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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

Die Beschwerde der Patentinhaberin richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europadische Patent Nr. 1 713 645 mit Bezug auf den
Einspruchsgrund unter Artikel 100 b) EPU 1973 wider-

rufen worden ist.

Der Einspruch stitzte sich auf die in Artikel 100 a)
und b) EPU genannten Einspruchsgriinde der fehlenden
Neuheit (Artikel 54 EPU 1973) der mangelnden erfin-
derischen T&tigkeit (Artikel 56 EPU 1973) und der
unzureichenden Offenbarung (Artikel 83 EPU 1973).

Am 12. Juli 2019 fand eine miindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
angefochtene Entscheidung aufzuheben, das Patent auf
der Grundlage der mit Schreiben vom 29. November 2018
eingereichten Haupt- und Hilfsantrdge 1 bis 3 und des
mit Schreiben vom 10. November 2016 eingereichten
Absatzes [0016a] der Beschreibung aufrechtzerhalten und
die Angelegenheit zur Entscheidung iber die Einspruchs-
grinde nach Artikel 100 a) EPU 1973 an die Einspruchs-

abteilung zuriickzuverweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende 1 und

2) beantragten die Zurickweisung der Beschwerde.

Die unabhangigen Anspriche 1 und 12 des Hauptantrags

lauten wie folgt:

"l. Sicherheitselement mit einem Gitterbild mit mehre-
ren Gitterfeldern, die jeweils ein elektromagnetische

Strahlung beeinflussendes Gittermuster aus einer
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Vielzahl von Strichgitterlinien enthalten, wobei die
Strichgitterlinien durch die Parameter Orientierung,
Krimmung, Beabstandung und Profilierung charakterisiert
sind, wobei

- ein mit bloBem Auge separat erkennbares Gitterfeld
des Gitterbilds ein elektromagnetische Strahlung
beeinflussendes Gittermuster mit Strichgitterlinien
enthalt,

dadurch gekennzeichnet, dass

flir die Strichgitterlinien zumindest einer der
charakteristischen Parameter Orientierung und Krimmung
Uber der Flache des Gitterfelds variiert,

- das genannte Gitterfeld eine Mattstruktur bildet, die
bei Betrachtung keine diffraktiven Effekte zeigt, und

- der oder die wvariierenden charakteristischen
Parameter iber die Flache des genannten Gitterfelds

eine zufallige und sprunghafte Variation aufweisen."

"12. Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitselements
mit einem Gitterbilds [sic], bei dem in einem Substrat
mehrere Gitterfelder erzeugt werden, die Jjeweils mit
einem elektromagnetische Strahlung beeinflussenden
Gittermuster aus einer Vielzahl von Strichgitterlinien
gefillt werden, wobei die Strichgitterlinien durch die
Parameter Orientierung, Krimmung, Beabstandung und
Profilierung charakterisiert sind, wobei

- ein mit bloBem Auge separat erkennbares Gitterfeld
des Gitterbilds mit einem elektromagnetische Strahlung
beeinflussenden Gittermuster mit Strichgitterlinien
gefillt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

flir die Strichgitterlinien zumindest einer der
charakteristischen Parameter Orientierung und Krimmung
Uber der Flache des Gitterfelds variiert wird,

- das genannte Gitterfeld eine Mattstruktur bildet, die
bei Betrachtung keine diffraktiven Effekte zeigt, und
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- der oder die variierenden charakteristischen
Parameter iUber die Flache des Gitterfelds eine

zufdallige und sprunghafte Variation aufweisen."

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

Folgendes vorgetragen:

Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU 1973

Die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1
wlirden zusammen wirken, so dass die unregelmaBig aufge-
brachte Linienstruktur diffraktive Effekte verhindere:
"der Spiegel sei zerkratzt". Der Effekt sei unabhéangig
vom Material der Linien. Der Fachmann wiirde fir die
Linien kein glédnzendes Material wahlen, wenn er eine
Mattstruktur herstellen wolle. Die Mattstruktur sei
matt, d.h. nicht glanzend. Eine aufgebrachte Metall-
schicht sei dagegen eigentlich glédnzend. Der Fachmann
sel ein Experte flir holographische Sicherheitselemente
z.B. ein Physiker. Die regelmédRig angeordneten Linien
eines Beugungsgitters erzeugten Farben durch Diffrak-
tion, wegen einer konstruktiven Uberlagerung des
gebeugten Lichts. Wenn dagegen die Linien nicht geord-
net angeordnet seien, gebe es keine diffraktive Farb-
erzeugung, sofern die Unordnung ein MindestmaB iUber-
schreite. Herstellungstoleranzen einer Elektronen-
strahllithographiemaschine reichten dazu nicht aus.
Derartige Mattstrukturen erscheinen je nach metalli-
schem Hintergrund silbrig glanzend und mussten bisher
durch nachtragliches Zerstdren der Beugungsgitterstruk-
turen hergestellt werden. Die Erfindung nutze somit den
Zufall als Werkzeug, um ungeordnete Linienstrukturen -
die ansonsten ein Beugungsgitter bilden wiirden - zu
erzeugen, um direkt zu einer Mattstruktur zu gelangen.

Es handele sich bei der Erfindung um eine Vielzahl an
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Linien in einer Flache iUber die, der oder die Parameter
zufallsgesteuert variiert/variieren. Dies gelte fir

alle Zufallsverteilungen.

Ein entsprechendes Sicherheitselement sei hergestellt
worden und als Farbfoto in der Beschwerde eingereicht

worden:

Das Foto belege die Ausfihrbarkeit. Das Original des
abgebildeten Sicherheitselements kdénne bei Bedarf
vorgelegt werden. Die Beweislast liege daher bei den

Einsprechenden.

Die von der Einsprechenden in die Figur 8a eingezeich-
neten Rechteckbereiche widerspradchen nicht den Aus-
fuhrungen der Beschwerdefihrerin: durch die zufdllige
Orientierung der Gitterlinien unterscheide sich natir-
lich mikroskopisch lokal das Aussehen des Gittermus-

ters.

Die Erfindung sei ausreichend offenbart.

Artikel 123(3) EPU

Der erste Satz des neu einzufihrenden Absatzes [001l6a]
entspreche dem urspriinglich eingereichten Text und sei

daher nicht zu beanstanden. Der zweite Satz seil

lediglich an die beanspruchte Erfindung angepasst
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worden und und seil daher ebenfalls nicht zu

beanstanden.

Die Beschwerdegegnerinnen I und II haben im
schriftlichen Verfahren und in der mindlichen

Verhandlung im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU 1973

Die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1

konnten entweder:

- als von einander unabhangig angesehen werden, oder

- so, dass die Mattstruktur durch das Linienbild
gebildet werden; oder

- als eine Kombination der Merkmale.

Der Fachmann sei ein Herstellungsingenieur fir den
Bereich der Sicherheitselemente (Beschwerdegegnerin I),
bzw. ein Physiker fir optische Effekte (Beschwerde-

gegnerin IT).

GemaR Figur 8a des Streitpatents gadbe es ortlich keine
Gitterlinien. Die Zufallsvariationen unbekannter Sta-
tistik (z.B. gleichmaBige Verteilung, GauBsche Vertei-
lung, ..) wirde nicht zwangslaufig zur Abwesendheit
diffraktiver Effekte fiihren. Je nach gewdhlter Vertei-
lung seien die Resultate unterschiedlich. Das Streit-
patent enthalte hierzu keine Angaben. Es sei nicht

belegt, dass jegliche diffraktive Effekte durch den
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Zufall beseitigt werden. Der Fachmann miisse in den
Zufall eingreifen, um eine ausreichende Variation zu
erzielen. Zur entsprechenden Nacharbeitung der
Erfindung fehle es insbesondere bei den Parametern

Orientierung und Krimmung an Angaben im Streitpatent.

Zum eindeutigen Festlegen der Lage einer Gitterlinie
relativ zu einer benachbarten Gitterlinie des
Gitterfelds sei ein Winkel bzw. ein Winkelabstand
alleine nicht ausreichend. Hierzu misse noch ein
weiterer Parameter festgelegt werden, um die Lage der
Linie in der Ebene zu bestimmen. Hierzu fande der
Fachmann keine Informationen im Streitpatent, um mit
vertretbarem Aufwand zu einer erfolgreichen Ausfihrung

der Erfindung zu gelangen.

Der Anspruch 1 richte sich auf ein Sicherheitselement,
bei dem nach der Herstellung die Lage aller Linien fest
gelegt sei. Beil einem derartigen "product-by-process"
Anspruch konne am Sicherheitselement nicht mehr
festgestellt werden, ob die Linien per Zufall oder
durch einen deterministischen Algorithmus angeordnet

wurden.

Die Toleranzen bei der Herstellung wirden weitere
zufallige Variationen hinzufigen, so dass der diffrak-
tive Effekt bleibe und nicht in jedem Fall zu einer
Mattstruktur fihre. So wilirden RegelméaRigkeiten bei den
Schnittpunkten zu diffraktiven Effekten filhren. Wie
hoch dabei der Aufwand fir den Fachmann sei, sei nicht

nachweisbar.



-7 - T 0665/17

In Bezug auf eine um zwel rechteckige Bereiche erganzte
Figur 8a der Patentschrift: Wie haufig und wo derartige
Bereiche mit stark unterschiedlichen Flachendichten der
Strichgitterlinien 82 in dem Gitterfeld 80 auftreten
wlirden und welche "lokalen" optischen Eigenschaften das
Gitterfeld 80 somit aufweise, hange jeweils maBgeblich
von dem fir ein jeweiliges Gitterfeld 80 verwendeten
"Zufall"™ ab. In den Bereichen ohne Linien kdnne es
keine Mattstruktur - wie im Anspruch definiert - geben.
Die Flachen zwischen den Linien wiirden weiterhin das
Licht reflektieren. Es gabe auch keinen Effekt, der
glanzende Linien auf einer glanzenden Oberfldche matt

erscheinen liefe.

Bei einer durch den Zufall gesteuerten Herstellung
seien auch Lésungen enthalten, die diffraktive Effekte
zeigten. Ein Hologramm wirke auf mikroskopischer Ebene
chaotisch. Es konne aber deshalb nicht davon ausge-
gangen werden, dass es deshalb keine diffraktiven
Effekte zeige. Der Herstellungsprozess sei teuer. Es
sei daher ein unzumutbarer Aufwand, etwas zufallge-
steuert auszuprobieren und dann zu verwerfen, wenn es

nicht den gewlnschten Effekt zeige.
Das Farbfoto eines Sicherheitselements sei kein Beleg
fir die Ausfuhrbarkeit der Erfindung und sei nicht in

das Verfahren zuzulassen.

Die Erfindung sei nicht ausreichend offenbart.



- 8 - T 0665/17

Artikel 123(3) EPU

Durch die Wiedereinfilhrung des in der Patentschrift
gestrichenen, urspringlich offenbarten Absatzes [0016a]
in die Beschreibung werde Artikel 123(3) EPU insofern
verletzt, als sein Inhalt zu einer Sachverhaltsanderung
fiihre, welche den Schutzbereich der erteilten Anspriiche
erweitere. Die Entscheidung liber die Erteilung habe
hierbei eine Zadsurwirkung, welche die Wiedereinfihrung
des geldschten Absatzes [00l6a] in die Beschreibung
verbiete. Das Anspruchsmerkmal "keine diffraktiven
Effekte" werde durch Absatz [00l6a] breiter auszulegen,
so dass was "gewbhnlich mit Streuvorgdngen beschrieben"

werde, mit umfasst werde.

Insbesondere sei die spezifische Zuordnung der
"Effekte, die gewbhnlich mit Streuvorgdngen beschrieben
werden" zu den "Gittermustern, die eine zufdllige
sprunghafte Variation aufweisen" im zweiten Satz des
neuen Absatzes [0016a] nicht von den urspringlich

eingereichten Anmeldeunterlagen gestiutzt.

Entscheidungsgriunde

1. Einspruchsgrund nach Artikel 100 b) EPU 1973
1.1 Auslegung des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1
1.1.1 Der kennzeichnende Teil des Anspruchs 1 (Hauptantrag)

lautet wie folgt:

".. dadurch gekennzeichnet, dass
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fiir die Strichgitterlinien zumindest einer der
charakteristischen Parameter Orientierung und Krimmung
liber der Fldche des Gitterfelds variiert,

- das genannte Gitterfeld eine Mattstruktur bildet, die
bei Betrachtung keine diffraktiven Effekte zeigt, und

- der oder die variierenden charakteristischen
Parameter iliber die Fldche des genannten Gitterfelds

eine zufdllige und sprunghafte Variation aufweisen."

Es war zwischen den Parteien strittig in welchem
Zusammenhang die Merkmale, die die Strichgitterlinien
betreffen (zumindest einer der charakteristischen
Parameter Orientierung und Krimmung der Strichgitter-
linien weist/weisen iiber der Fldche des Gitterfelds
eine zufdllige und sprunghafte Variation auf) und die
Merkmale des Gitterfelds (das Gitterfeld bildet eine
Mattstruktur, die beli Betrachtung keine diffraktiven

Effekte zeigt) zueinander stehen.

Im Anspruchstext sind diese Merkmale nur nebeneinander
aufgezahlt. Eine explizite Verknipfung zwischen diesen
Merkmalen wird nicht angegeben. Der Anspruch umfasst
somit eine Palette unterschiedlicher Moglichkeiten
namlich, dass die Merkmale beziiglich der Strichgitter-
linien und der Mattstruktur von einander v6llig unab-
hangig sind, bis hin dazu, dass die Strichgitterlinien
kausal fiir die Entstehung der Mattstruktur verantwort-

lich sind.

Zur Ausfihrbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 1, in
der Auslegung, dass die Merkmale beziiglich der
Strichgitterlinien und der Mattstruktur von einander

vb6llig unabhangig sind

Die Kammer bezweifelt nicht, dass sich Strichgitter-

linien herstellen lassen, die sichtbare diffraktive
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Effekte bewirken, wenn sie mittels Elektronenstrahl-
lithographie ausreichend regelmdaRig in einer Lack-
schicht hergestellt werden. Dies wurde von den Parteien
auch nicht in Frage gestellt. Ein solches Elektronen-
strahllithographiegerdt kann auch Strichgitterlinien,
deren Orientierung oder Krimmung iiber der Flache des
Gitterfelds zufallig und sprunghaft variiert, her-
stellen. Es bedarf dazu lediglich der fachiblichen
Bedienung dieses Elektronenstrahllithographiegerats:
der Fachmann muss dem Gerat nur geeignete Linienkoor-

dinaten zufihren.

Die Kammer geht davon aus, dass der Fachmann weiB, wie
er eine Mattstruktur in einem Gitterfeld auf bekannte
Weise erzeugen kann. Dies wurde von der Beschwerde-
fiihrerin in der miindlichen Verhandlung nochmals
bestatigt und von den Beschwerdegegnerinnen nicht in

Frage gestellt.

Deshalb kommt die Kammer zu dem Ergebnis, dass der
Gegenstands des Anspruchs 1 in der Auslegung, dass die
Merkmale bezliglich der Strichgitterlinien und der
Mattstruktur von einander v6llig unabhangig sind,

ausfihrbar ist.

Zur Ausfiilhrbarkeit des Gegenstands des Anspruchs 1, in
der Auslegung, dass die Strichgitterlinien kausal filir

die Entstehung der Mattstruktur verantwortlich sind
Beweislast
Nach stédndiger Rechtsprechung tragen die Einsprechen-

den, hier Beschwerdegegnerinnen die Beweislast flir den

Nachweis einer behaupteten mangelnden Ausfiihrbarkeit.
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In der Patentschrift ist kein Ausfilhrungsbeispiel eines
Sicherheitselements mit Strichgitterlinien beschrieben,
bei denen zumindest einer der charakteristischen Para-
meter Orientierung und Krimmung liber der Flache des
Gitterfelds eine zufdllige und sprunghafte Variation
aufweist/aufweisen, um eine Mattstruktur zu bilden, die
bei Betrachtung keine diffraktiven Effekte zeigt. Somit
konnten die Beschwerdegegnerinnen den Nachweis der
mangelnden Ausfihrbarkeit nicht anhand eines beschrie-
benen Ausfihrungsbeispiels fiithren. Es ist zudem im
vorliegenden Fall fir die Beschwerdegegnerinnen unver-
haltnismaRig aufwendig, lber eine Vielzahl von Moglich-
keiten eine negative Tatsache zu belegen. Die Beschwer-
degegnerinnen haben ihre Beweislast in soweit Rechnung
getragen, als sie sie auf Plausibilitatsiiberlegungen
gestiitzt haben. Die Beweislast zum Nachweis des
Gegenteils liegt daher auf der Patentinhaberin, hier

Beschwerdefihrerin.

In diesem Zusammenhang hat die Beschwerdefiihrerin auf
ihr Angebot in der Beschwerdebegriindung (Seite 12)
hingewiesen, das Original eines Sicherheitselements,
welches als Farbfotographie mit Schreiben vom

16. Mai 2018 vorgelegt wurde, z.B. in einer miindlichen
Verhandlung vorzulegen. Nach Angaben der Beschwerde-
fihrerin enthalte dieses Sicherheitselement sowohl
diffraktive Gitterfelder als auch matte Gitterfelder
nach Anspruch 1 des Streitpatents. Die matten Gitter-
felder enthielten eine Vielzahl von Gitterlinien, bei
denen der Parameter Orientierung zufallig und sprung-
haft idber die Flache des Gitterfelds variiert. Sie
bilden jeweils eine Mattstruktur, die bei der
Betrachtung keine diffraktiven Effekte zeige. Die
Beweislast zum Nachweis des Gegenteils liegt daher auf

der Seite der Beschwerdegegnerinnen.
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Die Beschwerdegegnerinnen sind auf die Tatsache einge-
gangen, dass eine Farbfotographie eines erfindungs-
gemédRen Sicherheitselements nicht ausreiche, um die
Ausfihrbarkeit zu belegen. Sie haben aber nicht das
Angebot der Vorlage des Originals des Sicherheits-
elements aufgegriffen, welches ihnen die notwendige
Grolen-, Mengen- und Anordnungsverhdltnisse der
entsprechenden Strichgitterlinien fir eine eventuelle
Nacharbeitung gegeben hatte. In diesem Zusammenhang hat
die Beschwerdefihrerin in der mindlichen Verhandlung
auf Nachfrage der Kammer bestatigt, dass die einzelnen
Strichgitterlinien bei entsprechender VergroBerung
sichtbar sind. Diese Aussage wurde von den Beschwer-

degegnerinnen nicht in Frage gestellt.

Die Beschwerdegegnerinnen hatten das Angebot aufgreifen
konnen, um somit eine konkrete Grundlage zur Nachar-
beitung zu bekommen. Da sie diese Gelegenheit aber
nicht genutzt haben, sind sie IThrer Beweislast nicht

nachgekommen.

Die Beschwerdegegnerinnen haben somit die Kammer nicht
davon iuberzeugt, dass das beanspruchte Sicherheits-
element nach Anspruch 1 des Hauptantrags, in der
Auslegung, dass die Strichgitterlinien kausal fir die
Entstehung der Mattstruktur verantwortlich sind, nicht

ausfihrbar ist.

Bei keiner der Auslegungen (siehe voranstehende Punkte
1.2 und 1.3) kam die Kammer zum Schluss, dass das
beanspruchte Sicherheitselement nach Anspruch 1 des
Hauptantrags nicht ausfihrbar ist. Die im Streitpatent
beanspruchte Erfindung erfiillt somit die Anforderungen
des Artikels 100 b) EPU 1973.
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Artikel 123 (3) EPU

Zwischen den Parteien war strittig, ob der in die
Beschreibung neu einzufiihrende Absatz [0016a], einge-
reicht mit Schreiben vom 10. November 2016, die Erfor-
dernisse von Artikel 123 (3) EPU erfiillt.

Der erste Absatz auf Seite 5 der als WO-Schrift verdof-
fentlichten Anmeldung lautet: "Da die charaktistischen
[sic] Parameter der erfindungsgemidfBien Gittermuster, wie
nachfolgend im Detail erldutert, sowohl eine regelmd-
Bige, kontinuierliche, als auch eine zufdllige, sSprung-
hafte Variation aufweisen kdénnen, lassen sich sowohl
Effekte, die gewéhnlich mit Beugungsvorgdngen, als auch
Effekte, die gewéhnlich mit Streuvorgdngen beschrieben
werden, erzeugen. Im Rahmen dieser Beschreibung werden
derartige Gittermuster daher allgemein als elektromag-
netische Strahlung beeinflussende Gittermuster bezeich-
net". Dieser Absatz ist im Streitpatent nicht mehr
enthalten.

Der in die Beschreibung neu einzufithrende Absatz

[0016a] lautet: "Da die charakteristischen Parameter
von Gittermustern grundsdtzlich sowohl eine regelmdfBi-
ge, kontinuierliche, als auch eine zufdllige, sprung-
hafte Variation aufweisen kénnen, lassen sich sowohl
Effekte, die gewéhnlich mit Beugungsvorgdngen, als auch
Effekte, die gewéhnlich mit Streuvorgdngen beschrieben
werden, erzeugen. Die elektromagnetische Strahlung
beeinflussenden Gittermuster der vorliegenden Erfindung
sind Gittermuster, die eine zufdllige, sprunghafte
Variation aufweisen, die Effekte erzeugen, die gewdShn-

lich mit Streuvorgdngen beschrieben werden".

Der erste Satz des neuen Absatzes [00lca] stimmt mit

dem ersten Satz der urspringlichen Offenbarung iberein
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und ist demnach auch nicht unter Artikel 123 (2) EPU zu

beanstanden.

Der zweite Satz prédzisiert den vorangehenden Satz mit
der spezifischen Zuordnung der Effekte zu den "zufdl-

ligen, sprunghaften Variationen".

Dies entspricht jedoch einer der im Anspruch 1 mit
umfassten Auslegungen (siehe Punkt 1.1.3), insbesondere
der Auslegung, bei der die Strichgitterlinien kausal
flir die Entstehung der Mattstruktur verantwortlich
sind: Die Mattstruktur erscheint deshalb matt, weil die
Oberfléache das Licht streut und nicht spiegelt. Demnach
ist auch der zweite Satz nicht unter Artikel 123 (2)

EPU zu beanstanden.

Die Beschwerdegegnerinnen haben nicht ausgefihrt, wel-
cher Gegenstand neu unter den Schutzbereich des An-
spruchs 1 fallen wlirde. In der Einfiihrung des Absatzes
[001l6a] in die Beschreibung kann die Beschwerdekammer
auch keine Erweiterung des Schutzbereichs des Anspruchs
1 (Hauptantrags) erkennen. Das auf Artikel 123 (3) EPU
bestiitzte Argument beziiglich der "Zidsurwirkung" (T
1149/97, ABl. EPA 2000, 259) greift aus diesem Grund

nicht.

Die im Kontext des Anspruchs 1 (Hauptantrag) vorge-
tragenen Argumente gelten aus den selben Grinden auch

flir den dazu parallelen Verfahrensanspruch 12.



- 15 - T 0665/17

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

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

N. Schneider M. Poock

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



