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Sachverhalt und Antréage

2650.D

Di e Beschwerdefudhrerin (Ei nsprechende) hat gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der das
Streitpatent in geandertem Unfang aufrechterhal ten
wor den ist, Beschwerde eingel egt.

I m Ei nspruchsverfahren war das gesante Patent im
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU in Verbi ndung mit
Artikel 56 EPU angegriffen worden.

Am 28. Septenber 2004 fand ei ne mindliche Verhandl ung
vor der Beschwerdekammer statt.

Es wurden fol gende Antré&ge gestellt:

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opdi schen Patents Nr. O 768 189.

D e Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die

Beschwer de zuriickzuwei sen

Anspruch 1 des einzigen Antrags der Beschwerdegegnerin
lautet wie fol gt:

"1. Verfahren zur Herstellung von Dokunenten (W, W2)

mt einem Sicherheitsnmerkmal in Form eines

Fol i enel enents (2), welches dauerhaft mt dem Dokunent
ver bunden wird und ni cht ohne Zersto6rung veranderbar ist,
dadurch gekennzei chnet, dass die Folienelenmente (2) vor
dem Auf bri ngen auf die Dokunente (WL, W2) mt einer von
Fol i enel enent zu Fol i enel enent vari abl en,

maschi nenl esbaren Bil dinformation (3a, 4a; 3b, 4b)
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versehen werden, dass die Dokunente (WL, W2) nach dem
Auf bringen des Folienel enents (2) ein Lesegerat

passi eren, welches die variable Bildinformation |iest,
und dass mttels eines von di esem Lesegerat gesteuerten
Druckers diese variable Bildinformation als Kopie (7a,
7b; 8a, 8b) ausserhal b des Folienelenments (2) auf das
Dokunment auf gebracht wrd."

V. | m Beschwer dever f ahren wurde unter anderem di e fol gende
Ent gegenhal t ung erwahnt:

E2: US-A-4 171 864

VI . Di e Beschwerdefidhrerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen

f ol gendes vorgetragen

Ent gegenhal tung E2 bil de den nachsten Stand der Techni k.
Das Verfahren des Anspruchs 1 unterscheide sich von dem
aus der Entgegenhaltung E2 bekannten Verfahren | ediglich
dadurch, dald die Schrittfol ge geandert wi rd.

Die imAbsatz [003] des Streitpatents dargel egte Aufgabe
werde nicht durch die geanderte Schrittfol ge gel 6st.
Daher mil3te di e Aufgabe neu fornuliert werden.

Ausgehend von Entgegenhal tung E2 bestehe di e Auf gabe der
Erfindung darin, eine Alternative zum bekannten

Ver f ahren anzugeben.

Di e von der Beschwerdegegnerin vertretene Ansicht, dald
das Verfahren das Aufbringen eines fehlerhaften

Hol ogramms ver hi ndere, sei nicht Uberzeugend. Auch beim
bekannt en Verfahren werde das Hol ogranm zunéchst extern

2650.D
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hergestellt und konne auf Fehler dberpruft werden, bevor
es auf die Karte aufgebracht wrd.

Es sei fidr den Fachmann nahel i egend, die Verfahren-
schritte i mbekannten Verfahren unzukehren. D e

Rei henfol ge der Schritte sei fur die Zuverl assigkeit und
Ei nfachheit des Verfahrens nicht nmal3geblich.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

Di e Beschwerdegegnerin hat imschriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandl ung i mwesentlichen
f ol gendes vor getragen

Ent gegenhal tung E2 bil de den néchst kormmenden Stand der
Techni k.

D e der Erfindung zugrunde |iegende Aufgabe sei in
Absat z [0003] des Streitpatents dargel egt.

Das Verfahren gema3 Anspruch 1 habe den Vorteil, dal die
Auf bri ngung ei nes fehl erhaften Hol ogranms verm eden

wer den kdnne. Das Verfahren sei auch einfacher, denn es
sei nicht notig, die Ubereinstinmng der Hol ogrammdat en
mt den auf dem Drucktrager befindlichen Daten zu

Uber pr of en.

Es gebe keine Anregung in dem Stand der Techni k, das aus
Ent gegenhal tung E2 bekannte Verfahren derart zu
nodi fi zi eren, um zum CGegenst and des Anspruchs 1 zu

gel angen.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe daher auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

Ent schei dungsgr inde

Erfinderische Tatigkeit

1

2650.D

Nachster Stand der Techni k

D e Entgegenhal tung E2 bil det den néachsten Stand der
Techni k. I n dem aus di eser Ent gegenhal tung bekannten
Verfahren wird ein Hol ogranm von ei nem bedr uckt en
Drucktréager erzeugt (Spalte 3, Zeilen 13 und 14). Nach
Herstel l ung des Hol ogramms wird di eses auf den

Druckt rager aufgebracht, und ei ne Deckschicht daruber
lam niert (Spalte 3, Zeilen 17 bis 24). Das Aufbringen
ei ner Kopi e des Drucktréagers in Form ei nes Hol ograms
erhéht di e Fal schungssi cherheit des Dokunents.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von
dem aus der Entgegenhal tung E2 bekannten Verfahren
dadurch, dald di e Dokunente nach dem Auf bri ngen des

Fol i enel enents ein Lesegerat passieren, welches die
variable Bildinformation liest, und daR mttels eines
von di esem Leseger at gesteuerten Druckers diese variable
Bildinformation al s Kopi e ausserhal b des Folienel ements
auf das Dokunent aufgebracht wi rd.

Der Unterschied zwi schen dem Verfahren gemal3 Anspruch 1
des Streitpatents und dem aus der Entgegenhal tung E2
bekannten Verfahren besteht somit im Wsentlichen darin,
dalR bei dem Verfahren gemal3 Streitpatent die Druckdaten
auf dem Dokunent von den Fol i endaten gesteuert sind,
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wahrend bei dem aus der Entgegenhal tung E2 bekannt en
Verfahren di e Daten auf dem Fol i enel enent von den
Druckdat en gesteuert sind.

Auf gabe

GemalR Absatz [0003] des Streitpatents besteht die

Auf gabe darin, "die Fal schungssicherheit von Dokunenten,
vor al |l em Banknoten, unter Verwendung von

Fol i enel enenten noch weiter zu erhohen, indemein
zusat zl i ches Sicherheitsnmerkmal geschaffen wird, welches
ni cht nur die individuelle Registrierung ei nes Dokunents
erl aubt, sondern auch von jedem Lai en ohne techni sche
Hlfsmttel erkannt werden kann und wel ches ei nfach und
zuver | &ssig herstellbar ist."

Ausgehend von der Entgegenhaltung E2 wird di ese Aufgabe
j edoch nicht durch die Merkmal e des Anspruchs 1 gel 6st.
Durch di e Anderung der Rei henfol ge der Verfahrens-
schritte wird das Endprodukt nicht geédndert. D e

Fal schungssi cherheit des Dokuments ist daher nicht
erhoht. Ebenfalls wird kein zusétzliches Sicherheits-
mer kmal geschaffen, denn das aus der Entgegenhal tung E2
bekannt e Dokunment enthalt auch ein Hol ogranm das

vari able Information ausserhal b des Hol ogramms

wi ederholt. CGowohl ein Teil der Aufgabe darin besteht,
ein Sicherheitsnmerkmal zu schaffen, welches von jedem
Lai en ohne technische Hlfsmttel erkannt werden kann,
gi bt es kein Merkmal in Anspruch 1, das dies

gewdhr| eistet. Schliel3lich kann das Verfahren genald
Anspruch 1 nicht als einfacher und zuverl &ssiger als das
Ver f ahren nach Ent gegenhal tung E2 betrachtet werden,
denn es gi bt keinen Hinweis, daR durch die Anderung der
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Rei henf ol ge der Verfahrensschritte das Verfahren

ei nfacher oder zuverl| assiger wrd.

Auch di e von der Einspruchsabteilung festgestellten
Vorteile sind nicht nachvol |l zi ehbar. Auf Seite 6,

zwei ter Absatz, der angefochtenen Entschei dung wrd
festgestellt, dal das beanspruchte Verfahren bew rke,
dall das Folienel ement vor dem Auf bri ngen auf das
Dokunent Uberpriaft werden kénne. Dassel be gilt jedoch
auch fur das aus der Entgegenhal tung E2 bekannte
Verfahren. Nach der Herstellung des Hol ogranms kann

di eses ebenfalls vor dem Aufbringen auf dem Dokunent
Uberpruft werden, wodurch das Aufbringen eines

fehl erhaften Hol ogramms ver hi ndert werden kann. Auf
Seite 6, letzter Absatz, der angefochtenen Entschei dung
wird ein weiterer Vorteil darin gesehen, dal die

Fol i enel enente "bel i ebi g auf gebracht werden kdénnen"

D es ist jedoch auch bei m Hol ogranm nach Ent gegenhal t ung
E2 der Fall. Auch die auf Seite 7, dritter Absatz, der
angef ocht enen Ent schei dung erwahnten vor gegebenen

Unt er schi ede zwi schen dem Endpr odukt der Ent gegenhal t ung
E2 und dem Endprodukt des Streitpatents bestehen nicht.
b die Bildinformati on von ei nem Hol ogranm gel esen und
mttels eines Druckers auf das Dokunent gebracht wrd
oder von dem Dokument gel esen und auf ein Hol ogramm
tubertragen wird, andert das Endprodukt nicht.

Mangel s ei nes unerwarteten oder besonderen Vorteils des
gednderten Verfahrensabl aufs gemall Anspruch 1 des
Streitpatents kann di e Aufgabe der Erfindung |ediglich
darin gesehen werden, eine Alternative zum bekannten

Ver f ahr en vor zusehen.
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3. Losung

Der nach einer Alternative suchende Fachmann wirde

sof ort erkennen, dalR es fur die angestrebte Redundanz
der Information keine Rolle spielt, ob das Hol ogramm

ei ne Kopi e der Druckinformation enthéalt, oder ungekehrt.
I n bei den Fall en werden di e Dokunmentdaten in ei nem

Hol ogr anm wi eder holt und das Hol ogramm auf das Dokunent
gebracht. Der Fachmann wirde daher eine Unkehrung der
Verfahrensschritte in Betracht ziehen und dadurch den
Ver f ahr ensabl auf geméf3 Anspruch 1 des Streitpatents ohne

erfinderische Tatigkeit anwenden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit imSinne des Artikels 56
EPU.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen

Di e Geschaftstell enbeanti n: Der Vorsitzende:
M Dai nese W Mbser
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