall ein
zu Uber prif endes Dokunent als Kopie identifiziert wrd,
wenn der bei Normallicht sichtbare Farbton im Oigi nal
fl uoreszi erend bedruckter Bereiche sich von denjenigen
imOiginal nicht fluoreszierend bedruckter Bereiche
unt er schei det . "

"2. Verfahren zum Unt erschei den zwi schen Origi nal en und
Kopi en von Dokumenten, w e beispi el sweise Fahrschei nen,
unter Verwendung ei ner fluoreszi erenden Farbe, dadurch
gekennzei chnet, dalB die Originale imOfsetdruck mt

ei ner fluoreszierenden und einer nichtfluoreszierenden
Far be bedruckt werden, deren bei Normallicht sichtbare
Far bt 6ne sich im Oiiginal deutlich unterschei den und auf
einer mt ei nem Far bkopi erer hergestellten Kopie
annaher nd iberei nstinmen, wobei di ese Ubereinsti mung
far einen nenschlichen Betrachter erkennbar ist, und dalR
ei n zu uUber prif endes Dokunent als Kopie identifiziert
wird, wenn der bei Normallicht sichtbare Farbton im
Oiginal fluoreszierend bedruckter Bereiche mt
denmenigen imOiginal nicht fluoreszierend bedruckter
Ber ei che ubereinstimmt."

Di e Beschwerdefidhrerin hat imwesentlichen fol gendes
vor get ragen

i) Di e gel tenden Anspriche seien klar, sie
beschrieben ein Verfahren zur Unterschei dung von
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Original en und Kopi en, wobei eine erste
Konponente die Herstellung der Oiginale und eine
zwei t e Konponente die Prifung betrafe. D e

gel tenden Anspriche gentgten daher den

Erforderni ssen des Artikels 84 EPU.

Das Dokunment D1 beschrei be den nachstli egenden
Stand der Techni k. Auf Seite 224 werde die

Her stel |l ung ei nes Dokunents unter Verwendung von
fl uoreszi erenden und nichtfl uoreszi erenden

Kupf er druckf ar ben beschri eben, die bei Tageslicht
i dentisch erschienen, sich bei Betrachtung unter
ei ner Wodl anpe j edoch unterschi eden. Zur Prifung
der Echtheit des Dokunents werde hier eine

Wbodl anpe verwendet .

Die dem Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe
wer de darin gesehen, ein Verfahren zum

Unt er schei den von Ori gi nal en und Far bkopi en
di eser Originale zu schaffen

Di ese Aufgabe werde durch das i m geltenden
Anspruch 1 angegebene Konzept gel 6st, wobei

di eses Konzept vorsehe, dall ein zu Uberpruf endes
Dokunment, wie z. B. ein Fahrschein, als Kopie
identifiziert werde, wenn sich die imOiginal
mt fluoreszi erender Farbe bedruckten Bereiche,
von den imOiginal mt nicht fluoreszierender
Far be gl ei chen Far bt ons bedruckten Bereiche

unt er schi eden.

H erzu fande sich keine Anregung im Stand der
Techni k.

Auf Seite 225 des Dokunments D1 werde das Thenm
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Schut z gegen Far bf ot okopi en, behandel t.

Al | erdi ngs wirden hier andere, von der Lehre des
Streitpatents abwei chende Malinahnen al s Lésung
vorgeschl agen, wie z. B. die Verwendung von

Far ben, deren Farbtdne vom Fot okopi ergerat nicht
wahr genonmen wir den.

Die Miglichkeit, fluoreszierende Farben zu
verwenden, werde i m Zusamrenhang mt der

Er kennung von Far bkopi en nicht erwédhnt und der
Ver f asser des Dokunents D1, der ein Fachmann auf
di esem Gebi et sei, habe diese Miglichkeit

of fensi chtlich auch nicht erkannt, was dafir
spreche, dall das im Streitpatent angegebene
Konzept zur Unterschei dung von Original en und
Far bkopi en ni cht nahegel egen habe.

Das Dokunment D3 habe ei ne andere Aufgabe, néanlich
di e vol | st andi ge Reproduktion von Dokunenten in
Schwar z- Wi 3 Kopi ergeraten zu verhindern. D e
Dokunment e wirden hierzu mt einem Fl uoreszenz-
stoff derart beschichtet, dall auf einer Kopie die
| nformati onen, die auf dem Original Kklar

er kennbar seien, nicht nmehr erschienen. Das
Dokunent gebe weder einen Hi nweis auf eine

Far bver schi ebung noch auf di e Mglichkeit, anhand
von di esen ei ne Farbkopie von einem Original zu
unt er schei den.

Der vorliegende Stand der Techni k fudhre daher,
unt er Vernei dung ei ner ruckschauenden

Bet racht ungswei se, ni cht zum Gegenstand der
gel tenden Anspr uche.

Fer ner zei ge auch der Zeitraum von 10 Jahren
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zwi schen der Veroffentlichung des Dokunents D1
und dem Prioritatszeitpunkt des Streitpatents,
sow e der Umstand, dall mt fluoreszierenden

Far ben bedruckte Fahrschei ne vorher nicht bekannt
gewesen sei en, dall der Gegenstand des

Strei tpatents nicht nahegel egen habe.

Der Gegenstand der geltenden Anspriche 1 und 2
beruhe daher auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Di e Beschwerdegegnerin hat i mwesentlichen fol gendes

vor get ragen

1)

Der Cegenstand der geltenden Anspriche 1 und 2
betreffe eine M schung aus ei nem Herstell -
verfahren und ei nem Prufverfahren, wobei die
Priafung lediglich in einer Betrachtung des
Dokunents zu sehen sei. Durch di ese Verm schung
der Kategorien, Herstellung und Prufverfahren,
sei der Schutzunfang der Anspriche unklar und die
Anspriche erfullten nicht die in Artikel 84 EPU
angegebenen Besti mmungen. Aufler dem sei unkl ar,
wer nun tatsachlich ein Verletzer des
beanspruchten Verfahrens sein kodnnte.

Der Cegenstand der gel tenden Anspriche beruhe
ferner nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit:

Der nachstliegende Stand der Techni k werde in
Dokunent D1, Seite 224 w edergegeben. D eses
Dokunent | ehre bereits die Herstellung von
Dokument en, wobei diese mt einer

fl uoreszi erenden und einer nichtfluoreszi erenden
Druckf ar be bedruckt werden, die bei Tageslicht
den gl ei chen Farbton, unter UV-Licht jedoch
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unt erschi edl i che Far bt dne aufw esen. Diese
MalBnahne di ene all genein dem Schutz gegen

Fal schungen, einschliel3lich Fal schungen durch
Kopi eren, das ei ne gangi ge Form von Fal schungen
sei .

Der Fachmann habe auf grund sei nes prasenten
Fachw ssens, das sich unter anderem in Dokunent
D3 refl ektiere, erwarten konnen, dal die

Far bkopi e ei nes nach dem Verfahren genmal3 Dokunent
D1, Seite 224, hergestellten Oiginals

Far babwei chungen aufwei sen werde. Es sei naniich
ei ne fluoreszi erenden Druckfarben inharente

Ei genschaft, dall sie von ei nem Kopi er ger at

verfal scht w eder gegeben wir den.

Aus dem Stand der Technik sei also die
Herstel l ung derarti ger Dokunente bekannt gewesen,
und dem Fachmann sei en auch deren Ei genschaften
hi nsi chtlich der Erstellung von Farbkopien
zugangi g gewesen. Den Beitrag, den das
Streitpatent zum Stand der Technik liefere, konne
allenfalls in der Formder Beurteilung |iegen.

Aus der Druckschrift D1, Seite 225 seien aber
ver schi edene Verfahren zum Erkennen von

Far bkopi en bekannt, di e gerade darauf basieren,
dall Farben und Farbt 6éne eines Oiginals in einer
Far bkopi e ni cht farbgetreu w edergegeben wirden.

Di e beanspruchte Form der Beurteilung, néamich
ein zu uberpruf endes Dokunent dann als Kopie zu
identifizieren, wenn imOiginal Bereiche

gl ei chen Farbtons nicht farbgetreu, sondern
unterschi edlich w edergegeben wirden, hatte fur
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den Fachmann al so auf der Hand gel egen.

Abgesehen davon stelle sich die Frage, ob es sich
hi erbei um ei nen techni schen Beitrag handel e, da
die Beurteilung lediglich in der Betrachtung des
zu prufenden Dokunents durch eine Person bestehe.

Der Gegenstand des gel tenden Anspruchs 1 beruhe
daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Das gl ei che gelte bezuglich des Gegenstands des
gel tenden Anspruchs 2.

Ent schei dungsgr tinde

1. Kl arheit der Anspriuche

Di e geltenden Anspriche 1 und 2 betreffen Verfahren zum
Unt er schei den von Ori gi nal en und Kopi en, di e den Vorgang
des Bedruckens der Oiginale mt bestinmmen Druckfarben
sow e den Vorgang der Pridfung unfassen, wobei die
Prufung darin besteht, daR ein zu prifendes Dokunment als
Kopie identifiziert wird, wenn die Druckfarben im

Vergl eich zum Original unterschiedlich w edergegeben

wer den.

Jeder dieser Vorgange ist, auch unbestritten, fidr sich
klar. Sie schlielRen sich auch nicht gegenseitig aus,
sondern erganzen sich zu einem Konzept. Durch eine
Zusanmenf assung di eser Vorgéange in jeweils einen

Ver f ahrensanspruch wird die Klarheit der Anspriche somt
nicht in Frage gestellt. D e geltenden Anspriche sagen
zudem ni cht aus, wie der Schritt der Prdfung i m Detai
auszuf thren ist. Die Verwendung technischer Mttel ist
dam t ei ngeschl ossen.

0581.D Y A
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D e geltenden Anspriche 1 und 2 sind somt klar und
erfillen die Erforderni sse des Artikels 84 EPU

Erfinderische Tatigkeit

St and der Techni k

Der néchstliegende Stand der Technik ist in der
Druckschrift D1 w edergegeben. Auf Seite 224 dieser
Druckschrift ist die Herstellung ei nes Dokunents unter
Verwendung von fluoreszi erenden und nichtfl uores-

zi erenden Kupf erdruckfarben beschrieben, die bei
Tagesl i cht dassel be Aussehen haben, sich bei Betrachtung
unter ei ner Wodl anpe j edoch unterschei den, da ei ne

di eser Druckfarben auf UV-Strahlung anspricht.

Auf Seite 225 der Druckschrift Dl werden MaBBnahnmen zum
Schut z gegen Fal schungen von Dokunmenten mt Hilfe von
Far bkopi erern beschri eben, die darauf abzielen, dald
besti mt e Farbt dne und Farben von ei nem Kopi er ger at

ni cht oder nicht in der gleichen Wise w edergegeben
wer den. Ei ne Farbkopi e ware dann an den sich daraus

er gebenden Unt erschi eden erkennbar.

Aus der Druckschrift D3 ist ein Verfahren zum Verhi ndern
der Erstellung von Kopien bekannt, wobei das zu

schut zende Dokument mt einem fluoreszi erenden Materi al
beschi chtet oder eine Druckfarbe aus fluoreszi erendem
Mat eri al verwendet wird (Seite 14, handschriftliche
Numeri erung). Da das Material unter der Lichtquelle

ei ner Kopi ermaschine fluoresziert, ist das Ergebnis, dalR
di e erzeugte Kopie als ein | eeres Blatt aus der Mschi ne
austritt.

Auf gabe - Loésung
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Die dem Streitpatent zugrundeli egende Aufgabe wird darin
gesehen, ein Verfahren zum Unterschei den zw schen
Original en und Kopi en von Dokunenten zu schaffen.

D ese Aufgabe wird durch das i mgeltenden Anspruch 1
angegebene Verfahren gel 6st, wobei sich dieses Verfahren
vom nachstli egenden Stand der Techni k (Druckschrift D1,
Seite 224) dadurch unterscheidet, dalR die Oiginale im
O fsetdruck bedruckt werden, und dal3 ein zu Uber-

pr uf endes Dokunent als eine mt einem Farbkopierer
hergestellte Kopie identifiziert wird, wenn der bei
Normal I i cht sichtbare Farbton i m Original fluoreszierend
bedruckter Bereiche sich von denjenigen imOigina

ni cht fl uoreszi erend bedruckter Bereiche unterscheidet.

Das Verfahren gemall dem gel t enden Anspruch 1 ergi bt sich
aus fol genden G inden i n naheliegender Wise aus dem
vorl i egenden Stand der Techni k:

GemalR dem Streitpatent, Spalte 3, Zeilen 16 - 19 und

43 - 48, ist es eine inhéarente Ei genschaft

fl uoreszi erender Druckfarben, dall sie in ei nem

Far bkopi erer nicht farbrichtig w edergegeben werden.
Auch das Dokument D3 wei st darauf hin, dald
fluoreszierende Materialien auf die in Kopierern

ver wendet en Lichtquel |l en ansprechen und daher nicht we
imOiginal reproduzierbar sind.

Dam t beschrei bt die Druckschrift Dl aber bereits ein
Ver f ahren, wobei Dokunente mt einer fluoreszierenden
und ei ner nichtfluoreszi erenden Farbe bedruckt werden,
di e bei Tageslicht etwa den gl ei chen Farbton aufwei sen.
Ei ne zu erwartende Fol ge der fluoreszierenden

Ei genschaft einer dieser Farben ist, dall di ese Farbe von
ei nem Far bkopi erer i m Farbton verfal scht und i m
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Ver gl ei ch zum Farbton der farbrichtig kopierten
ni cht fl uoreszi erenden Farbe unterschi edlich w eder-
gegeben wird.

I m ndchst | i egenden Stand der Technik ist jedoch nicht
beschri eben, dal nun di ese Ei genschaft der unter-
schi edl i chen W edergabe fl uoreszi erender Farben dazu
verwendet wird, ein zu prifendendes Dokunment als Kopie
zu identifizieren.

Das Kopieren mt H lfe eines Farbkopierers stellt jedoch
ei ne bekannte und ei nfach zugangi ge Fal schungsnet hode
dar. Der Fachmann, der sich mt dem Schutz von
Dokunment en gegen Fal schungen beschéaftigt, wrd daher
sein Produkt gerade auch imH nblick auf diese

Fal schungsnet hode betrachten. Er wird insbesondere
darauf achten, ob und inw efern sich ein Oiginal von

ei ner Farbkopie unterscheidet, wie in Druckschrift D1,
Seite 225 zum Schut z gegen Fot okopi eren auf gezei gt.

Bei einer Farbkopie eines gemal3 der Druckschrift D1,
Seite 224 hergestellten Oiginals werden nun,
erwartungsgenmal3, die mt fluoreszi erenden und

ni cht fl uoreszi erenden Farben bedruckten Bereiche von
ei nem Far bkopi erer unterschiedlich w edergegeben. Es | ag
somt fidr den Fachmann auf der Hand, dalR damt eine
Mogl i chkeit gegeben ist, Kopien von Originalen zu
unt erschei den und er wird denentsprechend ein zu
Uber pr if endes Dokunent, bei dem sich di ese Bereiche
farblich unterscheiden, als eine mt Hlfe eines

Far bkopi erers erstellte Kopie identifizieren.

Da aufRerdem der O fsetdruck ein unbestritten Ubliches
Druckverfahren ist, kann auch di eses Merkmal nicht zur
St it zung der erfinderischen Tatigkeit beitragen.



2.4

2.4.1

2.4.2

0581.D

- 11 - T 0530/ 97

Der Gegenstand des gel tenden Anspruchs 1 beruht daher
ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

D e von der Beschwerdefihrerin vorgebrachten |Indizien
far eine erfinderische Tatigkeit kdnnen aus fol genden
G inden nicht zu anderen Beurteilung des vorliegenden
Sachver hal ts fuhren:

D e Beschwerdef dhrerin brachte vor, dald der Verfasser
des Dokunents D1, der ein Fachmann auf di esem Cebi et

sei, den Cegenstand des Streitpatents nicht aufgegriffen
hat und zog daraus den Schl uf3, dal3 das beanspruchte
Ver f ahren deswegen offensichtlich nicht nahel ag. Dieses
Argunent kann aber nicht greifen.

Es stellt sich namich nicht die Frage, ob der
Cegenstand des Streitpatents zum Zei t punkt der Abfassung
des Dokunents D1 nahel ag, noch ist zu klaren, ob der

Ver fasser di esen Gedanken auch hatte zu Papier bringen
nmissen, falls er ihn gehabt haben sollte.

Di e Frage, ob der Gegenstand des gel tenden Anspruchs 1
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, ist imLichte
des tatsachlich vorliegenden Standes der Technik zu

kl aren. I n di esem Zusanmenhang i st festzustellen, dal
die imStreitpatent angegebene Pruf nbglichkeit zwar
nicht unter den auf Seite 225 zitierten Mglichkeiten
zum Schut z gegen Far bf ot okopi en aufgelistet ist, dal

di ese Textstell e aber auch nur die "hauptsachlichsten”
Mogl i chkei ten nennt. Der Fachmann war al so durchaus
angeregt, weitere Miglichkeiten in Betracht zu ziehen.

Ferner kann auch das Argunent des Zeitrauns von
10 Jahren zw schen dem Er schei nungsdat um der
Druckschrift D1 und dem Prioritéatszeitpunkt des
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Streitpatents nicht das Vorliegen einer erfinderischen
Tati gkeit andeuten oder gar bel egen.

Nach al | genei ner Recht sprechung i st darzul egen, dal3 in
di esem Zeitraum ein Bedirfnis zur LOsung ei nes

best ehenden Probl ens vorlag. Aus dem Dokunent D1,

Seite 225 werden jedoch, in durchaus positiver Form
Losungen zum Schut z gegen das Fot okopi eren und Verfahren
zum Unt er schei den zwi schen Origi nal en und Kopi en
angegeben. Der Cegenstand des Streitpatents stellt hier

| ediglich, ohne dies abwerten, eine weitere
Losungsndgl i chkeit dar. Es ist also nicht erkennbar, dald
nun gerade mt der im Streitpatent angegebenen LOsung
ei n Uber diesen Zeitraumvon 10 Jahren best ehendes
Probl em gel 6st wur de.

Schliellich ist der H nweis, dal es vor dem
Prioritéatszeitpunkt des Streitpatents angeblich nicht
bekannt war, Fahrscheine mt fluoreszierenden
Druckfarben zu bedrucken, unbericksichtigt zu | assen, da
der geltende Anspruch 1 uneingeschréankt jede Art von
Dokumenten betrifft.

Zusanmmenf assend i st festzustellen, dall der Gegenstand
des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht. Damit sind die in Artikel 52 EPU in Verbi ndung
mt Artikel 56 EPU angegebenen Erfordernisse der
Patentierbarkeit nicht erfallt. Da nur insgesant Uuber

ei nen Antrag entschi eden werden kann und der geltende
Anspruch 1 bereits nicht gewdhrbar ist, war die

Gewdhr barkeit des unabhéangi gen Anspruchs 2 nicht zu

unt er suchen.

Ent schei dungsf or nel

0581.D
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Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Dai nese W Zel | huber
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