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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Einsprechende 3 hat Beschwerde eingelegt gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, dass das euro-
paische Patent Nr. 2 038 124 ("das Patent") in

geandertem Umfang aufrechterhalten werden kann.

Von den von der Einspruchsabteilung bericksichtigten
Entgegenhaltungen sind die folgenden fiir das Beschwer-

deverfahren relevant:

D4 EP 0 816 112 A2 D14 WO 94/18609
D12 US 2002/0051866 Al D28 Us 5,085,514

Zusammen mit ihrer Beschwerdebegriindung hat die

Beschwerdefilhrerin folgende Dokumente eingereicht:

MM2 Auszug aus dem Wikipedia-Artikel "Klebstoff",
Zugriffsdatum: 6. Mai 2019, 17:01
MM3 Seite 1 einer Google-Recherche zum Begriff
"Lack klebt", durchgefihrt am 6. Mai 2019, 17:07
MM4 Auszug aus dem Wikipedia-Artikel "UV-hartende
Druckfarbe", Zugriffsdatum: 6. Mai 2019, 17:19
MM5 Auszug aus der Broschire "UV-hartende Farben und

Lacke fir den Offsetdruck", verdoffentlicht wvon

hubergroup Deutschland GmbH, nicht datiert

Mit Schreiben vom 24. Januar 2022 lud die Kammer die
Beteiligten zur einer miindlichen Verhandlung vor der

Kammer, die auf den 31. Januar 2023 angesetzt war.

Die Mitteilung gem&R Artikel 15 (1) VOBK 2020 erging am
4. November 2022.
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Nachdem die Beschwerdefithrerin (Einsprechende 3) und
zwel der weiteren Verfahrensbeteiligten (Einsprechende
1 und 2) mit den jeweiligen Schreiben vom

17. Januar 2023, vom 11. Januar 2023 und vom

24 . November 2022 angekiindigt hatten, dass sie nicht an
der mindlichen Verhandlung teilnehmen wiirden, und in
Anbetracht der in der Mitteilung gemaRl Artikel 15 (1)
VOBK 2020 geauRBerten vorlaufigen Meinung der Kammer,
hob die Kammer am 20. Januar 2023 den Termin zur
mindlichen Verhandlung auf und beschloss, die

Entscheidung schriftlich ergehen zu lassen.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 3) beantragte,
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
zu widerrufen. Hilfsweise beantragte sie die

Anberaumung einer mindlichen Verhandlung.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde. Hilfsweise beantragte
sie, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das
Patent in geadnderter Fassung auf Grundlage eines der
Hilfsantrdge 1 bis 7, eingereicht mit Schreiben vom

9. Oktober 2019, aufrechtzuerhalten. Ferner beantragte

sie die Anberaumung einer miindlichen Verhandlung.

Die weiteren Verfahrensbeteiligten (Einsprechende 1, 2

und 4) haben keine Antrage gestellt.

Der unabhédngige Anspruch 1 des Antrags, von dem die
Einspruchsabteilung der Auffassung war, dass er den

Erfordernissen des EPU geniige (Hauptantrag), lautet wie

folgt (die von der Kammer verwendete Merkmalsgliederung

wurde in eckigen Klammern eingefigt) :

"1l. [1] Verfahren zum Herstellen eines Datentragers

oder Sicherheitselements, [2] bei dem auf einen Trager
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des Datentrdgers oder Sicherheitselements, der eine
transparente Kunststofffolie oder eine Papierschicht
umfasst, [3a] eine farbige [3b] oder farblose
Mikrostruktur aufgebracht wird indem

a) [4] eine Werkzeugform bereitgestellt wird, deren
Oberflache eine Anordnung von Erhebungen und
Vertiefungen in Gestalt der gewlinschten Mikrostruktur
aufweist, wobei [5] die Mikrostruktur der Werkzeugform
durch Mikrostrukturelemente mit einer Strukturtiefe
zwischen etwa 1 um und etwa 20 um gebildet wird,

b) [6a] die Vertiefungen der Werkzeugform mit einem
hartbaren farbigen [6b] oder farblosen Lack befiillt
werden,

c) [7a] der Trager fiir eine gute Verankerung des
farbigen [7b] oder farblosen Lacks vorbehandelt wird,
[8] indem eine h&rtbare Lackschicht als Stiitzschicht
auf den Trager aufgebracht wird,

d) [9] jeweils der befiillte Abschnitt der Werkzeugform
an den vorbehandelten Trager herangefiithrt und mit dem
Trager in Kontakt gebracht wird,

e) [10] der in Kontakt mit dem Trdger stehende Lack in
den Vertiefungen der Werkzeugform gehdrtet und dabei
mit dem Trager verbunden wird, wobei [11l] die
Stiitzschicht zusammen mit dem Lack in den Vertiefungen
der Werkzeugform gehédrtet wird, und

f) [12] die Oberflidche der Werkzeugform wieder von dem
Trdger entfernt wird, [13] so dass der mit dem Trager
verbundene, gehartete Lack aus den Vertiefungen der
Werkzeugform gezogen wird und [l4a] farbiger [14b] oder
farbloser Lack nur aus den Vertiefungen der

Werkzeugform auf den Trager ibertragen wird."
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Der Vortrag der Beteiligten zu den entscheidungswesent-

lichen Fragen lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Auslegung der Anspriiche

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Beschwerdefihrerin habe die Begriffe "Datentrager"
und "Sicherheitselement”" losgeldst von der Beschreibung
des Patents zu breit ausgelegt und jeden Daten
enthaltenden Gegenstand als Datentrager, und auch
Sicherungselemente fir den StraBenverkehr als
Sicherheitselemente im Sinne von Anspruch 1 ausgelegt.
Nach der standigen Rechtsprechung miisse der Fachmann
aber versuchen zu einer Auslegung des Anspruchs zu
gelangen, die technisch sinnvoll sei und bei der die
gesamte Offenbarung des Patents beriicksichtigt werde.
Die Beschreibung des Patents stelle bereits in Absatz
[0002] klar, dass die angesprochenen Sicherheits-
elemente der Absicherung von Datentragern, wie Wert-
oder Ausweilisdokumenten oder Wertgegenstanden dienen,
und spezifiziere, dass sie damit eine Uberprifung der
Echtheit derartiger Datentragers gestatten und als
Schutz vor unerlaubter Reproduktion dienen sollen. Der
Begriff "Datentrager" bezeichne im Patent vor allem
Wert—- oder Ausweisdokumente, aber auch andere
Wertgegenstande, wie etwa Markenartikel (Absatz
[0002]), insbesondere Banknoten, Wertdokumente, Passe,
Ausweiskarten und Urkunden (Absatz [0041]).

b) Hauptantrag: unzuldssige Erweiterung

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 3)

Das Merkmal 9 des Anspruchs 1 sei unzuldssig erweitert.

Dieses Merkmal erlaube einen Kontakt der Werkzeugform
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mit der unbehandelten Seite des Tragers, woflir es in
den urspringlichen Unterlagen keine Offenbarung gebe.
Auf Seite 18, Zeilen 22 bis 24, der urspringlichen
Beschreibung sei offenbart, dass der befiillte Abschnitt
des Werkzeugs 40 an die vorbehandelte Seite der
Tragerfolie 20 herangefiihrt und in direkten Kontakt
gebracht werde. Aus dem Merkmal, dass die Stiitzschicht
auf den Trager aufgebracht wird, um die Verankerung des
Lacks zu verbessern, habe die Einspruchsabteilung
hergeleitet, dass der Lack in Stufe d) des Anspruchs 1
auf der vorbehandelten Seite der Tradger aufgetragen
werden solle. Dies sei jedoch nicht zwingend: Anspruch
1 wverlange nur, dass die Stiitzschicht auf den Trager
aufgebracht wird, egal auf welcher Seite des Tragers.
Ein Trager mit einer Papierschicht kdénne dadurch
vorbehandelt werden, dass er auf einer Seite mit dem
Lack getrankt werde. Da sich eine Papierschicht
vollsaugen koénne, konne die Vorbehandlung auch auf der
Seite erfolgen, auf der der befiillte Abschnitt der
Werkzeugform nicht an den Trédger herangefihrt worden
sei. Anspruch 1 umfasse auch diese nicht urspriinglich

offenbarte Alternative.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Bereits im urspringlichen Anspruch 1 sei verlangt
gewesen, dass die Oberflache der Werkzeugform mit dem
Triger in Kontakt gebracht werde. Durch die Anderung
sei lediglich klargestellt worden, dass nicht die
gesamte Oberflache der Werkzeugform mit dem Trager in
Kontakt gebracht werde, sondern dass nur der jeweils
befiillte Abschnitt der Werkzeugform an den vorbehandel-
ten Trager herangefiihrt und mit diesem in Kontakt
gebracht werde. Da bereits im urspringlichen Anspruch 1
nicht eine bestimmte Seite des Tragers erwahnt sei,

kénne die Anderung nicht zu einer unzuldssigen
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Erweiterung filihren. Zudem ergebe sich aus Anspruch 1
insgesamt bei verstadndigem Lesen ohnehin, dass der
beflillte Abschnittes des Werkzeugs gerade an die
vorbehandelte Seite des Trager hergefithrt werden solle.

Eine unzuladssige Erweiterung liege somit nicht wvor.

c) Hauptantrag: fehlende Neuheit gegeniiber der
Druckschrift D12

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 3)

Die Druckschrift D12 offenbare ein Verfahren gemal
Anspruch 1 und somit insbesondere auch die Merkmale 1,
5, 7a und 7b, 8, 9 und 11.

Merkmal 1: Die Druckschrift D12 betreffe Trager mit
Mikrostrukturen und stelle sich die Aufgabe einer
besseren Markierung und des Schutzes gegen minder-
wertige Nachahmungen (siehe Absatz [0002]). Markierte
Produkte seinen Datentrager. Die aufgebrachten Muster
konnten u.a. Logos oder alphanumerische Zeichen etc.
sein (siehe Absatze [0044] und [0046]). Da die Muster
gemal Absatz [0009] &hnlich wie Wasserzeichen wirkten
und das Produkt identifizierbar machten, handle es sich
um Sicherheitselemente. Reflektierende Folien kdnnten

als Sicherheitselemente im StraBenverkehr dienen.

Merkmal 5: Die Mikrostruktur der Werkzeugform 102 werde
durch Mikrostrukturelemente mit einer Strukturtiefe
zwischen etwa 1 und 20 um gebildet (Absatz [0042]). Die

Prismen hatten eine HOhe zwischen 20 und 100 um.

Merkmale 7a/b: Der Trager werde fiir eine gute
Verankerung des farbigen oder farblosen Lacks mit einer
Klebstoffschicht vorbehandelt, siehe Absatz [0046].
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Merkmal 8: Im Ausfiihrungsbeispiel der Figuren 7 und 8
der Druckschrift D12, das in den Absatzen [0042] Dbis
[0048] beschrieben ist, sei eine Klebstoffschicht 208
auf beiden Seiten des Basisfilms 202 vorgesehen. Der
Film werde mit dieser Schicht beschichtet, dann werde
das Harz auf die Klebstoffschicht aufgetragen und
gehédrtet (Absatz [0046]). Ein Klebstoff sei ein nicht-
metallischer Stoff, der in der Lage ist, Werkstoffe
durch Oberflachenhaftung und seine innere Festigkeit zu
verbinden, siehe Anlage MM2. Die innere Verfestigung,
sel das Harten. Ein Klebstoff sei also hartbar. Somit
seien gemaB dem Patent sowohl Lack- als auch
Kleberschichten "Stiitzschichten". Damit sei aus der
Druckschrift D12 auch bekannt, dass eine hartbare
Schicht als Stitzschicht auf den Trager aufgebracht
werde. GemaR Absatz [0046] werde der nichtgehartete
Lack auf die Klebstoffschicht aufgetragen und mit UV-
Licht bestrahlt, wobei das UV-hartbare Harz ausharte.
Es sei fiir den Fachmann selbstverstandlich, dass er als
Klebeschicht auch einen Lack einsetzen konne. Damit sei
ausgehend von der Klebeschicht der Druckschrift D12

auch eine klebende Lackschicht nahegelegt.

Merkmal 9: Dieses Merkmal sei in Absatz [0039] und
Fig. 6 der Druckschrift D12 offenbart.

Merkmal 11: Ohne Aushartung der Stiitzschicht kdénnte der
in den Figuren 7 und 8 der Druckschrift D12 darge-
stellte Film mit den Prismen und Mustern nicht herge-
stellt werden, denn die Prismen wiirden in den Vertie-
fungen der Werkzeugform bleiben. Nachdem der befiillte
Abschnitt der Werkzeugform (mit dem nichtausgehdrteten
Lack) an den vorbehandelten Tradger mit der Klebstoff-
schicht herangefihrt werde und - nach der Bestrahlung -

die ausgehédrtete, mit den Prismen etc. beschichtete
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Folie aus der Form entnommen werde, misse in der Form

auch der Kleber ausgehartet sein.

Der Fachmann hatte die Lehre der Druckschrift D12
beziglich der Ausfihrungsformen der Figuren 6 und 7
kombiniert. Die Fig. 6 betreffe ein Herstellungsver-
fahren und die Figuren 7 bis 9 eine Lichtlenkfolie mit
einer Prismenstruktur. Deren Herstellung erfolge
ebenfalls ausgehend von einer Basisfolie. Das unaus-
gehartete Material werde auf die Basisfolie aufgebracht
und gehartet. So werde eine Basisfolie mit Mustern bzw.
mit Mustern auf der einen und Prismen auf der anderen
Seite erhalten (Absatz [0046]). Die Verfahrensschritte
in Absatz [0046] wirden sich mit der Beschreibung der
Fig. 6 decken. Der Fachmann hatte im Zusammenhang mit
der Beschreibung der Herstellung der Prismen auf der
mit dem Maskierungsfilm bedeckten Seite die Herstellung
der Prismen gemdB Fig. 6 bertcksichtigt. Er hatte der
Fig. 7 und dem Absatz [0046] entnommen, dass eine

zusdtzliche Tragerschicht vorgesehen werden koénne.

Die Neuheitsschéddlichkeit ergebe sich auch ausgehend
von den Figuren 7 bis 9 und den Absatzen [0041] bis
[0046]: Die dort gezeigte Lichtlenkfolie weise mehrere
transparente Prismen 204 auf einem Basisfilm 202 aus
Polymermaterial auf. Absatz [0046] beschreibe die
Herstellung der Musterstruktur auf dem mit Klebstoff
beschichteten Basisfilm, auf den das Harz aufgebracht
und dann gehartet werde. Dies seili ein erster Hinweis,
das Basismaterial vor dem Aufbringen des Harzes mit
einer klebenden Schicht vorzubehandeln. Danach werde
auf der anderen Seite die Prismenstruktur erzeugt,
indem die Masse gegossen und anschlieRend gehéartet
werde (vgl. auch Absatz [0007]). Fig. 7, die dieses
Ausfihrungsbeispiel betreffe, zeige zwei Klebeschichten
214 und 208. Die Schicht 208 sei in Absatz [0042] als
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optionale Klebeschicht beschrieben. Somit bezdgen sich
die Figuren 7 bis 9 auf dieselbe Ausfiihrungsform. Die
Prismen seien mit dem Muster "markiert", d.h. sie
wirden ein Sicherheitsmerkmal aufweisen. Die HOhe der
Prismen betrage gemal Absatz [0042] 20 bis 100 um. Es
seili dem Fachmann klar, dass sowohl Lacke als auch
Klebstoffe ausharten und eine Stitzschicht bilden

wirden. Insofern sei das Merkmal 8 ebenfalls offenbart.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift D12 offenbare die Merkmale 1, 5, 7 bis
9 und 11 nicht.

Merkmal 1: Die retroreflektierenden Folien der
Druckschrift D12 seien weder Datentrdager noch
Sicherheitselemente. Es sei in der Rechtsprechung der
Beschwerdekammern anerkannt, dass bei einem Verfahren,
das auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet
ist, die Tatsache, dass das Verfahren zu dem Erzeugnis
fihrt, als ein eigentlicher Verfahrensschritt zu
behandeln ist (T 268/13). Somit kdnnten nur Verfahren
zum Herstellen eines Datentragers oder Sicherheits-

elements den Anspruch neuheitsschadlich treffen.

Merkmal 5: Die Mikrostrukturelemente der Werkzeugform
der Fig. 6 seien nicht zwischen 1 pum und 20 um tief.
Absatz [0042] beziehe sich auf die HOhe der Prismen der
Fig. 7 und nicht auf die Strukturtiefe der Werkzeugform
der Fig. 6. Die Gestaltung der Fig. 7 werde aber nicht
mit dem Verfahren der Fig. 6 hergestellt. Aus dem
Abstand der Rillen 120 der Form 102 (0.002 bis 0.008
Zoll) und jenem der Prismen 204 der Fig. 7 (0.001 bis
0.004 Zoll) ergebe sich, dass die Rillen 120 der Fig. 6

doppelt so groB seien wie die Prismen der Fig. 7 (Hohe:
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0.0008 bis 0.004 Zoll), also zwischen 40,6 und 203,2

um, weit auBerhalb des Bereichs von Merkmal 5.

Merkmale 7a/b: Absatz [0046] betreffe die Herstellung
der Musterstrukturen 212 auf der den Prismen gegeniber-
liegenden Seite der Basisschicht. Dazu werde eine Seite
der Basisschicht zeitweise mit einer Maske bedeckt, die
andere Seite mit der Klebeschicht und einem Harz
versehen, und die Struktur durch die Maske und die
Basisschicht hindurch mit UV-Strahlung beaufschlagt, um
das Harz unterschiedlich zu harten. Dann werde die
Maske entfernt und die Prismen wirden auf der Seite
aufgebracht, auf der zuvor die Maskenschicht wvorlag.
Die in Absatz [0046] genannte Klebstoffschicht sei also
auf der den Prismen gegeniiberliegenden Seite der
Basisschicht aufgebracht und habe nichts mit der
Verankerung des Lacks zu tun. Bei dem Verfahren der

Fig. 6 werde keine Klebstoffschicht verwendet.

Merkmal 11: Mangels einer Stitzschicht sei auch Merkmal
11 nicht offenbart. Aus einem Haften der Prismen an der

Basisschicht folge dieses Merkmal ohnehin nicht.

Die Beschwerdefiihrerin kombiniere unzuladssig Merkmale
unterschiedlicher Ausfiihrungsformen. Fig. 6 beschreibe
in den Absatzen [0037] bis [0040] ein Verfahren zur
Herstellung einer Prismenschicht 126 auf einer
Basisschicht 104 unter Verwendung einer rotierenden,
mit Rillen versehenen Form 102. Die Figuren 7 bis 9
beschrieben eine Lichtlenkfolie 200 mit einer Serie von
linearen Prismen 204 auf einer Basisschicht 204. Aus
der Beschreibung ergebe sich allerdings eindeutig, dass
die Lichtlenkfolie 200 der Figuren 7 bis 9 nicht mit
dem in Zusammenhang mit Fig. 6 beschriebenen Verfahren,
sondern auf andere Weise hergestellt wurde. Es sei

nicht zuldssig, die verschiedenen, im Zusammenhang mit
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den Figuren 6 bis 9 erwdhnten Merkmale und
Verfahrensschritte zu einem Neuheitsangriff zu
kombinieren. Relevant sei nur das Ausfiihrungsbeispiel
der Fig. 6, da nur dort eine Werkzeugform gemal Merkmal

4 verwendet werde.

Die Lichtlenkfolie der Fig. 7 sei kein Datentrager. Bei
der Herstellung der Lichtlenkfolie der Figuren 7 und 8
kdme keine Werkzeugform zum Einsatz - vielmehr wilirden
die Prismen 204 der Figuren 7 und 8 iber eine optionale
Kleberschicht 208 auf der Basisschicht 202 aufgebracht
(Absatz [0042]). Absatz [0007] beziehe sich nicht auf
die Figuren 7 und 8, sondern auf die Figuren 5 und 6,
bei der die Prismen mit Hilfe einer GieBform 102 herge-
stellt wirden. Auch die Vorbehandlung und Hartung sei
bei der Beschreibung der Ausgestaltung der Figuren 7
und 8 nicht offenbart. Die in Absatz [0046] genannte
klebende Schicht sei die Musterklebeschicht 214 der
Fig. 7, mit der die Musterstruktur 212 auf die
Basisschicht 202 geklebt sei. Sie befinde sich auf der
den Prismen 204 gegenilberliegenden Seite und stelle
daher keine "Vorbehandlung" des Tragers fir die
Verankerung des Lacks der Mikrostrukturen dar. Zudem
stelle die Kleberschicht 208 keine hartbare Lackschicht

dar.

d) Mangelnde erfinderische Tatigkeit, ausgehend von
der Druckschrift D12

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 3)

Wie aus den Absatzen [0055] und [0060] des Patents
hervorgehe, sei die "Lackschicht" nichts anderes als
eine Klebstoffschicht. Ein Klebstoff sei ein nichtme-
tallischer Stoff, der in der Lage sei, Werkstoffe durch

Oberflachenhaftung und seine innere Festigkeit zu
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verbinden (vgl. Dokument MM2). Alle nichtausgeharteten
Lacke wlirden kleben, denn sonst wiirden sie nicht an der
Oberfladche haften. Selbst bei ausgehartetem Lack sei
das Kleben teils ein Problem. Dies sei dem Fachmann
hinldnglich bekannt (vgl. Dokument MM3). Es sei fir den
Fachmann daher selbstverstandlich, dass er als
Klebeschicht auch einen nichtausgeharteten Lack
einsetzen konne. Damit sei ausgehend von der Klebe-
schicht der Druckschrift D12 auch eine klebende Lack-
schicht nahegelegt. Selbst wenn der Fachmann bei der
aushartenden Klebstoffschicht nicht automatisch auch
eine aushértbare Lackschicht mitgelesen hatte, ware der

Gegenstand von Anspruch 1 nicht erfinderisch.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Selbst eine Kombination der Ausfihrungsform der Fig. 6
mit jener der Figuren 7 bis 9 (wofir der Fachmann keine
Veranlassung habe) zeige nicht alle Merkmale von
Anspruch 1. Es gebe in der Druckschrift D12 keinen
Hinweis, dass die Kleberschicht 208 der Figuren 7 und 8
eine Stiitzschicht bilden solle, die nach Merkmal 11
zusammen mit dem die Prismen bildenden Lack in den
Vertiefungen einer Werkzeugform gehartet werden kodnnte.
Dies sei erstmals im Patent vorgeschlagen worden. Der
dadurch erreichte Vorteil bestehe darin, dass das
Herausziehen der farblosen oder farbigen Lackanteile
aus dem Werkzeug bei der Entformung unterstitzt werde,
da der Verbund aus der Stitzschicht und dem gehartetem
Lack in den Vertiefungen des Werkzeugs mechanisch wie
eine vollfldchige Beschichtung wirke (Absatz [0060] des
Patents). Dieser Vorteil und die zu seiner Verwirk-
lichung erforderlichen MaRnahmen wiirden in der

Druckschrift D12 weder angesprochen noch angeregt.
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e) Mangelnde erfinderische Tatigkeit, ausgehend von
der Druckschrift D14

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 3)

Das Verfahren gemaR Anspruch 1 unterscheide sich nur
durch die Merkmale 14a bzw. 14b von der Offenbarung der
Druckschrift D14.

Merkmal 8: Die Vorlackschicht stelle eine Stitzschicht

auf dem Trager dar.

Merkmal 11: Die Stitzschicht sei mit dem Trager verbun-
den, allerdings sei die Aushartung der Stitzschicht
bereits (weitgehend) erfolgt, bevor die Hartung des
Lacks in den Vertiefungen erfolge. Der aus der Druck-
schrift D14 bekannte Vorlack werde gemaB Fig. 6 und
Seite 21, Absatz 5 bis 7, auf das Tragermaterial
aufgetragen, um es zu glatten. Da der hartbare Lack auf
den Vorlack aufgetragen wird, werde der Vorlack selbst-
verstandlich so ausgewdhlt, dass der hartbare Lack auf
ihm hafte, denn sonst wiirden sich die Schichten ab-
16sen. Der Vorlack konne ebenfalls mittels UV-Strahlung
ausgehartet werden, vgl. Seite 21, 5. Absatz. GemaB der
Druckschrift D14 sei der Vorlack (wenigstens weitge-
hend) ausgehartet. Das vollstdndige Ausharten dauere
allerdings eine gewisse Zeit (vgl. Dokument MM4). Laut
Dokument MM5 harte 95% der Druckfarbe bei radikalischer
UV-Hartung in Sekundenbruchteilen aus, der Rest inner-
halb von 24 Stunden. Deshalb sei auch der UV-bestrahlte
Vorlack der Druckschrift D14, wenn er auf dem Trager an
den befiillten Abschnitt der Werkzeugform herangefihrt
werde, nicht vollstdndig ausgehédrtet. Er harte bei der
zweliten Bestrahlung zusammen mit dem Lack in den
Vertiefungen noch weiter aus. Damit sei die

Vorlackschicht der Druckschrift D14 nichts anderes als
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die in Absatz [0015] des Patents beschriebene Variante,

bei der die Stitzschicht vorgehartet wird.

Die Druckschrift D14 weise auf Seite 15, sechster
Absatz, darauf hin, dass eine hohe Oberflachenglatte
des Tragers wlnschenswert sei. Die verbleibende Rauheit
der Oberflache des Tragers aus Papier oder Karton konne
durch einen Vorlack reduziert werden (Seite 16, vierter
Absatz). Alle verbliebenen Oberflachenunebenheiten
wlirden mit der Dicke der strahlenhdrtenden Lackschicht
ausgeglichen (Seite 16, letzter Absatz). Auf Seite 17,
siebter Absatz, werde darauf hingewiesen, dass Kunst-
stofffolien spiegelglatte Oberfladchen des Bedruckstoffs
seien. Es gebe keine Unebenheiten, die mit der Dicke
der Abformlackschicht ausgeglichen werden miissten. Der
Ausgleich der Unebenheiten mit der Lackschicht konne
also entfallen. Somit kdénne die abgeformte Reliefstruk-
tur bis in den Trager durchschlagen und der Lack wiirde
nur aus den Vertiefungen der Werkzeugform auf den
Trager Ubertragen. Somit seien die Merkmale 14a und 14b

von der Druckschrift D14 nahegelegt.

In Bezug auf das Ausfiihrungsbeispiel auf Seite 18 sei
offenbart, dass die Reliefstruktur nicht bis in den
Trager durchschlagen solle. Die Druckschrift D14 lehre
jedoch auch die Herstellung anderer lichtbeugender
Strukturen, vgl. Seite 19, Zeilen 4 ff. Der Fachmann
wisse, dass er - sofern er keine Reliefstrukturen,
sondern andere, bis auf die spiegelglatte Oberflache
des Tragers herabreichende Mikrostrukturen herstellen
mochte - nur die Vertiefungen der Werkzeugform mit dem

Abformlack befiillen miusse.

Ware der Fachmann ausgehend von der Druckschrift D14
vor der Aufgabe gestanden, mikrooptische Strukturen auf

einfache Weise auf einem Trager herzustellen, so hatte
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er die Druckschrift D12 herangezogen, die ebenfalls die
Herstellung von mikrooptischen Strukturen auf Tragern
wie Kunststofffolien betreffe. Die Druckschrift D12
lehre, dass die Haftung der mikrooptischen Strukturen
auf dem Trager durch Aufbringen von Klebeschichten
verbessert werden konne und dass die mikrooptischen
Strukturen als solche auch ohne "Relief" auf den Trager
aufgebracht werden kdénnten. Somit sei der Gegenstand
von Anspruch 1 durch die Kombination der Druckschriften
D14 und D12 nahegelegt. Dem Fachmann sei hinlanglich
bekannt, dass er solche mikrooptischen Strukturen als

Sicherheitselement einsetzen konne.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift D14 betreffe die direkte Applikation
von Hologrammen und anderen Beugungsgittern auf
verschiedenen Bedruckstoffen. Die erzeugten
Lackschichten 7 seien durchgehende, strukturierte
Schichten (siehe Fig. 3 und Seite 18).

Der Lack werde groRfldchig sowohl aus den Erhebungen
als auch den Vertiefungen der Form und nicht nur aus
den Vertiefungen eines Druckzylinders ibertragen. Flr
die korrekte Funktion eines Reliefhologramms sei uner
lésslich, dass das vollstandige Relief mit seinen
Erhebungen und Vertiefungen zum Interferenzmuster bei

trage und dadurch die gewlinschte holografische Darstel
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lung erzeugen kénne. Somit lehre die Druckschrift D14
grundsatzlich davon weg, nur die Erhebungen einer
Hologrammstruktur auf einen Trager zu idbertragen. Der
Hinweis der Seite 18, letzter Absatz, dass die Lack
schicht in einer Stéarke zu wahlen sei, dass die abge
formte Reliefstruktur nicht bis in den Trager durch
schlage, gelte auch flir eine perfekt glatte Tragerober
fléche, da auch dort das Reliefhologramm korrekt
funktionieren miisse. Zudem sei, wenn der
strahlungshartende Vorlack der Druckschrift D14 als
Stitzschicht nach Merkmal 8 angesehen werde, auch
Merkmal 11 nicht verwirklicht. Der Vorlack bei der
Druckschrift D14 werde namlich zur Erzielung einer
spiegelartigen ebenen Oberfldche bereits vor dem Auf-
bringen des Hologramms ausgehartet (Seite 17, Zeilen 5
und 6). Selbst wenn eine UV-Druckfarbe nach der UV-
Bestrahlung von selbst innerhalb einiger Zeit
nachharte, sei die radikalische UV-Hartung bereits
vorgenommen worden. Eine erneute UV-Bestrahlung fihre
nicht zu einer erneuten radikalischen Hartung. Die
Druckschrift D14 lehre klar, dass es wegen der extremen
Feinheit der zu prédgenden Strukturen absolut notwendig
sei, mit der Dicke der strahlungshartenden Abformlack-
schicht alle verbliebenen Oberfla&chenunebenheiten
auszugleichen (Seite 16, letzter Absatz). Der Abform-
lack werde also jedenfalls so weit ausgehartet, dass er
die gewlinschte spiegelglatte, ebene Oberflache bereit-
stelle. Dies gehe auch der Offenbarung der Seite 16,
Zeilen 19 bis 22, und der Seite 21, Zeilen 21 bis 23,
hervor. Jedenfalls sei das Merkmal 11 nicht unmittelbar
und eindeutig offenbart. In der Druckschrift D14 gebe
es keinerlei Hinweis darauf, dass bei anderen
lichtbeugende Strukturen und Beugungsgittern fur die
tiefste Stelle der Abformung etwas anderes gelten
sollte als bei Hologrammen und dass diese bis zum

Trager durchlagen sollten. Auch bei solchen Strukturen
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wirden neben den Erhebungen auch die Vertiefungen zur
Beugung und damit zur Beugungseffizienz beitragen, so
dass auch die gepragten Vertiefungen innerhalb der
Lackschicht enden missten. Dariber hinaus bestiinde die
Gefahr einer Beschadigung des Pragewerkzeugs, wenn
dieses bis zu einem harteren Tragermaterial

durchschlage.

Die Druckschrift D14 beschaftige sich mit der
Abscheidung einer kontinuierlichen Schicht (vgl. Seite
18, Zeilen 29 bis 34), sodass sie vom Gegenstand des
Anspruchs 1, der die Ablagerung einer Beschichtungs-
zusammensetzung an diskreten Stellen verlange,
wegfilhre. Der Fachmann hédtte die Lehre der Druckschrift
D14 nicht mit der Lehre eines anderen Dokuments, in dem
eine diskontinuierliche Schicht abgelagert werde
(Druckschriften D4, D11 oder D12), kombiniert. Dariber
hinaus seien in der Druckschrift D14 weder das Merkmal
8 noch das Merkmal 11 offenbart. Da diese Merkmale auch
in der Druckschrift D12 nicht offenbart seien, konne
auch eine Kombination der Druckschriften D14 und D12

diese Merkmale nicht aufweisen.

f) Mangelnde erfinderische Tatigkeit, ausgehend von
der Druckschrift D28

i) Beschwerdefiihrerin (Einsprechende 3)

Nur die Merkmale 5, 8, 11 und 1l4a bzw. 1l4b seien nicht
aus der Druckschrift D28 bekannt. Hiervon ausgehend
bestehe die Aufgabe darin, das aus der Druckschrift D28
bekannte Verfahren zur Herstellung der Hologramme zu
verbessern und die Dicke der Sicherheitselemente und
Datentrdger zu reduzieren. Die beanspruchte L&sung

werde dem Fachmann durch die Kombination der Druck-
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schrift D28 mit den Druckschriften D14, D4 oder D12
nahegelegt.

D28+D14: Die Druckschrift D14 betreffe die Herstellung
von Hologrammen nach einem ahnlichen Verfahren, so dass
der Fachmann die Druckschrift D14 beriicksichtigt hatte.
Die Merkmale 5, 8, 11 und 1l4a bzw. 1l4b seien aus der
Druckschrift D14 bekannt, so dass die Merkmale des
Anspruchs 1 ausgehend von der Druckschrift D28 in

Kombination mit der Druckschrift D14 naheliegend seien.

D28+D4: Dem Fachmann sei aus der Druckschrift D28
bekannt, dass Mikrostrukturen wie Hologramme, die in
Sicherheitselementen und Datentragern eingesetzt werden
konnen, haufig auch in mikrooptischen Elementen
eingesetzt wiirden. Deshalb hatte sich der Fachmann auch
auf dem Gebiet der Herstellung von Materialien mit
mikrooptischen Strukturen umgesehen und ware so auf die
Druckschrift D4 aufmerksam geworden. Letztere lehre ein
Verfahren zur Herstellung von vielfarbigen Hochprazi-
sionsmustern auf einem Substrat, das insbesondere in
Bezug auf die Fig. 2, insbesondere Spalte 6, Zeilen 28
bis 30, Zeilen 42 bis 44, und Spalte 7, Zeilen 23 bis
27 und Zeile 30 bis 38, beschrieben sei. Somit ware der

Fachmann zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelangt.

D28+D12: Der Anspruch 1 sei auch ausgehend von der
Druckschrift D28 in Kombination mit der Druckschrift
D12 nahegelegt. Letztere betreffe ebenfalls mikroopti-

sche Strukturen und offenbare die fehlenden Merkmale.

ii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

D28+D14: Die Argumentation der Beschwerdefilthrerin

scheitere bereits daran, dass die Merkmale 11 und 1l4a
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bzw. 14b in der Druckschrift D14 nicht offenbart seien.

Die Druckschrift D14 lehre sogar davon weg.

D28+D4, D28+D12: Die Behauptung der Beschwerdefiihrerin,
dass auch eine Kombination der Druckschrift D28 mit
einer der Druckschriften D4 oder D12 den Fachmann in
naheliegender Weise zum Gegenstand von Anspruch 1
gefihrt hatte, entbehre aller Belege oder Argumente.
Beide Druckschriften betrdfen ganz andere technische
Gebiete, namlich die Herstellung von Farbfiltern fir
Flachbildschirme (Druckschrift D4) bzw. die Herstellung
von retroreflektierenden Folien und Kollimationsfilmen
(Druckschrift D12). Der Fachmann hatte die Druckschrift
D28 bereits aus diesem Grund nicht mit einer der

Druckschriften D4 oder D12 kombiniert.

Entscheidungsgrinde

1. Auslegung der Anspriche
1.1 "Datentrager"

Das Patent enthdlt keine Definition des Begriffs
"Datentrager". In Absatz [0002] des Patents werden
"Wert- oder Ausweisdokumente" als Beispiele fiir Daten-
trager genannt. Absatz [0041] nennt "eine Banknote, ein
Wertdokument, ein Pass, eine Ausweiskarte oder eine Ur-

kunde" als Beispiele fir erfindungsgemaBe Datentrager.
1.2 "Sicherheitselement"
Das Patent enthalt auch keine Definition des Worts

"Sicherheitselement", aber dieser Begriff ist dem

Fachmann geldufig. In der Regel wird darunter ein
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Element verstanden, das es erlaubt, einen Gegenstand
(insbesondere Datentrager der oben genannten Art, also
z.B. eine Banknote oder eine Ausweiskarte) gegen
Falschungen zu schiitzen, also seine Falschungs-
sicherheit zu erhdhen bzw. die Uberpriifung seiner

Echtheit zu ermdglichen.

Unzuldssige Erweiterung (Artikel 123 (2) EPU)

Der Einwand der Beschwerdefilhrerin betrifft das Merk-
mal 9, dem zufolge jeweils der befiillte Abschnitt der
Werkzeugform an den vorbehandelten Trager herangefuhrt
und mit dem Tradger in Kontakt gebracht wird, nachdem -
gemalR Merkmal 8 - eine Stitzschicht aus Lack auf den
Trager aufgebracht wurde. Auf Seite 18, Zeilen 22 bis

24, der urspringlichen Beschreibung ist dazu offenbart:

"AnschlieBBend wird der befiillte Abschnitt des

Werkzeugs 40 an die vorbehandelte Seite der

Trdgerfolie 20 herangefiihrt (Bereich 50) und in

direkten Kontakt gebracht." (Unterstreichung durch

die Kammer)

Die Beschwerdefiihrerin sieht eine Verletzung von
Artikel 123 (2) EPU darin, dass das Merkmal 9 nicht
verlangt, dass das Werkzeug an die vorbehandelte Seite
herangefihrt werden muss. Die Mdglichkeit eines
Kontakts der Werkzeugform mit der unbehandelten Seite
des Tragers seil nicht ausgeschlossen, habe aber keine

Grundlage in der Beschreibung.

Die Kammer kann sich diesem Vortrag nicht anschlieBen.
Das Merkmal 8 verlangt, dass die Stitzschicht in der
Form einer hédrtbaren Lackschicht aufgebracht wird. Die
Werkzeugform wird anschlieflend an den Trager heran-

gefihrt und mit ihm in Kontakt gebracht (Merkmal 9).
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Gemalh Merkmal 11 wird die Stiutzschicht gemeinsam mit
dem Lack in der Werkzeugform ausgehdrtet. In der

Zusammenschau bedeutet dies, dass das Werkzeug an die
Tragerschicht - und somit an die vorbehandelte Seite

der Tragerfolie - herangefihrt wird.

Das Gedankenexperiment der Beschwerdefiihrerin, in dem
ein Trager aus Papier von einer Seite mit Lack
impragniert wird, und dann das Werkzeug an die andere
Seite des Tragers herangefithrt wird, entspricht nicht
einem Verfahren gemaB Anspruch 1, da in diesem Falle
keine Lackschicht als Stiitzschicht auf den Trager

aufgebracht wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
entspricht somit den Erfordernissen von Artikel 123 (2)
EPU.

Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 gegeniiber der
Offenbarung der Druckschrift D12 (Artikel 54 (1) EPU)

Die Druckschrift D12 offenbart unter anderem ein Ver-
fahren zur Bildung eines Musters in einem strahlungs-
hartbaren Material. Dabei wird ein Blockierungsmuster
(blocking pattern), das einen Teil der Strahlung der
Strahlungsquelle blockieren kann, zwischen der Quelle
und dem hartbaren Material eingebracht (Anspruch 15).

Die Fig. 6 zeigt eine entsprechende Ausfihrungsform.
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Hier wird strahlungshédrtbares Material 116 in die
Nuten 120 einer drehbar gelagerten Form 102 einge-
bracht. Dariiber werden eine Grundfolie 104 sowie eine
Maskenfolie 108 mit einem nichttransparenten Motiv
gelegt und in engem Kontakt mit der Form 102 gehalten.
Das Material 116 wird dadurch, dass die UV-Strahlung
der Ultraviolettlampen 122 und 124 durch die Masken-
folie 108 teilweise blockiert wird, unterschiedlich
gehartet. Der unterschiedlich gehartete Film 126 und
die Maskenfolie 108 werden auf den Rollen 128 und 130

aufgewickelt.

Die Figuren 7 und 8 zeigen eine andere Ausfihrungsform.

206 +____E_____4 204

o —

208
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214 216 ‘fr220
212
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FIG. 7
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Wie aus den Absatzen [0041] bis [0043] hervorgeht,
umfasst die in Fig. 7 dargestellte lichtlenkende

Folie 200, deren Dicke b zwischen 0.1 und 0.15 mm
liegt, eine Basisfolie 202 mit einer Dicke zwischen 50
und 250 um. Uber der Basisfolie befindet sich eine
Reihe von transparenten linearen Prismen 204 mit
Seitenflachen 206. Der Abstand p der Prismen liegt
zwischen 25 und 100 um, ihre HoOhe h zwischen 20 und 100
um. Die dargestellte Ausfiihrungsform umfasst eine
Prismenklebeschicht 208 mit einer Dicke zwischen 2.5
und 12 um. Auf der gegeniilberliegenden Seite der Basis-
folie 202 wird iber einer Musterklebeschicht 214, die
in Material und Dicke der Prismenklebeschicht 208
dhnelt, eine Musterstruktur 212 gebildet. Diese Struk-
tur 212 hat eine Dicke zwischen 2.5 und 12 um. Fig. 8

zeigt eine perspektivische Ansicht derselben Folie 200.

Die Einspruchsabteilung hat die Frage der Neuheit des
Gegenstands von Anspruch 1 in Abschnitt 24.3 der
angefochtenen Entscheidung untersucht. Sie hat
festgestellt, dass die Druckschrift D12 das Merkmal 9

nicht direkt und eindeutig offenbart, und ausgefihrt:

"Selbst wenn man zugeben wilirde, dass die an Punkte
[sic] 116/118 der Abbildung 6 des Dokuments 12
geschehende Aktivitdt eine Vorbehandlung ist (die
Einspruchsabteilung ist damit auch nicht einver-
standen), dann bleibt eine Stiitzschicht als Vorbe-
handlung unerwdhnt. Ferner offenbart Dokument D12
ein Verfahren zum Herstellen retroreflektierende
[sic] Folien und Kollimationsfilme ("retro-
reflective sheeting, collimating films'"), bei dem
ein Sicherheitselement durch eine Maske eingebracht
wird, wohingegen das Verfahren des Anspruchs 1 des

Hauptantrags ein Verfahren zum Herstellen eines
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Sicherheitselements zeigt, bei dem Mikrostruktur

durch eine Werkzeugform eingebracht wird. ..."

Die Kammer versteht diese Passage so, dass die Druck-
schrift D12 nach Auffassung der Einspruchsabteilung die
Merkmale 8 und 9 nicht offenbart. Es ist fir die Kammer
nicht klar erkennbar, ob bzw. welche zusatzlichen
Unterscheidungsmerkmale mit dem letzten zitierten Satz

der Einspruchsabteilung geltend gemacht wurden.

Die Beschwerdegegnerin vertritt die Auffassung, dass
die Druckschrift D12 auch die Merkmale 1, 5, 7 und 11
nicht offenbart.

Merkmal 1

Gemal Merkmal 1 ist das beanspruchte Verfahren ein
Verfahren zum Herstellen eines Datentrdgers oder
Sicherheitselements. Im Dokument D12 wird die Herstel-
lung von reflektierenden Folien beschrieben. Es stellt
sich also die Frage, ob diese Folien als Datentrager
oder Sicherheitselemente im Sinne von Anspruch 1 gelten
konnen. Die Beschwerdefihrerin hat ausgefiihrt, dass
solche Folien als Sicherheitselemente im StraBenverkehr
eingesetzt wirden. Es handelt sich aber dabei nicht um
etwas, was der Fachmann als Sicherheitselement gemal
der Erfindung angesehen hadtte (zur Auslegung des
Begriffs, siehe Abschnitt 1.2). Die Beschwerdefiihrerin
hat auch darauf hingewiesen, dass die Folien ein Logo
tragen konnen (siehe dazu z.B. den Absatz [0002] der
Druckschrift D12 und die Ausfihrungsform der Fig. 9)
und somit Datentrédger darstellen. Es scheint der Kammer
nicht ausgeschlossen, dass ein Gegenstand, der ein Logo
tragt, als Datentrager im weitesten Sinn aufgefasst
werden kann. Allerdings ist festzustellen, dass keine

der flr den Neuheitsangriff geltend gemachten
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Ausfihrungsformen ein Logo beinhaltet. Es ist nicht
unmittelbar und eindeutig offenbart, dass das Logo der
Fig. 9 der Ausfihrungsform der Fig. 7 und 8 zuzuordnen
ist (vgl. die Absédtze [0016] bis [0018] sowie [0044]).
Dasselbe gilt fir das einem Wasserzeichen ahnliche
Sicherheitsmerkmal, von dem Absatz [0009] spricht. Das
Merkmal 1 ist daher nicht in Kombination mit allen

anderen Merkmalen von Anspruch 1 offenbart.

Merkmal 5

Gemalh Merkmal 5 wird die Mikrostruktur der Werkzeugform
durch Mikrostrukturelemente mit einer Strukturtiefe

zwischen etwa 1 um und etwa 20 um gebildet.

Die Beschwerdefiihrerin hat in diesem Zusammenhang auf
den Absatz [0042] der Druckschrift D12 verwiesen, der
offenbart, dass die Prismen eine HoOhe zwischen 20

und 100 um haben. Diese Offenbarung betrifft das
Ausfiihrungsbeispiel der Figuren 7 und 8, bei dem jedoch
keine Werkzeugform offenbart ist. Was die Ausfihrungs-
form der Fig. 6 angeht, leitet die Beschwerdegegnerin
aus der Tatsache, dass der Abstand der Rillen der

Fig. 6 zwischen 50 und 200 um betragt (siehe Absatz
[0037]) und somit doppelt so groBl ist wie der entspre-
chende Abstand der Ausfihrungsform der Fig. 7, ab, dass
die Rillen der Fig. 6 eine Tiefe zwischen 40 und 200 um
aufweisen miissen, also deutlich mehr als die Struktur-
tiefe gemal Merkmal 5. Allerdings ist festzustellen,
dass diese Berechnung u.a. auf schematischen Zeichnun-
gen beruht und somit nicht direkt und eindeutig in der
Druckschrift D12 offenbart ist.
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Merkmale 7 und 8

Die Beschwerdefiihrerin sieht die Merkmale 7 und 8,
denen zufolge der Trager zur Verankerung des Lacks
vorbehandelt wird, indem eine hartbare Lackschicht als
Stitzschicht auf den Trager aufgebracht wird, in der
Druckschrift D12 darin offenbart, dass im Absatz [0046]
beschrieben ist, dass eine Klebstoffschicht auf den
Trager aufgebracht wird. Die Beschwerdefiihrerin hat
vorgetragen, es sei flir den Fachmann selbstverstand-
lich, dass er als Klebeschicht auch einen nicht ausge-
hiarteten Lack einsetzen kénne. Eine solche Uberlegung
betrifft allerdings die Frage der erfinderischen Tatig-
keit. Darliber hinaus ist der Beschwerdegegnerin zuzu-
stimmen, dass die Offenbarung von Absatz [0046] die
Fig. 8 und somit nicht die Ausfihrungsform der Fig. 6
betrifft. Die Kammer gelangt somit zum Schluss, dass
die Druckschrift D12 die Merkmale 7 und 8 nicht
offenbart.

Merkmal 9

Gemal Merkmal 9 wird der befiillte Abschnitt der
Werkzeugform an den vorbehandelten Trager herangefihrt
und mit dem Trager in Kontakt gebracht. In diesem
Zusammenhang hat sich die Beschwerdefithrerin auf Fig. 6
und Absatz [0039] der Druckschrift D12 berufen.
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Ausschnitt der Fig. ©

Hier werden tatsachlich befiillte Abschnitte der
Werkzeugform an den Trédger (d.h. die Folie 104) heran-
gefihrt und mit ihr in Kontakt gebracht. Allerdings ist
die Folie 104 nicht vorbehandelt. Da dieser Unterschied
jedoch bereits vom Merkmal 7 erfasst wird, betrachtet
die Kammer das Merkmal 9 nicht als ein zusatzliches

Unterscheidungsmerkmal.

Merkmal 11

Nach Merkmal 11 wird die Stitzschicht zusammen mit dem
Lack in den Vertiefungen der Werkzeugform gehartet.

Da im Zusammenhang mit der Fig. 6 keine Stitzschicht
offenbart ist, kann auch dieses Merkmal nicht offenbart
sein. Weil dieser Unterschied jedoch bereits vom Merk-
mal 8 erfasst wird, stellt das Merkmal 11 kein

zusatzliches Unterscheidungsmerkmal dar.
Ergebnis
Der Gegenstand von Anspruch 1 ist neu gegeniliber der

Offenbarung der Druckschrift D12, da letztere die
Merkmale 1, 5, 7 und 8 nicht offenbart.
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Erfinderische Tatigkeit des Gegenstands von Anspruch 1
(Artikel 56 EPU)

Ausgehend von der Druckschrift D14

a) Offenbarung

Die Druckschrift D14 betrifft ein holographisches Ver-
vielfaltigungsverfahren zum Abformen von Hologrammen
und anderen Beugungsgittern (Seite 1, erster Absatz).
Sie stellt sich die Aufgabe, ein Verfahren zur direkten
Bedruckung eines Bedruckstoffes 6 (z.B. Papier, Karton
oder opake Folien) mit Hologrammen oder anderen Fein-
strukturen anzugeben, das eine hohe Druckgeschwindig-
keit bei geringen Kosten ermdglicht (Seite 7, dritter
Absatz) Dabei wird mindestens eine Lackschicht auf den
Bedruckstoff 6 aufgetragen, von denen mindestens eine
UV-hédrtbar ist. Durch die Lackschichten bzw. durch eine
optionale Vorlackschicht wird die Oberflache des
Bedruckstoffes 6 geglattet. Das Hologramm wird dann
mittels einer strahlungstransparenten Pragematrize in
die Oberfldche der UV-hartbaren Lackschicht abgeformt.
Die Aushartung der Lackschicht 7 erfolgt von der
Matrizenseite her durch die Matrize und den Form-
zylinder oder den Matrizentrdger 14 hindurch (siehe

Anspruch 1).

b) Unterschiede

Die Einspruchsabteilung hat sich in Abschnitt 25.1 der
angefochtenen Entscheidung mit der Druckschrift D14 als
nachstliegendem Stand der Technik beschaftigt und in
Abschnitt 25.1.5 festgestellt, dass die Druckschrift
D14 die Merkmale 11 bzw. 1l4a und 14b nicht offenbart,
da zum einen die der Stutzschicht entsprechende

Vorlackschicht vor dem Aufbringen der Mikrostruktur
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vollstandig gehartet ist und zum anderen die Druck-
schrift D14 die Abscheidung einer kontinuierlichen
Schicht lehrt, wohingegen die Merkmale 14a und 14b die
Ablagerung auf diskrete Stellen beschranken. Diese

Feststellungen wurden nicht bestritten.

Dass die Druckschrift D14 die Merkmale 14a und 14b

nicht offenbart, wurde nicht bestritten. Die Beschwer-
defithrerin sieht aber das Merkmal 11 als offenbart an.
Die Beschwerdegegnerin sieht im Merkmal 8 ein weiteres

Unterscheidungsmerkmal.

1) Merkmal 8

Gemalh Merkmal 8 wird eine hartbare Lackschicht als
Stiitzschicht auf den Trager aufgebracht. Da auf
Seite 16, Absatze 3 bis 5, der Druckschrift D14 ein
ggf. aufzubringender Vorlack offenbart wird, ist das
Merkmal 8 in der Druckschrift D14 offenbart.

ii) Merkmal 11

Merkmal 11 verlangt, dass die Stiitzschicht zusammen mit
dem Lack in den Vertiefungen der Werkzeugform gehartet
wird. In diesem Zusammenhang hat die Einspruchsabtei-

lung auf Seite 17, Zeilen 5 und 6, der Druckschrift D14

verwiesen:

"EFine spiegelartig ebene Oberflidche einer Vorlack-
schicht wird vorzugsweise an einem polierten Zylin-

der wdhrend der Hidrtung oder Trocknung erzielt."

Dies bedeute, dass der Vorlack vollstandig gehartet

sei.
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Die Beschwerdefiihrerin hat geltend gemacht, dass die
Hartung nicht vollig abgeschlossen sei und somit die
Stiitzschicht auch noch zusammen mit dem Lack gehartet
werde. DariUber hinaus offenbare der Absatz [0015] des
Patents, dass die Stitzschicht vorgehartet werden

kdonne.

Die Beschwerdegegnerin machte geltend, dass die
radikalische UV-Hartung bereits abgeschlossen sei. Die
Druckschrift D14 lehre klar, dass es wegen der extremen
Feinheit der zu prédgenden Strukturen absolut notwendig
sei, mit der Dicke der strahlungshartenden
Abformlackschicht jegliche verbliebenen Oberflachen-
unebenheiten auszugleichen (Seite 16, letzter Absatz).
Der Abformlack werde also jedenfalls so weit
ausgehartet, dass er die gewlinschte spiegelglatte,
ebene Oberfldche bereitstelle. Das bedeutet aber nicht,

dass die Aushartung vollig abgeschlossen ist.

Die Beschwerdefiihrerin hat auch auf die Passage auf

Seite 16, Zeilen 19 bis 22, verwiesen:

"Die ggf. notwendige Vorgldttung der Oberfldche
erfolgt wdhrend der Aushdrtung des Vorlacks durch
Abformung von einem polierten Zylinder oder einer
glatten Endlosbandschleife oder von einer glatten
Deckfolie, welche nach dem Aushdrten wieder

abgezogen wird."

Auch diese Stelle ist nicht entscheidend, da der
Begriff "Aushartung" nicht notwendigerweise bedeutet,
dass die Aushartung vollstandig ist. Dasselbe trifft
auf die Stelle auf Seite 21, Zeilen 21 bis 23, =zu.

Das Merkmal 11 ist so zu verstehen, dass die Stiutz-

schicht bereits vorgehartet sein kann (vgl. Absatz
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[0015] des Patents bzw. Anspruch 5 des Hauptantrags).

Von einer vollstandigen Aushartung der Vorlackschicht

ist auch auf Seite 17, Zeilen 5 und 6, der Druckschrift
D14 nicht die Rede.

Die Kammer ist der Auffassung, dass der Fachmann
angenommen hatte, dass die Vorlackschicht auch noch
zusammen mit dem Lack gehartet wird. Dennoch ist der
Beschwerdegegnerin zuzustimmen, dass das Merkmal 11

nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

iii) Ergebnis

Die Druckschrift D14 offenbart alle Merkmale wvon
Anspruch 1 mit Ausnahme der Merkmale 11 und 1l4a bzw.
14b.

c) Objektive technische Aufgabe

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die
Druckschrift D14 den Fachmann vom Gegenstand des
Anspruchs 1 wegfihre, da sie sich mit der Abscheidung
einer kontinuierlichen Schicht beschaftige. Sie hat
aber keine objektive technische Aufgabe formuliert.
Thre Feststellung, der Fachmann hédtte die Lehre der
Druckschrift D14 nicht mit einer Druckschrift kombi-
niert, in der eine diskontinuierliche Schicht abgela-
gert wird, ist somit eine unzureichend begriindete

Behauptung.

Die Kammer kann sich die von der Beschwerdefithrerin
erwahnte Aufgabe, mikrooptische Strukturen auf einfache
Weise auf einem Trédger herzustellen, nicht zu eigen
machen, da sie nicht der tatsadachlichen technischen

Wirkung der Merkmale 14a bzw. 14b entspricht.
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d) Naheliegen

Im Folgenden beschrankt sich die Kammer auf das
Unterscheidungsmerkmale 14a und 14b. Da diese Unter-
scheidungsmerkmale fir sich genommen schon eine
erfinderische Tatigkeit begrinden, kann von einer
Prifung des Unterscheidungsmerkmals 11 abgesehen

werden.

Sowohl die Beschwerdefihrerin als auch die Beschwerde-
gegnerin haben in ihrer Argumentation zum Naheliegen
der Erfindung Plausibilitatsiiberlegungen ausgehend vom
Ausfihrungsbeispiel der Fig. 3 der Druckschrift D14
angestellt.

Es ist unbestritten, dass die Druckschrift D14 lehrt,
dass die Lackschicht 7 in einer solchen Starke zu
wahlen ist, dass die abgeformte Reliefstruktur nicht
bis in den Trager 6 durchschlagt (siehe Seite 18,
letzter Absatz).

Die Beschwerdefihrerin hat jedoch darauf hingewiesen,
dass die Druckschrift D14 auch die Moglichkeit einer
"bereits spiegelglatten Oberflache des Bedruckstoffes
z.B. bei Kunststofffolien" in Betracht zieht (siehe
Seite 17, vorvorletzter Absatz), und hat geltend
gemacht, dass in diesem Falle der Ausgleich aufgrund

der Glatte der Kunststofffolie entfallen kdnne, sodass
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die abgeformte Reliefstruktur nunmehr bis in den Trager
durchschlagen konne. Dies wiederum bedeute, dass der
Lack gema@B der Merkmale 14a bzw. 14b nur aus den
Vertiefungen der Werkzeugform auf den Trager iUbertragen
wiirde. Diese Uberlegung ist allerdings nicht ziel-
fiihrend, da sie unzweifelhaft auf einer riickschauenden

Betrachtungsweise beruht.

Die Beschwerdefiihrerin hat zudem dargelegt, dass die
Druckschrift D14 auf Seite 19, zweiter Absatz, auch die
Herstellung anderer lichtbeugender Strukturen lehre.
Dem Fachmann sei bekannt, dass er - sofern er keine
Reliefstrukturen, sondern andere, bis auf die spiegel-
glatte Oberflache des Tragers herabreichende Mikro-
strukturen herstellen mochte - nur die Vertiefungen der
Werkzeugform mit dem Abformlack befiillen miisse. Diese
Uberlegung iiberzeugt jedoch nicht, da sie das angeblich

nahegelegte Merkmal voraussetzt.

Der auf der Kombination der Druckschriften D14 und D12
beruhende Angriff geht von einer objektiven technischen
Aufgabe aus, die sich die Kammer nicht zu eigen machen
kann (siehe dazu Abschnitt 4.1 c¢)) und kann bereits aus

diesem Grunde nicht erfolgreich sein.

Zusammengefasst ist also festzustellen, dass die
Beschwerdefiithrerin nicht iberzeugend dargelegt hat,
dass der Gegenstand von Anspruch 1 fur den Fachmann,

der von der Druckschrift D14 ausging, nahelag.
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Ausgehend von der Druckschrift D12

a) Offenbarung

Die Offenbarung der Druckschrift D12 wurde bereits in

Abschnitt 3. erdrtert.

b) Unterschiede

Wie in Abschnitt 3.6 dargelegt wurde, offenbart die
Druckschrift D12 die Merkmale 1, 5, 7 und 8 nicht.

c) Naheliegen

Wie aus Abschnitt 25.2.4 der angefochtenen Entscheidung
hervorgeht, war die Einspruchsabteilung der Auffassung,
dass die Druckschrift D12 keinen geeigneten Ausgangs-
punkt fir die Prifung der erfinderischen Tatigkeit
darstelle. Sie hat dies damit begriindet, dass sich die
Druckschrift D12 mit der Herstellung von retroreflek-
tierenden Folien und Kollimationsfilmen beschaftige.
Der Fachmann auf dem Gebiet der Beschichtungsverfahren
flir Datentrager und Sicherheitselemente hatte die

Druckschrift D12 daher nicht beriicksichtigt.

Dies wirft die grundsédtzliche Frage auf, ob die Prifung
der erfinderischen Tatigkeit von jedem beliebigen Stand
der Technik ausgehen kann oder ob hier gewisse Ein-
schrankungen gelten. Nach Auffassung der Kammer lasst
sich nicht von vornherein ausschlielBen, dass ein Stand
der Technik dem Fachmann Gegenstande z.B. aus einem
benachbarten Gebiet nahelegen kann. Ob dies der Fall
ist, muss im Einzelfall geprift werden. Die Kammer kann
sich der pauschalen Feststellung der Einspruchsabtei-

lung daher nicht in aller Allgemeinheit anschlieBen.
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Da die Druckschrift D12 explizit die Frage der
Falschungssicherheit anspricht und in diesem Zusammen-
hang das Anbringen eines Musters oder Logos erwahnt
(siehe z.B. die Absatze [0002] oder [0009]), erscheint
es der Kammer gerechtfertigt, die Druckschrift D12 als
moéglichen Ausgangspunkt zu betrachten. Von den beiden
im Zusammenhang mit dem Neuheitseinwand erwadhnten
Ausfiihrungsformen scheint jene der Fig. 8 dem
Anspruchsgegenstand naher zu kommen, da durch die
Verbindung mit der Variante in Fig. 9 tatsédchlich die
Verwendung eines Logos nahegelegt zu sein scheint
(siehe Absatz [0044], der in die Offenbarung zur
Ausfihrungsform der Fig. 8 (Absatze [0041] bis [0045])
eingefigt ist). Allerdings ist in diesem Zusammenhang
nicht die Verwendung einer Werkzeugform offenbart.
Damit stellt die Druckschrift D12 einen weniger
erfolgsversprechenden Ausgangspunkt fiur die Prifung der

erfinderischen Tatigkeit dar als die Druckschrift D14.

Ausgehend von der Druckschrift D28

a) Offenbarung

Die Druckschrift D28 betrifft Verfahren zur Herstellung
von Mikrostrukturmustern wie Oberflachenreliefhologram-
men oder anderen Lichtbeugungsmustern auf einem
flexiblen Substrat unter Verwendung einer Form, die
wahrend des Aushartens des Harzes flissiges Harz auf
dem Substrat hadlt (siehe Spalte 1, Zeilen 11 bis 17).

Besonders relevant ist das in Fig. 4 dargestellte

Verfahren.
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FIG.4.

Die zylindrische Rasterwalze 119' nimmt beim Durch-
laufen eines Bades mit GieBRBharz Flissigkeit auf. Sie
ist in Kontakt mit elastischen Kissen (pads) einer
zweiten Walze 123', wobei die Kissen flissiges Harz von
den Lochern der Rasterwalze aufnehmen. Eine dritte
Walze 137' weist mehrere Hologrammvorlagen auf. Letzte-
re sind im Wesentlichen in demselben Muster angeordnet
wie die Kissen der Trommel 123'. So werden die einzel-
nen Hologramm-Masterteilevorlagen auf der Aulenseite
der Walze 137' durch Kontakt mit den Kissen der Uber-
tragungswalze 123' beschichtet. Die Bahn 111' und die
Hologrammvorlagen der Trommel 137' bewegen sich gemein-
sam, ohne dass es zu einer Bewegung zwischen ihnen
kommt. Das flissige Harz wird zwischen den Holo-
grammvorlagen und der Tragerbahn 111' gehalten und
durch Aushartung mit von der Strahlungsquelle 149'
erzeugter aktinischer Strahlung (insbesondere UV-Licht)
gehartet, die durch die Bahn 111 auf das eingeschlos-
sene flissige Harz trifft. Danach wird die Bahn 111"
mit den Hologrammnachbildungen von den Vorlagen auf der
Walze 137' getrennt. Die Hologramme werden dann metal-
lisiert und ggf. mit einer transparenten Schutzschicht
versehen (Spalte 3, Zeile 61, bis Spalte 5, Zeile 14).
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b) Unterschiede

In Abschnitt 25.5.3 der angefochtenen Entscheidung hat
die Einspruchsabteilung festgestellt, dass die
Druckschrift D28 die Merkmale 8, 11 und 14a bzw. 14b
nicht offenbart. Dies wurde von der Beschwerdefithrerin
nicht bestritten. Letztere sah zudem das Merkmal 5 als

nicht offenbart an.

c) Objektive technische Aufgabe

Die Einspruchsabteilung hat die Druckschriften D4, D12
und D14 als "disqualifiziert" fir eine Kombination mit
der Druckschrift D28 angesehen, ohne vorher eine objek-
tive technische Aufgabe definiert zu haben. Dieses Vor-

gehen erscheint der Kammer fragwirdig.

Die Beschwerdefiihrerin hat die von den Unterscheidungs-
merkmalen geldste Aufgabe darin gesehen, das Verfahren
der Druckschrift D28 zu verbessern und die Dicke der
Sicherheitselemente und Datentrdger zu reduzieren.
Obwohl die Beschwerdegegnerin diesem Vortrag nicht
widersprochen hat, hat die Kammer Zweifel, dass die
vorgeschlagene Definition der objektiven technischen
Aufgabe tatsdchlich der technischen Wirkung der

Unterscheidungsmerkmale entspricht.

d) Naheliegen

Ungeachtet dieser Zweifel ist die Kammer zum Ergebnis
gelangt, dass die Kombination der Druckschrift D28 mit
einer der Druckschriften D12, D14 oder D4 den Fachmann

nicht zum Gegenstand von Anspruch fiihren hatte kdnnen.

In der Tat offenbaren weder die Druckschrift D28 noch
die Druckschrift D12 die Merkmale 5 und 8, und die
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Merkmale 14a bzw. 14b liegen weder in der Druckschrift

D28 noch in der Druckschrift D14 vor.

Was die Druckschrift D4 angeht, hat sich die Beschwer-
defilhrerin darauf beschrankt, mehrere Offenbarungs-

stellen anzugeben und pauschal festzustellen, dass die
Lehre der Druckschrift D4 den Fachmann zum Gegenstand
von Anspruch 1 gefihrt hatte. Ein solcher Vortrag ist
ungeeignet, den Nachweis des Fehlens einer erfinderi-

schen Tatigkeit zu erbringen.

Die Beschwerdefiihrerin hat also nicht iberzeugend
dargelegt, dass der Gegenstand von Anspruch 1 fur den
Fachmann, der von der Druckschrift D28 ausging,

nahelag.

Ergebnis zum Hauptantrag

Die Einwande der Beschwerdefithrerin gegen den Haupt-
antrag sind nicht stichhaltig. Das Patent kann daher
auf der Grundlage dieses Antrags aufrechterhalten

werden.

Die Beschwerde ist somit zurickzuweisen.

Entscheidung im schriftlichen Verfahren

Wie unter Punkt V. dargelegt wurde, hat die Beschwerde-
fiilhrerin mit Schreiben vom 17. Januar 2023 angekiindigt,
dass sie nicht an der miindlichen Verhandlung teilnehmen
werde. Sie hat aber ihren Hilfsantrag auf mindliche
Verhandlung, den sie mit ihrer Beschwerdeschrift wvom
10. April 2019 gestellt und in ihrer Beschwerde-
begriindung vom 31. Mai 2019 bekraftigt hatte, nicht

zuruckgenommen.
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Dessen ungeachtet, und obwohl dem Antrag der Beschwer-
defilhrerin, das Patent zu widerrufen, nicht stattgege-
ben wird, ist es nicht erforderlich, eine miindliche

Verhandlung abzuhalten.

Das Recht auf eine mindliche Verhandlung, das in
Artikel 116 (1) EPU verankert wurde, ist nadmlich im
Rahmen des Rechts auf rechtliches Gehor gemal

Artikel 113 EPU zu sehen (siehe die Entscheidung

G 1/21, Abschnitte 13 und 45 der Grinde). Das Prinzip
des rechtlichen Gehdrs gemdR Artikel 113 (1) EPU wird
mit der vorliegenden Entscheidung aber nicht wverletzt,
da es ausreicht, dass die Beschwerdefiihrerin die Gele-
genheit hatte, gehdrt zu werden. Durch die Erklarung,
nicht an der miindlichen Verhandlung teilnehmen zu
wollen, hat die Beschwerdefiihrerin auf die Moglichkeit
verzichtet, ihre Argumente mindlich in der anberaumten
Verhandlung vorzutragen und zu erkennen gegeben, dass
sie sich stattdessen auf die im schriftlichen Verfahren
vorgetragenen Argumente stitzen will (siehe beispiels-
welse T 3002/19, Abschnitt 3 der Grinde).

Die Kammer sieht auch keinen Grund, dem unbedingt
gestellten Antrag der Beschwerdegegnerin auf miindliche
Verhandlung ("Ferner wird die Anberaumung einer
miindlichen Verhandlung beantragt.", siehe Abschnitt A
der Beschwerdeerwiderung vom 9. Oktober 2019) zur
Wahrung ihres rechtlichen Gehdrs nachzukommen, da ihrem
Hauptantrag stattgegeben wird (siehe T 494/92,
Abschnitt 2 der Grinde).

Weil die Sache auf der Grundlage des Vorbringens der
Beteiligten im schriftlichen Verfahren entscheidungs-
reif und das rechtliche Gehor aller Beteiligten gewahrt

war, hat die Kammer keine miindliche Verhandlung
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abgehalten und die Entscheidung auf schriftlichem Wege

ergehen lassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



