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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das
europadische Patent Nr. EP-B-1319220 zu widerrufen, da
es die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig
offenbare, dass ein Fachmann sie ausfiihren kdnne
(Artikel 101 (3) b) EPU).

Der Einspruch war gegen das Patent in gesamtem Umfang
gerichtet und darauf gestiitzt, dass der Gegenstand des
Patents nicht neu sei und nicht auf einer erfinde-
rischen T&dtigkeit beruhe (Artikel 100 a) EPU 1973 in
Verband mit Artikel 54 und 56 EPU 1973) und dass das
Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig
offenbare, dass ein Fachmann sie ausfiihren kdnne
(Artikel 100 b) EPU 1973).

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer beantragte
die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin), die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in
geanderter Fassung auf der Grundlage der Anspriche 1
bis 17 des Hauptantrags oder auf der Grundlage der
Anspriiche 1 bis 16 des Hilfsantrags, beide eingereicht
mit der Beschwerdebegriindung vom 22. Marz 2010,

aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte, die

Beschwerde zuriuckzuweisen.

Folgende Dokumente wurden von den Parteien im

Beschwerdeverfahren zitiert:

D17: ABC der Optik, hrsg. von K. Mitze, Verlag -
Werner Dausien, Hanau/Main 1972, Seiten
634-639,



VI.
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D18: Bergmann-Schaefer, Lehrbuch der Experimental-
physik, Band III Optik, Walter de Gruyter,
Berlin 1974, Seiten 413-415,

D23: Gutachten von Prof. Susanna Orlic vom
18. Marz 2010.

Der Wortlaut des unabhangigen Anspruchs 1 des

Hauptantrags lautet wie folgt:

"1l. Sicherheitssystem, insbesondere fiir ein
Wertdokument, mit einem flachigen Sicherheitselement
(5, 105, 205, 305, 405, 505) in einer Tréagerebene (9),
das unter Lichteinfall auf holographischem Wege
auBerhalb der Tragerebene (9) ein Muster (100, 200,
300, 400, 500) rekonstruiert, in dem eine versteckte
Information gespeichert ist, und einem flachigen,
zumindest teilweise transparenten Verifikationselement
(3, 103, 203, 303, 403, 503), das bei flédchiger
Berthrung des Sicherheitselements (5, 105, 205, 305,
405, 505) die darin gespeicherte Information auslesbar
macht, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheits-
element einen ersten Hologrammtradger umfasst, der unter
Lichteinfall ein erstes Muster auBerhalb der Trager-
ebene (9) rekonstruiert, in dem die versteckte
Information als Phasenmodulation gespeichert ist, wobei
das Verifikationselement derart ausgestaltet ist, dass
es die Phasenmodulation in eine sichtbare Amplituden-

modulation umwandelt."

Die Parteien haben beziiglich der Ausfihrbarkeit der
beanspruchten Erfindung gemdaB Hauptantrag im

Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

a) Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)



- 3 - T 0063/10

Entscheidend fiir die Ausfihrbarkeit sei es wie der
Fachmann die Information der Patentschrift vor dem
Hintergrund seines allgemeinen Fachwissens verstehe und
wie er gegebenenfalls die in der Patentschrift
enthaltene Information durch sein allgemeines
Fachwissen vervollstandige. Das korrekte Verstandnis
des Fachmanns werde in dem Gutachten von Prof. Orlic
(Dokument D23) erlautert.

Das Streitpatent richte sich an einen Hochschul-
absolventen der Fachrichtung Physik, der spezialisierte
Kenntnis und Erfahrung auf dem Gebiet der Optik,
insbesondere der Holographie, besitze. Der maBgebliche
Fachmann sei als ein Team eines Sicherheitstechnikers
und eines in der Optik und Holographie kundigen
Physikers anzusehen. Die vorliegende Situation sei mit
derjenigen in der Entscheidung T 424/90 vergleichbar,
in der die Kammer feststellte, dass der
Halbleiterspezialist einen Plasmaspezialisten zur

Losung der gestellten Aufgabe heranziehen wiirde.

Anspruch 1 des Hauptantrags fordere, dass in dem
rekonstruierten Muster eine Phasenmodulation
gespeichert sei. Eine solche Phasenmodulation konne,
wie im Gutachten erlautert, durch ein phasen-
verschiebendes Objekt erzeugt werden. Da die
Phasenmodulation mit dem Auge oder einer
konventionellen Kamera nicht detektiert werden konne,
stelle sie eine versteckte Information im Sinne von

Anspruch 1 dar.

AuBerdem fordere Anspruch 1 des Hauptantrags, dass die
Phasenmodulation im Muster des Sicherheitselements in
eine sichtbare Amplitudenmodulation umgewandelt werde.
Dem Fachmann seien verschiedene Verfahren bekannt, mit

welchen dies erreicht werden kdnne, z.B. die
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Schlierenmethode oder das Phasenkontrastverfahren. Bei
all diesen Verfahren werde die Umwandlung durch eine
Wechselwirkung der phasenmodulierten Lichtwelle mit
sich selbst oder mit einer geeigneten weiteren
Lichtwelle realisiert. Die dazu notwendige Interferenz
der Lichtwellen bedinge, dass die Lichtwellen
zueinander kohdrent seien. Dies sei dem Fachmann aus

seinem Fachwissen unmittelbar bekannt.

Das Merkmal, dass das Sicherheitselement "flachig" sei,
bedeute, dass der Hologrammtradger eine Oberfléche
besitze, iUber die ein einfallender Lichtstrahl zum
Auslesen des Hologramms mit dem Hologrammtrager
wechselwirken konne. Dagegen sei es irrelevant, welche
Dicke der Hologrammtrager aufweise. Analog bedeute das
Merkmal, dass das Verifikationselement flachig sei,
dass es eine ausgedehnte Oberflidche besitze, iber die
eine Wechselwirkung der Lichtwellen mit dem
Sicherheitselement mdglich sei. Das Verifikations-
element konne, wie in den Absatzen [0013] und [0048]
des Patents beschrieben sei, in Form eines optischen
Aufbaus realisiert werden, der eines der bekannten
Verfahren zur Umwandlung einer Phasenmodulation in eine
Amplitudenmodulation (Phasenkontrastverfahren,
Schlierenverfahren) realisiere. Der Begriff "flachig"
kénne daher im Lichte der Beschreibung nicht "flach"
bedeuten. Vielmehr konne das Verifikationselement
durchaus erhebliche Abmessungen in Richtung des

Strahlengangs aufweisen.

In Anspruch 2 werde eine weitere Ausfihrungsform
beschrieben, in der das Verifikationselement durch
einen zweiten Hologrammtrager gebildet werde. Dabei
missten die in den beiden Hologrammen rekonstruierten
Objektwellen zueinander ausreichend kohdrent sein, so

dass Interferenz und somit eine Umwandlung wvon
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Phasenmodulation in eine Amplitudenmodulation
stattfinden konne. Der Abstand der beiden
Hologrammtrager werde im Gutachten mit circa 100um
abgeschatzt. Lichtquellen, die Licht mit ausreichenden
Koharenzladngen erzeugten, seien unter Anderem
Laserdioden. Dabei habe der Fachmann das nétige
Fachwissen, das von dem Hologrammtrdger rekonstruierte
Muster so zu gestalten um die beanspruchte Umwandlung
der Phasenmodulation in Amplitudenmodulation zu

erreichen.

b) Beschwerdegegnerin (Einsprechende)

Im Hinblick auf die gesamte Patentschrift, insbesondere
die Einleitung in Abs&tzen [0001]-[0007], und die
Anspriiche gemaRl Hauptantrag sei der maBgebliche
Fachmann der auf dem Gebiet der Sicherheitssysteme
kundige Experte, der einige Fachkenntnisse in der
Holographie habe, da Hologramme gewohnlich als
Sicherheitselemente in Wertdokumenten verwendet wirden.
Die von der Beschwerdefihrerin angefithrte Entscheidung
T 424/90 kdénne nicht unmittelbar auf die vorliegende
Situation angewendet werden, da es dort um
erfinderische Tatigkeit und nicht um ausreichende

Of fenbarung gehe.

Das Gutachten von Prof. Orlic erklare die Merkmale der
Anspriiche 1 und 2 des Hauptantrags und erdrtere nicht
die Ausfihrbarkeit des Gegenstandes dieser Anspriiche,
sondern liefere vielmehr die Informationen, welche in
der Patentschrift fehlten. Das Gutachten sei ferner als
Stellungnahme der Beschwerdefiihrerin zu werten und
nicht als diejenige eines Sachverstandigen gemal
Artikel 117 (1) e) EPU. AuBerdem sei Prof. Orlic

ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Holographie
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und nicht als der maBgebliche Durchschnittsfachmann

anzusehen.

Wie aus der Patentschrift, insbesondere aus den
Absatzen [0004], [0005] und [0009] hervorgehe, bedeute
der Begriff "flachig" sowohl in Bezug auf das
Sicherheitselement als auch in Bezug auf das
Verifikationselement, dass diese Elemente eine geringe
Dicke aufwiesen. Da die Anordnungen in Dokumenten D17
und D18 zur Verwirklichung der Phasenkontrastmethode
bzw. der Schlierenmethode eine Ausdehnung in Strahl-
richtung hatten, koénne Absatz [0013], in welchem diese
Methoden erwdahnt seien, nicht zur Ausfiihrbarkeit der

beanspruchten Erfindung beitragen.

Beziiglich des Ausfiihrungsbeispiels demzufolge das
Verifikationselement einen Hologrammtrdger umfasse
(Anspruch 2 gemal Hauptantrag), gebe es kein
Beweismittel wonach die Kombination von Hologrammen zum
Fachwissen zahle. AuBerdem enthalte die Patentschrift
keine Angabe, welches Muster von diesem Hologrammtrager
rekonstruiert werden miisse um die beanspruchte
Umwandlung der Phasenmodulation in Amplitudenmodulation
zu erreichen. Ferner wirden im Streitpatent weder
Interferenz noch Kohdrenzbedingungen beschrieben. Dies
sei jedoch nicht als Uberfliissig anzusehen, sondern
ware vielmehr flir eine ausreichende Offenbarung

notwendig.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Hauptantrag - Ausfiihrbarkeit der Erfindung
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Die Frage, ob das europaische Patent die Erfindung so
deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann
sie ausfihren kann, ist anhand des Gesamtinhalts der
Patentschrift, also unter Bericksichtigung sowohl der
Anspriiche als auch der Beschreibung und Zeichnungen zu
beantworten. Mit der Beschwerdebegriindung wurde von der
Beschwerdefiihrerin eine neue Beschreibung der Patent-
schrift eingereicht. Neben den Anspriichen gemal Haupt-
antrag und den Zeichnungen der Patentschrift ist somit
diese geanderte Beschreibung beziiglich der Beurteilung

der Ausfihrbarkeit der Erfindung mabgeblich.

Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass der auf
dem Gebiet der Sicherheitssysteme kundige Experte als

der relevante Fachmann anzusehen sei.

Wie aus der Beschreibung des Streitpatents hervorgeht,
insbesondere der Einleitung in den Absatzen [0001]-
[0007], betrifft das Streitpatent in der Tat
Sicherheitssysteme. Mit solchen Systemen kann z.B. die
Echtheit von Wertdokumenten verifiziert werden. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags betrifft,
damit Ubereinstimmend, ein solches Sicherheitssystem.
Der entsprechende Fachmann ist als der im technischen
Gebiet solcher Sicherheitssysteme kundige Ingenieur

anzusehen.

Das in Anspruch 1 des Hauptantrags beanspruchte
Sicherheitselement umfasst jedoch einen Hologramm-
trager. AuBerdem ist das beanspruchte Verifikations-
element derart ausgebildet, dass es die Phasen-
modulation, welche in dem vom Hologrammtrager unter
Lichteinfall rekonstruierten Muster gespeichert ist, in
eine Amplitudenmodulation umwandelt. Nach Ansicht der
Kammer wliirde der Sicherheitsexperte zur Ausfiihrung

dieses Gegenstandes den entsprechenden Fachmann
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heranziehen, nédmlich den in der Optik und insbesondere

im Gebiet der Holografie kundigen Physiker.

Der zur Beurteilung der Ausfiithrbarkeit des beanspruch-
ten Gegenstandes maRgebliche Fachmann ist demnach als
ein Team aus den oben erwahnten Experten auf den
Gebieten der Sicherheitssysteme und der Optik/

Holografie anzusehen.

Nach Meinung der Einspruchsabteilung gehe es im
Streitpatent um die Prifung von blattartigen Objekten
wie Banknoten und somit beziehe sich der Begriff
"flachig" auf flache Objekte. In Absatz [0013] des
Streitpatents werde beschrieben, dass die Umwandlung
von Phasenmodulation in Amplitudenmodulation durch das
Phasenkontrastverfahren oder das Schlierenverfahren
méglich sei. Aus den Dokumenten D17 bzw. D18 gehe
jedoch hervor, dass ein ausgedehnter optischer Aufbau
entlang einer optischen Achse zur Durchfihrung dieser
Verfahren nétig sei. Der Fachmann erhalte aus dem
Streitpatent keinerlei Information wie er ein
entsprechendes Verfahren mit einem flachen Objekt

realisieren konne.

Nach Ansicht der Kammer sollten die in einem
Patentanspruch verwendeten Begriffe vom Fachmann so
verstanden werden, dass er zu einer Auslegung des
Anspruchs gelangt, die technisch sinnvoll ist und bei
der die gesamte Offenbarung des Patents berlicksichtigt
wird (siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
FEuropaischen Patentamts", 7. Auflage 2013, Abschnitt
IT.A.6.1). Im vorliegenden Fall geht aus Absatz [0013]
des Streitpatents tatsachlich hervor, dass die
beanspruchte Umwandlung der Phasenmodulation in eine
sichtbare Amplitudenmodulation z.B. durch das

Phasenkontrastverfahren oder das Schlierenverfahren
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méglich ist. Wie aus den Ausziigen D17 und D18 aus einem
Nachschlagewerk bzw. Lehrbuch hervorgeht, ist es dem
Fachmann bekannt, dass zur Durchfiithrung dieser
Verfahren eine in Strahlrichtung ausgedehnte Anordnung
erforderlich ist. Der Fachmann wiirde das Merkmal in
Anspruch 1 des Hauptantrags, dass Verifikationselement
fldchig ist, daher in einer Weise verstehen, die dazu

nicht im Widerspruch steht.

Der Zweck der beanspruchten Merkmale, dass sowohl das
Sicherheitselement als auch das Verifikationselement
fldchig sind, ist auBerdem, dass die versteckte
Information, welche in dem vom Sicherheitselement unter
Lichteinfall rekonstruierten Muster gespeichert ist,
bei flachiger Berithrung der Elemente auslesbar ist. Der
Fachmann wirde diese Merkmale daher so verstehen, dass
das Sicherheitselement und das Verifikationselement
jeweils eine Flache besitzt, die eine flachige

Berihrung der Elemente erlaubt.

Angesichts dieser zweckgerichteten Auslegung des
Anspruchs 1 des Hauptantrags, welche im Einklang mit
der gesamten Offenbarung der Patentschrift steht,
entnimmt der Fachmann der Patentschrift in Absatz
[0013] zwei konkrete Wege zur Ausfilthrung der bean-
spruchten Umwandlung der Phasenmodulation in eine
sichtbare Amplitudenmodulation, nadmlich das Phasen-
kontrastverfahren und das Schlierenverfahren. Wie oben
angedeutet, sind diese Verfahren dem im technischen
Gebiet der Optik kundigen Fachmann aus seinem Fach-

wissen wohl bekannt.

Bezliglich des in Anspruch 2 des Hauptantrags beschrie-
benen Ausfihrungsbeispiels, nach dem das Verifikations-
element einen zweiten Hologrammtradger umfasst, ist die

Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung
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der Ansicht, dass aus dem Streitpatent die Funktions-
weise dieses Ausfiithrungsbeispiels nicht hervorgehe.
Weder die Interferenz von Wellenfronten noch der
Begriff der Kohédrenz seien im Streitpatent erwahnt

worden.

Die Kammer ist der Meinung, dass die Interferenz von
Wellenfronten und die Koharenz eines Lichtstrahls
grundlegende Begriffe im Gebiet der Optik und
insbesondere der Holografie sind, welche dem in diesen
technischen Gebieten kundigen Fachmann wohlbekannt
sind. Somit ist es fiir den Fachmann offensichtlich,
dass die von den Hologrammtragern erzeugten
Wellenfronten interferieren miissen, um die gewlinschte
Umwandlung der Phasenmodulation in eine sichtbare
Amplitudenmodulation zu erzielen und dass dazu Licht
mit ausreichender Koharenz erforderlich ist. Dabei
fiihren bereits sehr einfache, vom Verifikations-
hologrammtrager rekonstruierte Muster zum Erfolg, z.B.
dasjenige eines ebenen Spiegels. Die Offenbarung
beziiglich dieses Ausfiihrungsbeispiels ist daher fiir den

Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand ausfihrbar.

Die in Anspruch 1 des Hauptantrags funktionell bean-
spruchte Ausgestaltung des Verifikationselements kann
sich daher auf die oben genannten Ausfiihrungsbeispiele
stiitzen. Nach Ansicht der Kammer ermdglicht daher die
Offenbarung die Ausfilhrung der Erfindung im gesamten

beanspruchten Bereich.

Beziiglich der anderen Anspriiche des Hauptantrags wurde
die Ausfihrbarkeit der Erfindung nicht in Frage
gestellt. Die Kammer sieht auch keine Grinde, dies von

sich aus zu tun.
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Die Kammer ist deshalb der Meinung, dass die gemal
Hauptantrag beanspruchte Erfindung im Streitpatent so
deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein
Fachmann sie ausfithren kann (Artikel 83 und 100 b) EPU
1973) .

Zuriickverweisung an die erste Instanz

Soweit die Anspriiche des Hauptantrags betroffen sind
wurde in der angefochtenen Entscheidung lediglich die
Ausfiihrbarkeit der Erfindung abgehandelt. Die anderen
Einspruchsgrinde, namlich mangelnde Neuheit und
mangelnde erfinderische Tatigkeit, wurden nicht
erdortert. Um eine Prifung dieser Grinde in zwei
Instanzen zu ermdglichen, ist daher die Zurick-
verweisung der Sache an die erste Instanz nach Artikel
111 (1) EPU 1973 angezeigt.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird zur weiteren Behandlung an die erste

Instanz zurlUckverwiesen.

Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



