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ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
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Beschwerdefithrerin: Innovia Security Pty Ltd
(Anmelderin) Potter Street
Craigieburn, VIC 3064 (AU)

Vertreter: Didier Lecomte
Lecomte & Partners Sarl
P.0O. Box 1623
1016 Luxembourg (LU)

Beschwerdegegnerin I: De La Rue International Limited
(Einsprechende 1) De La Rue House,

Jays Close, Viables

Basingstoke, Hampshire RG22 4BS (GB)

Vertreter: Robert Edmund Skone James
Gill Jennings & Every LLP
The Broadgate Tower
20 Primrose Street
London EC2A 2ES (GB)

Beschwerdegegnerin II: Giesecke & Devrient GmbH
(Einsprechende 2) Prinzregentenstrasse 159
81677 Miunchen (DE)

Vertreter: Jochen Hohfeld
Klunker Schmitt-Nilson Hirsch
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Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 13. Februar
2013 zur Post gegeben wurde und mit der das
europdische Patent Nr. 1127712 aufgrund des
Artikels 101 (3) (b) EPU widerrufen worden
ist.
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 1 127 712 widerrufen worden ist,

Beschwerde eingelegt.

Die Einspriiche der Beschwerdegegnerinnen (Einsprechen-
de) stitzten sich auf die in Artikel 100(a) (fehlende
Neuheit, Artikel 54 EPU 1973 und mangelnde erfinder-
ische Tatigkeit, Artikel 56 EPU 1973) und (c) EPU

genannten Einspruchsgriinde.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die
unabhédngigen Anspriiche des Hauptantrags und der acht
Hilfsantridge den in Artikel 100(c) EPU genannten

Anforderungen nicht geniigen.

Am 28. Januar 2015 fand die von der Beschwerdefiihrerin
und der Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 2) Jjeweils
hilfsweise beantragte mindliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt. Anwesend war nur der Vertreter
des Beschwerdegegnerin II. Die Vertreter der
Beschwerdefithrerin und der Beschwerdegegnerin I
(Einsprechende 1) hatten zuvor mitgeteilt, dass sie die
jeweilige Partei in der miindlichen Verhandlung nicht

vertreten werden.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung
des Patents gemdl Hauptantrag oder gemdl den Hilfs-
antragen 1 oder 2, alle Antradge eingereicht mit der

Beschwerdebegriindung vom 24. Juni 2013.

Die Beschwerdegegnerin II beantragte, die Beschwerde

als unzulassig zu verwerfen, hilfsweise die Beschwerde



Iv.

-2 - T 0972/13

als unbegrindet zurlickzuweisen. Ferner beantragte sie,
der Beschwerdefiihrerin die Kosten, die der
Beschwerdegegnerin II durch die Teilnahme an der
mindlichen Verhandlung vom 28. Januar 2015 entstanden

sind, aufzuerlegen.

Die unabhangigen Anspriche 1 und 10 des Hauptantrags

lauten wie folgt:

"1. Sicherheits- und/oder Wertdokument mit Sicherheits-
merkmalen und mit einem Verifikationselement zum Veri-
fizieren des Sicherheitsmerkmals, wobei in das Dokument
(1) an unterschiedlichen Stellen mindestens ein Verifi-
kationselement (2) und mindestens ein mit diesem Verif-
ikationselement (2) verifizierbares Sicherheitsmerkmal
(3) integriert sind,

wobei das Verifikationselement (2) und das Sicherheits-
merkmal (3) durch Falten des Dokuments (1) zum Verifi-
zieren Ubereinander gebracht sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens zweil unterschiedliche Verifikations-
elemente durch Analysatorbereiche (5, 6) in mindestens
zwel nebeneinanderliegenden Fenstern ausgebildet sind
wobei das mindestens eine Sicherheitsmerkmal (3) durch
jeden Analysatorbereich (5, 6) der Verifikations-

elemente verifizierbar ist."

"10. Sicherheits- und/oder Wertdokument mit Sicher-
heitsmerkmalen und mit einem Verifikationselement zum
Verifizieren des Sicherheitsmerkmals, wobei in das
Dokument (1) an unterschiedlichen Stellen mindestens
ein Verifikationselement (2) und mindestens ein mit
diesem Verifikationselement (2) verifizierbares Sicher-

heitsmerkmal (3) integriert sind,
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wobei das Verifikationselement (2) und das Sicherheits-
merkmal (3) durch Falten des Dokuments (1) zum Verifi-
zieren Ubereinander gebracht sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens zweil unterschiedliche Verifikations-
elemente durch nebeneinanderliegende Analysatorbereiche
(5, 6) in einem Fenster ausgebildet sind,

wobei das mindestens eine Sicherheitsmerkmal (3) durch
jeden Analysatorbereich (5, 6) der Verifikationsele-
mente verifizierbar ist, und wobei:

die nebeneinanderliegenden Analysatorbereiche in einen
holografischen und in einen nichtfilternden Bereich
(5,6) untergliedert ist [sic], oder

die nebeneinanderliegenden Analysatorbereiche in zwei
Farbfilterbereiche flir die Betrachtung von Anaglyphen
oder Stereobildern ausgebildet sind, oder

die nebeneinanderliegenden Analysatorbereiche (5, 6)
Prismen fiir die Betrachtung eines chromastereoskopi-
schen Bildes, enthalten, oder

die Analysatorbereiche (5, 6) einen Vectrographen [sic]
bilden."

Die unabhangigen Anspriiche 1 und 10 des Hilfsantrags 1
unterscheiden sich vom Hauptantrag nur im jeweiligen
kennzeichnenden Teil wie folgt (gegeniiber den Anspri-
chen 1 und 10 des Hauptantrags sind Erganzungen im

Fettdruck und Streichungen im Durchstrich dargestellt):

"1l. .. dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens zwel unterschiedliche Verifikations-
elemente durch getrennte Analysatorbereiche (5, 6) in
mindestens zwel nebeneinanderliegenden Fenstern ausge-
bildet sind, wobei das mindestens eine Sicherheits-
merkmal (3) durch Jedernr die Analysatorbereiche (5, 6)

der Verifikationselemente verifizierbar ist."
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"10. .. dadurch gekennzeichnet,

dass mindestens zweil unterschiedliche Verifikations-
elemente durch nebeneinanderliegende Analysatorbereiche
(5, 6) in einem Fenster ausgebildet sind,

wobei das mindestens eine Sicherheitsmerkmal (3) durch
Jederr die Analysatorbereiche (5, 6) der Verifikations-
elemente verifizierbar ist, und wobei:

di e Hebeﬁei‘ iiafidefii‘ egefidefi iﬁiai Y SaEefbefei‘ ehe (5I 6)
das Verifikationsfenster nebeneinanderliegend in einen
holografischen und in einen nichtfilternden Bereich (5,
6) untergliedert ist [sic], oder

di e Hebeﬁei‘ iiafidefii‘ egefidefi iﬁiai Y SaEefbefei‘ ehe (5I 6)
das Verifikationsfenster nebeneinanderliegend in zweil
Farbfilterbereiche flir die Betrachtung von Anaglyphen
oder Stereobildern ausgebildet sind, oder

di S Hebeﬁei‘ iiafidefii‘ egefidefi iﬁiai Y SaEefbefei‘ ehe (5I 6)
das Verifikationsfenster nebeneinanderliegend in
Bereiche mit Prismen fiir die Betrachtung eines
chromastereoskopischen Bildes, ermthaltern ausgebildet
ist, oder

die Analysatorbereiche (5, 6) einen Vectrographen [sic]
bilden."

Die unabhdngigen Anspriiche 1 und 10 des Hilfsantrags 2
unterscheiden sich jeweils von den Anspriichen 1 und 10
des Hilfsantrags 1 nur dadurch, dass der Text "die
Analysatorbereiche" durch "beide Analysatorbereiche"

ersetzt ist.

Die Beschwerdefihrerin hat im schriftlichen Verfahren

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Sie sei nicht einverstanden mit der Interpretation der
Einspruchsabteilung, dass das Sicherheitsmerkmal durch
jeden (Hauptantrag), bzw. die (Hilfsantrag 1), bzw.
beide (Hilfsantrag 2) Analysatorbereich/e (5, 6) der
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Verifikationselemente verifizierbar sei, dass es eine
unabhédngige Verifizierung gestatte und dass diese
Aussage dahingehend zu interpretieren sei, dass sie es
erlaube, entweder eine sukzessive Priifung mittels eines
jeden Analysatorbereichs oder entsprechend der
urspringlichen Offenbarung eine Prifung mittels
gleichzeitiger Verwendung beider Analysatorbereiche
durchzufithren. Dennoch sei im Hilfsantrag 2, der
Begriff "jeden" durch "beide" ersetzt worden (siehe
Beschwerdebegriindung "Section 2.1.3 We disagree with
the OD's interpretation that 'the security feature' is
verifiable by each of the analyzer areas (5, 6) of the
verification elements allows for independent verifica-
tion and that the expression should be interpreted as
allowing either successive examination by each of the
analyzer areas 1in turn, or by concomitant use of both
analyzer areas, as 1in the original disclosure";
"Section 3.2 We disagree with the OD that replacing
'each' by 'the' in claim 1 has broadened the meaning of
the expression without excluding the interpretation in
2.1.3 of 'by each analyzer area'" und "Section 6.1 We
disagree with the OD that the expression in claim 1
'wherein the security feature (3) is verifiable by the
analyzer areas of the verification elements' is to be
integrated in the same manner as 3.2 and 2.1.3.
However, to overcome this objection of the 0D, the word
'each' has been replaced with 'both' in the new

Auxiliary Request 2").

Die Beschwerdegegnerin I hat sich im Beschwerde-
verfahren weder zur Sache gedubert noch explizite

Antrage gestellt.

Die Beschwerdegegnerin II hat im schriftlichen
Verfahren und in der miindlichen Verhandlung im

Wesentlichen Folgendes vorgetragen:
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GemdR der Entscheidung der Einspruchsabteilung verstoBe
das Merkmal der unabhédngigen Anspriiche aller geltenden
Antrage, wonach das mindestens eine Sicherheitselement
durch jeden (Hauptantrag), bzw. die (Hilfsantrag 1),
bzw. beide (Hilfsantrag 2) Analysatorbereich/e der
Verifikationselemente verifizierbar ist gegen Artikel
76 (1) bzw. 123(2) EPU (siehe Einspruchsentscheidungs-
grinde 2.1.3, 3.2 und 6.1).

Die Beschwerdefiihrerin gebe lediglich an, dass sie mit
der Einschatzung der Einspruchsabteilung nicht
Ubereinstimme und verweise dabei auf die urspringliche
Offenbarung ohne anzugeben, auf welche Weise, d.h.
insbesondere durch welche Passage die urspringliche
Offenbarung den Wortlaut des Hauptantrags bzw. der
Hilfsantrdage mit Bezug auf das genannte Merkmal
entgegen der Einschatzung der Einspruchsabteilung doch
stiitzen kénnten. Dies betreffe den Hauptantrag und

beide Hilfsantrage.

Somit lege die Beschwerdebegriindung fiir ein Merkmal in
jedem Antrag, welches gemal der Entscheidungsgriinde
unzuldssig sei (weil es gegen Artikel 123(2) EPU
verstoBe), nicht hinreichend dar, warum die
Entscheidung der Einspruchsabteilung in diesem Punkt

fehlerhaft sein solle.

Damit sei die Beschwerde insgesamt unzureichend

begrindet und daher als unzulédssig zu verwerfen.

Mit Schreiben vom 12. Dezember 2014 habe die
Beschwerdefiihrerin angekiindigt, dass sie in der
mindlichen Verhandlung vom 28. Januar 2015 nicht
vertreten sein werde. Eine solche Ankindigung lasse

aber offen, ob die Beschwerdefiihrerin tatsdchlich nicht
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anwesend sein werde. Bei der Ausibung der ihr
obliegenden Sorgfaltspflicht gegeniiber ihrer Mandantin,
seili der Vertreter der Beschwerdegegnerin II somit
gezwungen, sich einerseits vorzubereiten und anderer-
seits bei der Verhandlung schon aus dem Grund anwesend
zu sein, dass die Beschwerdefiihrerin dennoch kommen
kénnte. Somit habe die Beschwerdefiithrerin der Beschwer-
degegnerin II, die ihr durch die Teilnahme and der
mindlichen Verhandlung am 28. Januar 2015 entstandenen

Kosten zu erstatten.

Im Anhang zur Ladung zur mindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer vertrat die Kammer zur Zuldssigkeit

folgende vorladufige Meinung:

"5. Zuldssigkeit - Ausreichende Begriindung der

Beschwerde

Nach Artikel 12(2) VOBK sollte die Beschwerde-
begriindung ausdriicklich und spezifisch alle

Tatsachen, Argumente und Beweismittel anfiihren.

Die Beschwerdegegnerin bemdngelt, die Beschwerde
sei nicht ausreichend begriindet (Artikel 108 EPU;
Regel 99(2) EPU).

Dies betreffe das Merkmal der unabhdngigen Ansprii-
che des Hauptantrags, wonach "das mindestens eine
Sicherheitselement durch jeden Analysatorbereich
der Verifikationselemente verifizierbar ist'",
welches gemdfB der Entscheidung der Einspruchsab-
teilung gegen Artikel 123(2) EPU verstoBe (siehe
Entscheidungsgriinde 2.1.3), sowie das diesem
Merkmal entsprechende Merkmal der Hilfsantridge 1
und 2, worin die Wendung "durch jeden Analysator-

bereich" durch die Wendung "durch die Analysator-
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bereiche" bzw. '"durch beide Analysatorbereiche"

(Unterstreichung ergédnzt) ersetzt worden sei.

5.1 Hauptantrag

In der Beschwerdebegriindung (Seite 2, Abschnitt
2.1.3) gibt die Beschwerdefiihrerin an, dass sie
mit dem Verstdndnis dieses Merkmals durch die Ein-
spruchsabteilung (wonach das "Sicherheitselement"
durch jeden Analysatorbereich fiir sich alleine
genommen - also unabhdngig voneinander - verifi-
zierbar ist) nicht einverstanden ist und statt
dessen so verstanden werden solle, dass eine Veri-
fizierung durch beide Analysatorbereiche entweder
nacheinander oder gleichzeitig stattfinde. Hierbei
verweist die Beschwerdefiihrerin nur allgemein auf
die urspriingliche Offenbarung und zitiert keine

Textpassagen.

Der Schwerpunkt des Arguments der Beschwerde-
flihrerin liegt anscheinend auf dem Verstdndnis des
strittigen Merkmals und nicht auf dem Nachweis der
urspriinglichen Offenbarung einiger seiner Ausle-
gungen. Zu dem Verstdndnis des strittigen Merkmals
wird aber seitens der Beschwerdefiihrerin nur ihr
mangelndes Einverstdndnis bzw. ihr Wunsch-Verstdn-
dnis aufgefiihrt, ohne dass dies irgendwie weiter
durch Argumente, Tatsachen oder Beweismittel

begriindet wurde.

Damit 1l3uft die Beschwerde auf die bloBe Behaup-
tung hinaus, dass die angefochtene Entscheidung
nicht richtig sei, ohne die rechtlichen oder tat-
sdchlichen Griinde zu nennen, aus denen die Ent-
scheidung aufgehoben werden sollte. Damit iliber-

ldsst es die Beschwerdefiihrerin ganz der Kammer
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und der Beschwerdegegnerin, MutmaBungen dariiber
anzustellen, inwiefern die Beschwerdefiihrerin die
angefochtene Entscheidung als fehlerhaft ansehen
koénnte. Genau dies soll das Erfordernis der Ein-

reichung einer Beschwerdebegriindung verhindern.

5.2 Hilfsantrag 1

Es wurde versucht, durch Anderungen auf die Punkte
3.3 bis 3.5 der angefochtenen Entscheidung einzu-

gehen.

Die Beschwerdefiihrerin begriindet aber nicht, warum
sie mit Punkt 3.2 der angefochtenen Entscheidung
nicht einverstanden ist. Damit 1duft die Beschwer-
de wieder auf die bloBe Behauptung hinaus, dass
die angefochtene Entscheidung nicht richtig sei,
ohne die rechtlichen oder tatsdchlichen Griinde zu
nennen, aus denen die Entscheidung aufgehoben

werden sollte.

5.3 Hilfsantrag 2

Die Kammer stimmt vorldufig der Beschwerdegegnerin
zu, dass die im Hilfsantrag 2 vorgenommenen Ander-
ungen gegeniiber dem Hilfsantrag 1 scheinbar keinen
neuen Sachverhalt darstellt. Die sich auf den
Hilfsantrag 1 beziehenden (sowohl vorstehenden als
auch nachfolgenden) Bemerkungen gelten entspre-

chend auch filir Hilfsantrag 2".
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Entscheidungsgriunde
1. Zuldssigkeit

Die Beschwerdefiihrerin hat zu der im Ladungsbescheid
gedauBerten vorlaufigen Auffassung der Beschwerdekammer
nicht Stellung genommen und auch nicht an der

Verhandlung teilgenommen.

Auch nach nochmaliger Uberpriifung ihrer vorl&dufigen
Auffassung hat sich die Kammer nicht veranlasst
gesehen, davon abzuweichen. Da die Beschwerdebegriindung
somit weder die rechtlichen noch die tatsdchlichen
Grinde nennt, aus welchen die Entscheidung aufgehoben
werden sollte, entspricht sie nicht den Erfordernissen
der Regel 99(2) EPU und ist gemdB Regel 101 (1) EPU als

unzulédssig zu verwerfen.

2. Antrag auf Kostenerstattung

Nach Artikel 104 (1) EPU tridgt im Einspruchsverfahren
jede Partei die ihr erwachsenen Kosten selbst. Das gilt
auch im Einspruchsbeschwerdeverfahren. Eine Kosten-
erstattung kommt jedoch in Betracht, wenn sie der
Billigkeit entspricht. Dies ist der Fall, wenn eine
Partei es an der notwendigen Sorgfalt und Ricksicht bei
der Verfahrensfihrung hat fehlen lassen und dadurch der
anderen Parteil Kosten verursacht hat, die ohne Weiteres
hatten vermieden werden kdénnen, ohne die eigene

Rechtsposition zu gefahrden.

Mit dem Schreiben vom 12. Dezember 2014 hat die
Beschwerdefiihrerin angekiindigt, dass sie in der
mindlichen Verhandlung vom 28. Januar 2015 nicht
vertreten sein werde. Eine solche Ankindigung lasst

aber offen, ob die Beschwerdefiihrerin selbst
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tatsdchlich anwesend sein wird oder sich offenhdlt doch

noch zu erscheinen.

Bei der Ausibung der ihr obliegenden Sorgfaltspflicht
gegeniiber ihrer Mandantinnen sind die Vertreter der
Beschwerdegegnerin II somit gezwungen gewesen, sich
vorzubereiten und bei der Verhandlung anwesend zu sein,
um dem Fall vorzubeugen, dass die Beschwerdefiihrerin

dennoch kommen wiirde.

Um dies zu verhindern hatte die Beschwerdefithrerin
ihren Antrag auf mindliche Verhandlung ohne weiteres

zuriickziehen konnen, was sie aber nicht getan hat.

Somit entspricht es der Billigkeit, dass die Beschwer-
defiithrerin der Beschwerdegegnerin II durch die Teil-

nahme an der miindlichen Verhandlung vom 28. Januar 2015
entstandenen Kosten zu tragen hat (Artikel 104 (1) EPU).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzuladssig verworfen.

Die Beschwerdefiihrerin hat die Kosten, die der

Beschwerdegegnerin II durch die Teilnahme an der

mindlichen Verhandlung vom 28.Januar 2015 entstanden

sind, zu tragen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
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D. Meyfarth M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



