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ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05
vom 16. Januar 2015

Beschwerdefiihrerin: Hueck Folien Ges.m.b.H

(Anmelderin) Gewerbepark 30
4342 Baumgartenberg (AT)

Vertreter: Elvira Landgraf
Schulfeld 26
4210 Gallneukirchen (AT)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 25. November
2013 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 04029631.1
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender S. Bridge
Mitglieder: O. Randl
M. J. Vogel
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Die Beschwerdefiihrerin (Anmelderin) hat gegen die
Entscheidung der Priifungsabteilung iber die
Zurickweisung der Anmeldung Nr. 04 029 631.1 Beschwerde
eingelegt.

Die Prifungsabteilung war zur Auffassung gekommen, dass
im Hinblick auf die Druckschrift D1 (US 2002/0113430)
die Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 54 (1)
und (2) EPU 1973 nicht geniige.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Entscheidung der
Priifungsabteilung aufzuheben und ein Patent zu erteilen
auf der Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 12 gemal
Hauptantrag, eingereicht in der miindlichen Verhandlung,
oder gemaB Hilfsantrag, ebenfalls eingereicht in der
miindlichen Verhandlung, oder gegebenenfalls die Sache
zur weiteren Priifung an die erste Instanz

zuriuckzuverweisen.

Der unabhangige Anspruch 1 gemdB dem Hauptantrag lautet

wie folgt:

"Sicherheitselement fiir Wertpapiere, Wertdokumente,
Datentrager Verpackungen und dergleichen, das
mindestens zwei funktionelle Merkmale aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Merkmale auf einer oder beiden
Seiten eines Tragersubstrat nebeneinander oder

ineinander als kontinuierliche Spuren angeordnet sind."

Anspruch 1 gemaRl dem Hilfsantrag unterscheidet sich
dadurch von Anspruch 1 gemd@Rl dem Hauptantrag, dass das
Wort "kontinuierliche" durch den Ausdruck "metallische

opake" ersetzt wurde.



Iv.
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Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand
am 16. Januar 2015 statt.

Die Beschwerdefiihrerin hat Folgendes vorgetragen:

Die Anderung, die den Begriff "Spur" ndher definiere,
stiitze sich auf die Zeichnungen 1 (Bezugsziffern 4, 9),
8 (Bezugsziffern 4, 3), 9 und 10 (Bezugsziffern 4, 5)
und 7 und die zugehdrige Beschreibung (A2-Schrift,
Spalte 2, Zeile 16 bis Spalte 3, Zeile 15). Der
Vergleich des Texts mit den - eindeutigen - Zeichnungen
mache klar, dass mit "Spur" hier eine kontinuierliche
Spur gemeint sei. Die Anderung entspreche also einer
Einschrankung auf die kontinuierlichen Spuren. Die
besondere Ausfiithrungsform, die in Absatz [0021]

offenbart ist, sei dadurch ausgeschlossen.

Der Ausdruck "kontinuierliche Spur" sei klar; es handle
sich um eine nicht unterbrochene und durchgangige Spur,
vergleichbar der Spur eines Skis im Schnee. Dem
gegeniiber sei eine "nicht kontinuierliche" Spur
unterbrochen, wie z.B. die Spur eines FuBgangers im
Schnee. Die Spuren der genannten Zeichnungen
(Bezugsziffern 4, 3, 5, 9) seien nicht unterbrochen und
daher kontinuierlich. Die Figur 10 (Bezugsziffer 8)

hingegen zeige eine unterbrochene Spur.

Anspruch 1 gemal dem Hilfsantrag sei klar. Das Merkmal
"opak" bedeute, dass die Spuren undurchsichtig seien.
Auf Anfrage der Kammer erkldrte die Beschwerdefiihrerin,
es handle sich dabei um die Durchsichtigkeit fir

sichtbares Licht.

Der Anspruch sei neu gegeniber der Druckschrift D5 (WO
03/059644 Al), da die funktionellen Merkmale der Figur

8 nicht nebeneinander sondern iibereinander angebracht
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seien, wie aus der Figur 7 ersichtlich sei (siehe auch
Beschreibung, Seite 13, Zeilen 27 bis 28: "... die
hinter der Reflektorschicht R liegende und daher in
Aufsicht nicht erkennbare Magnetschicht M ..."). Die
Aussparung liege nicht in derselben Ebene wie die Spur
11. Die Aufgabenstellung der Anmeldung bestehe aber
darin, ein moglichst dilnnes Sicherheitselement zu

herzustellen.

Das Merkmal "zweili funktionelle Merkmale" sei so zu

verstehen, dass es sich um zwel unterschiedliche

funktionelle Merkmale handle. Die Beschwerdefiihrerin
hat angeboten, eine entsprechende Anderung des

Anspruchs 1 vorzunehmen, um dies klarzustellen.

Entscheidungsgrinde

1. Die dem Streitpatent zugrundeliegende Anmeldung wurde
am 15. Dezember 2004 angemeldet. Deshalb sind in diesem
Fall gemaB Artikel 7 der Akte zur Revision des EPU vom
29. November 2000 (Sonderausgabe Nr. 4, ABl1. EPA 2007,
241) und dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni
2001 iber die Ubergangsbestimmungen nach Artikel 7 der
Akte zur Revision des EPU vom 29. November 2000
(Sonderausgabe Nr. 4, ABl. EPA 2007, 243) die Artikel
52 und 54 EPU 1973 anzuwenden.

2. Hauptantrag
2.1 Auslegung
2.1.1 "Spur"
Die Beschwerdefiihrerin (Schriftsatz vom

15. Dezember 2014, Punkt 1.1) definiert "Spuren" als

"Beschichtungen in Form von sich tber einen
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zusammenhangenden Bereich erstreckende Schichten, deren
Langsausdehnung grohler ist als deren

Breitenausdehnung".

Das "Deutsche Worterbuch" von Gerhard Wahrig (Mosaik
Verlag, 1986) definiert "Spur" als "Abdruck von Flssen,

\AJ

Radern, Schiern usw. im Boden oder Schnee

Die Anmeldung selbst enthdlt keinerlei Definition des
Begriffs. In der Regel (14 Mal) verwendet die
Beschreibung den Ausdruck "Spuren oder Elemente".
Gesondert als Spuren bezeichnet werden die Elemente 9
und 4 der Figur 1, das Element 5 der Figur 3, die
Beschichtungen 2, 2a und 5 der Figur 7. Bei den

Spuren 9, 4 und 5 handelt es sich um Streifen, die der
Definition der Beschwerdefiihrerin entsprechen konnten,
aber die "Spur in Form von Buchstaben" (Spalte 3,

Zeile 5 der A2-Verdffentlichung) der Figur 8
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Fig. 8

zeigt, dass eine Spur auch ein Ensemble von isolierten
Elementen (wie eben auch die Spur eines Fulgangers im

Schnee) sein kann.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass eine "Spur" im
Sinne der Anmeldung eine Reihe von - mdglicherweise

diskreten - Elementen darstellt.
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"kontinuierliche Spur"

Das "Deutsche Worterbuch" von Gerhard Wahrig (supra)
definiert "kontinuierlich" als "ununterbrochen, stetig,
zusammenhédngend". Dem entspricht auch das Verstandnis
der Beschwerdefiihrerin, die unter einer
"kontinuierlichen Spur" eine nicht unterbrochene Spur

versteht. Die Kammer teilt diese Auffassung.

Klarheit (Artikel 84 EPU)

Dem Begriff "kontinuierliche Spur" fehlt es an der
gebotenen Klarheit. Es ist flir den Fachmann namlich
nicht klar, was genau unter diesem Begriff zu verstehen
ist. Das belegt schon, dass die Beschwerdefiihrerin
darunter eine Spur in der Form eines Streifens zu
verstehen scheint (sie hat sich insbesondere auf die
Zeichnungen 1 (Bezugsziffern 4, 9), 8 (Bezugsziffern 4,
3), 9 und 10 (Bezugsziffern 4, 5) und 7 bezogen und
eine Analogie mit der Spur eines Skis im Schnee
herangezogen), wahrend die Kammer zu einem anderen
Verstandnis gekommen ist. Fir die Kammer kann auch eine
aus diskreten Elementen bestehende Spur kontinuierlich
oder unterbrochen sein. Um bei der Analogie der Spuren
im Schnee zu bleiben, kann die Spur eines FuBRgadngers im
Schnee, die ja aus einzelnen Fubstapfen besteht,
unterbrochen sein, zum Beispiel an einer Stelle, an der

der FuBganger einen Fluss durchquert hat.

Anders gesagt, macht der Ausdruck "kontinuierliche
Spuren" nicht klar, ob die Elemente, die die Spur
aufbauen, durchgangig miteinander verbunden sein miissen
oder ob die Spur als Abfolge von Elementen nicht
unterbrochen sein darf. Es ist also z.B. nicht klar, ob
die "Spur in Form von Buchstaben" der Figur 8 als

kontinuierlich zu gelten hat (jeder Buchstabe als
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solcher ist kontinuierlich, und der Schriftzug als
solcher ist nicht unterbrochen) oder nicht, da die

einzelnen Buchstaben voneinander isoliert sind.

Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand
von Anspruch 1 des Hauptantrags fir den Fachmann nicht
klar ist und daher den Erfordernissen des

Artikels 84 EPU nicht genigt.

Hilfsantrag

Auslegung

"nebeneinander"

Die Kammer versteht diesen Ausdruck so, dass die
Merkmale "eins neben dem anderen" liegen miissen. Anders
gesagt sind zwei Elemente, von denen eins seitlich vom

anderen liegt als "nebeneinander" liegend anzusehen.

"Opak"

Das Merkmal, dem zufolge die Spuren "opak", d.h.
undurchsichtig sind, ist unklar, denn es ist nicht
klar, wie zu bestimmen ist, ob ein gegebenes
funktionelles Merkmal als opak einzustufen ist oder
nicht. Dazu ware erforderlich, zu definieren, unter
welchen Bedingungen (Lichtquelle, Wellenlangenbereich
etc.) eine Messung der Opazitdt durchzufiihren ist und
jenseits welcher Werte ein Merkmal als opak zu gelten
hat. Weder die Anspriiche noch die Beschreibung
gestatten eine solche Definition. Die Kammer sieht sich
daher veranlasst, diesem Merkmal bei der
Neuheitsprifung die breiteste technisch sinnvolle
Auslegung zu geben. Demzufolge ist jedes nicht

durchsichtige Merkmal als opak anzusehen.
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Neuheit (Artikel 54 (1) EPU 1973)

Die Kammer ist zum Schluss gekommen, dass Anspruch 1
nicht neu ist gegeniliber der Offenbarung der
Druckschrift D5.
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FIG.8

Die Druckschrift D5 offenbart ein Sicherheitselement
flir Wertpapiere (Zusammenfassung:

"Sicherheitselement ... fir Wertdokumente"). Die
Ausfihrungsform der Figuren 7 und 8 weist zwei
funktionelle Merkmale (z.B. die Spur 11 und die links
neben den Zeichen "PL" befindliche Spur) auf, die
nebeneinander als Spuren angeordnet sind. Diese Spuren
sind metallisch (es handelt sich um einen "magnetischen
Strich-Code 11" (Seite 13, Zeile 18), der

"vorzugsweise ... [aus] eine[r] magnetische[n]
Metallschicht aus Nickel, Eisen, Kobalt oder eine
Legierung ..." (Seite 9, Zeilen 16 bis 21) besteht. Da
die Spuren metallisch sind, sind sie auch opak im Sinne

von "nicht durchsichtig" (siehe Punkt 3.1.2 oben).
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Obwohl der Anspruch nicht explizit verlangt, dass es

sich um zweil unterschiedliche Merkmale handeln muss,

ist anzumerken, dass die beiden obengenannten Spuren
auch voneinander verschieden sind, da sie nicht

dieselbe Breite aufweisen.

Selbst wenn der Anspruch so auszulegen ware, dass die

zwel funktionellen Merkmale unterschiedliche Funktionen

besitzen miissen, ware dies von der Druckschrift D5
offenbart, da es moglich ist, die Spur 11 und die von
der Reihe von Buchstaben "PL" gebildete Spur als
erfindungsgemale Spuren aufzufassen. Auch die von der
Reihe von Buchstaben "PL" gebildete Spur besteht aus
einer Metallschicht (wie aus dem Vergleich der Figur 7
mit der Beschreibung, Seite 9, Zeilen 10 bis 12
hervorgeht), die als opak anzusehen ist. In Aufsicht
(Figur 8) sind diese beiden Spuren nebeneinander
angebracht. Dass die die von der Reihe von Buchstaben
"PL" gebildete Spur und die Spur 11 nicht nebeneinander
sichtbar sind, ist richtig, aber der Anspruch verlangt

dies auch nicht; gemd@B Anspruch 1 miissen die beiden

Spuren nur nebeneinander angeordnet sein.

20, 10

FIG.7

Die Tatsache, dass, wie von der Beschwerdefihrerin
vorgebracht, die Reflexionsschicht R, aus der die von

der Reihe von Buchstaben "PL" gebildete Spur besteht,
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im Querschnitt teilweise unterhalb der Spur 11 liegt,
tut dem keinen Abbruch, da der Anspruch 1 dies nicht

ausschlieBt.

Der Hinweis der Beschwerdefilthrerin auf die
Aufgabenstellung der Anmeldung, namlich mdéglichst diinne
Sicherheitselemente herzustellen, ist im Zusammenhang
mit der Neuheitspriifung nicht relevant, sondern
betrifft die Priifung der erfinderischen Tatigkeit, die

aber die Neuheit des Anspruchsgegenstand voraussetzt.
Die Kammer kommt daher zum Schluss, dass der Gegenstand
von Anspruch 1 des Hilfsantrags nicht klar und nicht
neu gegenliber der Offenbarung der Druckschrift D5 ist

und daher den Erfordernissen der Artikel 84 EPU
und 54 (1) EPU 1973 nicht geniigt.

Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



