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Sachverhalt und Antrage

1v.
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Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende 03) hat gegen die
Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom

20. Februar 2008, das europaische Patent Nr. 1 317 346
Im gemall Hauptantrag der Patentinhaberin geanderten
Umfang aufrechtzuerhalten, Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die iIn
Artikel 100(a) EPU (Neuheit, Artikel 54 EPU;
erfinderische Tatigkeit, Artikel 56 EPU und
Patentierbarkeit, Artikel 52(2) EPU) genannten
Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung des Patents iIn

gednderter Form nicht entgegenstinden.

Am 16. September 2010 fand eine miundliche Verhandlung
vor der Beschwerdekammer statt, an der die
Verfahrensbeteiligte 11 (Einsprechende 02) nicht
teilnahm, was sie Im am 9. August 2010 eingegangen

Schreiben bereits angekindigt hatte.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung, den Widerruf des Patents
sowie die Riuckzahlung der Beschwerdegebihr. Weiterhin
beantragte sie die Nichtzulassung des Hilfsantrags,
eingereicht in der mundlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die

angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf

der Grundlage folgender Unterlagen aufrechtzuerhalten:
Hauptantrag: Anspruch 1, eingereicht als Hilfsantrag
am 2. Dezember 2008, und Anspriche 2 bis 15 in der
aufrechterhaltenen Fassung, oder
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Hilfsantrag: Anspruch 1, eingereicht als Hilfsantrag

in der mundlichen Verhandlung.

Die Verfahrensbeteiligten 1 und 11 (Einsprechende 01

und 02) stellten keine eigenen Antrage.

V. Im Beschwerdeverfahren wurde unter anderem auf folgende

Schriften Bezug genommen:

El : Konvolut zur estnischen 100 Krooni Banknote,

dessen Umlauf eine 6ffentliche Vorbenutzung

darstelle, bestehend aus:

Ela:

Elb:

Elc:

Eld:
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Darstellung einer estnischen 100 Krooni
Banknote (von der Einsprechenden 02 mit
ihrer Einspruchsbegrindung als

Darstellung D8a eingereicht)

Auszug aus "Eesti Vatariig Rahad - Banknotes
and Coins of the Republic of Estonia
1992-2002", 2002, zwei Deckblatter sowie
Seiten 47, 48, 62 und 86 (von der
Einsprechenden 02 mit ihrer
Einspruchsbegrindung als Auszug D8b
eingereicht)

Bericht "SURFACE PROFILE ANALYSIS OF

ESTONIA 100 BANKNOTE (SERIAL

NUMBER BP739672)" (von der Einsprechenden 02
mit 1hrer Einspruchsbegrindung als

Bericht D8c eingereicht)

Bericht "ANALYSIS REPORT No.J6216A, 3DP
Analysis of Estonia 100 Banknotes'™, Dr. Alan
Brown, CSMA, 2006 (von der Eilnsprechenden 02
am 05. Dezember 2006 als Bericht D9
eingereicht)
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Ele: Bericht "Talysurft Surface Profile Analysis
Estonia 100 Serial numbers AY914600 &
AU339308', Wendy Williams, 24. April 2006
(von der Einsprechenden 02 am
05. Dezember 2006 als Bericht D10
eingereicht).

Zudem wurde wéhrend der Verhandlung ein
Exemplar einer estnischen 100 Krooni
Banknote allen anwesenden Parteien
zuganglich von der Beschwerdefihrerin

vorgelegt.

E5: US-A-5,915,731

Der unabhangige Anspruch 1 gemdl} Hauptantrag lautet wie
folgt:

1. Datentrager (1), wie Banknote, Ausweiskarte oder
dergleichen, mit einem Sicherheitselement (2), das
zumindest visuell prifbar ist und In wenigstens einem
Teilbereich eine Pragung aufweist, dadurch
gekennzeichnet,

- dass die Pragung eine im nicht farbfihrenden
Stichtiefdruck ausgefiuhrte Halbtonblindpragung (3)
mit mehreren, Ubergangslos ineinander ubergehenden
unterschiedlichen Pragehohen bzw. Pr&getiefen ist,

- dass die Halbtonblindpragung (3) vollstandig auf
einem nicht im Stichtiefdruckverfahren ausgefihrten
Untergrundaufdruck (4) aufgebracht ist,

- dass zusatzlich zur Halbtonblindpragung (3)
passergenau wenigstens ein im Stichtiefdruck
ausgefuhrter farbiger Bereich (5) vorliegt und die
Halbtonblindpragung (3) und der farbige Bereich (5)

voneinander beabstandet sind und
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- dass der farbige Bereich (5) als Umrandung der
Halbtonblindpragung (3) ausgefuhrt ist und

- dass der Untergrundaufdruck (4) wenigstens In einem
Teilbereich mit dem farbigen Bereich (5) uberlappt,
und

- dass die Halbtonblindpragung (3) zum farbigen
Bereich (5) mittig angeordnet ist."

Der unabhangige Anspruch 1 gemafl} Hilfsantrag
unterscheidet sich von dem Anspruch 1 gemdfl} Hauptantrag
dadurch, dass das Merkmal
- dass die Halbtonblindpragung (3) vollstandig auf
einem nicht im Stichtiefdruckverfahren ausgefihrten
Untergrundaufdruck (4) aufgebracht ist”
durch
- dass die Halbtonblindpragung (3) vollstandig auf
einem nicht im Stichtiefdruckverfahren ausgefihrten
ovalen oder kreisformigen metallischen
Untergrundaufdruck (4) aufgebracht ist”
und das Merkmal
- dass der farbige Bereich (5) als Umrandung der
Halbtonblindpragung (3) ausgefihrt ist "
durch
- dass der farbige Bereich (5) als ovale oder
kreisformige Umrandung der Halbtonblindpragung (3)
und In einem festen Abstand um diese herum ausgefihrt
ist”

ersetzt sind.

Die Beschwerdefuhrerin und die Verfahrensbeteiligte 1
haben 1m schriftlichen Verfahren und in der mindlichen
Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:
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Zulassigkeit der im Anspruch 1 (Hauptantrag)

vorgenommenen Anderungen

Der im Einspruchsverfahren im Anspruch 1 (Hauptantrag)
eingeflgte Ausdruck "Ubergangslos ineinander
Ubergehenden' widerspreche rein wortlich sich selbst und
seil schon deshalb nicht klar. Es ser auch nicht klar,
wie die Angrenzung benachbarter unterschiedlicher
Prageniveaus gestaltet sei. So koénne der Ausdruck
"lbergangslos iIneinander uUbergehenden'™ auch so
verstanden werden, dass ein ungepragter Bereich -
sozusagen auf Null-Niveau - zwischen unterschiedlichen
Prageniveaus vorzusehen sei: Ein solcher Bereich
vermeide den direkten Ubergang und verbinde somit

unterschiedliche Prageniveaus "uUbergangslos™ miteinander.

Durch die mit dieser Anderung eingebrachte Unklarheit
seil somit nicht ersichtlich, wofir Schutz begehrt werde,
und es sei deshalb nachfolgend auch zu erdértern, ob die
Erfindung gemal Anspruch 1 (Hauptantrag) so deutlich und
vollstandig offenbart sei, dass ein Fachmann sie

ausfihren konne.

Ein weiterer Klarheitseinwand ergebe sich in Bezug auf
die farbigen Bereiche. Mit dem Ausdruck "wenigstens ein
[---] farbiger Bereich (5)" (Anspruch 1, Hauptantrag)
bestehe die Moglichkeit, dass mehrere farbige Bereiche
vorhanden sind. Somit ist im letzten Merkmal (... zum
farbigen Bereich (5) mittig angeordnet ist') nicht klar,
welcher dieser farbigen Bereiche gemeint sei.

Die im Anspruch 1 (Hauptantrag) vorgenommenen Anderungen
seien somit nicht klar (Artikel 84 EPU).
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Mit der Streichung des Beispiels mit drei Prageniveaus
(Absatze [0057] bis [0062] und Figuren 9 bis 11) aus der
Beschreibung andere sich die Bedeutung des Begriffs
"Halbtonblindpragung™ bzw. dessen Auslegung iIm

Anspruch 1. Eine derartige Anderung des Schutzumfanges
der Patentanspriche durch eine Streichung des Teiles der
Beschreibung, wobeil der Wortlaut der Patentanspriuche
unverandert bleibe, verstolle gegen Artikel 84 und 123(2)
EPU.

Neuheit

Die offentliche Vorbenutzung der estnischen 100 Krooni
Banknote (Konvolut E1) betreffe eine 100 Krooni Banknote
mit einer Blindpragung, die gemal den

Priufungsberichten Elc, E1d und Ele kontinuierliche
Ubergange zwischen den verschiedenen Prageniveaus
aufweise. Die Blindpragung befinde sich auf einem
Untergrundaufdruck und seil In einer Aussparung
passergenau mittig von einem umrandenden, Im
Stichtiefdruck erstellten blaufarbigen Bereich
beabstandet.

Der Untergrundaufdruck seir im Umgebungslicht gelblich-
metallisch (vgl. "Silberfarbe'™ Druckschrift Elb,

Seite 47, rechte Spalte, dritter Absatz) und iIm
Offsetverfahren aufgebracht worden. Der
Untergrundaufdruck sei auch von dem im Stichtiefdruck
erstellten blaufarbigen Bereich uberlappt.

Alle Merkmale des Anspruchs 1 seien somit durch die
estnische 100 Krooni Banknote vorweggenommen. Der
Gegenstand gemall Anspruch 1 (Hauptantrag) seil daher
nicht neu.
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Erfinderische Tatigkeit

Sollte ein Unterschied zu dieser 100 Krooni Banknote in
der zum farbigen Bereich mittigen Anordnung der
Halbtonblindpragung gesehen werden, so sei dies
lediglich ein &sthetisches Gestaltungsmerkmal ohne
technische Wirkung und zudem bereits aus der
Druckschrift E5 bekannt (Spalte 6, Zeilen 47 bis 52,
Figuren 5 und 6).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) beruhe

somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Zulassigkeit des Hilfsantrags

Die Vorlage eines uberarbeiteten Hilfsantrags gegen Ende
der mindlichen Verhandlung mit einem Anspruch, der
gegenudber friuheren Anspruchsversionen zusatzliche aus
der Beschreibung aufgenommene Merkmale enthalte, die im
Hinblick auf die erfinderische Tatigkeit im
vorausgegangenen Verfahren nie in der Diskussion waren,
schaffe eine neue uUberraschende Situation, die weder der
Beschwerdefuhrerin noch der Verfahrensbeteiligten 1
zuzumuten sei. Dieser verspatet vorgebrachte Hilfsantrag

sei somit nicht zuzulassen.

Angeblich versaumte Prifung der Erfordernisse des
Artikels 84 EPU

Die Beschwerdefuhrerin bemédngelte, dass die
Einspruchsabteilung nicht gepruft habe, ob die
Patentanspriiche die Bedingungen von Artikel 84 EPU
erfullten. So werde in Punkt 18.1 der
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Zwischenentscheidung nur auf die gesamte Beschreibung

und alle noch zur Auslegung der Anspriche zur Verfugung
stehenden Ausfuhrungsformen der erteilten Patentschrift
verwiesen. Auch der Hinweis in Punkt 18.2 der
Zwischenentscheidung, dass derartige Klarheitsmangel
nicht unter die zulassigen Einspruchsgrinde fallen und
daher fiur die Entscheidung keine Beriucksichtigung fanden,
stelle gemall der Entscheidung T 648/96 keine Prufung der
Erfordernisse des Artikels 84 EPU dar.

Somit liege ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der

die Riuckzahlung der Beschwerdegebihr rechtfertige.

Die Beschwerdegegnerin hat im schriftlichen Verfahren
und in der mindlichen Verhandlung im Wesentlichen

Folgendes vorgetragen:

Zulassigkeit der im Anspruch 1 (Hauptantrag)

vorgenommenen Anderungen

Der Fachmann verstehe mit dem Ausdruck *Ubergangslos
ineinander Ubergehenden einen kontinuierlichen Ubergang,
weill sich nur so ein Halbtonbild gemal Figur 7 und

Absatz [0055] des Streitpatents darstellen liel3e.

Anspruch 1 (Hauptantrag) verlange wenigstens einen
farbigen Bereich, zu dem die Halbtonblindpragung auch
mittig angeordnet zu sein habe. Ein Klarheitsproblem
beziglich des farbigen Bereichs bestehe somit nicht.

Die im Anspruch 1 (Hauptantrag) vorgenommenen Anderungen
seien klar im Sinne des Artikels 84 EPU.

Mit der Im Anspruch 1 eingefigten Préazisierung des
Begriffs "Halbtonblindpragung™ sei der Schutzumfang des
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Anspruchs eingeschrankt worden. Die Prazisierung "mit
mehreren, Ubergangslos ineinander uUbergehenden
unterschiedlichen Pragehohen bzw. Pragetiefen'™ habe eine
Grundlage auf Seite 5, Zeilen 6 bis 8 der Anmeldung
(veroffentlichte Fassung). EiIn Verstol3 gegen

Artikel 123(2) EPU liege somit nicht vor.

Die im Anspruch 1 (Hauptantrag) vorgenommenen Anderungen
genugten somit den Anforderungen der Artikel 84 bzw.
123(2) EPU.

Neuheit

Der Gegenstand gemall Anspruch 1 unterscheide sich von
der vorbenutzten estnischen 100 Krooni Banknote
(Konvolut E1), dadurch:

- dass die Pragung der estnischen 100 Krooni Banknote
kein Halbtonbild darstelle, sondern nur aus zwei
Linienpragungen mit jeweils eigener konstanter
Pragetiefe bestehe. Derartige Linien kreuzten sich
Jjeweils nur in einem Punktbereich, welcher lediglich
eine Unstetigkeitsstelle bilde. Somit seien keine
kontinuierlich in einander Ubergehende Prageniveaus
offenbart worden;

- dass der im Stichtiefdruck gefertigte blaugefarbte
Bereich lediglich eine Aussparung habe, iIn der sich
die Pragung befinde. Diese Aussparung habe keine
visuelle Assoziation mit der Pragung, so dass der
blaue Bereich auch keine Umrandung bilde. Die
Unrandung sei gemall Absatz [0031] (Streitpatent) als
eigenstandiges gestalterisches Element bzw. als
Rahmen zu verstehen; und

- dass die Pragung der estnischen 100 Krooni Banknote

sich im oberen linken Teil des blaufarbigen Bereichs

C4666.D



C4666.D

- 10 - T 1094708

befinde und somit nicht mittig zu diesem angeordnet
sel.
Ferner gebe es keine Angaben dazu, ob der im
Stichtiefdruck gefertigte blaue Bereich passergenau zur
Pragung erstellt wurde.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) sei somit
neu im Sinne des Artikels 54 EPU.

Erfinderische Tatigkeit

Das funktionale Zusammenwirken der Druckauftragungen fir
den Untergrund, der Pragung und dem als Umrandung
ausgebildeten farbigen Bereichs lose die Aufgabe, die
Passertoleranzen des Untergrundaufdrucks zu kaschieren
(Absatz [00064], Streitpatent). Der farbige Bereich
Uberlappe einen eventuell asymmetrisch aufgetragenen
Untergrundaufdruck, wobei das Auge lediglich die
unschwer erfassbare Zentralsymmetrie der mittig in Bezug

zum farbigen Bereich angeordneten Pragung wahrnehme.

Bei der estnischen 100 Krooni Banknote habe der farbige
Bereich nicht die Funktion des Kaschierens und l6se
somit auch nicht die Problematik der Passertoleranzen
des Untergrundaufdrucks. Diese Problematik sei In der
Druckschriftt E5 auch nicht angesprochen, weil die darin
offenbarte Banknote keinen Untergrundaufdruck aufweise.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) beruhe
somit auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des
Artikels 56 EPU.
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Zulassigkeit des Hilfsantrags

Der Hilfsantrag wurde uUberarbeitet, um den Anforderungen
des Artikels 123(2) EPU zu geniigen und entspreche somit
nur einer Prazisierung des vorangegangen bereits am

10. August 2010 vorgelegten Hilfsantrags. Er sei somit

zuzulassen.
Entscheidungsgrinde
1. Zulassigkeit der Anderungen
1.1 Anspruch 1 (Hauptantrag) unterscheidet sich von seiner

C4666.D

ursprunglich eingereichten Fassung dadurch, dass iIm
kennzeichnenden Teil der Begriff

"Halbtonblindpragung (3)" durch den Ausdruck
"Halbtonblindpragung (3) mit mehreren, Ubergangslos
ineinander uUbergehenden unterschiedlichen Pragehdhen bzw.

Pragetiefen' ersetzt wurde.

Der eingefligte Text entspricht dem der Beschreibung
Seite 5, Zeilen 6 bis 8 der Anmeldung (veroffentlichte
Fassung).

Anspruch 1 (Hauptantrag) unterscheidet sich von seiner
ursprunglichen Fassung zusatzlich dadurch, dass die
kennzeichnenden Merkmale der urspringlich eingereichten
abh&ngigen Anspriche 10, 3, 8, 11 und 7 (siehe
veroffentlichte Fassung der Anmeldung) in dieser
Reihenfolge am Ende des Anspruchs in Form einer

Auflistung aufgenommen wurden.
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Die im Anspruch 1 (Hauptantrag) vorgenommenen Anderungen
geniigen somit den Anforderungen des Artikels 123(2) EPU.

1.2 Vermeintliche Anderung des Schutzumfangs durch
Streichung eines Ausfihrungsbeispiels

GemaR Artikel 84 EPU, erster Satz, geben die
Patentanspriche den Gegenstand an, fur den Schutz
begehrt wird. Artikel 69(1) EPU (erster Satz) wiederholt,
dass der Schutzbereich des europaischen Patents durch
die Patentanspriche bestimmt wird.

Im vorliegenden Fall wird der den Schutzumfang
mitbestimmende Begriff ""Halbtonblindpragung™ des
Anspruchs 1 (Hauptantrag) durch das Merkmal *‘dass die
Pragung eine im nicht farbfihrenden Stichtiefdruck
ausgefuhrte Halbtonblindpragung (3) mit mehreren,
Ubergangslos ineinander Ubergehenden unterschiedlichen

Pragehohen bzw. Pragetiefen ist" definiert.

Die Streichung eines Ausfiuhrungsbeispiels (Absatze [0057]
bis [0062] und Figuren 9 bis 11) aus der Beschreibung
kann somit keine Auswirkung auf den Schutzumfang des
Anspruchs 1 haben (Artikel 69(1) EPU, zweiter Satz).

1.3  Klarheit (Artikel 84 EPU)

1.3.1 Die Klarheit des Merkmals ""Halbtonblindpragung (3) mit
mehreren, Ubergangslos ineinander uUbergehenden
unterschiedlichen Pragehohen bzw. Pragetiefen' wurde
bemangelt, weil der Ausdruck "Ubergangslos ineinander
Ubergehenden™ sich rein wortlich gesehen bezuglich der
Existenz eines Ubergangs selbst zu widersprechen scheint.

C4666.D
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Der Fachmann wird aber dennoch bestreben, zu einer
Auslegung des Anspruchs zu gelangen, die technisch
sinnvoll 1st und bei der die gesamte Offenbarung des
Patents berucksichtigt wird (siehe auch "Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts',
Kapitel 11.B.5.1 "Auslegung der Anspriche - Allgemeine
Grundsatze™, 6. Auflage 2010, Seite 320).

Gemal eines bevorzugten Ausfiuhrungsbeispiels kann bei
der Umsetzung eines Halbtonbildes iIn eine Gravur das
Gravurwerkzeug so gefuhrt werden, dass sich ein
kontinuierlicher Gravurtiefenverlauf ergibt

(Absatz [0016], Erteile Fassung). Bei einem weiteren
bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel wird ein in eine
Vielzahl unterschiedlicher Halbtone oder Graustufen
umgesetztes Portrait als Vorlage verwendet, welche dann
auch der Steuerung des Gravurwerkzeugs dient. Dabei
grenzen unterschiedlich tief gefraste Bereiche
unmittelbar aneinander, was heil3t, dass sie nicht durch
auf Druckplattenniveau liegende Bereiche getrennt sind
(Absatze [0017], [0055] und [0056], Figuren 7 und 8,
erteilte Fassung).

Somit geht aus der Streitpatenschrift explizit hervor,
dass insbesondere zur Umsetzung eines Halbtonbildes ein

kontinuierlicher Prageniveauverlauf Verwendung findet.

Bei der Erfindung geméll Anspruch 1 (Hauptantrag) handelt
es sich zudem um einen Datentrager wie Banknoten
Ausweiskarten oder dergleichen. Nach Auffassung der
Kammer ist dem Fachmann allgemein bekannt, dass bei
derartigen Datentragern abrupte Prageniveauunterschiede,
die durch das Angrenzen unterschiedlicher Prageniveaus

entstiinden, einerseits mittels einer Iim nicht
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farbfuhrenden Stichtiefdruck ausgefihrten Pragung nicht
unbedingt herstellbar sind, weil sich das Material nicht
in entsprechende stufenartige Uberginge ohne erheblichen
Aufwand formen liel3e, und andererseits mit dem
zusétzlichem Risiko der Rissbildung an den abrupten
Ubergangen verbunden sind, welche insbesondere bei

Anwendungen wie Banknoten nicht winschenswert sind.

Aus dem Vorangegangenen folgt, dass fiur den Fachmann die
einzige technisch sinnvolle und vom Streitpatent
gestiutzte Auslegung des Ausdrucks "Ubergangslos
ineinander uUbergehenden unterschiedlichen Pragehdéhen bzw.
Pragetiefen” darin liegt, dass der Ubergang zwischen
unterschiedlichen Prageniveaus kontinuierlich verlauft.

Ein Klarheitsmangel liegt somit nicht vor.

Es wurde ferner bemédngelt, dass die Bestimmung des
farbigen Bereichs aus folgendem Grund nicht klar sei:
Der im Anspruch 1 (Hauptantrag) verwendete Ausdruck
"wenigstens ein [...] farbiger Bereich (5)" beinhaltet
die Moglichkeit, dass mehrere farbige Bereiche vorhanden
sind. Sofern diese tatsachlich vorhanden sind, bliebe es
unklar, wie der "farbige Bereich” fur das letzte
Anspruchsmerkmal ... zum farbigen Bereich (5) mittig

angeordnet ist" zu bestimmen sei.

Die daber angefuhrten Merkmale des Anspruchs 1
(Hauptantrag) wurden von den erteilten abhangigen
Ansprichen 3 und 7 Ubernommen, wobei der erteilte
Anspruch 7 bereits auf den erteilten Anspruch 3
riuckbezogen war. Folglich ist bereits aus rein formalen
Grunden keine Klarheirtsdiskussion gerechtfertigt.
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Abgesehen davon kann diesem Vorbringen auch insoweit
nicht gefolgt werden, als das Merkmal ''dass die
Halbtonblindpragung (3) zum farbigen Bereich (5) mittig
angeordnet i1st" den entsprechenden farbigen Bereich
selbst durch die Lage der Halbtonblindpragung bestimmt.
Sollte die Halbtonblindpragung zu keinem erkennbaren
farbigen Bereich mittig angeordnet sein, so ist das
entsprechende Anspruchsmerkmal auch nicht erfullt. Ein

Klarheitsmangel ist darin nicht zu sehen.

Die eingebrachten Anderungen insgesamt beeintrachtigen
somit nicht die Klarheit des Anspruchs 1 (Hauptantrag)
(Artikel 84 EP0).

Folglich entfallt auch die Grundlage fur die von der
Beschwerdefihrerin in Konsequenz der vermeintlichen
Unklarheit angedeutete Absicht, erértern zu wollen, ob
die Erfindung so deutlich und vollstandig offenbart ist,
dass ein Fachmann sie ausfuhren kann. Ferner ist
anzumerken, dass der Einspruchsgrund nach Artikel 100(b)
EPU (Artikel 83 EPU) im Einspruchsverfahren nicht

vorgebracht worden war.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Die vorbenutzte estnische 100 Krooni Banknote weist ein
zumindest visuell prufbares Sicherheitselement mit einer
im nicht farbfuhrenden Stichtiefdruck ausgefiuhrten
Pragung auf, welche beabstandet von einem im
Stichtiefdruck ausgefuhrten blaufarbigen Bereich
vorliegt. Die Pragung ist zudem vollstandig auf einen Im
Offsetdruckverfahren und somit nicht im
Stichtiefdruckverfahren ausgefihrten Untergrundaufdruck

aufgebracht, welcher ebenfalls mit dem blaufarbigen
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Bereich Uberlappt. Diese Merkmale waren zwischen den
Parteien unstrittig.

Die Beschwerdegegnerin bemangelte das Fehlen von Angaben
zur passergenauen Anordnung der Pragung mit dem farbigen
Bereich. Dem Druckfachmann ist gelaufig, dass das
Stichtiefdruckverfahren mit einer entsprechenden lokalen
Auftragung von Druckfarbe zur gleichzeitigen und somit
passergenauen Herstellung einer Pragung und eines
farbigen Bereichs eingesetzt wird (vgl. Druckschrift E4,
Spalte 5, Zeilen 12 bis 30). Bei einer Verwendung
separater Stichtiefdruckverfahren zur Herstellung der
Pragung und des farbigen Bereichs wirden
Passerungenauigkeiten entstehen, die sich durch den
direkten Vergleich mehrerer Banknoten leicht feststellen
lieBen. Die Kammer konnte jedoch bei der vorgelegten

Banknote keine Passerungenauigkeit erkennen.

Die runde Blindpragung der estnischen 100 Krooni
Banknote weist eiln erstes Prageniveau in Form einer
Linie auf, die die Kontur eines Vogels auf einem Ast
darstellt und ein weiteres unterschiedliches Prageniveau
in Form der Zahl 100", deren Ziffern durch ein aus
parallelen Linien bestehendes Muster gebildet sind.

Aus den Prufberichten E1ld und Ele des Konvoluts E1 geht
hervor, dass an den Stellen, an denen diese
unterschiedlichen Prageniveaus aneinandergrenzen bzw.
sich Uberkreuzen, der Ubergang von einem Prageniveau zum
anderen stetig ist, so dass keine offensichtlichen
Diskontinuitaten oder sonstige Ubergange zu erkennen

sind.
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Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass die an den
einzelnen Kreuzungspunkten zweiler gepragter Linien
vorhandenen kontinuierlichen Ubergange zwischen den
beiden Prageniveaus lediglich vereinzelte
Unstetigkeitsstellen bilden, welche somit nicht unter
den Wortlaut des Anspruchs 1 fielen, kann die Kammer
nicht folgen, weill Anspruch 1 gemall Hauptantrag zu der
Art der Ubergange oder deren Mindestausdehnung keine

Angaben enthalt.

Somit offenbart die estnische 100 Krooni Banknote eine
Halbtonblindpragung mit mehreren, Ubergangslos
ineinander uUbergehenden unterschiedlichen Pragehdéhen bzw.

Pragetiefen.

Der im Stichtiefdruck gefertigte Bereich der estnischen
100 Krooni Banknote weist innerhalb des blauen
Wellenmusters eine Aussparung auf, In der sich die
Pragung befindet. Das blaue Wellenmuster bildet somit
einen Randbereich, welcher um die Pragung herum

beabstandet verlauft und diese entsprechend umrandet.

Dem Argument der Beschwerdegegnerin, dass die Umrandung
als eigenstandiges gestalterisches Element bzw. in Form
eines Rahmens ausgefuhrt sein miusse, kann nicht gefolgt
werden. Anspruch 1 (Hauptantrag) gibt lediglich vor,
dass der farbige Bereich als Umrandung der
Halbtonblindpragung ausgefiuhrt sein muss, enthalt aber
keine weiteren Ausfuhrungen bezuglich zusatzlicher
Eigenschaften dieser Umrandung. Der Begriff Umrandung
besagt lediglich, dass ein Rand mit etwas darum herum
vorhanden sein muss. Beil der estnischen 100 Krooni
Banknote ist dieser durch den Ausschnitt im blauen

Wellenmuster gegeben. Die gemdl} der Beschreibung



- 18 - T 1094708

Absatz [0031] bestehende Moglichkeit, die Umrandung auch
flachig oder in Form von Mustern auszufiuhren, hat im
Anspruch nicht in Form entsprechender Merkmale
Widerklang gefunden.

2.4 Innerhalb des i1m Stichtiefdruckverfahren gedruckten
farbigen Bereichs der estnischen 100 Krooni Banknote
lassen sich die folgenden drei Zonen erkennen: eine
erste Zone mit dem blauen Wellenmuster und der
Aussparung fur die Pragung, eine zweite Zone mit dem
Portrat der Frau Lydia Koidula und eine dritte Zone mit
einem blauen Guillochenmuster und der Beschriftung 100
Krooni'. Keine dieser drei Zonen ist so geformt, dass
sie einen eindeutig erkennbaren Mittelpunkt aufweist, an
dem sich die Pragung hatte befinden kénnen. In der Tat
befindet sich die Pragung im oberen Teil der ersten Zone
mit dem blauen Wellenmuster und ist somit nicht zu
dieser mittig angeordnet. Selbst wenn die weiteren Zonen
entweder einzeln oder in Kombination mit in Betracht
gezogen wiurden, ware die Pragung nicht mittig zum daraus

entstehenden farbigen Bereich angeordnet.

Die Beschwerdefuhrerin und die Beschwerdebeteiligte 1
argumentierten, dass das letzte Merkmal des Anspruch 1
(Hauptantrag) erfullt sei, weil die Pragung mittig zur
Aussparung angeordnet ist. Dies entspricht aber nicht
dem Merkmal des Anspruchs 1 (Hauptantrag), '‘dass die
Halbtonblindpragung (3) zum farbigen Bereich (5) mittig
angeordnet ist”, weil sich dieses auf den farbigen
Bereich bezieht und nicht nur auf dessen die Pragung
umgebenden Rand.

2.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) ist somit
neu (Artikel 54 EPU).

C4666.D
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3. Erfinderische Tatigkeit

Die offentliche Vorbenutzung der estnischen 100 Krooni
Banknote (Konvolut E1) bildet den nachstliegenden Stand
der Technik.

Der Gegenstand gemall Anspruch 1 unterscheidet sich von
der offentlichen Vorbenutzung der estnischen 100 Krooni
Banknote (Konvolut E1) dadurch, dass die
Halbtonblindpragung zum farbigen Bereich mittig

angeordnet ist.

Dabei handelt es sich lediglich um ein &sthetisches
Gestaltungsmerkmal ohne technische Wirkung, welches
zudem bereits aus der Druckschrift E5 bekannt ist (siehe
Spalte 6, Zeilen 47 bis 52, Figuren 5 und 6).

Der von der Beschwerdefihrerin angefihrte technische
Effekt, dass Passerungenauigkeiten zwischen dem
Untergrundaufdruck und dem im Stichtiefdruck
hergestellten farbigen Bereich versteckt werden, tritt
nur beir bestimmten Konstellationen auf, z.B. wenn die
Umrandung als Rahmen um die Blindpragung gestaltet ist,
der Untergrundaufdruck innerhalb dieses Rahmens endet
und der im Stichtiefdruck hergestellte Rahmen den
Untergrundaufdruck mit der Druckfarbe zu Uberdecken
vermag. Diese zusatzlichen Merkmale sind aber nicht
Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) .

Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) beruht

somit nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
(Artikel 56 EPU)

C4666.D
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Zulassigkeit des Hilfsantrags

Ein friherer Hilfsantrag, der innerhalb der den Parteien
in der Ladung zur mundlichen Verhandlung gesetzten Frist
zur Einreichung neuer Unterlagen vorgelegt wurde,
beinhaltete unter anderem bereits die aus der
Beschreibung aufgenommenen Merkmale, dass der
Untergrundaufdruck sowie die Umrandung der Pragung oval
oder kreisformig sind (Seite 9, Zeilen 26 bis 28,
Seite 10, Zeilen 26 bis 28, veroffentlichte Fassung der
Anmeldungsunterlagen). Dieser friuhere Hilfsantrag wurde
wahrend der mundlichen Verhandlung zurickgezogen und
letztendlich durch den vorliegenden Uberarbeiteten
Hilfsantrag mit einem Anspruch 1 ersetzt, iIn den noch
folgende zusatzliche Merkmale aus besagten Passagen der
Anmeldungsunterlagen aufgenommen wurden:
- der Untergrundaufdruck ist "metallisch”
- die Umrandung ist in einem "festen Abstand zur
Halbtonbl indpragung ausgefuhrt.
Somit enthalt Anspruch 1 (Hilfsantrag) Merkmale die
nicht vorher in Kombination beansprucht waren. Hinzu
kommt, dass nicht absehbar i1st, ob diese alleine oder iIn
Kombination fur die Bestimmung einer erfinderischen
Tatigkeit relevant werden. Es war zudem in Anbetracht
des fortgeschrittenen Stadiums der mindlichen
Verhandlung weder der Beschwerdefihrerin und der
Verfahrensbeteiligten I noch der Kammer zuzumuten, sich
damit zu befassen.

Die Kammer ist deshalb zum Ergebnis gekommen, dass in
Anbetracht der Tatsache, dass Anspruch 1 (Hilfsantrag)
die Einwande beziglich der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit nicht prima facie aus dem Weg schafft, dieser
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als verspatet in Einklang mit Artikel 114(2) EPU und
Artikel 13(3) VOBK nicht zugelassen wird.

Angeblich versaumte Prifung der Erfordernisse des
Artikels 84 EPU

Die Beschwerdefuhrerin setzt die im Abschnitt 18.2 der
Entscheidung der Einspruchsabteilung gemachte Aussage,
dass die im Einspruchsverfahren vorgetragenen
angeblichen Klarheitsmangel fiUr die Entscheidung der
Einspruchsabteilung keine Beriucksichtigung finden,
gleich damit, dass keine Prufung der Erfordernisse des
Artikels 84 EPU stattgefunden habe.

Im Gegensatz zum Fall T648/96 (Entscheidungspunkt 2.4,
unverdoffentlicht) wurde in der angefochtene Entscheidung
in den Absatzen 18.1, 18.2 und 18.3 inhaltlich auf die
vermeintlichen Klarheitsmangel eingegangen. Auf eine
ganzliche Versaumung der Priufung der Erfordernisse des
Artikel 84 EPU wie im Fall T648/96 kann schon deshalb
nicht geschlossen werden.

Im Absatz 18.1 der angefochtenen Entscheidung wird zur
Begrindung der Klarheit des Merkmals '“dass die Pragung
eine Im nicht farbfihrenden Stichtiefdruck ausgefihrte
Halbtonblindpragung (3) mit mehreren, ubergangslos
ineinander Ubergehenden unterschiedlichen Pragehdéhen bzw.
Pragetiefen ist"” nicht wie von der Beschwerdefihrerin
angefiuhrt nur allgemein auf die die gesamte Beschreibung
und alle noch zur Auslegung der Anspriche zur Verfiugung
stehenden Ausfiuhrungsformen der erteilten Patentschrift
verwiesen, sondern insbesondere auch auf die Absatze 11,
15, 16, 18, 19, 38 und die Figur 8.
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Ferner wird im Absatz 18.2 der angefochtenen
Entscheidung begrindet, warum die weilteren angeblichen
Klarheitsmangel keine Berucksichtigung fanden, namlich,
weil es sich um Merkmale des Anspruchs 1 handelt, die
von erteilten abhangigen Ansprichen Ubernommen wurden.
Mangelnde Klarheit ist auflerdem kein Einspruchsgrund
(Artikel 100 EPU).

Somit hat In der angefochtenen Entscheidung eine
Auseinandersetzung mit den im Anspruch 1 vorgenommenen
Anderungen stattgefunden, und die dabei erreichten
Schlussfolgerungen wurden entsprechend begrindet. Der
von der Beschwerdefihrerin vorgebrachte Einwand, eine
Priufung der Erfordernisse des Artikel 84 EPU habe nicht
stattgefunden, lasst sich somit anhand der angefochtenen

Entscheidung widerlegen.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel liegt somit nicht vor,
so dass eine Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr
ausscheidet (Regel 103(1)(a) EPU).
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

3. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
zuriuckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Meyfarth W. Zellhuber
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