BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L'OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFICE DES BREVETS

Interner Verteilerschliissel:

(A) [ -1 Veroffentlichung im ABIL.
(B) [ -1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [ -] An Vorsitzende
(D) [ X ] Keine Verteilung
Datenblatt zur Entscheidung

vom 28. November 2022
Beschwerde-Aktenzeichen: T 1248/18 - 3.3.06
Anmeldenummer: 12769595.5
Veroffentlichungsnummer: 2753754
IPC: D21H21/42
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SICHERHEITSPAPIERS UND
MIKROLINSENFADEN

Patentinhaber:
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH

Einsprechende:
De La Rue International Limited

Stichwort:
Sicherheitspapier/G+D

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 56
VOBK 2020 Art. 13(1)

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:

EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Schlagwort:
Erfinderische Tatigkeit - Hauptantrag (nein) - Hilfsantrag (ja)
Anderung des Beschwerdevorbringens - rechtfertigende Griinde

des Beteiligten (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

Dieses Datenblatt ist nicht Teil der Entscheidun:
EPA Form 3030 Es kann jederzeit und ohne Bekanntmachung gedndert werde



Eurcpiisches
Fatentamt

Eurcpean
Patent Office

Qffice eureplen
des brevets

BeSChwerdekam mern Boards of Appeal of the

European Patent Office
Richard-Reitzner-Allee 8

Boards of Appeal 85540 Haar

GERMANY
Tel. +49 (0)89 2399-0

Chambres de recours Fax +49 (0)89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 1248/18 - 3.3.06

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.06
vom 28. November 2022

Beschwerdefiihrer:

(Einsprechender)

Vertreter:

Beschwerdegegner:

(Patentinhaber)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender
Mitglieder:

De La Rue International Limited

De La Rue House

Jays Close

Basingstoke, Hampshire RG22 4BS (GB)

Boult Wade Tennant LLP
Salisbury Square House
8 Salisbury Square
London EC4Y 8AP (GB)

Giesecket+Devrient Currency Technology GmbH
PrinzregentenstralBe 159
81677 Munchen (DE)

Klunker IP
Patentanwalte PartG mbB
Destouchesstralbe 68
80796 Miinchen (DE)

Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung
des Europdischen Patentamts iber die
Aufrechterhaltung des europdischen Patents
Nr. 2753754 in gedndertem Umfang, zur Post
gegeben am 6. Marz 2018.

J.-M. Schwaller

S. Arrojo
J. Hoppe



-1 - T 1248/18

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Beschwerde der Einsprechenden richtet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, in der das
europaische Patent Nr. 2 753 754 auf der Grundlage des
in der miindlichen Verhandlung vom 15. Februar 2018
eingereichten Hilfsantrags 3 flur gewdhrbar erachtet

wurde.

Mit der Beschwerdebegriindung beantragte die
Beschwerdefiithrerin, die Entscheidung aufzuheben und das
Patent vollstandig zu widerrufen, da der Gegenstand der
Anspriche 1 und 14 in der aufrechterhaltenen Fassung
gegeniiber D2 (WO 2011/051905) bzw. des Anspruchs 1
gegenitiber D1 (WO 2005/052650) nicht neu sei. Auberdem
sei der Gegenstand der Anspriche 1 und 14 gegenilber der
Kombination von D1 oder D2 mit dem allgemeinen

Fachwissen nicht erfinderisch.

Mit der Beschwerdeerwiderung beantragte die
Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin, die Beschwerde
zuriickzuweisen, oder hilfsweise, das Patent auf der
Grundlage eines der beigefiigten Hilfsantrdge 1 bis 3

aufrechtzuerhalten.

Mit Schreiben vom 30. April 2020 reichte die

Einsprechende Dokument V1 ein.

Mit Schreiben vom 7. Juli 2020 reichte die
Patentinhaberin neue Hilfsantrage 1, 1A, 1B, 2, 2A und
2B ein (nachstehend als Hilfsantrdge I bis VI
bezeichnet), die die bisherigen Hilfsantrage 1 bis 3

ersetzten.



VI.

VII.

VIIT.

IX.

XT.

XIT.
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Die Einsprechende beantragte diese neuen Hilfsantrage
als verspatet nicht zuzulassen. Weiterhin reichte sie
neue Dokumente D5 (EP 0070172 B1l), D6 (WO 03/085193 Al)
und D7 (US 5783275 A) ein und argumentierte, dass die
Hilfsantrdge I und II gegeniiber der Kombination wvon D1

oder D2 mit D5 nicht erfinderisch seien.

Mit Schreiben vom 15. April 2021 reichte die
Patentinhaberin einen neuen Hilfsantrag I ein, der den
bisherigen Hilfsantrag I ersetzte, und liel die
Hilfsantrdage IV und V fallen. Sie beantragte, Dokument

V1 nicht zuzulassen.

In ihrer vorladufigen Meinung, hat die Kammer darauf
hingewiesen, dass der Gegenstand des Hauptantrags und
der Hilfsantrdge I bis III die Erfordernisse des
Artikels 56 EPU nicht erfiillen diirfte und dass die
Hilfsantrdge I und II nicht ins Verfahren zugelassen

werden sollten.

Mit Schreiben vom 26. November 2021 beantragte die
Patentinhaberin die Hilfsantrdge I bis VI nicht

zuzulassen.

Mit Schreiben vom 10. Januar 2022 reichte die
Patentinhaberin einen neuen Hilfsantrag VII ein, liel
Hilfsantrag I und IV fallen und nahm wieder Bezug auf

Hilfsantrag V.

Die Einsprechende beantragte, den Hilfsantrag VII und
den erneut geltend gemachten Hilfsantrag V nicht ins

Verfahren zuzulassen.

In der mindlichen Verhandlung, die am 28. November 2022
stattfand, erklarte die Beschwerdegegnerin, dass

Hilfsantrag V nicht weiterverfolgt werden solle und die
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Parteien bestadtigten, dass ihre jeweiligen Antrage wie

folgt lauten:

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Streitpatent

vollstandig zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zurickzuweisen (Hauptantrag), oder hilfsweise, das
Patent auf der Grundlage der Hilfsantrdge II, III oder
VI eingereicht mit Schreiben vom 7. Juli 2020 oder des
Hilfsantrags VII eingereicht mit Schreiben wvom

10. Januar 2022, aufrechtzuerhalten.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemall der von der
Einspruchsabteilung fir gewahrbar erachteten Fassung

(Hauptantrag) lautet wie folgt:

"l. Verfahren zur Herstellung eines Sicherheitspapiers,
bei dem

M) ein endloser Mikrolinsenfaden bereitgestellt wird,
der eine Oberseite und eine gegenliberliegende
Unterseite aufweist, wobel die Oberseite zumindest 1in
Teilbereichen mit Mikrolinsen versehen ist,

P) eine Papierbahn mit einem vorbestimmten Stegmuster
erzeugt wird, welches Stegbereiche aufweist, in denen
der Mikrolinsenfaden im Inneren der Papierbahn
eingebettet ist, und das zwischen den Stegbereichen
liegende Fensterbereiche aufweist, in denen der
Mikrolinsenfaden an der Oberfldche der Papierbahn
hervortritt, und

E) der Mikrolinsenfaden in die Papierbahn eingebracht
und dabei auf seiner Unterseite und in den
Stegbereichen auch auf seiner Oberseite mit der

Papierbahn verbunden wird, wobei die Papierbahn mit dem
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eingebrachten Mikrolinsenfaden das Sicherheitspapier
bildet."

Anspruch 1 gemalR dem Hilfsantrag II enthalt folgende
zusadtzliche Merkmale:

"... dadurch gekennzeichnet, dass

Al) - der Mikrolinsenfaden vor der Einbringung in die
Papierbahn auf seiner Oberseite mit einer
Klebstoffschicht in Gestalt des Stegmusters versehen
wird, und

- der Mikrolinsenfaden in Schritt E) registriert in

die Papierbahn eingebracht wird, so dass die mit
Klebstoff beschichteten Bereiche des Mikrolinsenfadens
mit den Stegbereichen der Papierbahn zusammenfallen,
oder

A2) - der Mikrolinsenfaden unmittelbar vor dem
Einlaufen in die Papierbahn gezielt in den Bereichen
seiner Oberseite mit Klebstoff beschichtet wird, die
bei der Blattbildung unterhalb von Stegbereichen

der Papierbahn zu liegen kommen."

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag III entspricht Anspruch 1
des Hilfsantrags II, wobei die Alternative "A2"

gestrichen wurde.

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag VI entspricht Anspruch 1
des Hilfsantrags III mit den zusatzlichen (von der
Kammer unterstrichenen) Merkmalen:

"... dass, der Mikrolinsenfaden ein Motiv mit einem

Motivsprung enthdlt, wobei der Mikrolinsenfaden

registriert eingebracht wird, so dass der Motivsprung

in einem der Stegbereiche der Papierbahn zu liegen

kommt, wobei ...".
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Entscheidungsgrunde

Hilfsantrag III - Erfinderische Tatigkeit

Die Erfordernisse des Artikels 56 EPU sind fiir diesen

Antrag aus den folgenden Griunden nicht erfillt:

Nachstliegender Stand der Technik

Dokument D2 offenbart (siehe Abbildung 5) ein
Sicherheitspapier mit einem Sicherheitselement (siehe
Abbildungen 17 bis 20), wobei das Sicherheitselement
einen Mikrolinsenfaden umfasst, der mit einer

Papierbahn mit Fenstern und Stegbereichen bedeckt ist.

Es ist nicht bestritten, dass Dokument D2 den
nachstliegenden Stand der Technik darstellt, da sowohl
seine Merkmale als auch sein Zweck denen der Erfindung

sehr ahnlich sind.

Unterscheidungsmerkmale

Die Patentinhaberin machte geltend, dass D2 nicht
offenbare, wie die Verbindung zwischen der Papierbahn
und dem Mikrolinsenfaden hergestellt werden solle.
Dokument D2 offenbare zudem nicht, dass der
Mikrolinsenfaden endlos sei, registriert eingebracht

wird und aus der Oberflache der Papierbahn hervortrete.

Die Kammer stimmt der Patentinhaberin insofern zu, als
D2 nicht direkt und eindeutig angibt, dass der
Mikrolinsenfaden endlos ist, und registriert in die
Papierbahn eingebracht wird, so dass die
Klebstoffbereiche mit den Stegbereichen zusammenfallen.
Wenngleich die Kammer nicht davon idberzeugt ist, dass

der Mikrolinsenfaden in D2 an der Oberflache der
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Papierbahn nicht hervortritt, wird zu Gunsten der
Patentinhaberin angenommen, dass dies ein weiteres

Unterscheidungsmerkmal darstellt.

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich somit

von D2 dadurch, dass:

(1) der Mikrolinsenfaden endlos ist, und in die
Papierbahn registriert eingebracht wird, so dass die
mit Klebstoff beschichteten Bereiche des
Mikrolinsenfadens mit den Stegbereichen der Papierbahn

zusammenfallen, und

(1i) der Mikrolinsenfaden aus der Oberflache der

Papierbahn hervortritt.

Technische Wirkung der Erfindung und Aufgabe

Die Patentinhaberin argumentierte, dass das

Hervortreten des Mikrolinsenfadens impliziere, dass der
obere Teil des Mikrolinsenfadens iUber die Oberseite der
angrenzenden Papierbahn hinausrage. Dieses Merkmal rufe

daher eine haptische Wirkung hervor.

Die Kammer sieht jedoch keine Grundlage fir eine solche
restriktive Auslegung des Begriffs "Hervortreten", da
das Streitpatent selbst mehrere Konfigurationen zeigt,
in denen die Oberflache des Mikrolinsenfadens deutlich
niedriger ist als die angrenzenden Papier- oder
Klebeflachen (siehe Figur 1, 2, 7, 8 oder 9).
Diesbeziiglich ist die Kammer der Ansicht, dass das
Hervortreten des Mikrolinsenfadens lediglich erfordert,
dass die Fenster in der Papierbahn als Licken
ausgebildet sind, so dass sich der Mikrolinsenfaden auf
der Oberseite des Sicherheitspapiers befindet und somit

direkt sichtbar und zugédnglich ist (d.h. dass die
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Fenster keine transparente Schicht enthalten, die den
Mikrolinsenfaden bedeckt), unabhangig davon, ob der
Mikrolinsenfaden hdher oder niedriger als die

Oberflédche der angrenzenden Papierbahn ist.

Die Kammer sieht im Patent keine Grundlage fir die
Annahme, dass ein Hervortreten des Mikrolinsenfadens im
Sinne dieser Auslegung eine spezifische technische
Wirkung hervorrufen wiurde, und kommt zum Schluss, dass
ausschlieBlich das Unterscheidungsmerkmal (i), d.h. die
registrierte Einbringung des endlosen Mikrolinsenfadens
die relevante technische Wirkung der geltenden

Erfindung bewirkt.

Die Patentinhaberin machte auBerdem geltend, dass die
gezielte Beschichtung des Mikrolinsenfadens, namlich
so, dass beim Einbringen des Sicherheitselements in die
Papierbahn, die Bereiche mit Klebstoff mit den
Stegbereichen der Papierbahn zusammenfallen, zu einer
effektiveren Nutzung des Klebstoffs fihren wirde. Die
Aufgabe der Erfindung bestand also darin, ein Verfahren
mit einem geringeren Klebstoffverbrauch

bereitzustellen.

Die Kammer ist nicht davon idberzeugt, dass das
Unterscheidungsmerkmal (i) zwangsldufig zu einem
geringeren Klebstoffverbrauch fihren wirde. Wie die
Patentinhaberin selbst zugab, kénnte die mit Klebstoff
bedeckte Flache genau den Stegbereichen entsprechen,
aber auch kleiner oder etwas grdBer als diese Bereiche
sein (siehe auch Absatze [0039] und [0040] des
Streitpatents). Es ist also offensichtlich, dass die
Erfindung sich nicht mit der Reduzierung des
Klebstoffverbrauchs befasst bzw. dass sie
Ausfihrungsformen umfasst, bei denen der

Klebstoffverbrauch vergleichsweise hoch ist.



.3.

4.

- 8 - T 1248/18

Die Kammer stimmt jedoch mit der Patentinhaberin darin
iberein, dass die Erfindung sicherstellt, dass der
Klebstoff mindestens an den Stellen aufgetragen wird,
wo die Papierbahn mit dem Sicherheitselement fixiert
werden muss. Es ist daher plausibel, dass die
Erfindung, wie in Absatz [0038] des Patents angegeben,
eine wirksame Einbettung des Sicherheitselements

gewahrleistet.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gekommen, dass die
durch die Erfindung geldste Aufgabe darin besteht, ein
Verfahren bereitzustellen, das eine sichere Einbettung

des Sicherheitselements gewahrleistet.

Offensichtlichkeit der Losung

Die Kammer stellt zunadchst fest, dass die
Patentinhaberin nicht geltend gemacht hat, dass das
Unterscheidungsmerkmal (ii) (das Hervortreten des
Mikrolinsenfadens) einen erfinderischen Beitrag
leistet. Wie oben ausgefihrt, impliziert das
Hervortreten des Mikrolinsenfadens lediglich, dass der
Faden nicht von einer zusatzlichen Schicht auf der
Oberseite bedeckt ist. Da bei D2 der Faden mit den
Fenstern der Papierbahn bedeckt ist, setzt dieses
Merkmal lediglich voraus, dass die in der Papierbahn
vorhandenen Fenster keine abdeckende Schicht enthalten
sollten. Obwohl dies in D2 nicht ausdricklich offenbart
ist, ist die Bereitstellung von Fenstern, die durch
eine Offnung ohne Deckschicht gebildet werden, als eine
offensichtliche Uberlegung fiir eine Fachperson

anzusehen.

Beziiglich des Unterscheidungsmerkmals (i), machte die
Patentinhaberin geltend, dass das Sicherheitselement

gemédl den Figuren 17 und 18 in D2 nicht mit der
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Konfiguration des Sicherheitselements in Abbildung 5
kompatibel sei. AuBerdem wlurden die auf Seite 28
angegebenen Abmessungen nicht den MaBen entsprechen,
die flr eine Banknote, wie in Abbildung 5 dargestellt,
zu erwarten waren. Es gebe daher keine Grundlage fir
die Erwagung von Ausfihrungsformen, die auf der
Einbeziehung des Sicherheitselements in Figuren 17-18
mit einem Sicherheitspapier wie in Figur 5 (d. h. mit

mehreren Fenstern und Stegbereichen) beruhen.

Bezlglich der Ausfihrungsform in den Abbildungen 19 und
20, argumentierte die Pateninhaberin, dass das Abdecken
mit Klebstoff der Bereiche zwischen dem
Mikrolinsenfaden optional sei. AuBerdem gebe es keinen
Anreiz, gerade diese Bereiche mit Klebstoff zu
bedecken, weil die Fixierung der Papierbahn bereits
durch den Kleber auf den Randern 20a und 20b
gewahrleistet sei. Dokument D2 lehre sogar von der
vorgeschlagenen L&6sung weg, weil darauf hingewiesen
werde (Seite 27, Zeilen 15-17), dass die Referenzmotive
zwischen den optischen Unterstrukturen (d. h. den
Bereichen mit Mikrolinsenfaden) vorgesehen seien, was
die Fachperson dazu veranlassen wurde, das Abdecken
dieser Zwischenbereiche mit Klebstoff oder mit den

Stegbereichen der Papierbahn zu vermeiden.

Als weiteres Indiz dafir, dass die vorgeschlagene
Losung nicht naheliegend sei, gelte, dass sie ein
komplexes Verfahren erfordere. Insbesondere wirde eine
Fachperson die LOsung nicht in Erwdagung ziehen, da der
gezielte Auftrag des Klebstoffs an den Stellen, die mit
den Stegbereichen der Papierbahn zusammenkommen,

technisch komplex und aufwendig zu implementieren sei.

Es gebe daher keine Grundlage fir die Schlussfolgerung,

dass eine Fachperson in Anbetracht der Lehren in D2



4.

4.

- 10 - T 1248/18

einen gezielten Klebstoffauftrag auf Flachen des
Sicherheitselements, die mit den Stegbereichen der
Papierbahn zusammenfallen, in Erwdgung ziehen wirde.
Das Vorhandensein von Klebstoff in diesen Bereichen
ware nur das Ergebnis einer nicht zweckmaRigen und
zufdlligen Verteilung des Klebstoffs auf der Oberflache

des Sicherheitselements.

Die Kammer stellt zundchst fest, dass sich der Begriff
"endloser Mikrolinsenfaden" auf eine
Sicherheitselement-Folie, die als Rollenmaterial
bereitgestellt wird, zu beziehen scheint (siehe Absatz
[0010] des Streitpatents). Es wird nicht bestritten,
dass D2 Mikrolinsenfaden als Sicherheitselement
offenbart. Es wird zwar nicht ausdricklich offengelegt,
dass dieses Element in der Form einer Endlosschicht (d.
h. auf einer Rolle) bereitzustellen ist, doch, wie die
Einsprechende argumentiert hat, scheint dies die
Standardform zu sein, in der Schichten bei der
Papierherstellung laminiert werden, so dass dieser

Aspekt trivial ist.

Zu den wichtigeren Aspekten des Unterscheidungsmerkmals
i) stellt die Kammer fest, dass das Sicherheitspapier
in Abbildung 5 der D2, bei dem eine Papierbahn mit
mehreren Fenstern und Stegbereichen zur Einbettung
eines Sicherheitselements verwendet wird, ausdriicklich
(siehe Seite 20, Zeilen 17-18) als eine beispielhafte
Anwendung der in diesem Dokument offenbarten
Sicherheitselemente dargestellt wird. Es ist daher
offensichtlich, dass die dieses Dokument lesende
Fachperson, die Einbeziehung der Sicherheitselemente in
den Figuren 17 bis 20 in einer Banknote, wie sie in
Figur 5 dargestellt ist, in Betracht ziehen wirde. Die
angeblichen Inkompatibilitd&ten bei den Abmessungen oder

Formen sind, selbst wenn sie anerkannt wirden, fir die
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zugrunde liegende Frage irrelevant, da die Anpassung
der Form oder der Abmessungen eindeutig eine triviale
Uberlegung darstellt, die die Fachperson in keiner
Weise daran hindern wlirde, die oben genannte

Kombination in Betracht zu ziehen.

Wie von beiden Parteien anerkannt, erfordert die
Erfindung keine perfekte Ubereinstimmung zwischen den
mit Klebstoff bedeckten Bereichen des
Sicherheitselements und der Papierbahn. Insbesondere,
wie in den Absatzen [0039] und [0040] des Streitpatents
angedeutet, kann der Klebstoff nur einen Teil der mit
den Stegbereichen zusammenfallenden Bereiche abdecken
und/oder auch nur einen Teil der Fensterbereiche (die
konkreten Anteile sind nur als bevorzugte
Ausfihrungsformen definiert). Die Erfindung erfordert
daher lediglich, dass zumindest ein Teil der Bereiche
des Sicherheitselements, die mit den Stegbereichen der

Papierbahn zusammenfallen, Klebstoff enthalten.

Die Funktion der Fenster der Papierbahn in D2 besteht
darin, die Visualisierung der durch den
Mikrolinsenfaden betrachteten Motive bzw. der
Referenzmotive zu ermdglichen. Deswegen lehrt D2 (Seite
2, Zeilen 9-11 und 20-22), dass die einen
Mikrolinsenfaden enthaltenden Bereiche nicht mit
Klebstoff bedeckt werden sollen, um die mit dem
Sicherheitselement erzielten optischen Effekte nicht
negativ zu beeinflussen. Die Fachperson hat somit einen
Anreiz, das Sicherheitselement in die Papierbahn so
einzubringen, dass die Fenster der Papierbahn mit den
Bereichen mit Motiven (die mit Mikrolinsenfaden bedeckt
sind) oder Referenzmotiven zusammenfallen. Daraus
folgt, dass die Stegbereiche der Papierbahn mit
Bereichen des Sicherheitselements zusammenfallen

missen, die keine Motive enthalten (d.h. auch keinen
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Mikrolinsenfaden enthalten), um zu verhindern, dass
diese Motive Uberdeckt werden. Die Argumentation der
Patentinhaberin scheint in dieser Hinsicht auf der
Annahme zu beruhen, dass die gesamten Flachen zwischen
den Bereichen mit Mikrolinsenfaden in der
Ausfihrungsform der Figuren 19 und 20 Referenzbilder
enthalten, und daher nicht mit Klebstoff oder mit den
Stegbereichen der Papierbahn bedeckt werden sollten.
Nach Ansicht der Kammer beruht diese Annahme auf keiner
tatsdchlichen Lehre von D2 und wadre unvereinbar mit der
Idee, diesen Bereich mit Klebstoff zu bedecken, wie es
auf Seite 27, Zeilen 22-23 gelehrt und in Figur 19
gezeigt wird (d.h. es wadre technisch unlogisch, eine
Flache mit Klebstoff zu bedecken, die nicht dazu
bestimmt ist, mindestens teilweise auf einer anderen

Flache befestigt zu werden).

Die Oberflachen des Sicherheitselements gemal D2, die
nicht mit einem Mikrolinsenfaden bedeckt sind, sind
entweder teilweise (Seite 15, Zeilen 28-29) oder
vollstandig (Figur 1 und Seite 21, Zeile 30-Seite 22,
Zeile 2) mit einer Klebeschicht bedeckt. Aus der
Seitenansicht in Figur 18 (fir die Ausfihrungsform in
den Figuren 17-18) und noch deutlicher aus der
Draufsicht in Figur 19 (fir die Ausfihrungsform in den
Figuren 19-20) ist ersichtlich, dass bei diesen
Ausfihrungsformen die gesamte Flache des
Sicherheitselements, die nicht vom Mikrolinsenfaden

bedeckt ist, mit einer Klebeschicht bedeckt ist.

Da, wie oben erwahnt, die den Anweisungen in D2
folgende Fachperson, einen Anreiz hat, die Stegbereiche
mit Bereichen zusammenfallen zu lassen, die keinen
Mikrolinsenfaden und kein Referenzmotiv enthalten,
folgt daraus, dass zumindest bei den relevanten

Ausfihrungsformen in den Figuren 17 bis 20 die
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Stegbereiche mit Bereichen zusammenfallen wirden, die
vollstandig mit Klebstoff bedeckt sind. Selbst wenn
einige der Bereiche, die nicht mit Mikrolinsenfaden
bedeckt sind, Referenzmotive enthalten, mit einer
Klebeschicht bedeckt sind und mit den Fensterbereichen
der Papierbahn zusammenfallen (um die Referenzmotive
sichtbar zu machen), wirde eine solche Alternative auch
unter Anspruch 1 fallen, insbesondere in der im Absatz
[0040] des Patents definierten Ausfihrungsform, bei der
ein Teil des Klebstoffs die Fensterflache bedeckt.

Es ist weiterhin fir die Kammer nicht ersichtlich,
warum das Vorhandensein von Klebstoff auf Flachen des
Sicherheitselements, die mit den Rillen der Papierbahn
zusammenfallen, einen Anreiz dafir sein sollte, den
entsprechenden Beitrag der Stegbereiche der Papierbahn
zU einer verbesserten Fixierung auBer acht zu lassen,
da es selbstverstandlich ist, dass sich die Stabilitat
des Sicherheitselements mit jeder zusatzlich an der
Papierbahn fixierten Flache verbessert. Aulerdem ist
aus Abbildung 19 ersichtlich, dass der Klebstoff nicht
nur auf den Rillen des Sicherheitselements, sondern
auch auf den Bereichen zwischen den Mikrolinsenfaden

aufgetragen wird.

SchlieRlich stellt die Kammer fest, dass die
vorstehenden Erwagungen entgegen der Argumentation der
Patentinhaberin nicht das Ergebnis zweckloser oder
willkiirlicher Uberlegungen sind, sondern auf der
Identifizierung zweier verschiedener Bereiche des
Sicherheitselements mit unterschiedlichen Funktionen
beruhen: denjenigen, die visuelle Auswirkungen haben
(und daher von der Papierbahn nicht abgedeckt werden
sollen), und denjenigen, die diese visuellen
Auswirkungen nicht haben. Das Abdecken der letzteren

(und gegebenenfalls eines Teils der ersteren) mit
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Klebstoff steht auch in einem sinnvollen Zusammenhang
mit der Idee der Einbettung des Sicherheitselements in
eine Papierstruktur (wie auf Seite 22, Zeilen 19-20 wvon
D2 gelehrt), weil fir die Fachperson bekannt ist, dass
die Hauptfunktion des Klebstoffs auf dem
Sicherheitselement darin besteht, dieses Element an der
Papierbahn zu befestigen. Somit ist selbstverstéandlich,
dass die klebstoffhaltigen Bereiche mit der Papierbahn,
d. h. mit den Rillen und den Stegbereichen der

Papierbahn, in Kontakt gebracht werden sollen.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gekommen, dass die
Fachperson durch einfaches Befolgen der Anweisungen in
D2 und ohne erfinderisches Zutun, zum Gegenstand von

Anspruch 1 gelangen wurde.

Der Vollstandigkeit halber sei angemerkt, dass die
Kammer nicht bestreitet, dass ein gezieltes Einbringen
des Sicherheitselements, um sicherzustellen, dass die
Stegbereiche mit klebstoffhaltigen Bereichen
zusammenfallen, technisch aufwandig sein konnte,
insbesondere im Rahmen eines industriellen Prozesses.
Damit ein solches Verfahren funktioniert, misste das
Sicherheitselement mit Hilfe einer Reihe sorgfaltig
aufeinander abgestimmter Sensoren, Steuerungen und
Positionier-/Ausrichtelemente mit der Papierbahn in
Kontakt gebracht werden. Die Kammer stellt jedoch fest,
dass die Erfindung keine Losung fur dieses Problem
vorschlagt (z.B. keine Verfahrensschritte oder
Vorrichtungen, die das Verfahren weniger aufwendig oder
effizienter machen wiirden), sondern lediglich die
bekannten Kompromisse aufzeigt, die der Fachmann
zwischen der Komplexitat des erforderlichen Systems und
einer effizienten Verwendung des Klebstoffs zur
Gewdhrleistung einer angemessenen Einbettung des

Sicherheitselements eingehen muss.
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Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist somit in
Anbetracht der Lehren in Dokument D2 naheliegend und

beruht daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Haupt- und Hilfsantrag II - Erfinderische Tatigkeit

Da der jeweilige Gegenstand von Anspruch 1 dieser
beiden Antrage breiter ist als der des Hilfsantrags
ITI, erfiillt er aus denselben Griinden nicht die

Voraussetzungen des Artikels 56 EPU.

Hilfsantrag VI - Zulassung

Die Patentinhaberin reichte diesen Antrag mit Schreiben
vom 7. Juli 2020 ein. Im schriftlichen Verfahren
beantragte die Einsprechende, den Antrag unter Artikel
13(1) VOBK 2020 nicht zuzulassen.

In ihrer vorlaufigen Stellungnahme hat die Kammer
bereits darauf hingewiesen, dass der Antrag als
Reaktion auf einen neuen Einwand der Einsprechenden
unter Artikel 123 (2) EPU mit Schreiben vom

30. April 2020 eingereicht wurde. Die Einsprechende ist
dem nicht entgegengetreten und hat auch in der
mundlichen Verhandlung explizit keine weitere
Erorterung im Hinblick auf Hilfsantrags VI begehrt. Wie
bereits in der Mitteilung dargelegt, ist Hilfsantrag VI
eine konvergente und vereinfachte Weiterentwicklung der
Erfindung, da die Anspriiche denen des mit der
Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrags 2
entsprechen, in dem mehrere abhangige Anspriuche
gestrichen worden waren, um die Einwadnde nach Artikel

123(2) EPU zu iberwinden.

In der mindlichen Verhandlung hat sich die

Patentinhaberin nicht weiter zur Zulassung des
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Hilfsantrags VI geduBert, sondern ausdricklich erklart,
keine weitere Erdrterung zu begehren. Die Kammer hat
daher keinen Anlass, von ihrer vorlaufigen Auffassung
abzuweichen, weshalb sie ihr Ermessen dahingehend
ausgelUbt hat, Hilfsantrag VI in das Verfahren

zuzulassen.

Hilfsantrag VI - Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 entspricht dem
des Hilfsantrags III mit der zusatzlichen
Einschrankung, dass der Mikrolinsenfaden ein Motiv mit
einem Motivsprung enthalt und der Mikrolinsenfaden
registriert eingebracht wird, so dass dieser
Motivsprung in einem der Stegbereiche der Papierbahn zu

liegen kommt.

Begriff "Motivsprung"

Wie in der vorlaufigen Meinung erlautert, ist die
zentrale Frage in dieser Diskussion, wie der Begriff

"Motivsprung" auszulegen ist.

Gemal Absatz [0010] des Patents, bezieht sich der
Begriff auf Briche im Erscheinungsbild des mit einem
Pragezylinder gepragten Musters als Folge der
Diskontinuitaten der Bilder an den Nahtstellen des

Zylinders.

In ihrer vorlaufigen Meinung, stellte die Kammer die
Frage, ob die normalen Licken zwischen den Bildern in
einem Muster auch als Motivsprung betrachtet werden

konnten.

Die Einsprechende verwies auf die Argumente der Kammer

in der vorlaufigen Meinung, um die Schlussfolgerung zu
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stiitzen, dass der Begriff "Motivsprung" unklar sei und

daher weit ausgelegt werden miusse.

In Anbetracht der Erklarungen der Patentinhaberin im
Schreiben vom 10. Januar 2022 - die von der
Einsprechenden nicht weiter kommentiert wurden - ist
die Kammer jedoch nunmehr davon uUberzeugt, dass der
Begriff "Motivsprung", obwohl er aufgrund der
Darstellung einer sehr spezifischen Situation nicht oft
verwendet wird, auf dem zugrunde liegenden technischen
Gebiet bekannt ist. Eine Fachperson wirde daher die
normalen Licken zwischen den Bildern eines Musters
nicht mit einem "Motivsprung" verwechseln, da solche
Licken keine Diskontinuitat oder Unterbrechung des
Musters implizieren wlUrden. Die Kammer ist daher zu dem
Schluss gekommen, dass der Begriff klar ist und seine
Bedeutung den Erlauterungen in Absatz [0010] des

Patents entspricht.

Nachstliegender Stand der Technik

Dokument D2 ist nach wie vor als der nadchstliegende
Stand der Technik anzusehen. Zusatzlich zu den fir den
Hilfsantrag III dargelegten Unterscheidungsmerkmale,
unterscheidet sich der Gegenstand des geltenden
Anspruchs 1 insofern von D2, als das Motiv einen
Motivsprung aufweist und der Mikrolinsenfaden
registriert eingebracht wird, so dass dieser
Motivsprung in einem der Stegbereiche der Papierbahn zu

liegen kommt.
Aufgabe der Erfindung
Die Motive in einem Sicherheitselement haben den

technischen Effekt, die Authentifizierung des Elements

zu erleichtern. Es liegt daher auf der Hand, dass jeder
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Aspekt, der sich nachteilig auf die Erkennung des
Motivs auswirkt, wie z. B. ein Motivsprung, auch
nachteilig fir die Authentifizierung ware. Indem die
Erfindung die Motivspriunge mit den Stegbereichen
verbirgt, verhindert sie diesen nachteiligen Effekt,
sodass die geldste Aufgabe darin besteht, ein Verfahren
bereitzustellen, das die Authentifizierbarkeit des

Sicherheitselements verbessert.

Nicht-Offensichtlichkeit der Erfindung

Keines der zitierten Dokumente befasst sich mit der
Frage der Vermeidung von Problemen im Zusammenhang mit
dem Vorhandensein von einem Motivsprung, geschweige
denn mit dem Vorschlag, dieses Problem zu vermeiden,
indem diese Motivspringe hinter den Stegbereichen einer
Papierbahn versteckt werden, die zur Befestigung des

Sicherheitselements verwendet wird.

Die Kammer ist daher zu dem Schluss gekommen, dass der
Gegenstand nach Anspruch 1 angesichts des zitierten
Standes der Technik nicht naheliegend ist. Die
abhdngigen Anspriiche 2 und 3 beziehen sich auf Anspruch
1, so dass sie ebenfalls nicht durch den zitierten
Stand der Technik nahegelegt werden. Die Erfordernisse
des Artikels 56 EPU sind daher erfiillt.

Hilfsantrag VI - Weitere Erfordernisse

Die Einsprechende hat keinen weiteren Einwand nach
Artikel 83 und 84 EPU erhoben, und die Kammer sieht
keinen Grund, von Amts wegen einen diesbeziiglichen

Einwand zu erheben.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird durch den Inhalt

der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
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gestutzt. Insbesondere beruht er auf den Anspruchen 1,
2 und 3 der urspringlich eingereichten Fassung, und die
abhangigen Anspriche 2 und 3 basieren jeweils auf den
Ansprichen 4 und 10 der urspringlich eingereichten

Fassung.

Der Gegenstand von Anspruch 1 ist auBerdem enger als
der der erteilten Anspriche, so dass der Schutzbereich
nicht erweitert wurde, somit sind auch die
Erfordernisse des Artikels 123(2) und (3) EPU erfiillt.

Die Patentinhaberin reichte eine angepasste
Beschreibung ein. Die Kammer ist zu dem Schluss
gekommen, dass diese Fassung, einschlieRlich der in der
mindlichen Verhandlung ausgetauschten Seite, den

Erfordernissen des EPU geniigt.

In Anbetracht der vorstehenden Erwadgungen ist die
Kammer zu dem Schluss gekommen, dass die Anspriche des
Hilfsantrags VI und die angepasste Beschreibung den

Erfordernissen des EPU geniigen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung
zurickverwiesen mit der Anordnung, das Patent in
geandertem Umfang in folgender Fassung
aufrechtzuerhalten:

- Anspriche 1 bis 3 gemadB Hilfsantrag VI,
eingereicht am 7. Juli 2020,
- Beschreibung Seiten 2 bis 4 und 6 bis 7 gemal
Hilfsantrag VI, eingereicht mit Schriftsatz vom 25.
November 2022,
- Beschreibungsseite 5, eingereicht in der miindlichen
Verhandlung am 28. November 2022, sowie

- Zeichnung mit Figuren 1 bis 9, wie erteilt.
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