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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das

europaische Patent Nr. 1 575 785 widerrufen worden ist.

Die Einspriiche der Einsprechenden 1, 2 und 3 stitzten
sich auf die in Artikel 100 (a) EPU genannten Ein-
spruchsgriinde der fehlenden Neuheit, Artikel 54 EPU
1973 und mangelnden erfinderische Tatigkeit, Artikel 56
EPU 1973.

Die Einspruchsabteilung fihrte zudem den Einspruchs-
grund gemidB Artikel 100 (b) EPU von Amts wegen ein
(Artikel 114 (1) EPU).

Die Einspruchsabteilung hat entschieden:

- dass die beanspruchte Erfindung des Hauptantrags
und der Hilfsantrage 1 bis 4 den Anforderungen des
Artikels 100 (b) EPU nicht geniigen;

- dass der Gegenstand der Anspriiche 23 bis 25 des
Hauptantrags den Anforderungen des Artikels 100 (a)
EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU nicht geniigt;

- dass der jeweilige Gegenstand des Anspruchs 1 der
Hilfsantrdage 1 bis 4 den Anforderungen des Artikels
100 (c¢) EPU nicht geniigt;

- dass der Gegenstand der Anspriiche 1 bis 3 des
Hilfsantrags 5 (entsprechen Anspriichen 23 bis 25
des Hauptantrags) den Anforderungen des Artikels
100 (a) EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU nicht
genigt; und

- dass Hilfsantrag 6 nicht zugelassen wird.

Am 29. Juni 2017 fand eine miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt, ohne die Beschwerdegegnerin
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II, deren Vertreter die Kammer zuvor davon informierte,

dass sie bei der Verhandlung nicht anwesend sein wirde.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und als Hauptan-
trag das Patent in der erteilten Fassung, oder hilfs-
weise auf der Grundlage einer der folgenden Hilfsan-
trage, aufrechtzuerhalten:
- Hilfsantrage la, 2a, eingereicht mit Schreiben wvom
2. April 2014
- Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schreiben wvom
5. Januar 2012
- Hilfsantrage 5 und 6, eingereicht in der miindlichen
Verhandlung vom 5. November 2013
- Hilfsantrage 2, 3, 4, eingereicht mit Schreiben vom
30. April 2013.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte zusatzlich den Ein-
spruchsgrund gemd&R Artikel 100 (b) EPU nicht zum Verfah-
ren zuzulassen und die Rickzahlung der Beschwerdege-
buhr.

Die Beschwerdegegnerinnen I und III (Einsprechende 1

und 3) beantragten die Beschwerde zurickzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin II hat im schriftlichen Ver-
fahren beantragt, die Beschwerde zuriickzuweisen und
zusatzlich, die Zuriickverweisung an die Vorinstanz,
sofern der Einspruchsgrund gemidB Artikel 100 (b) EPU
entweder nicht zugelassen wird, oder dessen Anforde-
rungen von der Kammer als erfullt angesehen werden,
bzw. die Anforderungen des Artikels 100 (c) EPU in Bezug
auf Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 von der Kammer als
erfillt angesehen werden. Die Beschwerdegegnerin II hat
zudem beantragt, den Hilfsantrag 6 zum Verfahren nicht

zuzulassen.
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Diese Entscheidung nimmt Bezug auf folgende Druck-

schriften aus dem Einspruchsverfahren:

Bl: EP-A-0 659 587;
B2: WO-A-91/06925;
B3: US-B-6,474,695.

Der unabhiangige Anspruch 1 des Streitpatents in der

erteilten Fassung (Hauptantrag) lautet wie folgt:

"Sicherheitselement (12, 18) mit einer Abdeckschicht
(22; 42; 50), die Aussparungen (24; 30, 32, 34; 44) in
Form von Zeichen oder Mustern aufweist, die eine
visuell und/oder maschinell lesbare erste Information
bilden, wobei in den Aussparungen (24; 30, 32, 34; 44)
registerhaltig ein Druckbild (26; 36, 38, 40; 46, 48;
52) angeordnet ist, das eine visuell und/oder
maschinell lesbare zweite Information bildet, dadurch
gekennzeichnet, dass der Informationsgehalt der ersten

und der zweiten Information unterschiedlich ist."

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1, la und 3 sind identisch
und unterscheiden sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags

nur durch den durch die Kammer hervorgehobenen Text:

"Sicherheitselement (12, 18) mit einer Abdeckschicht
(22; 42; 50), die Aussparungen (24; 30, 32, 34; 44) in
Form von Zeichen oder Mustern aufweist, wobei die
Aussparungen Buchstaben oder Zahlen bilden, die eine
visuell und/oder maschinell lesbare erste Information
bilden, wobei in den Aussparungen (24; 30, 32, 34; 44)
registerhaltig ein Druckbild (26; 36, 38, 40; 46, 48;
52) angeordnet ist, wobei das Druckbild Buchstaben oder
Zahlen bildet, die das eine visuell und/oder maschinell

lesbare zweite Information bildent, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der Informationsgehalt der ersten und

der zweiten Information unterschiedlich ist."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2, 2a und 4 sind identisch
und unterscheiden sich vom Anspruch 1 des Hilfsantrags
1 nur dadurch, dass im Anspruch 1 folgender Text am

Ende des Anspruchs hinzugefliigt ist:

"und dass die Abdeckschicht (22; 42; 50) eine
Metallbeschichtung umfasst, bevorzugt, dass die
Metallbeschichtung aus Aluminium, Gold, Kupfer,
Eisen, Nickel oder aus einer Legierung gebildet
ist, die eines oder mehrere dieser Metalle
enthalt."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 5 entspricht dem erteilten

Verfahrensanspruch 23:

"Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselements
mit einem Druckbild und einer Abdeckschicht, wobei die
Abdeckschicht Aussparungen in Form von Zeichen oder
Mustern aufweist, wobei zunadchst die Abdeckschicht mit
den Aussparungen auf eine Tragerfolie aufgebracht wird,
und das Druckbild dann in Digitaldruck registerhaltig

in den Aussparungen der Abdeckschicht erzeugt wird."

Dieser Anspruch bildet zudem Anspruch 23 des Hauptan-

trags und Anspruch 21 des Hilfsantrags 1.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 6 lautet:

"l. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitselements
(12, 18) mit einer Abdeckschicht (22; 42; 50), die Aus-
sparungen (24; 30, 32, 34; 44) in Form von Zeichen oder
Mustern aufweist, die eine visuell und/oder maschinell

lesbare erste Information bilden, wobei in den Ausspa-
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rungen (24; 30, 32, 34; 44) registerhaltig ein Druck-
bild (26; 36, 38, 40; 46, 48; 52) angeordnet ist, das
eine visuell und/oder maschinell lesbare zweite Infor-
mation bildet, wobei der Informationsgehalt der ersten
und der zweiten Information unterschiedlich ist dadurch
gekennzeichnet, dass zunachst die Abdeckschicht mit den
Aussparungen auf eine Tragerfolie aufgebracht wird, und
dass das Druckbild dann in Digitaldruck registerhaltig

in den Aussparungen der Abdeckschicht erzeugt wird."

Die Beschwerdefiihrerin hat im schriftlichen Verfahren
und in der miindlichen Verhandlung im Wesentlichen Fol-

gendes vorgetragen:

In der angefochtenen Entscheidung ist nicht begriindet,
warum Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 nicht die Anforde-
rungen des Artikels 100 (b) EPU erfiille: Die angefoch-
tene Entscheidung verweise hierzu lediglich auf die
entsprechende Begriindung zum Hauptantrag und sei somit
nicht auf das zusadtzliche Merkmal eingegangen, dass die
Ansparungen und das Druckbild aus "Buchstaben oder
Zahlen" gebildet seien.

Die angefochtene Entscheidung begriinde ebenfalls nicht,
warum die schriftlich vorgetragenen Argumente vom 30.
April 2013 (Punkt III.3) mit Bezug zur Entscheidung

T 727/00 beim Hilfsantrag 1 nicht erfolgreich waren.
Die Einspruchsabteilung habe sich geweigert, die Debat-
te nach Verkiindung der Auffassung der Einspruchsabtei-
lung beziiglich Artikel 100 (c) EPU wieder zu erdffnen.
Aus diesen Grinden liege ein schwerwiegender Verfah-
rensfehler vor, welcher die Rickzahlung der Beschwer-

degebiihr rechtfertige.

Der Einspruchsgrund gemdB Artikel 100 (b) EPU hiatte
nicht von der Einspruchsabteilung von Amts wegen einge-

fiihrt werden diirfen: die Begrindung in der Einspruchs-
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entscheidung sei dabei nur von Anspruch 1 fiir sich
betrachtet ausgegangen und die Tatsache, dass keiner
der Einsprechenden den Einspruchsgrund gemaB Artikel
100 (b) EPU vorgebracht habe, spriache dafiir, dass dieser

Einspruchsgrund nicht prima facie relevant sei.

Der Begriff "Informationsgehalt" im kennzeichnenden
Merkmal des erteilten Anspruchs 1 sei wie folgt zu
verstehen: Ein Informationsgehalt stelle lediglich die
Menge aller moglichen Interpretationen eines Buchsta-
bens oder einer Zahl bereit. Der Informationsgehalt sei
als ein abstraktes Konzept geeignet, eine erste Infor-
mation von einer zweiten Information zu unterscheiden.
Wie ein solcher unterschiedlicher Informationsgehalt
bewerkstelligt werde sei dahingestellt, dieser miisse
lediglich im Kontext des Sicherheitselements mit bloRem
Auge oder maschinenlesbar sein. Es gé&be eine Mehrzahl
an Moglichkeiten den Begriff des Informationsgehalts zu
bestimmen, was an sich nicht schddlich sei. Somit seien
auch semantische Bedeutungen als auch der soziokultu-
relle Hintergrund eines menschlichen Betrachters
dahingestellt. Bei mehrdeutigen Informationen konne der
erwiinschte Informationsgehalt z.B. in einem
maschinellen Lesegerat mittels einer Tabelle umgesetzt
werden. Die Erfindung sei daher so deutlich und
vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiithren

kdonne.

Die Druckschrift Bl offenbare ein Sicherheitselement
von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 durch den
kennzeichnenden Teil unterscheide. Die z.B. in Figur 7
offenbarten erste 5 und zweite Informationen 8 wiirden
beide die Buchstaben "PL" in unterschiedlicher GroRe
und/oder mit unterschiedlichem visuellen Eindruck
darstellen. Da sich die Buchstaben "PL" der ersten 5

und zweiten Information 8 gleichen, erkenne der Fach-
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mann, dass diese gleichen Buchstaben lediglich in ihrer
GroRe skaliert seien. Beil einem Skalieren der Grobe
handele es sich jedoch nicht um ein Variieren des
Informationsgehalts, genau wie dies bei einem Variieren
des visuellen Eindrucks der Falls sei. Der visuelle
Eindruck kénne mittels unterschiedlicher gestalte-
rischer Moglichkeiten derart variiert werden, dass
stets der gleiche Informationsgehalt widergespiegelt
werde. Die z.B. in Figur 7 offenbarte erste 5 und
zweite Information 8 wiirden daher beide den gleichen
Informationsgehalt haben, namlich die Buchstaben "PL".
Der Gegenstand des Anspruchs 1 (Hauptantrag) sei somit
gegenliber dem in der Druckschrift Bl offenbarten

Sicherheitselement neu.

Die zusatzliche Einschrankung auf "Buchstaben oder
Zahlen" des Anspruchs 1 der Hilfsantradage 1, la und 3
bewirke, dass der Informationsgehalt, den Buchstaben
oder Zahlen bereitstellen wirden, nicht von deren GroBe
oder visuellen Eindruck abhadngig sei. Der Gegenstand
des Anspruchs 1 (Hilfsantrage 1, la und 3) sei somit
gegenliber dem in der Druckschrift Bl offenbarten

Sicherheitselement neu.

Der weiter eingeschrankte Gegenstand des Anspruchs 1
(Hilfsantrage 2, 2a und 4) sei gegeniber dem in der

Druckschrift Bl offenbarten Sicherheitselement neu.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 5
unterscheide sich von der Druckschrift B3 nur dadurch,
dass das Druckbild im Digitaldruck erstellt werde. Die
Druckschrift B3 enthalte keine Anzeichen dafir, dass
auch ein Herstellen des Druckbildes in kleinen Serien
oder bei individueller Gestaltung ein Ziel sein kdnnte.
Die sich daraus ergebende Aufgabe sei somit, das Druck-

bild kostenglinstiger herzustellen. Der Fachmann wiirde
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die Druckschriften B3 und B2 nicht kombinieren, weil
ein mehrlagiger Schichtenaufbau, wie er fir Banknoten
(Druckschrift B2) typisch sei, bei Sicherheitsfaden
(Druckschrift B3) untypisch sei. So ist es vielmehr der
Fall, dass Sicherheitsfdaden in ein bestehendes Wertdo-
kument eingebracht werden und hierbei andere struktu-
relle Merkmale aufweisen als die Banknote an sich.
Selbst wenn der Fachmann ausgehend von der Druckschrift
B3 die Druckschrift B2 zu Rate ziehen wirde, so wlrde
er nicht in naheliegender Weise zum erfindungsgeméflen
Gegenstand gelangen. Der Gegenstand des Anspruchs 1
(Hilfsantrag 5) beruhe auf einer erfinderischen Tatig-
keit.

Der "Grundsatz der eindeutigen Gewdhrbarkeit" besage,
dass verspatet eingereichte Anspriiche nicht zum Ver-
fahren zugelassen werden, wenn sie nicht eindeutig
gewahrbar seien, d. h. eindeutig nicht den Erforder-
nissen des EPU genugten. Die angefochtene Entscheidung
(Punkt 6.1.1) begriinde die Ablehnung des Antrags damit,
dass dieser vermutlich gegen Artikel 83 EPU aus den
gleichen Grinden wie Anspruch 1 des Hauptantrags
verstoRe. Die Einspruchsabteilung habe somit ihr
Ermessen, den spat vorgebrachten Hilfsantrag 6 zum

Verfahren nicht zuzulassen, nicht richtig ausgeilibt.

Im Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 6 sei das Merkmal des
"unterschiedlichen Informationsgehalts" zusdtzlich mit
aufgenommen worden, um sich deutlicher vom Stand der
Technik abzugrenzen. Hilfsantrag 6 sollte zum Verfahren

zugelassen werden.
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Die Beschwerdegegnerinnen I bis III haben im schrift-
lichen Verfahren und in der miindlichen Verhandlung im

Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Die Tatsache, dass keiner der Einsprechenden den Ein-
spruchsgrund gemdR Artikel 100 (b) EPU im Einspruchs-
verfahren vorgebracht habe, belege nicht, dass dieser
Einspruchsgrund prima facie nicht relevant sei.

"Dieses Argument [sei] nicht schliissig, denn dann wire
es der Einspruchsabteilung in jedem Fall unmdéglich,
einen Einspruchsgrund, der nicht von einem Einsprechen-
den eingebracht wurde, ins Verfahren einzubringen" (Be-
schwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin III, Seite 2,
vorletzter Absatz; Siehe auch Beschwerdeerwiderung ITI,
Seite 3, erster Absatz). Die Einspruchsabteilung habe
ihr Ermessen gemdB Artikel 114 (1) EPU nicht falsch
ausgeilibt. Ferner habe die Einspruchsabteilung ent-
schieden, dass der Hauptantrag und Hilfsantrdge 1 bis 4
den Anforderungen des Artikels 100 (b) EPU nicht genii-
gen. Die Relevanz des Einspruchsgrunds gemaBl Artikel
100 (b) EPU habe sich daher in der angefochtenen Ent-
scheidung bestatigt.

Der Begriff "Informationsgehalt" werde im Streitpatent
nur in den Absatzen [0013], [0015] und [001l6] verwen-
det, ohne dass es dazu weitergehende Erklarungen gabe.
Die Ausfihrungsbeispiele enthielten keinerlei Aussagen
zu den Informationen oder zu deren Informationsgehalt.
Das kennzeichnende Merkmal des erteilten Anspruchs 1,
"der Informationsgehalt der ersten und zweiten Informa-
tion [ist] unterschiedlich", seil deshalb so unklar,
dass der Fachmann keine Kriterien habe, an Hand derer
er bestimmen koénne, wie dieser Informationsgehalt der
ersten und zweiten Information zuzuordnen ware. Die

Erfindung sei deshalb nicht ausreichend offenbart.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei unter Anderem gegen-
Uber dem Beispiel der Figur 7 der Druckschrift Bl nicht

neu.

Im Ausfiihrungsbeispiel der Figur 7 der Druckschrift Bl
wlirden die Aussparungen, bzw. das Druckbild jeweils
Buchstaben oder Zahlen bilden. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemaB der Hilfsantrage 1, la und 3 sei
gegenliber dem Beispiel der Figur 7 der Druckschrift Bl

nicht neu.

Ferner seien im Ausfiihrungsbeispiel der Figur 7 der
Druckschrift Bl die Aussparungen 5 in einer Metall-
schicht 4 eingebracht (Spalte 7, Zeilen 15 bis 21). Der
Gegenstand des Anspruchs 1 gemal der Hilfsantrage 2, 2a
und 4 sei gegeniber der Druckschrift Bl ebenfalls nicht

neu.

Die Einspruchsentscheidung gehe bereits von der Druck-
schrift B3 aus (Punkt 2.3.2.2). Der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 5 unterscheide sich davon
nur dadurch, dass das Druckbild in Digitaldruck
erstellt werde. Die sich daraus ergebende Aufgabe sei
gemal Streitpatent, das Druckbild wirtschaftlich bei
Kleinserien und bei Individualisierung herzustellen.
Die Sicherheitsmerkmale betreffende Druckschrift B2
offenbare diese Vorteile flir Digitaldruck (siehe Seite
6, Zeile 27: "electronic printing"; Seite 5, Zeile 17:
"ink jet imaging"; Seite 6, Zeilen 27 bis 29 und 34,
35) . Der Fachmann brauche nicht erfinderisch tatig zu
werden, wenn er die aus der Druckschrift B2 bekannte
Losung ("Digitaldruck"™) fir die ihr zugeschriebene
bekannte Wirkung ("Individualisierung des Druckbilds")
verwende und somit unmittelbar zum Gegenstand des

Anspruchs 1 gelange. Der Gegenstand des Anspruchs 1
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(Hilfsantrag 5) beruhe nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Das zusatzliche Merkmal des "unterschiedlichen Infor-
mationsgehalts™ im Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 sei
nicht geeignet den Gegenstand gegeniiber den Druck-
schriften B3 und B2 erfinderisch abzugrenzen. Der im
Einspruchsverfahren spat vorgebrachte und bereits nicht
zugelassene Hilfsantrag 6 sollte im Beschwerdeverfahren

ebenfalls nicht zugelassen werden.

Entscheidungsgrinde

1. Einwand eines Begriindungsmangels in der angefochtenen

Entscheidung und mangelnden rechtlichen Gehdhrs

1.1 Die Beschwerdefiihrerin argumentiert, dass die angefoch-
tenen Entscheidung lediglich auf die entsprechende
Begriindung zum Hauptantrag verweise und dass somit
nicht auf das zusadtzliche Merkmal des Anspruchs 1 des
damaligen Hilfsantrags 1 eingegangen wurde, dass die
Ansparungen und das Druckbild aus "Buchstaben oder
Zahlen" gebildet sind.

Die angefochtene Entscheidung setzt sich allerdings
bereits im Zusammenhang mit Anspruch 1 des Hauptantrags
mit dem semantischen Ansatz zum Verstdndnis des
Begriffs "Informationsgehalts" im Punkt 2.1.2 aus-
einander. Insbesondere wird dabei vorgreifend darauf
eingegangen, dass die Argumente auch bei "Buchstaben

oder Zahlen" zutreffen (Seite 11, erster Absatz).

Die Einspruchsentscheidung ist daher gegeniiber dem Ge-
genstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 insbeson-

dere in Bezug auf das zusdtzliche Merkmal "Buchstaben
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oder Zahlen" ausreichend begrindet. Dementsprechend
kann die Kammer diesbeziiglich keinen Verfahrensmangel

erkennen.

Die Beschwerdefihrerin argumentiert weiter, dass in der
angefochtenen Entscheidung ungeniigend begrindet sei,
warum ihre schriftlichen Argumente vom 30.04.2013
(Punkt III.3) mit Bezug zur Entscheidung T 727/00 im

Zusammenhang mit Hilfsantrag 1 nicht erfolgreich waren.

Selbst wenn zu Gunsten der Beschwerdefilhrerin angenom-
men werden wirde, dass die Einspruchsabteilung ein Ar-
gument der Beschwerdefihrerin bezitglich des Einspruchs-
grunds nach Artikel 100 (c) EPU zum Hilfsantrag 1 nicht
berlicksichtigt oder begriindet hatte, so ware dies im
vorliegenden Fall kein die Rickzahlung der Beschwerde-
gebihr rechtfertigender wesentlicher Verfahrensmangel,
well gemdR der Einspruchsentscheidung der damalige
Hilfsantrag 1 ebenfalls den Anforderungen des Artikels
100 (b) EPU nicht geniigt, so dass die Beschwerdefiihrerin

dennoch eine Beschwerde hatte einlegen miissen.

Die Beschwerdefihrerin argumentiert zusatzlich, die
Einspruchsabteilung habe sich geweigert, die Debatte
nach Verkindung ihrer Auffassung beziiglich Artikel

100 (c) EPU zum Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 wieder zu

eroffnen.

Laut Protokoll Punkt 4 hatte die Beschwerdefihrerin die
Gelegenheit sich zu den Einwanden beziiglich Artikel

100 (c) EPU zu &duRern, bereits genutzt, so dass sie das
ihr zustehende rechtliche Gehdr diesbeziiglich bereits
wahrnehmen konnte und wahrgenommen hat. Es wurde nicht
vorgetragen, dass das Protokoll in diesem Punkt fehler-
haft gewesen wadre. Ein wesentlicher Verfahrensmangel

liegt diesbeziiglich nicht vor.
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Somit liegt kein wesentlicher Verfahrensmangel vor. Die
Riickerstattung der Beschwerdegebithr ist unter diesen
Umstadnden nicht mdéglich, weil die Anforderungen der
Regel 103(1l)a) EPU nicht erfiillt sind.

Artikel 100 (b) EPU - Zuldssigkeit im Einspruchsverfah-

ren

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruchsgrund gemal
Artikel 100 (b) EPU von Amts wegen gemdB Artikel 114 (1)
EPU eingefithrt. Im Abschnitt 2.1.1 der angefochtenen
Entscheidung wird dies damit begriindet, dass der Fach-
mann nicht wisse, wie das kennzeichnende Merkmal des
erteilten Anspruchs 1, "der Informationsgehalt der
ersten und zweiten Information [ist] unterschiedlich",
zUu bestimmen sei und es hierzu in der Beschreibung

keine entsprechenden Hinweise gabe.

Das Argument der Beschwerdefiithrerin, die Einspruchs-
abteilung hatte nur den Anspruch 1 betrachtet, trifft
daher nicht zu (siehe angefochtene Entscheidung, Seite
10, erster Absatz "Auch in der Beschreibung findet der
Fachmann nicht auf Anhieb welche Informationsart bzw.
-gehalt zu priifen ist, womit es notwendig wird der

Einspruchsgrund des Art. 100 (b) einzufiihren") .

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert zusatzlich, dass
die Tatsache, dass keiner der Einsprechenden den Ein-
spruchsgrund gemdR Artikel 100 (b) EPU vorgebracht
haben, dafiir sprache, dass dieser Einspruchsgrund prima

facie nicht relevant sei.

Dieses Argument ist nicht schlissig, denn dann ware es

der Einspruchsabteilung in jedem Fall unmoglich, einen
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Einspruchsgrund, der nicht von einem Einsprechenden

vorgetragen wurde, ins Verfahren einzubringen.

Es wurde ferner nicht belegt, dass die Einspruchs-
abteilung ihr Ermessen gemdB Artikel 114 (1) EPU falsch
ausgelibt hatte, bzw. dass die Einspruchsabteilung ihr
Ermessen nach MaBgabe der falschen Kriterien, unter
Nichtbeachtung der richtigen Kriterien und in will-
kiirlicher Weise ausgelibt hat. Die Beschwerdefilthrerin
hat hierzu lediglich ausgefiihrt, dass ihrer Meinung
nach, die Erfindung ausreichend offenbart ist - dies
ist aber eine andere Fragestellung als diejenige, ob
die Einspruchsabteilung ihr Ermessen gemal Artikel
114 (1) EPU falsch ausgeiibt habe.

Die Einspruchsabteilung ist dagegen zu dem Schluss ge-
kommen, dass der Hauptantrag und Hilfsantrdage 1 bis 4
den Anforderungen des Artikels 100 (b) EPU nicht geni-
gen. Die Einspruchsentscheidung ist daher beziiglich der
Relevanz des Einspruchsgrunds gemdR Artikel 100 (b) EPU

schlissig.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluss, dass die Ein-
spruchsabteilung den Einspruchsgrund nach Artikel

100 (b) EPU gemadB Artikel 114 (1) EPU in das Verfahren
eingefihrt hat, ohne dabei ihr Ermessen falsch ausgeiibt

zu haben.

Zurlickverweisung an die Vorinstanz - Hauptantrag und

Hilfsantrdge 1 und la

Die fiir diese Antrédge relevanten Einwande beziiglich Ar-
tikel 100 (b) EPU, bzw. die fiir die Einwdnde beziiglich
Artikel 100 (a) EPU relevanten Drucksschriften Bl bis B3

wurden bereits in der Einspruchsentscheidung behandelt.
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Die Kammer hat keine Veranlassung, diese in der Be-
schwerdebegriindung und den Beschwerdeerwiderungen eben-
falls angesprochenen Einwande ohne diesbeziigliche Stel-
lungnahme der Kammer zur nochmaligen Behandlung durch

die Einspruchsabteilung zurickzuverweisen.

Auslegung des Begriffs "Informationsgehalt'" im kenn-
zeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 1 ("der
Informationsgehalt der ersten und zweiten Information

[ist] unterschiedlich")

Die Beschwerdefiihrerin hatte diesen Begriff im schrift-
lichen Verfahren zunachst als "semantischer Informa-
tionsgehalt" bzw. als "Bedeutungen" verstanden (siehe
auch Beschwerdebegriindung, Abschnitt II.l.a), die der
ersten Information ("Aussparungen in Form von Zeichen
oder Mustern") und der zweiten Information ("Druck-
bild") wvon einem Menschen zugeordnet werden kdnnten.
Dieser Ansatz wurde nach der Mitteilung der vorlaufigen

Meinung der Kammer nicht mehr weiterverfolgt.

In der miindlichen Verhandlung vor der Kammer wurde sei-
tens der Beschwerdefihrerin stattdessen vorgetragen,
dass der Fachmann diesen Begriff wie folgt verstehe:
Ein Informationsgehalt stelle lediglich die Menge aller
mbéglichen Interpretationen eines Buchstabens oder einer
Zahl bereit. Der Informationsgehalt sei als ein ab-
straktes Konzept geeignet, eine erste Information von
einer zweiten Information zu unterscheiden. Wie ein
solcher unterschiedlicher Informationsgehalt bewerk-
stelligt werde, sei dahingestellt, dieser miisse ledig-
lich im Kontext des Sicherheitselements mit bloBem Auge
oder maschinenlesbar sein. Es gdbe eine Mehrzahl an
Mbéglichkeiten den Begriff des Informationsgehalts zu
bestimmen, was an sich nicht schddlich sei. Somit seien

auch semantische Bedeutungen als auch der soziokultu-



- 16 - T 0190/14

relle Hintergrund eines menschlichen Betrachters dahin-
gestellt. Bei mehrdeutigen Informationen kdnne der er-
winschte Informationsgehalt z.B. in einem maschinellen

Lesegerat mittels einer Tabelle umgesetzt werden.

Die Kammer kommt daher zu Schluss, dass gemaB der
Beschwerdefihrerin der Begriff "Informationsgehalt"
breit auszulegen ist. Dieser Ansatz entspricht auch der
Patentschrift, weil diese, wie auch von den Beschwerde-
gegnerinnen vorgetragen, keine weiteren konkreten Anga-

ben zum "Informationsgehalt" enthalt.

Dementsprechend ist das kennzeichnende Merkmal des
erteilten Anspruchs 1, "der Informationsgehalt der
ersten und zweiten Information [ist] unterschiedlich",
so zu verstehen, dass jede technische Umsetzung eines
abstrakten Konzepts, welches geeignet ist, eine erste
Information von einer zweiten Information zu unter-

scheiden, mit umfasst ist.

Diese Auslegung bildet fortan die Grundlage zur Beur-
teilung der Einwande der Beschwerdegegnerinnen insbe-
sondere in Bezug auf Artikel 100 (a) und (b) EPU.

Einwand der fehlenden Neuheit des Gegenstandes des

Anspruchs 1 (Hauptantrag) gegeniiber der Druckschrift BI

Anspruch 4 der Druckschrift Bl offenbart ein Sicher-
heitselement in Form eines Fadens oder Bandes, das aus
einer lichtdurchlassigen Kunststofffolie mit zumindest
teilweiser opaker Beschichtung ("Abdeckschicht") be-
steht, wobei die Beschichtung lichtdurchl&ssige Berei-
che ("Aussparungen") in Form von visuell und/oder ma-
schinell lesbaren Zeichen oder Mustern aufweist, die
eine erste Information bilden, wobei auf der Kunst-

stofffolie (6, 10) eine zweite Information (8, 18, 12)
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in Form von visuell und/oder maschinell lesbaren Zei-
chen oder Mustern aufgedruckt (Druckschrift B1l, An-
spruch 2) ist, die sie von der ersten Information
beziiglich ihrer GroRe und/oder ihrem visuellen Eindruck
unterscheidet, wobeil die erste und zweite Information
(8, 18) ineinander angeordnet sind (Druckschrift BI1,
Anspruch 4, Figur 7). Letzteres impliziert, dass das

der zweiten Information entsprechende Druckbild

registerhaltig zu den Aussparungen angeordnet ist.

8 5 FIG.7
/

Da sich die zweite Information von der ersten Informa-
tion bezuglich ihrer GréBe und/oder ihrem visuellen
Eindruck unterscheidet, ist das kennzeichnende Merkmal
des Anspruchs 1 des Hauptantrags "der Informationsge-
halt der ersten und zweiten Information [ist] unter-

schiedlich" in seiner breiten Auslegung erfullt.

Seitens der Beschwerdefiihrerin wurde vorgetragen, dass
der Fachmann die erste Information (Aussparungen 5 in
Form der Buchstaben "PL") und die zweite Information
(Aufdruck 8 der Buchstaben "PL"), die sich beziiglich
ihrer GroBe und/oder ihrem visuellen Eindruck zwar
unterscheiden aber den gleichen Informationsgehalt
(ndmlich die Buchstaben "PL") hatten, weil er den

Inhalt von der Darstellung trennen wirde.

Die Kammer kann sich diesem Argument nicht anschliefRen,
weil dabei der Begriff "Informationsgehalt" enger

ausgelegt wird, als oben unter Punkt 4 angegeben. Eine
Beschrankung auf die semantische Information der Buch-

staben ist enger als "jede technische Umsetzung eines
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abstrakten Konzepts, welches geeignet ist, eine erste
Information von einer zweiten Information zu unter-
scheiden". Flir diese engere Auslegung gibt es in der

Patentschrift, wie oben ausgefiihrt, keine Grundlage.

12 ~ FIG.3
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Das Gegenteil ist der Fall: In der Mitte des Ausfih-
rungsbeispiels der Figur 3 (Absatze [0041] und [0043]
der Patentschrift) sind die Aussparungen 32 in Form der
Zahl "100" geformt. In diese ziffernfdrmigen Ausspa-
rungen 32 ist im Digitaldruck die Darstellung einer
Landesflagge 40 entsprechend der Farbgebung der Jjewei-
ligen Flagge eingebracht. Somit sind sowohl die Ausspa-
rungen als auch das Druckbild beide in Form der Zahl
"100" und unterscheiden sich lediglich in ihrem visuel-
len Eindruck. Diese Situation ist mit dem der Figur 7

der Druckschrift Bl unmittelbar vergleichbar.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit
gegenliber der Druckschrift Bl nicht neu (Artikel 100 (a)
und 54 EPU).

EFinwand der fehlenden Neuheit des Gegenstandes des
Anspruchs 1 (Hilfsantrdge 1, la und 3) gegeniiber der
Druckschrift BI

Anspruch 1 (Hilfsantrdge 1, la und 3) unterscheidet
sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags nur dadurch, dass
die Aussparungen, bzw. das Druckbild jeweils Buchstaben

oder Zahlen bilden. Dies ist auch im Ausfihrungsbei-
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spiel der Figur 7 der Druckschrift Bl mit den Buchsta-
ben "PL" bereits der Fall.

Die Beschwerdefiihrerin argumentiert, dass die zusatz-
liche Einschrankung auf "Buchstaben oder Zahlen" bewir-
ke, dass der Informationsgehalt, den Buchstaben oder
Zahlen bereitstellen, nicht von deren GroBe oder visu-
ellen Eindruck abhangig sei. Die Kammer kann sich aus
den gleichen Grinden wie oben unter Punkt 5.2 angege-

ben, nicht anschlieBen.

Die hinzugefiigten Merkmale konnen somit die Neuheit des
Gegenstands des Anspruchs 1 gemaB den Hilfsantragen 1,
la und 3 gegeniiber der Druckschrift Bl nicht herstellen
(Artikel 100 (a) und 54 EPU).

Einwand der fehlenden Neuheit des Gegenstandes des
Anspruchs 1 (Hilfsantrdge 2, 2a und 4) gegeniiber der
Druckschrift Bl

Anspruch 1 (Hilfsantrage 2, 2a und 4) unterscheidet
sich vom Anspruch 1 gema&B Hilfsantrag 1 nur durch das
zwingendermalBen erforderliche Merkmal, dass die Abdeck-

schicht eine Metallbeschichtung umfasst.

Im Ausfiihrungsbeispiel der Figur 7 der Druckschrift Bl
sind die Aussparungen 5 in einer Metallschicht 4 ein-
gebracht (Spalte 7, Zeilen 15 bis 21).

Das zusatzliche Merkmal bezieht sich auf die Beschaf-
fenheit der Abdeckschicht und hat daher keine Auswir-
kungen auf die Frage des "Informationsgehalts", so dass
die Schlussfolgerungen beziiglich Anspruch 1 gemab
Hilfsantrag 1 entsprechend auch auf Anspruch 1 geméaB

der Hilfsantrage 2, 2a und 4 zutreffen.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB der Hilfsantrage
2, 2a und 4 ist gegeniiber der Druckschrift Bl nicht neu
(Artikel 100 (a) und 54 EPU).

Einwand der mangelnden erfinderischen T&tigkeit des
Gegenstandes des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 5

ausgehend von der Druckschrift B3

In der Einspruchsentscheidung (Punkt 2.3.2.2) wurde die
Druckschrift B3 als der nachstliegende Stand der
Technik fir den erteilten Anspruch 23 (identisch mit
Anspruch 1 des Hilfsantrags 5) angesehen. Dies wurde im
Beschwerdeverfahren nicht in Frage gestellt. Die

Druckschrift B3 offenbart (siehe Figur 5) ein:

{3 g

{
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"Verfahren zur Herstellung eines Sicherheits-

elements (Spalte 1, Zeile 15) mit einem Druckbild 9
und einer Abdeckschicht 3, wobei die Abdeckschicht
Aussparungen 4 in Form von Zeichen oder Mustern
aufweist, wobei zundchst die Abdeckschicht mit den
Aussparungen auf eine Tragerfolie 7 aufgebracht
wird (siehe Spalte 6, Zeilen 11 bis 13), und das
Druckbild dann registerhaltig in den Aussparungen
der Abdeckschicht erzeugt wird (siehe Spalte 6,
Zeilen 13 bis 16)"

von dem sich das Verfahren des Anspruchs 1 des Hilfs-
antrags 5 lediglich dadurch unterscheidet, dass "das
Druckbild in Digitaldruck erstellt wird".

Im Streitpatent werden folgende Effekte flir dieses

Merkmals offenbart:

- die Wirtschaftlichkeit wvon Kleinserien (Streit-
patent, Spalte 4, Zeilen 10 bis 15); und
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- eine individuelle Gestaltung jedes einzelnen
Sicherheitselements (Streitpatent, Spalte 4, Zeilen
19 bis 21).

Die sich aus diesen Effekten ergebende objektive Auf-
gabe ist somit ein Verfahren zur Herstellung eines
Sicherheitsmerkmals mit einem Druckbild anzugeben, bei
dem das Druckbild wirtschaftlich auch in Kleinserien
und der Moglichkeit zur individuellen Gestaltung jedes

einzelnen Sicherheitselements herzustellen.

Von der Beschwerdefiihrerin wurde argumentiert, dass die
Aufgabe lediglich daraus bestehe, das Druckbild kosten-
ginstiger herzustellen, weil es in der Druckschrift B3

weder Hinweise fir eine Kleinserienherstellung noch fir

eine individuelle Gestaltung des Druckbildes géabe.

Die Kammer kann diesem Ansatz nicht folgen, weil die
objektive Aufgabe nach dem Aufgabe-Losungsansatz von
denjenigen Effekten abgeleitet wird, die durch die

technischen Unterschiede bewirkt werden.

Die Druckschrift B2 betrifft Sicherheitsmerkmale mit
einem Druckbild (Seite 1, Zeilen 29 bis 34; Seite 3,
Zeilen 16 bis 19), wobei mittels Digitaldruck (siehe
Seite 6, Zeile 27: "electronic printing" und Seite 5,
Zeilen 15 bis 17: "ink jet imaging") ein individuali-
siertes Druckbild erzeugt werden kann (Seite 6, Zeilen
27 bis 29 und 34, 35).

Der Fachmann, der von der Druckschrift B3 ausgeht und
das Druckbild bei einem Sicherheitselement wirtschaft-
lich auch in Kleinserien und der Moglichkeit zur indi-
viduellen Gestaltung jedes einzelnen Sicherheitsele-
ments herstellen mochte, wird die Druckschrift B2

konsultieren und dabei erfahren, dass mittels Digital-
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druck ein individualisiertes Druckbild erzeugt werden
kann. Eine von der Beschwerdefiihrerin angesprochene
Absicht, die Erfindungen dieser beiden Druckschriften

kombinieren zu wollen, ist hierzu nicht erforderlich.

Der Fachmann braucht nicht erfinderisch tatig zu werden
wenn er das aus der Druckschrift B2 bekannte Verfahren
("Digitaldruck") fir die ihm zugeschriebene bekannte
Wirkung ("Individualisierung des Druckbilds") verwendet
und somit unmittelbar zum Gegenstand des Anspruchs 1

gelangt.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 5
beruht demnach nicht auf einer erfinderische Tatigkeit
und erfiillt somit nicht die Anforderungen des Artikels

100 (a) in Verbindung mit dem Artikel 56 EPU.

Gleiches gilt auch fiir den gleichlautenden Anspruch 23
des Hauptantrags und den ebenfalls gleichlautenden

Anspruch 21 des Hilfsantrags 1.

Zuldssigkeit des Hilfsantrags 6

Die Einspruchsabteilung hat den erst wadhrend der mind-
lichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vorge-
brachten Hilfsantrag 6 nicht zum Verfahren zugelassen,
well sie diesen als nicht "eindeutig gewdhrbar" einge-

schatzt hat.

Die Beschwerdefiihrerin bemédngelt die Aussage in der
Einspruchsentscheidung, dass Anspruch 1 gemal Hilfs-
antrag 6 "vermutlich" gegen Artikel 83 EPU aus den
gleichen Griinden wie Anspruch 1 des Hauptantrags
verstolt (angefochtene Entscheidung, Punkt 6.1.1
"Grundsatz der eindeutigen Gewahrbarkeit"). Die

Beschwerdefiihrerin mdchte dabei das Kriterium einer
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prima facie Priifung durch den vollstandigen Nachweis
eines eindeutigen VerstoRes (hier gegen Artikel 83 EPU)
ersetzen. Die Kammer kann diesem Ansatz nicht folgen,
weil die Situation umgekehrt ist: Hilfsantrag 6 miisste
eindeutig den Anforderungen des EPUs geniigen, um als
"eindeutig gewdhrbar" zu gelten. Sofern, die Ein-
spruchsabteilung gerechtfertigter Weise der Meinung
ist, dass dies "vermutlich" nicht der Fall ist, so hat

die Einspruchsabteilung ihr Ermessen korrekt ausgelibt.

Hilfsantrag 6 wurde mit der Beschwerdebegriindung noch-
mals vorgebracht und seine Zulassigkeit wurde wvon den
Beschwerdegegnerinnen in Frage gestellt. GemdB der Ver-
fahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK) liegt es im
Ermessen der Kammer, Antrdge nicht zuzulassen, die im
erstinstanzlichen Verfahren nicht zugelassen wurden
(Artikel 12 (4) VOBK).

Im Vergleich zum Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag 5, ist
Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 6 im Wesentlichen dahinge-
hend eingeschrankt worden, dass der Informationsgehalt
der ersten und der zweiten Information unterschiedlich
ist. Letzteres Merkmal ist, siehe Punkt 4 oben, so zu
verstehen, dass jede technische Umsetzung eines ab-
strakten Konzepts, welches geeignet ist, eine erste
Information von einer zweiten Information zu unter-

scheiden, mit umfasst ist.

In der Druckschrift B3 unterscheidet sich das Druckbild
farblich von den Aussparungen 4 in der Abdeckschicht 3
(Spalte 6, Zeilen 11 bis 16), so dass sich die erste
Information ("Aussparungen") von der zweiten Infor-
mation ("Druckbild") unterscheiden lédsst: der Infor-
mationsgehalt der ersten und der zweiten Information

ist im Sinne des Anspruchs unterschiedlich.
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Somit gibt es keinen prima facie Anhaltspunkt dafilr,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag 6
den im Kontext des Hilfsantrags 5 vorgebrachten Einwand
der mangelnden erfinderischen Tatigkeit iberwinden

konnte.

Unter diesen Umstanden Ubt die Kammer ihr Ermessen
dahingehend aus, den Hilfsantrag 6 nicht zum Verfahren

zuzulassen.
Sonstige Einwdnde
Bei dieser Sachlage war den sonstigen Einwanden,

insbesondere der mangelnden Ausfihrbarkeit und dem

Antrag auf Zurickverweisung nicht mehr nachzugehen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:
Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebiithr wird

abgelehnt.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



