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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Priifungsabteilung, die Patentanmeldung 10 803 059.4

unter Artikel 97(2) EPU zuriickzuweisen.

IT. Die Prifungsabteilung kam in der angefochtenen
Entscheidung zu dem Schluss, dass die beanspruchte
Erfindung nicht ausreichend offenbart sei (Artikel 83
EPU) und dass die Anspriiche nicht alle wesentlichen
Merkmale enthielten (Artikel 84 i.V.m. Regel 43(3)
EPU) . Insbesondere bemingelte sie, dass die Anmeldung,
abgesehen von den beiden Ausfihrungsbeispielen, keine
weiteren Hinweise enthielte, wie die Erfindung
ausgefiihrt werden solle. Diese Begrindung galt sowohl
fiir den im Prifungsverfahren vorliegenden Hauptantrag,

als auch fiir die damals vorliegenden Hilfsantrage 1-3.

IIT. Der Beschwerdebegriindung und dem weiteren Verfahren
legte die Beschwerdefiihrerin einen neuen Hauptantrag
zugrunde, der dem zweiten Hilfsantrag der angefochtenen
Entscheidung entsprach. Des weiteren legte sie zwei

Anspruchssatze als Hilfsantradge 1 und 2 vor.

IV. Anspruch 1 des vorliegenden Hauptantrags hat folgenden
Wortlaut:

"Sicherheitsmerkmal zur Absicherung von Wertdokumenten,
umfassend: ein Lumineszenzpigment, das ein mit einem
aus den Seltenerdionen Erbium, Holmium, Neodym,
Thulium, Ytterbium ausgewdhlten Luminophor (L, L1)
dotiertes anorganisches Wirtsgitter aufweist und das

zur Emission von Lumineszenzlicht optisch anregbar 1ist,
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wobel das Lumineszenzlicht des Lumineszenzpigments ein
Lumineszenzspektrum mit mindestens einem ersten
Lumineszenzpeak (A) und mindestens einem zweiliten
Lumineszenzpeak (B) aufweist, deren Peakintensitédten
(Ia(x), Ip(x)) jeweils von einem Stoffmengenanteil x
des Luminophors (L, L1) an dem Lumineszenzpigment

abhéngen,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Wirtsgitter und der Luminophor (L, L1) und der
Stoffmengenanteil x des Luminophors (L, L1) derart
gewdhlt sind, dass flir die Peakintensitdt I, (x) des
ersten Lumineszenzpeaks (A) und die Peakintensitit

Iy (x) des zweiten Lumineszenzpeaks (B) als Funktion des
Stoffmengenanteils x des Luminophors (L, L1) die

Beziehung

A [ 1(x) = 15(x)
dx\ I ,(x) + I,(x)

gilt, wobei der Parameter F=10 betrdgt und der
Stoffmengenanteil x des Luminophors an dem
Lumineszenzpigment zwischen mindestens 50 ppm und

héchstens 10000 ppm liegt, und wobel entweder

a) der erste und zweite Lumineszenzpeak (A, B) durch

denselben Luminophor (L) emittiert werden,; oder

b) der Luminophor ein erster Luminophor (L1) ist, mit
dem das Wirtsgitter dotiert ist, und der
Stoffmengenanteil x der Stoffmengenanteil des ersten
Luminophors (L1) an dem Lumineszenzpigment ist und dass
das Wirtsgitter zusdtzlich mit einem zweliten Luminophor
(L2) dotiert ist, dessen Stoffmengenanteil y an dem
Lumineszenzpigment gleich oder grdéBer ist als der

Stoffmengenanteil x des ersten Luminophors (L1), und
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dass der erste Lumineszenzpeak (A) des
Lumineszenzspektrums durch den ersten Luminophor (L1)
und der zweite Lumineszenzpeak (B) des
Lumineszenzspektrums durch den zweiten Luminophor (LZ2)
emittiert wird, und dass, zur Bestimmung der
Peakintensitdten (I5(x), Ip(x)) als Funktion des
Stoffmengenanteils x des ersten Luminophors (L1) und
zur Bestimmung der ersten Ableitung

g[f,,(x).—-fg(x)J

dx\ I,(x)+1y(x)
nach dem Stoffmengenanteil x des ersten Luminophors
(L1), das Verhdltnis (x:y) der Stoffmengenanteile (x,Vy)
des ersten und des zweiten Luminophors (L1, LZ2) an dem

Lumineszenzpigment konstant gehalten wird."

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags enthalt das
zusatzliche Merkmal, dass das anorganische Wirtsgitter
aus "einer Perowskitstruktur, einer Granatstruktur,
einem Oxid oder einem Mischgitter mit Oxidionen

ausgewdhlt ist".

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags enthalt zusatzlich
die Bedingung, dass der Luminophor (L1) Neodym und der
Luminophor (LZ2) Ytterbium ist; dieser Anspruch ist

daher zusatzlich auf Alternative (b) beschrankt.

Die Beschwerdefihrerin argumentierte im wesentlichen,
dass der Fachmann, angeleitet durch die
Ausfihrungsbeispiele und die vorhandenen strukturellen
Merkmale im Anspruch, ohne unzumutbaren Aufwand weitere
Lumineszenzpigmente herstellen koénne, die der
parametrischen Definition des Anspruchs genligen. Dies
gelte fir die Anspriche des Hauptantrags und beide
Hilfsantridge. Der Gegenstand der Anspriche des

Hilfsantrags 2 sei ursprunglich offenbart worden, da er
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aus einer Kombination der allgemeinen Lehre der

Beschreibung mit Elementen des Beispiels 2 beruhe.

Am 6. Februar 2020 fand eine mindliche Verhandlung
statt. Am Ende der Verhandlung wurde die Entscheidung

verkiundet.

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die Zurickweisung
aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage eines der
folgenden Antrage zu erteilen:

Hauptantrag, eingereicht mit der Beschwerdebegriindung
vom 5. Juni 2015;

Erster Hilfsantrag, eingereicht als "Hilfsantrag" mit
der Beschwerdebegrindung vom 5. Juni 2015;

Zweiter Hilfsantrag, eingereicht mit Schreiben vom

2. Oktober 2019.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

2. Ausfihrbarkeit (Artikel 83 EPU)

2.1 Die Anmeldung befasst sich mit Sicherheitsmerkmalen,

die ein Lumineszenzpigment enthalten. Gemal Anspruch 1
des vorliegenden Hauptantrags enthdlt dieses
Lumineszenzpigment einen Luminophor, der aus
Seltenerdelementen ausgewahlt ist (Er, Ho, Nd, Tm, YDb)
in einem anorganischen Wirtsgitter. Des weiteren
enthalt der Anspruch einen Bereich fir den
Stoffmengenanteil des Luminophors (50 ppm bis

10000 ppm) sowie eine parametrische Definition des
Lumineszenzverhaltens. Dieser Parameter F ist im

wesentlichen ein MaB dafir, wie sich das



- 5 - T 1296/15

Lumineszenzverhalten in Abhangigkeit des

Stoffmengenanteils des Luminophors wveréandert.

Die Prifungsabteilung hat in ihrer Entscheidung im
wesentlichen argumentiert, dass dem Fachmann, abgesehen
von den Ausfihrungsbeispielen, keinerlei technische
Lehre offenbart wird, wie der geforderte Parameter F
bei Verwendung anderer Wirtsgitter oder Luminophore zu
erreichen sei. Die Erfindung sei daher nicht tber den

beanspruchten Bereich ausfihrbar.

Die Beschwerdefiihrerin bringt dagegen vor, der Fachmann
habe genligend Anhaltspunkte, wie das angestrebte
Ergebnis zu erreichen sei. Beispiel 1 illustriere die
Erfindung fir den Fall, dass nur ein Luminophor
verwendet wird, Beispiel 2 flir zwei unterschiedliche
Luminophore. Des weiteren nenne die Beschreibung
geeignete Wirtsgitter (Seite 13, zweiter Absatz); Art
und Konzentration der bendtigten Luminophore seien in
Anspruch 1 definiert. Uberdies kénne der Fachmann durch
einen einfachen Test feststellen, ob ein bestimmtes
Lumineszenzpigment den beanspruchten Parameter F
erfiille, oder nicht. Ein Fachmann kdénne mit diesen
Angaben weitere Luminophore herstellen und mittels des
Testverfahrens feststellen, ob er das gewlinschte

Ergebnis erreicht habe.

Die Kammer kann sich der Auffassung der

Beschwerdefihrerin nicht anschlieBen.

Der Beschreibung zufolge (siehe etwa Seite 5, zweiter
Absatz) zeichnen sich die Pigmente der vorliegenden
Anmeldung dadurch aus, dass bereits eine geringe
Anderung des Stoffmengenanteils des Luminophors eine
groBe Anderung des Lumineszenzpeak-Kontrasts, und damit

einen hohen Wert des Parameters F, bewirkt.



4.

4.

- 6 - T 1296/15

Insbesondere wird auf Seiten 17 und 18 unter Bezugnahme
auf die beiden Abbildungen erlautert, dass sich die
Lumineszenzeigenschaften erfindungsgemaler
Zusammensetzungen qualitativ von denen des Standes der
Technik unterscheiden. Auf Seite 13, mittlerer Absatz,
werden einige mdégliche Luminophore beschrieben, sowie
einige mdgliche anorganische Wirtsgitter. Im folgenden
Absatz wird allerdings ausgefiihrt, dass die erwilinschten
Eigenschaften nur bei bestimmten Zusammensetzungen, d.
h. bestimmten Luminophoren, bestimmten Kombinationen
von Wirtsgittern mit Luminophoren und bestimmten
Stoffmengenanteilen des Luminophors erzielt werden,
ohne diese jedoch naher zu spezifizieren. Andernfalls,
so fihrt die Beschreibung an dieser Stelle weiter aus,
wlilrden die erfindungsgemafBen Eigenschaften nicht

erreicht.

Die Anmeldung enthédlt zwei Arten von
Ausfihrungsbeispielen, Tm-dotierte Niobate und Nd/Yb-
dotierte Yttriumsilikate, deren Ausfihrbarkeit auch
nicht bestritten wird. Die Anmeldung enthalt allerdings
in der Tat keinerlei technische Anweisungen, wie der
Fachmann weitere Zusammensetzungen herstellen kann,
etwa mit anderen Wirtsgittern, die ebenfalls die
beanspruchten Lumineszenzeigenschaften aufweisen. Der
Fachmann wird ja im Gegenteil darauf hingewiesen, dass
bestimmte, nicht explizit beschriebene Kombinationen an
Materialien notig sind, um diese Eigenschaften zu
erhalten. Da laut Beschreibung diese
Lumineszenzeigenschaften solche sind, die die
Materialien im Stand der Technik gerade nicht aufweisen
(Seite 10, Zeilen 6ff.), kann sich der Fachmann auch

nicht seines allgemeinen Fachwissens bedienen.

Die Beschwerdefilhrerin hat darauf hingewiesen, dass ein

Test verfliigbar ist, um zu entscheiden, ob erhaltene
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Materialien den gewiinschten Effekt zeigen, oder nicht.
Dies ist unbestritten. Allerdings hilft diese Tatsache
dem Fachmann nicht bei der Frage weiter, welche der
mbéglichen Kombinationen an Luminophoren und
Wirtsgittern, oder welche Stoffmengenanteile, er
verwenden soll, um die beanspruchten
Lumineszenzeigenschaften zu erhalten. Insbesondere hat
der Fachmann keine Hinweise darauf, welche Parameter im
Falle eines Fehlschlags zu variieren sind, und in
welche Richtung. Er ist daher vollstandig auf das

Zufallsprinzip angewiesen.

2.4.4 Es geniigt fir eine ausreichende Offenbarung der
Erfindung nicht, eine Auswahl an theoretisch mdéglichen
Zusammensetzungen zu beschreiben, aus denen der
Fachmann dann, mehr oder weniger dem Zufallsprinzip
folgend, unterschiedliche Parameter variierend, mit
ungewissen Erfolgsaussichten verschiedene
Zusammensetzungen herstellt und mittels des
beschriebenen Testverfahrens die erfindungsgemalen

auswahlt.

Die Kammer schlielt sich daher in dieser Frage der
Einschatzung der Prifungsabteilung an. Ein Fachmann
weil nicht, wie er ausgehend von den beiden
Ausfiihrungsbeispielen weitere anspruchsgeméale
Luminophore herstellen soll. Die beanspruchte Erfindung

ist nicht ausreichend offenbart.

Erster Hilfsantrag

3. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags enthalt als
zusdtzliches Merkmal eine Definition der anorganischen
Wirtsgitter entsprechend derjenigen auf Seite 13 der

Beschreibung. Beansprucht werden eine
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Perowskitstruktur, eine Granatstruktur, ein Oxid oder

ein Mischgitter mit Oxidionen.

Ausfithrbarkeit (Artikel 83 EPU)

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgebracht, die
Einschrankung der Wirtsgitter weise den Fachmann
zusadtzlich in die zu verfolgende Richtung. Perowskit-
und Granatstrukturen seien spezifische, dem Fachmann
bekannte Strukturen. Oxide und Mischoxide seien zwar
breite Begriffe, aber Beispiel 1 illustriere ein Oxid
und Beispiel 2 ein Mischgitter mit Oxidionen. Ein
Fachmann habe daher weitere Anhaltspunkte zur

Herstellung anspruchsgemafBer Luminophore.

Nach Ansicht der Kammer &ndern die zusatzlich
eingebrachten Merkmale an der fir den Hauptantrag
ausgefiihrten Begrindung nichts. Wie auf Seite 13 Zeilen
24ff. der Beschreibung ausgefihrt wird, muss der
Fachmann ja immer noch auler der Stoffmengenanteile der
Luminophore bestimmte Kombinationen von Luminophoren
und Wirtsgittern bzw. bestimmte Kombinationen der
beiden Luminophore finden, wozu ihm aber keine
Anleitung gegeben wird. Des weiteren umfassen die
Begriffe "Oxid" und "Mischgitter mit Oxidionen" eine
breite strukturelle Vielfalt an Wirtsgittern. Es wurde
von der Beschwerdefiihrerin nicht vorgebracht, dass die
strukturellen Merkmale des Hilfsantrags (Stoffmenge,
Luminophore, Wirtsgitter) ausreichen, um zu
anspruchsgemédlen Luminophoren zu gelangen. Dem Fachmann
bleibt daher nichts weiter ibrig, als mehr oder weniger

planlos herumzuexperimentieren.

Der Hilfsantrag erfillt daher ebensowenig die
Erfordernisse des Artikels 83 EPU.
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Zwelter Hilfsantrag

5. Unzuldssige Anderung (Artikel 123(2) EPU)

5.1 Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags enthalt als
zusadtzliches Merkmal, dass das Lumineszenzpigment als
ersten Luminophor Neodym und als zweiten Luminophor
Ytterbium enthdalt. Dieses Merkmal entstammt dem zweiten
Ausfiihrungsbeispiel. Nach Ansicht der
Beschwerdefihrerin kann es dem Beispiel isoliert
entnommen und mit der allgemeinen Beschreibung auf
Seite 13 Zeilen 10ff. kombiniert werden. Dort wiirden
die moglichen Luminophore aufgelistet; aus dem Beispiel
sei klar, dass die Kombination Neodym/Ytterbium

bevorzugt sei.

5.2 Die Kammer kann sich dieser Ansicht nicht anschlieBen.
Beispiel 2 offenbart in der Tat ein Lumineszenzpigment,
das Neodym und Ytterbium als Luminophore enthéalt.
Allerdings ist dieses Pigment ein spezifisches
Yttriumsilikat, das zudem die beiden Luminophore in
einem bestimmten Verhaltnis enthalt (1:4). Dies ist
keine allgemeine Offenbarung von Lumineszenzpigmenten,
die Neodym und Ytterbium als Luminophore enthalten.
Insbesondere im Hinblick auf die Information, dass
erfindungeméaRe Eigenschaften nur bei bestimmten
Kombinationen von Luminophoren und Wirtsgittern erzielt
werden (Seite 13, Zeilen 24ff), ist klar, dass die
Natur der Luminophore und der Wirtsgitter fir
erfindungsgemalbe Eigenschaften zusammenwirken. Das
Merkmal, dass das Lumineszenzpigment als ersten
Luminophor Neodym und als zweiten Luminophor Ytterbium
enthdalt, kann daher nicht isoliert dem Beispiel

entnommen und mit einer allgemeinen Beschreibung
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moglicher Luminophore und Wirtsgitter (Seite 13 Zeilen

10ff.) kombiniert werden.

Lumineszenzpigmente gemédR Anspruch 1 des zweiten
Hilfsantrags sind nicht urspringlich offenbart.
zweite Hilfsantrag verstdoBt daher gegen Artikel 123(2)

Der

EPU.
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