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Sachverhalt und Antrage
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Die Erteilung des Europaischen Patents Nr. 1 045 761 auf
die Europaische Anmeldung Nr. 99 953 596.6 - angemeldet
im Namen der Firmen Orga Kartensysteme GmbH und Lohmann
GmbH & Co. KG am 26. August 1999 als Internationale
Anmeldung PCT/DE99/02663 und veroffentlicht als WO-A
007013899 - wurde am 18. Juni 2003 im Patentblatt
2003725 bekanntgemacht.

Das Patent mit dem Titel "Verfahren zur Herstellung
einer mehrschichtigen Ausweiskarte aus Kunststoff und
klebstoffbeschichtete Deckschicht zur Verwendung bei
diesem Verfahren™ wurde mit elf Ansprichen erteilt, von
denen die unabhdngigen Anspriche 1 und 6 wie folgt

lauten:

"1. Verfahren zur Herstellung einer mehrschichtigen
Ausweiskarte aus Kunststoff, wobeil die herzustellende
Karte wenigstens einen Kartenkern (1) aus einer
einstickigen, beidseitig bedruckten Kartenkernschicht
(1A) oder aus wenigstens zwei Kartenkernschichten (1A,
1A*), die jeweils einseitig bedruckt sind aufweist, und
auf den bedruckten Seiten des Kartenkerns (1) jeweils
eine einseitig klebstoffbeschichtete Deckschicht (1B,
1BO*) aufzubringen ist,

bestehend aus den folgenden Verfahrensschritten:

a) Bereitstellung einer einstuckigen, beildseitig
bedruckten Kartenkernschicht (1A) oder der einseitig
bedruckten Kartenkernschichten (1A, 1A*),

b) Bereitstellung der klebstoffbeschichteten
Deckschichten (1B, 1B%*),
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c) das positionsgenaue Ubereinanderlegen dieser
Kartenschichten (1A, 1A*, 1B, 1B*),

d) das Einbringen der positionsgenau uUbereinander-
gelegten Kartenschichten (1A, 1A*, 1B, 1B*) in eine
Laminationspresse, wo die Kartenschichten (1A, 1A%*,
1B, 1B*) unter Druck und Warme miteinander verbunden

werden,

dadurch gekennzeichnet, dal

mit einem thermoplastischen Klebstoff beschichtete
Deckschichten (1B, 1B*) verwendet werden, deren
Klebstoffbeschichtung (1BO, 1B0*) mindestens einen die
Reibung zwischen der Deckschicht (1B, 1B*) und dem
bedruckten Kartenkern (1) wahrend der Lamination
erhohenden Zusatzstoff (Z) aufweisen, so dal eine
Verschiebung des bedruckten Kartenkerns (1) gegentber
den Deckschichten (1B, 1B*) verhindert wird."

"6. Klebstoffbeschichtete Deckschicht zur Verwendung bei
der Herstellung von mehrschichtigen Ausweiskarten aus
Kunststoff, wobeil der [die] klebstoffbeschichtete
Deckschicht (1B, 1B*) im Laminationsverfahren auf dem
bedruckten Kern (1) der herzustellenden Karte aufzu-

bringen ist,

dadurch gekennzeichnet, dald

die Klebstoffbeschichtung (1B0O, 1B0*) der Deckschicht
(1B, 1B*) einen thermoplastischen Klebstoff und
mindestens einen Zus[t]atzstoff (Z) aufweist, der die
Reibung zwischen der Deckschicht (1B, 1B*) und dem
bedruckten Kartenkern (1) wahrend der Lamination
erhéht."
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Die Anspriche 2 bis 5 sind vom Anspruch 1 und die
Anspriuche 7 bis 11 vom Anspruch 6 abhangig.

1. Gegen das Patent wurde am 18. Marz 2004 von der Firma

Giesecke & Devrient GmbH

Einspruch eingelegt und der Widerruf des Patents iIm

gesamten Umfang beantragt.

Der Einspruch wurde gestiutzt auf den Einspruchsgrund
gemal Artikel 100(a) EPU, dass der beanspruchte
Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe.

Zur Stutze des Vorbringens wurde unter anderem das

Dokument

E3 DE-A 196 31 283

genannt.

I11. Die Patentinhaberin verteidigte in erster Linie das
Patent iIn der erteilten Form und reichte mit Schreiben
vom 11. August 2005 neue Anspruchssatze als Basis flr
die Hilfsantrdge 1 bis 3 ein. In der mindlichen
Verhandlung am 14. September 2005 wurden Anderungen an
der Anspruchsfassung gemalR Hilfsantrag 1 vorgenommen.
Die unabhangigen Anspriche 1 und 3 gemall den
Hilfsantragen 1 bis 3 unterscheiden sich von den
entsprechenden erteilten Ansprichen 1 und 6 durch eine
genauere Spezifizierung des reibungserh6henden Zusatzes
Z.
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Mit threr am 14. September 2005 mundlich verkindeten und
am 28. November 2005 schriftlich begrindeten
Zwischenentscheidung hielt die Einspruchsabteilung das
Patent In geandertem Umfang auf Basis des Hilfsantrags 2
vom 11. August 2005 aufrecht. Dabei verwies sie zur
Stutze ihrer Begrindung auf Textstellen i1n Rompps Chemie
Lexikon mit den Stichworten "Verdickungsmittel™

(6. Auflage, Seite 4828), "Reibung™ (9. Auflage, Seite
3828) und "Kieselsauren™ (10. Auflage, Seite 2152).

Die Einspruchsabteilung hielt den Gegenstand des
Anspruchs 6 gemall Hauptantrag fur nicht neu gegenuber E3
und argumentierte, dass E3 eine Kartendeckschicht mit
Klebstoff und Verdicker beschreibe, wobei der Verdicker
aufgrund seiner viskositatserhéhenden Wirkung die
viskose Reibung der Deckschicht relativ zur
Kartenkernschicht erhéhe. Der Verdicker gemall E3 miusse
daher als reibungserhéhender Zusatz im Sinne der

Erfindung angesehen werden.

Der Gegenstand der unabhangigen Anspriche 1 und 3 gemal
Hilfsantrag 1 sei gegenuber einer Kombination von E3 mit
den besagten Textstellen aus ROmpps Chemie Lexikon nicht
erfinderisch, da zumindest das in diesen Ansprichen als
alternativer reibungserh6hender Zusatz genannte Silica
In Rompps Chemie Lexikon als Verdickungsmittel fur
Kunststoffe erwdhnt seir.

Hingegen seien die in den Ansprichen 1 und 3 gemal
Hilfsantrag 2 genannten reibungserhdhenden Zusatze
Silikat und Calciumcarbonat in den genannten Dokumenten
weder genannt noch durch sie nahegelegt.
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Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
wurde von beiden Parteien Beschwerde eingelegt.

Die Einsprechende legte ihre Beschwerde am 25. Januar
2006 ein. Die Beschwerdebegrindung wurde am 27. Marz
2006 eingereicht.

Die Patentinhaberinnen legten am 8. Februar Beschwerde
ein und Ubermittelten die Beschwerdebegrindung am
7. April 2006.

Die Beschwerdefuhrerin/Einsprechende schloss sich der
Auffassung der Einspruchsabteilung, dass die Anspriche
gemall Hauptantrag und Hilfsantrag 1 nicht gewahrbar sind,
an und fuhrte dariuber hinaus aus, dass auch die iIn den
unabhangigen Ansprichen der Hilfsantrage 1 und 2
genannten Alternativen Silikat und Calciumcarbonat durch

den Stand der Technik nahegelegt seien.

Die Beschwerdefuhrerinnen/Patentinhaberinnen
verteidigten das Patent in der erteilten Fassung und
legten mit Schreiben vom 3. Dezember 2008 neue
Anspruchssatze als Basis fur Hilfsantrdge 1 bis 6 vor.

Da - wie im folgenden gezeigt werden wird - das Patent
im erteilten Umfang aufrechtzuerhalten war, erubrigt
sich ein weiteres Eingehen auf die Hilfsantrége.

Die Argumente der Beschwerdefiuhrerin/Einsprechenden
beziuglich des Gegenstands der erteilten Anspriche lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Aus E3 sel es bekannt, einen Verdicker zur Erhohung der

Viskositat der auf die Kartendeckschicht aufgetragenen
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Klebebeschichtung einzusetzen. Die viskositdtserhthende
Eigenschaft von Verdickern in Klebstoffen werde auch in
der 6. Auflage von ROmpps Chemie Lexikon, Seite 4828
genannt und entspreche der viskositatserh6henden Wirkung
des anspruchsgemallen reibungserh6henden Zusatzes, auf
die iIn der Patentschrift in Spalte 4, Zeilen 4 bis 10

ausdriucklich hingewiesen werde.

Diese bekannte Veranderung der Rheologie des Klebstoffs
zugunsten einer erhoéhten Viskositat fuhre automatisch
auch zu einer verringerten relativen Verschiebbarkeit
der durch die Klebstoffschicht getrennten Karten-
schichten, was mit einer Erhéhung der Reibung gleichzu-
setzen sei. Es seil daher naheliegend, als - in den
erteilten Ansprichen nicht nédher spezifizierten -
reibungserhéhenden Zusatz ein Verdickungsmittel im Sinne

von E3 eilnzusetzen.

Die Beschwerdefiuhrerinnen/Patentinhaberinnen

argumentierten folgendermalien:

Die hohen Druck- und Temperaturbedingungen bei der
Laminierung der Kartenschichten bewirkten einen
unmittelbaren Kontakt der einander gegenuberliegenden
Kartenoberflachen, so dass nicht von einem Gleiten auf
einem viskosen Klebstofffilm sondern von einer Friktion,
die der Relativbewegung zweier einander beruhrender
fester Oberflachen entgegenwirke, gesprochen werden
musse.

Beim Zusatz der erfindungsgeméallen reibungserhdhenden
Zusatze komme es daher zu einer Verzahnung der
Oberflachen und einer dadurch bedingten Erhdhung der
mechanischen Reibung, die vollig verschieden seil von

einer Erhohung der viskosen Reibung zwischen zwei auf
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einem fluiden Film gleitenden Oberflachen mittels eines
Verdickers.

Da somit an die erfindungsgemél} verwendeten reibungser-
hohenden Zusatze Anforderungen zu stellen seien, die

sich von denen eines Verdickers eindeutig unterschieden,
seil der Erfindungsgegenstand durch E3 weder vorbeschrie-

ben noch nahegelegt.

Die Beschwerdefihrerin/Einsprechende beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den

Widerruf des Patents.

IX. Die Beschwerdefuhrerinnen/Patentinhaberinnen beantragten
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
oder auf Grundlage der Hilfsantrage 1 bis 6, eingereicht
mit Schreiben vom 3. Dezember 2008.

Entscheirdungsgrinde

1. Die Beschwerden sind zulassig.

2. Die folgenden Ausfuhrungen zur Neuheit und erfinderi-
schen Tatigkeit beziehen sich ausschlielllich auf den
Gegenstand der erteilten Anspriche.

3. Neuheit

3.1 Neuheit des Verfahrens gemal Anspruch 1

0147.D
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Ist schon dadurch gegeben, dass die anspruchsgeméf3en
Verfahrensschritte a) bis d) in Kombination im zitierten
Stand der Technik - insbesondere in E3 - nicht explizit
beschrieben sind.

Neuheit der klebstoffbeschichteten Deckschicht gemaf
Anspruch 6

Anspruch 6 fordert, dass der Zusatzstoff (Z2) in der
Klebstoffbeschichtung der Deckschicht die Reibung
zwischen der Deckschicht und dem bedruckten Kartenkern
wahrend der Lamination erhoht. GemdlR Paragraph [0017]
der Patentschrift soll die Ausbildung eines Gleitfilms
zwischen der Deckschicht und dem bedruckten Kartenkern

vermieden werden.

Bei der Beurteilung der Neuheit ist daher die Frage zu
klaren, ob im Stand der Technik klebstoffbeschichtete

Kartendeckschichten mit einem Zusatzstoff beschrieben

sind, dem eindeutig die Eigenschaft zuzuschreiben ist,
dass er die Reibung zwischen der Deckschichtoberflache
und der Oberflache des Kartenkerns wadhrend des

Laminationsprozesses erhoht.

Der einzige fTur die Beurteilung der Neuheit relevante
Stand der Technik wird durch E3 reprasentiert. Darin ist
eine mit einer wassrigen Klebstoffdispersion
beschichtete Kartendeckschicht beschrieben, der ein
Verdickungsmittel beigefigt ist. Der Zweck des
Verdickungsmittels dient laut Beschreibung der Erhdhung
der Viskositédt und damit der Verbesserung der
Verarbeitungseigenschaften (Spalte 2, Zeilen 17 bis 27).
Eine explizite Information daruber, ob das

Verdickungsmittel auch eine Erhéhung der Reibung wahrend
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der Laminierung mit der Kernschicht bewirkt, fehlt in E3
ebenso wie eine genauere Spezifizierung des

Verdickungsmittels.

Die mit dem verdickten wassrigen Klebstoff versehene
Kartendeckschicht wird zudem nicht unmittelbar mit der
Kernschicht laminiert, sondern erst In einer Uber-
nachsten Stufe nach dem Ausharten und gegebenenfalls
Vernetzen der Klebstoffschicht (Spalte 2, Zeilen 28 bis
36), das naturgemall mit einem Wasserentzug einhergeht.
Dies bedeutet, dass fur die Funktion des Verdickers in
der nach dem Aushérten resultierenden klebstoffbe-
schichteten Deckschicht in E3 keine Offenbarung
existiert, da die verdickende Funktion bereits im
wassrigen Milieu in der Vorstufe, das heif3t wahrend des
Auftragens der Klebstoffdispersion auf die Deckschicht,

erfullt wurde.

Die Einsprechende hat auch nicht Uberzeugend dargelegt,
dass Verdicker generell - insbesondere alle in der

6. Auflage von ROmpps Chemie-Lexikon (Seite 4828)
genannten Verdickerspezies - unabhangig von ihrem Milieu
Iin dem sie sich befinden, reibungserhdhende Wirkung
besitzen missen. Dabeil ist zu bericksichtigen, dass ein
Verdickungsmittel zwar per se viskositatserhthend wirkt,
dass eine hohere Viskositat eines fluiden Films, der
sich zwischen zwel starren Schichten befindet, aber
nicht automatisch zu einer Erhohung der Reibungskrafte
zwischen thnen fuhrt, wie sie bel entsprechender
Kraftbeaufschlagung und der damit einhergehenden
Annaherung der Schichten (wie sie patentgemdl} auftritt)

zwischen 1hnen wirksam werden.

0147.D
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Daruber hinaus kann, wie oben schon ausgefihrt, auf

Basis der Offenbarung in E3 nicht geschlossen werden,
dass einem Zusatz, dem Im wassrigen Milieu vor der
Aushartung des Klebstoffs die Funktion eines Verdickers
zukommt, Im wasserfreien ausgeharteten Zustand des
Klebstoffs Uberhaupt noch eine Verdickerfunktion zukommt.

E3 enthalt daher weder eine explizite noch implizite

Offenbarung eines reibungserhthenden Zusatzes.

Der Gegenstand des Anspruchs 6 ist somit neu.

4. Erfinderische Tatigkeit

4.1 Die Lehre des Streitpatents - Aufgabe und Losung

GemalR den Paragraphen [0010] bis [0012] der
Patentschrift ist es Aufgabe der Erfindung, mittels
eines Laminationsverfahrens unter Druck und erhdhter
Temperatur mehrschichtige Ausweiskarten herzustellen,
ohne dass es bei der Laminierung zu einem Verzug des
Kartenkerns gegenuber den beiden Deckschichten kommt.
Das Problem des Verzugs tritt insbesondere bei der
Laminierung der Deckschichten mit einem beidseitig
bedruckten Kartenkern auf.

Gemall den Ansprichen 1 und 6 wird die Aufgabe dadurch
gelost, dass klebstoffbeschichtete Deckschichten
bereitgestellt werden, deren Klebstoffbeschichtung
mindestens einen Zusatzstoff enthalt, der die Reibung
zwischen den Deckschichten und dem bedruckten Kartenkern
wahrend der Laminierung erhoht. Als reibungserhthende
Zusatze werden vorzugsweise Silica, Silikat oder

Calciumcarbonat eingesetzt (Anspriche 2 bis 4 und 7 bis

9).

0147.D
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Naheli1egen aus dem Stand der Technik

Die von der Beschwerdefuhrerin/Einsprechenden als
nachstliegender Stand der Technik angesehene Druck-
schrift E3 beschreibt die Herstellung eines Karten-
laminats aus einem Kartenkern und klebstoffbeschichteten
Deckschichten.

Die Deckschicht wird zunachst mit einer wassrigen
Klebstoffdispersion beschichtet, die zur Verbesserung
der Verarbeitbarkeit und der Erhéhung der Viskositat mit
einem - In dem Dokument nicht naher spezifizierten -
Verdicker versehen ist. Anschliellend erfolgt, noch vor
dem Laminationsprozess, eine Aushartung des Klebstoffs
(Spalte 2, Zeilen 17 bis 35).

Wie bereits bei der Neuheit unter Punkt 3.2 dargelegt,
lasst sich aus dieser Offenbarung nicht schliefRen - und
damit fur den Fachmann auch nicht ableiten - dass fur
den Verdicker zusatzlich noch die Rolle eines reibungs-
erhohenden Zusatzes vorgesehen ist.

Daran kann auch das Argument der Einsprechenden nichts
andern, dass iIn der 6. Auflage von Rompps Chemie Lexikon
(Seite 4828) Polykieselsauren oder Tonmineralien als
Verdickungsmittel genannt seien, und daher vom Fachmann
neben Silica auch die Verwendung von Silikat oder
Calciumcarbonat, die patentgemadl} als reibungserhthende
Zusatze dienen konnen, als Verdickungsmittel in Betracht
gezogen werden. E3 enthalt namlich keine Offenbarung,
die den Fachmann dazu veranlassen wirde, aus den dort
nicht naher spezifizierten Verdickungsmitteln gezielt
solche auszuwahlen, die neben einer verdickenden Wirkung

Iin wassrigen Milieu nach Entfernung des Wassers durch
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Aushartung des Klebstoffs auch noch reibungserhthende
Eigenschaften wahrend der Lamination besitzen.

Dem Verfahren gemdl Anspruch 1 und dem Produkt gemafid
Anspruch 6 muss daher auch eine erfinderische Tatigkeit
zugesprochen werden.

Die Anspriche in der erteilten Fassung sind daher

gewahrbar .

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Europaische Patent wird in der erteilten Fassung
aufrechterhalten.

Der Geschaftsstel lenbeamte Der Vorsitzende

L. Fernandez Goémez P. Kitzmantel
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