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Sachverhalt und Antrage

V.

1682.D

Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 169 179 widerrufen worden ist,
Beschwerde eingelegt.

Im Einspruchsverfahren war das gesamte Patent iIm
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit den
Artikeln 54 und 56 EPU (mangelnde Neuheit und mangelnde
erfinderische Tatigkeit) angegriffen worden. Die
Einspruchsabteilung war in der angefochtenen
Entscheidung der Auffassung, dass der Gegenstand des in
der mundlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
vorgelegten Anspruchs 1 die Erfordernisse des Artikels
84 EPU nicht erfulle.

Am 8. Juli 2008 fand eine mundliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des

Patents auf der Grundlage der folgenden Unterlagen:

Anspriuche 1 bis 4, eingereicht am 13. Juli 2006, und
Anspriche 5 bis 11, eingereicht am 11. Januar 2006.

Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des
Patents auf der Grundlage der Anspriche 1 bis 4,
eingereicht am 13. Juli 2006.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die
Zuruckweisung der Beschwerde.
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Anspruch 1 gemdf Haupt- und Hilfsantrag lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Aufzeichnungstragers,
Insbesondere einer Ausweis- oder Wertkarte, wobei
wenigstens eine transparente Schicht (2) auf eine
weiltere Schicht (3) auflaminiert und ein flachiges und
Sicherheitsinformationen (A) tragendes
Sicherheitselement (8) aufgebracht wird, dadurch
gekennzeichnet, dass mit einem eine Stanzkontur
versehenen Heissprage- oder Heisssiegelstempel (10) das
Sicherheitselement (8) aus einem eine Tragerfolie (7)
aufweisenden Band (9) ausgestanzt und mit der
ausgestanzten Tragerfolie (7) auf die weitere Schicht (3)
aufgebracht wird, wobei eine an einer Unterseite des
Sicherheitselements (8) aufgebrachte Siegelschicht (6)
durch den Heissprage- oder Heisssiegelstempel (10)
erwarmt wird und diese Prage- oder Siegelschicht (6) das
Sicherheitselement (8) mit der weiteren Schicht (3)
verbindet und dass das Sicherheitselement (8) zusammen
mit der ausgestanzten Tragerfolie (7) zwischen der
transparenten Schicht (2) und der weiteren Schicht (3)
einlaminiert wird und mit der Tragerfolie (7) als
Schutzschicht versehen ist, die ebenfalls einlaminiert

wird."

Der unabhangige Anspruch 5 gemald Hauptantrag lautet wie
folgt:

"5. Aufzeichnungstrager, iInsbesondere Ausweils- oder
Wertkarte, hergestellt nach dem Verfahren gemass
Anspruch 1, mit wenigstens einer, einen Kartenkodrper (C)
bildenden Schicht (3) und einer transparenten
auflaminierten Deckschicht (2) sowie wenigstens einem

flachigen Sicherheitselement (8), das mit
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Sicherheitsinformationen (A), iInsbesondere
holographischen oder kinegraphischen Informationen
versehen i1st, wobeil das Sicherheitselement (8) zwischen
zwei laminierten Schichten (2, 3) angeordnet ist, wobei
wenigstens die eine der laminierten Schichten (2)
transparent ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Sicherheitselement (8) zusammen mit einer Tragerfolie (7)
ausgestanzt und auf einer Unterseite durch Siegelung mit
einer der laminierten Schichten (3) fest verbunden ist,
dass auf einer Oberseite des Sicherheitselements (8) die
genannte Tragerfolie (7) als Schutzschicht angeordnet
ist, wobel diese Tragerfolie eine transparente
Kunststofffolie ist und dass die beiden genannten
Schichten (3), zwischen denen das Sicherheitselement (8)
und die Schutzschicht (7) angeordnet sind, aus

Polycarbonat hergestellt sind."

Die Beschwerdefuhrerin hat im Wesentlichen Folgendes

vorgetragen:

Hauptantrag, Anspruch 5

Am Aufzeichnungstréger lasse sich erkennen, ob das
Sicherheitselement zusammen mit der Trégerfolie
ausgestanzt worden sei oder nicht. Es ergebe sich
namlich ber gemeinsamem Ausstanzen der beiden Elemente
eine exakte Deckung der Kanten, und die Spuren des
Stanzwerkzeugs seien Ubereinstimmend an beiden Elementen
erkennbar. Bei getrenntem Ausstanzen sei beides nicht
der Fall. Zudem sei ein getrenntes Ausstanzen nur
theoretisch denkbar. In der Praxis aber koénne eine
aufgedampfte Schicht nicht alleine gestanzt werden.
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Mit Hilfe der Beschreibung sei auch der Schichtaufbau
des Aufzeichnungstréagers klar. Dieser bestehe aus
mindestens zwei Schichten, es konnten aber auch mehr
sein. Die einzelnen Schichten seien 1m Anspruch 5

eindeutig zuzuordnen.

Anspruch 5 ser somit klar.

Haupt- und Hilfsantrag, Anspruch 1

Der im letzten Absatz der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung beschriebene Bogen seil nur
fakultativ und nicht zwingend notwendig. Diese Anmeldung
offenbare auf Seite 2, Zeile 17, bis Seite 3, Zeile 17,
auch eine Einzelkartenfertigung, bei der kein Bogen

benétigt werde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gehe somit nicht Uber den
Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten

Fassung hinaus.

Die Beschwerdegegnerin hat im Wesentlichen Folgendes
vorgetragen:

Hauptantrag, Anspruch 5

Das Verfahrensmerkmal des Vorrichtungsanspruchs 5 sei am
Aufzeichnungstrager nicht erkennbar. Mit ein und
derselben Stanzvorrichtung kénne man namlich
Sicherheitselement und Tragerfolie separat ausstanzen
und bekomme dabeil an beiden Elementen uUbereinstimmende

Stanzspuren.
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Der Schichtaufbau des Aufzeichnungstragers sei unklar.
So seil im Anspruch 1, auf den sich Anspruch 5 beziehe,
angegeben, welche Schicht transparent sei. Im Anspruch 5
sel dies aber offen gelassen. Weiterhin sei in Anspruch
1 angegeben, um welche Art der Siegelung es sich beil der
Verbindung von Sicherheitselement und einer der
laminierten Schichten handele. Anspruch 5 aber umfasse

jede Art von Siegelung.

Somit seil Anspruch 5 insgesamt nicht klar.

Haupt- und Hilfsantrag, Anspruch 1

Anspruch 1 beziehe sich auf eine Einzelkartenfertigung
mit drei Verfahrensschritten. Diese drei
Verfahrensschritte seien nur im Beschreibungsteil von
Seite 6, Zeile 24, bis Seite 7, Zeile 18, der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung zu finden.
Dort seien aber weitere dreil Schritte aufgefihrt, da es
sich dabei um ein Mehrnutzen-Verfahren handele, beil dem
individuelle Karten zundchst auf einem Bogen angeordnet
und dann aus diesem ausgestanzt wiurden. Der Bogen sei in

Anspruch 1 nicht angegeben.

Somit gehe der Gegenstand des Anspruchs 1 Uber den
Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten

Fassung hinaus.

Entscheidungsgrinde

1.

1682.D

Hauptantrag, Anspruch 5
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Anspruch 5 definiert, dass das Sicherheitselement
zusammen mit einer Tragerfolie ausgestanzt ist. Anspruch
5 1st jedoch ein Produktanspruch, wahrend es sich bei
diesem Merkmal um ein Verfahrensmerkmal handelt. Ein
Verfahrensmerkmal kann ein Produkt allerdings nur dann
kennzeichnen, wenn am Produkt erkennbar ist, dass das
Verfahrensmerkmal bei der Herstellung des Produkts
angewendet wurde. Es misste also am Aufzeichnungstrager
des Anspruchs 5 erkennbar sein, dass beil seiner
Herstellung das Sicherheitselement und die Tragerfolie
zusammen ausgestanzt wurden. Das Argument der
Beschwerdefihrerin, dass ein getrenntes Ausstanzen iIn
der Praxis gar nicht moéglich sei, weil das
Sicherheitselement aufgedampft werde und deshalb so diunn
sei, dass es alleine nicht gestanzt werden kénne, kann
nicht akzeptiert werden. Das Herstellungsverfahren des
Anspruchs 1, auf das sich Anspruch 5 bezieht, sagt
namlich nicht, dass das Sicherheitselement aufgedampft
wird. Dieses Merkmal findet sich erst im Anspruch 2.
Auch fiUr den Aufzeichnungstrager wird erst im

Anspruch 10 angegeben, dass das Sicherheitselement
aufgedampft i1st. Es ist also davon auszugehen, dass die
Anspruche 1 und 5 auch ein Sicherheitselement umfassen
sollen, das nicht aufgedampft wird bzw. ist, also ein
eigenstandiges Element ist, das ausgestanzt werden kann.
Wenn uUberhaupt an einem Sicherheitselement und einer
damit verbundenen transparenten Kunststofffolie, die
zwischen zwei laminierten Polycarbonatschichten
angebracht und mit einer dieser Schichten durch
Heisssiegelung verbunden sind, Stanzspuren festgestellt
werden konnen, so waren diese Stanzspuren beil Verwendung
desselben Stanzwerkzeugs die gleichen, auch wenn
Sicherheitselement und Tragerfolie getrennt ausgestanzt
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werden und gemal} einer in der Praxis durchaus

realisierbaren Art deckungsgleich zusammenfigt werden.

Das genannte Verfahrensmerkmal ist also nicht geeignet,
den Aufzeichnungstrager des Anspruchs 5 von einem
anderen Aufzeichnungstrager zwingend unterscheidbar zu
machen. Somit entspricht schon deswegen dieser Anspruch
nicht dem Erfordernis des Artikels 84 EPU, dass ein
Patentanspruch den Gegenstand, fir den Schutz begehrt

wird, angeben muss.

Es gibt dariber hinaus aber auch noch weitere

Klarheitsmangel im Anspruch 5.

So gibt der Anspruch an, dass das Sicherheitselement
durch Siegelung mit einer der laminierten Schichten
verbunden ist. Anspruch 1, mit dessen Verfahren der
Aufzeichnungstrager des Anspruchs 5 hergestellt sein
soll, spricht hingegen von einer Heisssiegelung. Eine
solche wird fir den Aufzeichnungstrager erst im Anspruch
7 definiert. Es ist somit unklar, welcher Art die
Siegelung des Anspruchs 5 sein soll. Ware sie als
Heisssiegelung zu verstehen, so ware Anspruch 7
redundant. Da Anspruch 7 aber vorhanden ist, ist
Anspruch 5 so zu verstehen, dass auch andere
Siegelverbindungen darin eingeschlossen sind. Dies
wiederum ist ein Widerspruch zu Anspruch 1, auf den sich
Anspruch 5 bezieht. Das die Siegelung betreffende
Merkmal des Anspruchs 5 i1st somit unklar.

Ahnlich verhalt es sich mit der transparenten Schicht
des Anspruchs 5. Anspruch 1 definiert, welche der
Schichten transparent ist, Anspruch 5 l&sst dies Im

Widerspruch dazu offen.
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Liest man den Anspruch 5 zusammen mit den von ihm
abhédngigen Ansprichen 6, 7 und 8 ohne Bezugszeichen, was
gemalR Regel 29(7) EPU (1973) bei der Auslegung eines
Anspruchs verpflichtend i1st, so wird nicht klar, wie
viele Schichten der Aufzeichnungstrager enthalt und wie
diese Schichten angeordnet sind. Es fehlt eine klare
begriffsmalRige Kennzeichnung der einzelnen Schichten in

diesen Anspriuchen.

Auch aus diesen Grinden entspricht der Anspruch 5 somit
nicht den Erfordernissen des Artikels 84 EPU.

Haupt- und Hilfsantrag, Anspruch 1

Der letzte Absatz der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung (Seite 6, Zeile 24, bis Seite 7,
Zeile 18, der PCT-Veroffentlichung) beschreibt zwar ein
Herstel lungsverfahren fir den Aufzeichnungstréager, bei
dem mehrere Sicherheitselemente und Aufzeichnungstrager
unter Zuhilfenahme eines Bogens hergestellt werden. Es
ist der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung allerdings nicht zu entnehmen, dass sich das
Verfahren gemall Anspruch 1 auf ein solches Mehrnutzen-
Verfahren beschrénken muss. Der einleitende Teil der
Beschreibung von Seite 2, Zeile 17 bis Seite 3, Zeile 17,
sowie der urspringlich eingereichte Anspruch 12 umfassen
auch eine Einzelkartenfertigung. Auch wenn dabeil nicht
die Rede von einem Band ist, wird ein Fachmann die
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
nicht so verstehen, dass das Band und der Bogen Merkmale
des Verfahrens sind, die nur gemeinsam vorhanden sein
konnen. Der Fachmann wird vielmehr den letzten Absatz

der Beschreibung der Anmeldung in der ursprunglich
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eingereichten Fassung als ein mogliches
Ausftuhrungsbeispiel des beanspruchten Verfahrens sehen.
Die Merkmale des Anspruchs 1, der die Herstellung eilnes
Aufzeichnungstragers definiert, dabei ein Mehrnutzen-
Verfahren aber nicht ausschlief3t, sind daher in der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
offenbart. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit In
Einklang mit Artikel 123(2) EPU.

3. Die angefochtene Entscheidung befasst sich lediglich mit
der Klarheit des damals geltenden Anspruchs 1. Da schon
die mangelnde Klarheit dieses Anspruchs zum Widerruf des
Patents fiuhrte, waren die Einspruchsgrinde unter
Artikel 100 a) EPU nicht Gegenstand der Entscheidung.
Die Kammer halt es deshalb fur angebracht, die
Angelegenheit in Einklang mit Artikel 111(1) EPU an die
erste Instanz zurickzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die erste

Instanz zurickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth W. Zellhuber
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