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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der
Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 1 476 315

zurlickgewiesen worden ist.

Der Einspruch stiitzte sich auf die Einspruchsgriinde der
fehlenden Neuheit und der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit des Artikels 100 a) EPU 1973 sowie auf die
Einspruchsgriinde gemdB Artikel 100 b) und c¢) EPU 1973.

Am 7. Mai 2018 fand eine mindliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte die
angefochtenen Entscheidung aufzuheben und das

europaische Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte als
Hauptantrag die Beschwerde zuriickzuweisen und hilfs-
weise die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und
die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der
mit der Erwiderung auf die Beschwerde eingereichten
Hilfsantrdage 1 bis 5, oder der in der miindlichen Ver-
handlung eingereichten Hilfsantrage 3a oder 3b. Sie
beantragte zudem, dass das Dokument D15 nicht in das
Verfahren zugelassen werden soll sowie die Zurluckver-

weisung der Angelegenheit an die erste Instanz.

Im Beschwerdeverfahren wurde auf folgende Druckschrif-

ten Bezug genommen:

Dl1: WO 00/31571;

D15: US 5,281,480.
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Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung

(Hauptantrag und Hilfsantrag 1) lautet wie folgt:

"Sicherheitselement (2, 4) zur Einlagerung in oder
Applikation auf einem Sicherheitsdokument (1), ins-
besondere fiir Wertpapiere, wie z.B. eine Banknote,
wobei das Sicherheitselement ein Substrat (S) mit
mindestens einer Reflexionsschicht (R) sowie ein
Interferenzelement (I1l, I2) mit Farbkippeffekt auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass das Sicher-
heitselement (2, 4) zu jeder Seite der Reflektions-
schicht (R) ein Interferenzelement (I1, I2) mit
Farbkippeffekt aufweist oder zu jeder Seite des
Substrats (S) Jjeweils eine Reflexionsschicht (R1,
R2) und jeweils ein Interferenzelement (I1, I2) mit

Farbkippeffekt aufweist."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom
Anspruch 1 gemal Hauptantrag nur dadurch, dass der Text
"dadurch gekennzeichnet, dass" durch "wobei" ersetzt
ist und dass folgende Erganzung hinzugefigt ist:
"dadurch gekennzeichnet, dass das Sicherheitsele-
ment eingerichtet ist,
auf einer der beiden Oberflachen des Sicher-
heitsdokuments appliziert zu werden und ein Loch
(3) oder einen durchsichtigen Bereich des Sicher-
heitsdokuments zu tberspannen, oder
zumindest teilweise in dem Sicherheitsdokument
eingelagert zu werden und ein Loch oder einen
durchsichtigen Bereich des Sicherheitsdokuments zu
Uiberspannen, oder
in dem Sicherheitsdokument derart eingelagert
zu werden, dass es 1in ersten Bereichen an einer
ersten Oberflache und in von den ersten Bereichen

verschiedenen zweiten Bereichen an einer zweiten
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Oberflache des Sicherheitsdokuments visuell

erkennbar ist."

Anspruch 3 gemal Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom
erteilten Anspruch 1 nur dadurch, dass folgende Ergan-

zung hinzugefliigt ist:

"wobeil das Sicherheitselement als Transferelement
zur Applikation auf ein Sicherheitsdokument im

Transferverfahren ausgebildet ist".

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3a unterscheidet sich wvom
erteilten Anspruch 1 nur dadurch, dass der Text "im
eingelagerten oder applizierten Zustand" vor "ein

Substrat" im Oberbegriff eingefiigt ist.

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

Folgendes vorgetragen:

Auslegung des erteilten Anspruchs 1

Die Feststellung der Einspruchsabteilung, dass das Sub-
strat Teil des Sicherheitselements des Streitpatents
bleibe, sei nicht korrekt: Im Absatz [0022] der Patent-
schrift werde explizit beschrieben, dass das Substrat
auch lediglich als Zwischentriger dienen konne und
spatestens bei der Applikation des Sicherheitselements
in oder auf einen Gegenstand entfernt werde. Diese Of-
fenbarung finde ebenfalls in den erteilten Anspriichen
24, 25 und 26 ihren Niederschlag. Der im erteilten
Anspruch 1 verwendete Begriff "aufweisen" bedinge
nicht, dass das Substrat ein standiger oder zwingender
Bestandteil des Sicherheitselements gemal der ersten

Alternative des Anspruchs sei.
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Erteilter Anspruch 1 - Neuheit gegeniiber der Druck-
schrift DI

Die Figur 1 der Druckschrift D1 stelle einen symmetri-
schen Aufbau der Interferenzschichten auf beiden Seiten
einer einzigen Reflexionsschicht dar, der auf einem
Substrat angeordnet sei: Das Streitpatent stelle keine
Anforderungen an etwaige Eigenschaften des "Substrats".
Die flexible Folie ("flexible web") der Druckschrift D1
sel daher ein Substrat des Sicherheitselements im Sinne

des erteilten Anspruchs 1.

Damit sei der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1, er-
ste Alternative nicht neu gegenitber der Druckschrift
D1.

Hilfsantrag 1

Die in der Beschreibung oder in den abhangigen Anspri-
chen vorgenommenen Anderungen betreffen nicht den Ge-
genstand des erteilten Anspruchs 1, welcher im Hilfs-

antrag 1 nicht geandert wurde.

Hilfsantrag 2

Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 des Hilfsan-
trags 2 sei lediglich aufgabenhaft formuliert, namlich
dass das Sicherheitselement "eingerichtet" sei, um auf
verschiedene Arten mit einem Sicherheitsdokument ver-
bunden zu werden. Welche Merkmale notwendig seien, um
das Sicherheitselement fir die im kennzeichnenden Teil
des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 angefihrten Aufgaben
geeignet zu machen, sei nicht angegeben. Der Gegenstand

des Anspruchs 1 sei daher unklar.
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Zulassung der Druckschrift D15

Die Meinung, dass die Druckschrift D1 kein Substrat im
Sinne des Streitpatents offenbare, wurde von der Ein-
spruchsabteilung erst im Rahmen der miindlichen Verhand-
lung kundgetan, sodass die Druckschrift D15 als Reak-
tion auf diese Entscheidung mit der Beschwerdebegrin-
dung vorgelegt worden sei. Die Druckschrift D15 bringe
keine komplizierten technischen Sachverhalte ein und es
seil der Patentinhaberin zuzumuten, sich mit dieser neu
eingefiihrten Druckschrift auseinanderzusetzen. Eine

Verzogerung des Verfahrens sei nicht zu erwarten.

Die Druckschrift D15 sei prima facie relevant und of-
fenbare nicht nur optisch variable Dinnschicht-Flakes
fiir Druckfarben, sondern auch optisch variable Be-
schichtungen, die fir Sicherheitsanwendungen geeignet
seien (Spalte 1, Zeilen 17 bis 21). Insbesondere
offenbare die Druckschrift D15 in Figur 3C (Spalte 9,
Zeilen 17 bis 53) eine mehrschichtige optisch variable
Beschichtung 160 mit dem Schichtaufbau gemal der ersten
Alternative des erteilten Anspruchs 1. Die beschichtete
Folie sei dazu geeignet auf einen Trager appliziert zu
werden, wobel die Folie entweder mittels einer Klebe-
schicht oder eines HeiBprageverfahrens auf dem Substrat
verankert werde (Figuren 1F und 1G, Figuren 2A bis 2D,
Spalte 4, Zeilen 22 bis 28, Spalte 7, Zeilen 1 bis 5
und Zeilen 12 bis 26). Damit offenbare die Druckschrift
D15 alle Merkmale des erteilten Anspruchs 1 sowie des
Anspruchs 3 des Hilfsantrags 3. Die Druckschrift D15
gehe somit iber die Offenbarung der Druckschrift D1
hinaus. Die Druckschrift D15 sei daher zum Verfahren

zuzulassen.
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Zurlickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung

Gegen eine Zurilickverweisung sei grundsatzlich nichts
einzuwenden. Die Druckschrift D15 konne jedoch im Ver-
fahren vor der Beschwerdekammer abschlieRend gewiirdigt
werden und eine Zurilickverweisung an die erste Instanz
sei nicht erforderlich (Schreiben vom 19. Februar 2015,

Seite 3, dritter Absatz).

Hilfsantrag 3

Anspruch 3 des Hilfsantrags 3 beanspruche die Ausfih-
rung des Sicherheitselements als Transferelement zur
Applikation auf ein Sicherheitsdokument. Anspruch 3 des
Hilfsantrags 3 beanspruche kein transparentes Substrat
und auch kein Substrat, welches mittransferiert werde.
Der Gegenstand des Anspruchs 3 des Hilfsantrags 3 sei

gegenliber der Druckschrift D15 nicht neu.

Hilfsantrag 3a

Die Grundlage fiir die Anderungen im Anspruch 1 in den
urspringlich eingereichten Unterlagen sei nicht ange-

geben worden. Der Hilfsantrag sei nicht zuzulassen.

Im Hinblick auf die Erfordernisse des EPUs wiirden

hingegen keine Einwédnde erhoben.

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

Auslegung des erteilten Anspruchs 1

Das Substrat sei ein wesentlicher Bestandteil des

beanspruchten Sicherheitselements, weil dieses zur
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Applikation auf ein Sicherheitsdokument vorgesehen sei
(Absatz [0001] der Beschreibung). Samtliche im Streit-
patent beschriebenen Anwendungen erforderten es, dass
das Sicherheitselement auch im applizierten oder in-
tegrierten Zustand ein das Sicherheitselement stitzen-
des Substrat umfasse. Keine der spezifischen Ausfiih-
rungsformen komme ohne das stiitzende Substrat aus. Dies
liege daran, dass eine Anwendung als Sicherheitsfaden
oder als Patch oder Etikett, welche jeweils ein-
gerichtet seien, ein Loch oder einen durchsichtigen Be-
reich des Sicherheitsdokuments zu Uberspannen oder, im
Falle eines Sicherheitsfadens, derart in das Sicher-
heitsdokument eingewoben zu werden, dass es an ver-
schiedenen Oberfldchenbereichen des Sicherheitsdoku-
ments visuell erkennbar sei (vgl. die erteilten
Anspriche 21 bis 23 des Streitpatents), technisch nur
moglich sei, wenn das Sicherheitselement auch im
applizierten oder integrierten Zustand noch das Sub-
strat umfasse. Die den Farbkippeffekt bewirkenden und
sichtbar machenden Schichten, d.h. die Interferenz-
elemente und die Reflektionsschicht, besédRen aufgrund
der sehr geringen Schichtdicken keine hinreichende Sta-
bilitat zum Bilden eines selbsttragenden Sicher-
heitselements einer derartigen GroBe. Ferner sei es im-

plizit notwendig, dass das Substrat transparent sei.

Erteilter Anspruch 1 - Neuheit gegenliber Druckschrift
D1

Dem Sicherheitselement der Druckschrift D1 fehle das
wesentliche Merkmal, wonach das Sicherheitselement ein
Substrat umfasse. Die Anordnung gemal der Figur 1 der
Druckschrift D1 eigne sich nicht dazu, als Sicherheits-
element auf ein Sicherheitsdokument appliziert oder in
ein Sicherheitsdokument integriert zu werden. GemalR der

Druckschrift D1 sei das DiUnnschichtelement von dem Tra-
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ger, d.h. dem "flexible web" leicht ldsbar ("release
layer 16"). Die Einspruchsabteilung habe diese Grinde
in den Entscheidungsgrinden unter Punkt 4 a) detail-
liert dargelegt, weshalb die Druckschrift D1 den Gegen-
stand des Streitpatents nicht neuheitsschaddlich vorweg-
nehmen kénne: Die Druckschrift D1 beschreibe lediglich
eine Bahn, auf welche das Dinnschichtelement aufge-
bracht werde, nicht aber die Konfektionierung in Faden
oder Patches. Die Druckschrift D1 lehre, dass das ge-
bildete Dinnschichtelement von der zur Herstellung
verwendeten Folie entfernt werde (vgl. Seite 11, Zeilen
17, 18). Die Dinnschichtelemente gemdl der Druckschrift
D1 wirden kein Substrat umfassen. Der Gegenstand des

erteilten Anspruchs 1 sei somit neu.

Hilfsantrag 1

Durch die Anderungen in der Beschreibung und in den
abhdngigen Anspriichen kdénne der Gegenstand des An-
spruchs 1 nicht mehr so ausgelegt werden, dass das Sub-
strat kein zwingender Teil des Sicherheitselements nach

der ersten Alternative sei.

Hilfsantrag 2

Die den Hilfsantrag 2 charakterisierenden Anderungen
des Anspruchs 1 stellten klar, dass das Merkmal, wonach
das Sicherheitselement ein Substrat umfasse, ein we-
sentliches Merkmal des Gegenstandes des Anspruchs 1
sei, welches diesen Gegenstand insbesondere von der
Druckschrift D1 abgrenze. Das Substrat diene als Trager
und verleihe dem Sicherheitselement Stabilitat, welche
notwendig sei, wenn das Sicherheitselement auf das
Sicherheitsdokument appliziert oder in das Sicherheits-
dokument eingelagert werden solle. Diese Merkmale seien

durch die urspringlichen Anspriche 19 bis 21 gestiutzt
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und stellten klar, dass das Substrat ein wesentlicher
Bestandteil des Sicherheitselements bleibe, wenn dieses
in der beanspruchten Weise mit einem Sicherheitsdoku-
ment verbunden werde. Der im Anspruch 1 verwendete
Begriff "eingerichtet" bedeute, dass sich dass Sicher-
heitselement fir die nachfolgenden Verwendungen eignen

musse.

Zulassung der Druckschrift D15

Das Argument der Beschwerdefiihrerin, wonach die Druck-
schrift D15 explizit die Anwendung des Sicherheitsele-
ments als Beschichtung bzw. zum Aufbringen auf ein zu
sicherndes Substrat zeige, kdnne nicht greifen: Wesent-
lich sei, dass auch das Sicherheitselement gemal der
Druckschrift D15 weiterhin kein Substrat im Sinne des
Streitpatents aufweise. Der Gegenstand des Anspruchs 3
des Hilfsantrags 3 unterscheide sich davon dadurch,
dass das Substrat im Sicherheitselement verbleibe und
dass das Substrat (implizit) transparent sei. Die

Druckschrift D15 sei somit nicht prima facie relevant.

Die Druckschrift D15 hatte bereits mit dem Einspruch
vorgelegt werden miissen. Sie sei nicht als Reaktion auf
eine Anderung im Verfahren, insbesondere auf Argumente,
die erstmals in den Entscheidungsgriinden vorgebracht
worden seien, eingebracht worden. Die Einspruchsabtei-
lung sei namlich in ihrer Entscheidung dem Vortrag der

Patentinhaberin gefolgt.

Bei einer Zulassung des Dokuments D15 sei eine Verzo-
gerung des Verfahrens zu erwarten, insbesondere wenn
aufgrund des Antrags der Patentinhaberin auf Zurickver-
weisung an die erste Instanz einer solchen stattgegeben

werde.
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Die Druckschrift D15 sei daher nicht zum Verfahren

zuzulassen.

Zurlickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung

Die Sache solle zur Prifung an die erste Instanz zu-
rickverwiesen werden, damit der Patentinhaberin zweil
Instanzen bei der Prifung der vermeintlich relevanteren

Druckschrift D15 zur Verfiigung stinden.

Hilfsantrag 3

Hilfsantrag 3 beinhalte drei nebengeordnete Anspriiche 1
bis 3, welche jeweils auf ein Sicherheitselement ge-
richtet seien und dabei durch die Merkmale der ur-
springlichen Anspriiche 23 bis 25, entsprechend den er-
teilten Ansprichen 17 bis 19, eingeschrankt seien. Nach
Anspruch 3 sei das Sicherheitselement "als Transfer-
element zur Applikation auf ein Sicherheitsdokument im

Transferverfahren" ausgebildet.

Hilfsantrag 3a

Hilfsantrag 3a sei eine weitere Reaktion auf die Ein-
fiihrung der Druckschrift D15 und auf die Nicht-Zurilck-
verweisung an die Einspruchsabteilung. Hilfsantrag 3a
solle zum Verfahren zugelassen werden. Diese Anderung
entspreche einer der Alternativen des Absatzes Seite 6,
Zeilen 17 bis 22 der urspringlich eingereichten Be-

schreibung.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3a stelle klar, dass das
Substrat Teil des Sicherheitselements im eingelagerten
bzw. applizierten Zustand in bzw. auf dem Sicherheits-

dokument sei.
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Entscheidungsgrinde

1. Auslegung des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag und
Hilfsantrag 1)

Der erteilte Anspruch 1 (Hauptantrag und Hilfsantrag 1)
beinhaltet zwei Alternativen. Bei der ersten weist "das
Sicherheitselement (2, 4) zu jeder Seite der Reflek-
tionsschicht (R) ein Interferenzelement (I1, I2) mit
Farbkippeffekt auf". Fir die Frage der Neuheit kommt es
wesentlich darauf an, ob das im Oberbegriff erwahnte
Substrat ein zwingender Bestandteil des Sicher-
heitselements nach der ersten Alternative ist oder

nicht.

GemaB EPU miissen die Patentanspriiche den Gegenstand
angeben, fur den Schutz begehrt wird (Artikel 84 EPU
1973 erster Satz).

Es ist somit auf die Wortwahl im Anspruch abzustellen.

In Bezug auf die erste Alternative wird das Substrat

nur im Oberbegriff erwahnt:
"Sicherheitselement (2, 4) zur Einlagerung in oder
Applikation auf einem Sicherheitsdokument (1), ins-
besondere filir Wertpapiere, wie z.B. eine Banknote,
wobeli das Sicherheitselement ein Substrat (S) mit
mindestens einer Reflexionsschicht (R) sowie ein
Interferenzelement (I1, I2) mit Farbkippeffekt

aufweist".

Nach dem Wortlaut des Anspruchs genigt es, dass das
Sicherheitselement "ein Substrat (S) .. aufweist". Der
erteilte Anspruch enthalt dabei keine weiteren Angaben
beziiglich der Anordnung des Sicherheitselements, bzw.

des Substrats im Sicherheitselement und auch keine
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Anforderungen an das Substrat selbst: Der erteilte
Anspruch ist dadurch breit gefasst, aber klar. Eine
weitere Auslegung an Hand der Beschreibung ist bei

dieser Sachlage nicht notwendig.

Neuheit des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag und

Hilfsantrag 1) gegeniiber der Druckschrift DI

Die Druckschrift D1 offenbart mehrschichtige Interfe-
renzfilme, die verwendet werden kdénnen, um Plattchen
(Seite 8, Zeile 5) mit Farbverschiebungseigenschaften
zu erzeugen. Die Plattchen (oder Flocken) konnen in
flissigen Medien, wie Farben oder Tinten, eingebracht
werden, die anschlieBend auf Gegenstande oder Papier
aufgetragen werden kdnnen, um Farbveranderungen bei
Verschiebungen des Winkels des einfallenden Lichts oder
bei Verschiebungen des Betrachtungswinkels durch einen

Beobachter zu erzielen (Seite 4, Zeilen 19 bis 23).

%~ ABSORBER
TS DIELECTRIC
0 REFLECTOR
20—t DIELECTRIC
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% RELEASE

12 WEB
FIG. 1

Figur 1 zeigt den Querschnitt eines die Plattchen bil-

10

L——‘\/\,———\_L——\-

denden Interferenzfilms 10 mit einer symmetrischen
Mehrschichtstruktur auf gegeniiberliegenden Seiten der
Reflektorschicht 22 (Seite 7, Zeilen 1 bis 3). Der
Interferenzfilm 10 ist auf einer Bahn 12 aus einem
flexiblen Material wie einem Polyestermaterial (z.B.
Polyethylenterephthalat) ausgebildet (Seite 5, Zeilen 1
und 2) .



- 13 - T 0686/14

Die farbverschiebenden Plattchen kdénnen in Farben und
Tinten auf unterschiedlichen Papieren angewendet wer-
den, z.B. Wahrungs- und Sicherheitsdokumente (Seite 9,
Zeilen 15 bis 20).

Somit offenbart die Druckschrift D1 ein Sicherheitsele-
ment 10 zur Einlagerung in oder Applikation auf einem
Sicherheitsdokument (z.B. als Plattchen in einer Farbe
oder Tinte), insbesondere fiir Wertpapiere, wie z.B.
eine Banknote, wobeil das Sicherheitselement in dem in
der Figur 1 gezeigten Zustand ein Substrat 12 mit min-
destens einer Reflexionsschicht 22 sowie ein Interfe-
renzelement (18-20; 24-26) mit Farbkippeffekt aufweist,
wobei das Sicherheitselement 10 zu jeder Seite der Ref-
lektionsschicht 22 ein Interferenzelement (18-20;
24-26) mit Farbkippeffekt aufweist.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 (Hauptantrag
und Hilfsantrag 1) ist demgegeniiber nicht neu (Artikel
54 EPU 1973).

Die von der Beschwerdegegnerin vorgetragenen Argumenta-
tion, dass das Sicherheitselement 10 in der Figur 1 der
Druckschrift D1 gezeigten Zustand kein Substrat im Sin-
ne des Streitpatents aufweise, kann die Kammer nicht
Uberzeugen, weil im Ausfihrungsbeispiel der Figur 1 ein
Substrat 12 eindeutig offenbart ist: Wie bereits darge-
legt, sind im erteilten Anspruch 1 beziiglich des Subs-
trats in der ersten Alternative keine weiteren Anforde-
rungen enthalten, so dass nur in der Beschreibung of-
fenbarte, angestrebte Eignung
- als Sicherheitsfaden, Etikett oder Patch, bzw. als
Transferelement,
- ein Loch oder einen durchsichtigen Bereich des

Sicherheitsdokuments zu iUberspannen,
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- im Falle eines Sicherheitsfadens derart in das
Sicherheitsdokument eingewoben zu werden, dass es
an verschiedenen Oberflachenbereichen des Sicher-
heitsdokuments visuell erkennbar ist, oder

- transparent ausfihrbar zu sein,

nicht das beanspruchte Substrat des Sicherheitselement

nach erteiltem Anspruch 1 zwingend kennzeichnet.

Die Anderungen in der Beschreibung und in den abhdngi-
gen Ansprichen gemal Hilfsantrag 1 haben deshalb keine
Auswirkungen auf die voranstehende Begrindung beziiglich
des erteilten Anspruchs 1, weil sich diese nicht auf
die Beschreibung bezieht, sondern auf den Wortlaut des

unabhédngigen Anspruchs.

Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 2

Die zusatzlichen Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfs-
antrags 2 beziehen sich lediglich auf mogliche weitere
Verwendungen des im Anspruch 1 definierten Sicherheits-
merkmals in Bezug auf einen nicht mit beanspruchten

Gegenstand, namlich das Sicherheitsdokument.

Die als Grundlage der Anderungen angegebenen urspring-
lichen Anspriiche 19 bis 21 sind auf den urspringlichen,
ein Sicherheitsdokument betreffenden Anspruch 1 rickbe-
zogen. Die entsprechenden erteilten Anspriiche 21 bis 23
sind ebenso auf den das Sicherheitsdokument betreffen-

den erteilten Anspruch 20 rickbezogen.

Das Einfligen der Merkmale der erteilten Anspriiche 21
bis 23 in den auf das Sicherheitselement gerichteten
Anspruch 1 lasst das Merkmal des Sicherheitsdokuments
aus und stellt somit eine Anderung des Anspruchsgegen-

stands der erteilten Anspriiche dar. Diese Anderung ist



- 15 - T 0686/14

nach der Entscheidung G 3/14 (Abl. EPA 2015, A102) auch
auf Klarheit gemidR Artikel 84 EPU 1973 zu priifen.

Die im Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 2 vorgenommene An-
derung ist unklar, weil nur derart aufgabenhaft formu-
liert, dass das Sicherheitselement "eingerichtet" ist,
auf verschiedene Arten mit einem nicht mitbeanspruchten
Sicherheitsdokument verbunden zu werden. Welche kon-
kreten strukturellen Merkmale des Sicherheitselements
dafiir notwendig sind, um es fir die angefiithrten Auf-
gaben geeignet zu machen, geht nicht aus dem Anspruch 1
gemal Hilfsantrag 2 hervor. Dass es sich hierbei - wie
seitens der Beschwerdegegnerin argumentiert - zwingend
um Merkmale eines Substrats handeln soll, ist nicht
eindeutig aus den aufgabenhaften Formulierungen er-
sichtlich.

Die in dem Anspruch 1 gemdaB Hilfsantrag 2 eingebrachte
Anderung erfiillt nicht die Klarheitsanforderungen des
Artikels 84 EPU 1973.

Zulassung der Druckschrift DI15

Nach Artikel 13 (1) VOBK liegt es im Ermessen der Kam-
mer, Anderungen des Vorbringens nach Einreichung der
Beschwerdebegriindung oder der Erwiderung zuzulassen und
zu berilicksichtigen. Bei der Ausiibung des Ermessens
werden insbesondere die Komplexitat des neuen Vorbring-
ens, der Stand des Verfahrens und die gebotene Verfah-
rensdkonomie beriicksichtigt. Weitere Faktoren bei der
Ausiibung dieses Ermessens sind unter anderem, ob gute
Grinde flr das spate Vorbringen vorliegen und ob das
spate Vorbringen flr die L&6sung der in der miindlichen

Verhandlung zu diskutierenden Punkte zielfiihrend ist.
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GemaB Artikel 13 (3) VOBK werden Anderungen des Vor-
bringens nicht zugelassen, wenn sie Fragen aufwerfen,
deren Behandlung der Kammer oder den anderen Beteilig-
ten ohne Verlegung der mindlichen Verhandlung nicht

zuzumuten ist.

Nach Artikel 12 (4) VOBK hat die Kammer die Befugnis
Tatsachen, Beweismittel oder Antrage nicht zuzulassen,
die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatten

vorgebracht werden konnen.

Die Druckschrift D15 wurde von der Beschwerdefiihrerin
erstmals im Beschwerdeverfahren mit der Beschwerdebe-
grindung genannt. Die Einreichung erfolgte im Anschluss
an die flir die Beschwerdefiihrerin negative Entscheidung
der Einspruchsabteilung und zu Beginn des Beschwerde-

verfahrens.

Die Auffassung, dass die Druckschrift D1 kein Substrat
im Sinne des Streitpatents offenbart, wurde von der
Einspruchsabteilung erst im Rahmen der miindlichen Ver-
handlung kundgetan. Die Beschwerdefiihrerin hatte somit
keine konkrete Veranlassung diese Schrift friher vorzu-
legen. Selbst wenn dieses Argument von der Patentinha-
berin stammen sollte, betrifft es ein Merkmal ("Sub-
strat"), welches die Einsprechende bereits mit der
Druckschrift D1 substantiiert hatte. Die Druckschrift
D15 kann somit als angemessene Reaktion auf die Ent-

scheidung der Einspruchsabteilung gewertet werden.

Die Druckschrift D15 wurde bereits mit der Beschwerde-
begriindung vorgelegt. Die Beschwerdegegnerin konnte
sich deshalb mit dieser Druckschrift auseinander
setzen, was sie auch getan hat. Die Einfihrung dieser
Druckschrift bringt keine Verfahrenskomplikationen mit

sich.
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Im Ubrigen ist die Druckschrift D15 aus folgenden

Grinden prima facie relevant.

Die Druckschrift D15 beschaftigt sich mit der Fal-
schungssicherung (Spalte 1, Zeilen 17 bis 21). Eine
optische variable Beschichtung ist auf eine 1dsliche
oder ablosbaren flexiblen Bahn aufgebracht, wobei die
Beschichtung zur Herstellung optisch variabler Tinten,
Lackflocken und replizierten optischen Beschichtungen
geeignet ist (Spalte 2, Zeilen 35 bis 45 und Zeilen 60
bis 65).

Figur 3C offenbart eine finfschichtige symmetrisch auf-
gebaute dichroitische optische Beschichtung 160: Bei
zunehmenden Betrachtungswinkel wechselt die Farbe der
Beschichtung von einem tiefen Grin zu Purpur (Spalte 9,
Zeile 60 bis Spalte 10, Zeile 15). Auf der Bahn 110 ist
eine diinne, halb-opake Metallschicht 161 ausgebildet,
gefolgt von einer dielektrischen Schicht 162, einer
dicken Metallreflexionsschicht 163, einer weiteren
Schicht aus dielektrischem Material 164 und einer
abschlieBenden diinnen, halb-opaken Metallschicht 165
(Spalte 9, Zeilen 17 bis 53, Figur 3C). In dem in Figur
3C gezeigten Zustand weist das Sicherheitselement 160
(161 bis 165) ein Substrat 110 auf.

L____:/———-———'\\;———jkzo
-TLIO
Z z Z Z 5 85
FIG.—IF

AL

0A

FIG.—3C FI6.—IG



- 18 - T 0686/14

Ein Abschnitt 20A der optischen Beschichtung kann
mittels des HeiBprageprozesses auf ein Substrat 50
aufgebracht werden (Spalte 7, Zeilen 1 bis 5, Figuren
1F und 1G). Die 1l6sliche Bahn 10 wird dann aufgeldst.
Im Falle einer unloslichen Bahn mit einer Trennbe-
schichtung wird die Bahn physisch abgestreift, wobei
der anhaftende Abschnitt 20A der Beschichtung zurick-
bleibt (Spalte 7, Zeilen 5 bis 9 und Zeilen 27 bis 32).
Die Druckschrift D15 offenbart somit, dass das Sicher-
heitselement als Transferelement zur Applikation auf
ein Sicherheitsdokument im Transferverfahren ausgebil-

det ist.

Wie bereits dargelegt, sind im Anspruch 1 beziiglich des
Substrats der ersten Alternative keine weiteren Anfor-
derungen enthalten, so dass die nur in der Beschreibung
offenbarten weiteren Merkmale, wonach ein Substrat im
Sicherheitselement verbleiben kénne und/oder das
Substrat transparent ausgebildet sein konne, das bean-
spruchte Substrat des Sicherheitselements gemal An-
spruch 3 des Hilfsantrags 3 nicht zwingend kennzeich-

nen.

Damit offenbart die Druckschrift D15 alle Merkmale des
Anspruchs 3 des Hilfsantrags 3.

Die Druckschrift D15 geht damit iber die Offenbarung

der Druckschrift D1 hinaus.

Aus diesen Grinden lasst die Kammer die Druckschrift

D15 zum verfahren zu (Artikel 13 (1) VOBK).

Zurlickverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung

Nach Artikel 111 (1) EPU hat die Kammer ein Ermessen,

entweder im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig
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zu werden, das die angefochtene Entscheidung erlassen
hat, oder die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung

an dieses Organ zurickzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerin hat einerseits beantragt, die
Sache zur Prifung an die erste Instanz zurickzuweisen,
damit ihr beide Instanzen zur Verfligung stehen aber
andererseits beflirchtet, dass dies zu einer Verzdgerung

des Verfahrens fihre.

Nach Meinung der Kammer ist im vorliegenden Fall die
zusatzliche Offenbarung der Druckschrift D15 nicht
UberméaRig komplex und kann daher im Verfahren vor der
Beschwerdekammer abschlieBend gewlirdigt werden. Zudem
hat sich die Beschwerdegegnerin bereits zu dieser
Druckschrift geduBert und mochte ihre Hilfsantrage als
Reaktion auf das Einbringen der Druckschrift D15
verstanden haben (Schreiben vom 15. September 2014,
Seite 15, Punkt E.I.2.). Eine Zurickverweisung an die
erste Instanz ist somit nicht erforderlich. Die
abschlieRende Wirdigung der Druckschrift D15 durch die
Kammer vermeidet eine mit einer Zurilickverweisung ver-

bundene weitere Verzdgerung des Verfahrens.
Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Anspruchs 3 gemaB Hilfsantrag 3 ist
aus den voranstehenden Grinden (siehe Punkt 4.3) nicht
neu gegeniber der Druckschrift D15.

Hilfsantrag 3a

Die im Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag 3a vorgenommenen

Anderungen schridnken den Anspruchsgegenstand dahinge-

hend ein, dass das Substrat ein Bestandteil des Sicher-
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heitselements "im eingelagerten oder applizierten

Zustand" ist.

Diese Anderung:

- entspricht einer der Alternativen des Absatzes
Seite 6, Zeilen 17 bis 22 der urspringlich einge-
reichten Beschreibung;

- entspricht dem Vortrag der Beschwerdegegnerin seit
Begin des Einspruchsverfahrens und kann daher die
Beschwerdefiihrerin nicht idberraschen;

- unterscheidet den Gegenstand des Anspruchs 1 von
dem Stand der Technik der Druckschriften D1 und
D15, bei denen ein Interferenzschichtaufbau ohne
permanentes, eigenes Substrat verwendet wird.

Der Hilfsantrag ist somit prima facie zielfihrend und

wirft keine neuen Probleme auf.

Die Kammer léadsst den Hilfsantrag 3a zum Verfahren zu
(Artikel 13 (1) VOBK).

Die einschrankende Anderung im Anspruch 1 gemdB Hilfs-
antrag 3a entspricht einer der Alternativen des Absat-
zes Seite 6, Zeilen 17 bis 22 der urspringlich einge-
reichten Beschreibung und erfillt somit die Anfor-
derungen der Artikel 123 (2) und (3) EPU.

Die Beschreibung wurde an die Anspruche des Hilfsan-

trags 3a angepasst.

Die Beschwerdefilhrerin hat keine Einwa@nde beziiglich des
Hilfsantrags 3a vorgebracht. Auch die Kammer sieht
keinen Grund den vorliegenden Hilfsantrag 3a zu

beanstanden.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zurickver-
wiesen mit der Anordnung das Patent im gednderten Um-
fang in folgender Fassung aufrechtzuerhalten
- Anspriiche 1 bis 25 nach Hilfsantrag 3a eingereicht

wahrend der miindlichen Verhandlung;

- Beschreibung Absatze 1 bis 21 und 23 bis 56 der
Patentschrift und Absatz 22 eingereicht mit
Schreiben vom 15. September 2014;

- Figuren 1 bis 9 der Patentschrift.
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