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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin wendet sich gegen
die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das euro-
paische Patent Nr. 3 286 012 (nachfolgend als "das

Patent" bezeichnet) zu widerrufen.

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
Gegenstand der Anspriiche 1 und 12 des Patents wie
erteilt gegeniiber der Druckschrift D5 (EP 2 681 054 B1)

nicht neu ist.

Von den von der Einspruchsabteilung bericksichtigten
Druckschriften sind nur die Druckschriften

D4 (EP 1 719 637 A2) und D5 entscheidungsrelevant.

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand
am 10. Juli 2023 statt.

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) beantragte als
Hauptantrag die Aufhebung der angefochtenen Entschei-
dung und die Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt
(d.h. die Zurickweisung der Einspriiche) und hilfsweise
die Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung
auf der Grundlage der Anspriiche gemé&R einem der mit der

Beschwerdebegriindung eingereichten Hilfsantrage I - IV.

Darliber hinaus stellte sie einen Antrag auf Zurickver-
weisung der Angelegenheit an die Einspruchsabteilung
zur weiteren Entscheidung, "falls die Beschwerdekammer
eine Zurlickverweisung [sic] aus einem anderen Grund als
fehlender Neuheit des Hauptantrags oder der

Hilfsantrdge gegeniliber D5 beabsichtigt".
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Die Beschwerdegegnerinnen I und II (Einsprechende 1

und 2) beantragten, die Beschwerde zurickzuweisen.

Darliber hinaus beantragten sie, die Hilfsantrage der

Beschwerdefihrerin nicht in das Verfahren zuzulassen.

Die unabhé&ngigen Anspriiche 1 und 12 des Patents wie

erteilt (Hauptantrag) lauten wie folgt (die von der

Einspruchsabteilung verwendeten Merkmalskennzeichen

sind in eckigen Klammern eingefigt) :

"l. [1] Mehrschichtiges Sicherheitselement mit

[1.1] einer opaken Funktionsschicht (2),

[1.2] die zwischen zweil Aufbauschichten (3a, 3b) aus
transmissivem Material angeordnet ist, wobei

[1.3] die Schichten (2, 3a, 3b) durch Laminieren zu
einem Flachenkdrper mit planen Oberflachen (10, 11)
verbunden sind, wobei [1.4] die opake Funktionsschicht
(2) wenigstens einen Freischnitt (4) aufweist und
[1.5] der wenigstens eine Freischnitt (4) ausgefiillt
ist mit transmissivem Material der Aufbauschichten
(3a, 3b), dadurch gekennzeichnet, daBl [1.6] auf einer
der Aufbauschichten (3a, 3b) weiterhin eine
Merkmaltragerschicht (5) angeordnet ist, und

[1.7] in der Merkmaltrdgerschicht (5) und/oder auf der
Merkmaltragerschicht (5) zwischen Merkmaltragerschicht
(5) und Funktionsschicht (2) ein Sicherheitsmerkmal
(6, 7) ausgebildet ist, [1.8] das sich zumindest
teilweise in die Flache des wenigstens einen

Freischnittes (4) erstreckt."

"12. [12] Verfahren zur Herstellung eines
mehrschichtigen Sicherheitselementes [12.1] mit einem
Flachenkdrper mit planen Oberflachen,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:
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- [12.2] Bereitstellen einer opaken Funktionsschicht
(2), in der wenigstens ein Freischnitt (4) angelegt
ist,

- [12.3] Bereitstellen zweier transparenter
Aufbauschichten (3a, 3b),

- [12.4] Bereitstellen einer Merkmaltrdgerschicht
(3),

- [12.5] Ausbilden eines Sicherheitsmerkmals (6) in
der Merkmaltragerschicht (5) und/oder auf der
Merkmaltragerschicht (5) zwischen der Merkmal-
tragerschicht (5) und Funktionsschicht (2),

- [12.6] Ubereinanderplazieren der Funktionsschicht
(2), der Aufbauschichten (3a, 3b) und der Merkmal-
tragerschicht (5) so, das [sic] sich das Sicher-
heitsmerkmal (6, 7) zumindest teilweise in die
Flache des wenigstens einen Freischnittes (4)
erstreckt,

- [12.7] Laminieren der {ibereinanderplazierten
Schichten (2, 3a, 3b, 5) zu einem Flachenkorper
derart, dass beim Laminieren das Material der Auf-
bauschichten (3a, 3b) den Freischnitt (4) in der
opaken Funktionsschicht (2) ausfullt."

Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungsrelevanten

Punkten lasst sich wie folgt zusammenfassen.

a) Zuriuckverweisung an die Einspruchsabteilung

i) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Wenn von der Kammer festgestellt werde, dass der Gegen-
stand der Anspriiche des Patents wie erteilt gegeniber

der Druckschrift D5 neu sei, sei eine Zurickverweisung
an die Einspruchsabteilung angesichts der angefochtenen

Entscheidung sinnvoll.
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ii) Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 & 2)

Der Fall sei entscheidungsreif. Der Antrag der
Beschwerdefihrerin auf Zurickverweisung sei nicht
zuldssig, weil er im Grunde vorgebe, wie die Kammer zu
entscheiden habe bzw. in welcher Reihenfolge welche
Druckschriften zu priufen wdren. Eine Zurickverweisung
wlirde es der Beschwerdefithrerin erlauben, weitere
Hilfsantrdage zu stellen. Alle Parteien hédtten sich
darauf vorbereitet, in der mundlichen Verhandlung vor
der Kammer lber die Neuheit des Gegenstands des Patents
nicht nur gegeniber der Druckschrift D5, sondern
gegeniber allen in der Mitteilung der Kammer genannten
Druckschriften, d.h. auch gegeniiber der Druckschrift
D4, zu sprechen. Deshalb solle die Kammer den Fall

nicht an die Einspruchsabteilung zurickverweisen.

b) Hauptantrag: Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1
gegeniber der Druckschrift D4

i) Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Patents wie erteilt
werde von der Druckschrift D4 nicht neuheitsschadlich
vorweggenommen. GemdB dem Patent werde eine Karte mit
einem gut herstellbaren Innenfester versehen, in dem
ein Sicherheitsmerkmal angeordnet werde. So entfalte
das Sicherheitsmerkmal eine gewisse Tiefenwirkung.
Dabei milsse gewadhrleistet werden, dass die Karte eine
sehr glatte Oberfldche habe. Die Fenster hatten frei
gestaltbare Formen (siehe Fig. 1lc des Patents). Das
Sicherheitsmerkmal solle von oben sichtbar sein. Das
beanspruchte Sicherheitsmerkmal sei derart beschaffen,
dass es zu jeder Zeit gesehen und gepruft werden konne.

Dies ergebe sich zwar nicht aus der Definition im
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Anspruch, folge aber eindeutig aus der Beschreibung.
Die in Fig. 1 der Druckschrift D4 offenbarte Karte
welise auch ein Fenster auf, seili aber nicht darauf
gerichtet, ein Merkmal zu schaffen, das jederzeit
gesehen werden kdénne. Das Sicherheitsmerkmal sei im
Normalzustand nicht wahrnehmbar und sei daher kein
Sicherheitsmerkmal im Sinne des Patents. In der
Druckschrift D4 sei eine UV-blockierende Schicht mit
Sicherheitselementen kombiniert, die gerade im UV-
Bereich anregbar seien. Eine Tiefenwirkung werde hier
nicht erreicht. Das Sicherheitsmerkmal sei nur sicht-
bar, wenn es von der Rickseite her angeleuchtet und
betrachtet werde. Dieser Ansatz unterscheide sich
grundlegend von jenem des Patents. Daritber hinaus sei
das Merkmal 1.5 des erteilten Anspruchs 1 in der
Druckschrift D4 nicht offenbart. Die Auffillung des
Freischnitts sei nur allgemein und nicht im
Zusammenhang mit der Fig. 1 beschrieben. Es sei nicht
klar, wie das Fenster gefillt werde, sofern es
Uberhaupt gefiillt werde. Es sei auch festzustellen,
dass der Sicherheitsdruck auf die Schicht 120 und nicht
auf die Schicht 110 aufgebracht werde (siehe Spalte 7,
Zeilen 35 bis 38). Es sei nicht auszuschlieBen, dass
man mittels einer Analyse der Karte feststellen konnte,
welche Schicht bedruckt wurde. Obwohl die Fig. 1 den
gegenteiligen Eindruck erwecke, mache die Beschreibung
klar, dass die Schicht 120 bedruckt wurde. Hier sei der

Offenbarung der Beschreibung der Vorrang zu geben.

ii) Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 & 2)

Absatz [0014] des Patents offenbare, dass "neben den
genannten ... beliebige andere Sicherheitsmerkmale in
oder auf der Merkmalstrdgerschicht 5 realisiert sein
[k6énnen]" und nenne in diesem Zusammenhang Merkmale,

die nur unter Anregung mit elektromagnetischer
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Strahlung sichtbar wirden. Diese Sicherheitsmerkmale
seien also, entgegen dem Vortrag der
Beschwerdefiithrerin, nicht stédndig sichtbar. Dariliber
hinaus sei in Absatz [0021] des Dokuments D4 zwar
angegeben, dass die UV-blockierende Schicht 120
bedruckt werde, aber der Druck sei dennoch auf der
Schicht 110 ausgebildet. Zudem sei im Absatz [0027] des
Dokuments D4, der sich noch auf die Fig. 1 beziehe,
explizit offenbart, dass auch die Schicht 110 bedruckt
werden kénne. Zum Auffiillen des Freischnitts sei
anzumerken, dass die Druckschrift D4 drei Moglichkeiten
offenbare, wie ein Fenster hergestellt werden konne:

(i) Auffillung des Fensters durch geschmolzenes
Material der durchsichtigen AuBenschichten (Spalte 6,
Zeile 55, bis Spalte 7, Zeile 3); (ii) Schmelzen einer
durchsichtigen Schicht zwischen zwei opaken Schichten
(Spalte 7, Zeilen 4 bis 12); (iii) opakes Bedrucken
einer durchsichtigen Schicht (Spalte 7, Zeilen 14 bis
20) . Alle Moglichkeiten wirden bedingen, dass das
Fenster mit transparentem Material gefiillt werde. Es
seili ausreichend, wenn das Fenster von einer Seite
gefillt werde (siehe Absatz [0023] des Patents). Somit
sei festzustellen, dass jedes der von der
Beschwerdefilhrerin genannten Unterscheidungsmerkmale in
der Druckschrift D4 offenbart sei. Dem Gegenstand von
Anspruch 1 fehle es daher an der Neuheit. Die von der
Beschwerdefiithrerin angefiihrten Unterschiede betreffend
den Zweck der Erfindung seien nicht relevant, da bei
der Prifung der Neuheit nur die Anspruchsmerkmale zu

untersuchen seien.
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c) Zulassung der Hilfsantrage I bis IV

i) Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

Die Hilfsantradge I bis IV sollten in das
Beschwerdeverfahren zugelassen werden. Im
Einspruchsverfahren sei in der Einspruchserwiderung
ausfihrlich fir jede der zehn angefihrten, vermeintlich
neuheitsschadlichen Druckschriften individuell
dargelegt worden, warum keine den Patentgegenstand des
Patents wie erteilt vorwegnehme. Ebenso sei ausfithrlich
dargestellt worden, warum die Druckschriften diesen
Patentgegenstand nicht nahelegen wirden. Eine grofRe
Zahl angefihrter Dokumente sei iUblicherweise ein
Hinweis flir das Vorliegen einer Erfindungshdhe. Somit
habe zum damaligen Zeitpunkt fir das Einreichen von
Hilfsantrdagen keine offensichtliche Notwendigkeit
bestanden. Die Erstellung zweckmaBiger Hilfsantradge sei
auch aus verfahrensdkonomischen Griinden nicht moéglich
gewesen. Eine in einem Hilfsantrag vorgenommene Abgren-
zung miisse sich am nachstkommenden Stand der Technik
orientieren. Die angefiihrten Dokumente wilirden sich
jedoch in unterschiedlichen Merkmalen vom Patentgegen-
stand unterscheiden. Es sei nicht zu erkennen gewesen,
welches der zehn Dokumente als Hauptentgegenhaltung
anzusehen war. Eine umfassende Reaktion hédtte eine
Vielzahl von Hilfsantrdgen und entsprechend eine
Vielzahl von begleitenden Erlauterungen erforderlich
gemacht. Dies hatte zu einem unangemessenen Aufwand und
einem zu hohen Arbeitsaufwand gefihrt. Es sei davon
ausgegangen worden, dass die Einspruchsabteilung eine
verfahrensleitende Mitteilung nach Artikel 101 (1) EPU
erlassen wlirde, auf die hin sinnvolle Hilfsantrage
hatten vorgelegt werden konnen. Leider habe die

Einspruchsabteilung keinen Gebrauch von dieser
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Mbéglichkeit gemacht, sondern habe unmittelbar Uber den
Einspruch entschieden. Es sei auch nicht klar gewesen,
ob es sinnvoll ware, eine mindliche Verhandlung zu
beantragen. Die aus den vorgenannten Grinden nicht
unmittelbar erfolgte Einreichung von Hilfsantragen im
Einspruchsverfahren kénne nicht als unterbliebene
Handlung im Sinne des Artikels 12 (6) Satz 2 VOBK 2020
angesehen werden, die idblicherweise hatte vorgenommen
werden missen. Der Kritik der Beschwerdegegnerinnen sei
zudem entgegenzuhalten, dass keine Pflicht zur Einrei-
chung von Hilfsantragen bestehe, der die Beschwerde-
fihrerin nicht nachgekommen sei, bzw. dass eine inhalt-
liche Reaktion auf die Mitteilung der Beschwerdekammer
wegen ihres spaten Ergehens (am 25. Mai 2023) nicht

moéglich gewesen sei.

ii) Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 & 2)

Die Hilfsantrage sollten nicht in das Verfahren zuge-
lassen werden. Die Beschwerdefihrerin habe keine Recht-
fertigung dafir geliefert, weshalb die Antrage nicht
erstinstanzlich eingereicht worden seien. Mit dem Ein-
spruch seien alle Antrage des Patents angegriffen
worden. Die Beschwerdefilhrerin habe im
erstinstanzlichen Verfahren die Gelegenheit gehabt,
darauf zu reagieren und insbesondere Hilfsantrage
einzureichen, die zumindest die Neuheit gegeniliber dem
gesamten zitierten Stand der Technik herstellten. Eine
Abgrenzung gegen den zitierten Stand der Technik, =zu
dem auch die Druckschriften D4 und D5 gehdrten, sei
grundsatzlich méglich gewesen. Es sei nicht zulassig,
der Beschwerdefihrerin nun eine Gelegenheit zu geben,
ihr Versadumnis gutzumachen, auch angesichts der
Verscharfung der Verfahrensordnung. Es sei auch
anzumerken, dass die Rechtfertigung der Beschwerde-

fihrerin erst drei Wochen vor der mindlichen
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Verhandlung vor der Kammer eingereicht worden sei.
Zudem habe die Beschwerdefihrerin es unterlassen
darzulegen, inwiefern die Hilfsantrdge geeignet seien,
die Einwdnde der Kammer auszurdumen. Man misse
unterscheiden zwischen der Arbeitsdkonomie (dem
Arbeitsaufwand flur die Parteien) und der Verfahrens-
bkonomie im Sinne der Verfahrensordnung. Es entspreche
nicht der Verfahrensdkonomie, wenn jetzt Antrage
gestellt wlirden, fiir die eine Zurilickverweisung im Raum
stehe, da sie erstinstanzlich nicht beschieden worden
seien. Die Beschwerdefiihrerin habe im erstinstanzlichen
Verfahren nicht einmal die Absicht erkennen lassen,
dass sie nach Ergehen einer vorlaufigen Meinung der
Einspruchsabteilung Hilfsantrdge einreichen wiirde. Die
anwaltliche Sorgfaltspflicht hatte erfordert, eine
Uberraschend schnelle Entscheidung mittels eines
Antrags auf mindliche Verhandlung und der rechtzeitigen
Einreichung von Hilfsantrdgen zu verhindern. Dies habe
die Beschwerdefithrerin jedoch unterlassen und sei damit
angesichts der geltenden Vorschriften des EPU bewusst
das Risiko eingegangen, dass die Einspruchsabteilung

ohne Bekanntgabe ihrer vorlaufigen Meinung entscheide.

Entscheidungsgrinde

1. Hauptantrag (Patent wie erteilt)
1.1 Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung
1.1.1 Die Beschwerdefiihrerin hat beantragt, dass die Kammer

ihre Prifung der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1
auf die Druckschrift D5 beschrankt und, falls sie zu
einer anderen Schlussfolgerung gelangen sollte als die
Einspruchsabteilung, den Fall an letztere zurickver-

welst.
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Die Kammer hat entschieden, diesem Antrag nicht

stattzugeben. Die Grinde dafiir sind wie folgt.

Nach Artikel 111 (1) Satz 2 EPU wird die Kammer
entweder im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig,
das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder
sie verweist die Angelegenheit zur weiteren Entschei
dung an dieses Organ zurick. Welche dieser Moglich
keiten die Kammer wahlt, steht in ihrem Ermessen und
hangt von den konkreten Umstédnden des jeweils vorlie

genden Falls ab.

Bei der Ausibung dieses Ermessens beriicksichtigt die
Kammer auch den Artikel 11 VOBK 2020. Gemal dieser
Vorschrift wird eine Angelegenheit nur dann zur weite
ren Entscheidung an das Organ, das die angefochtene
Entscheidung erlassen hat, zurilickverwiesen, wenn
besondere Grunde dafur sprechen. Besondere Grinde
liegen in der Regel vor, wenn das erstinstanzliche
Verfahren wesentliche Mangel aufweist. Ob "besondere
Grinde" vorliegen, ist von Fall zu Fall zu entscheiden.
Aus den Erlauterungen zu Artikel 11 VOBK 2020 (Zusatz-
publikation 2, ABl. EPA 2020) geht hervor, dass es das
Ziel dieser Vorschrift ist, die Wahrscheinlichkeit
eines Ping-Pong-Effekts zwischen den Beschwerdekammern
und der ersten Instanz sowie die damit einhergehende
unangemessene Verzogerung des Gesamtverfahrens vor dem
Europédischen Patentamt zu verringern, und dass bei der
Ermessensausiibung gemadR Artikel 111 (1) Satz 2 EPU die

Kammer diesem Ziel Rechnung tragen soll.

Die Beschwerdegegnerinnen wiesen darauf hin, dass die
Beschwerdefiithrerin mit ihrem Antrag auf Zurickverwei
sung letztlich erreichen kénnte, dass sich im

Beschwerdeverfahren der Diskussionsstoff zu der Frage
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der mangelnden Neuheit allein auf die Diskussion des
Dokuments D5 beschranke. Es ist den Beschwerdegegner
innen zuzustimmen, dass jedoch auch weitere neuheits
schadliche Dokumente in den Beschwerdeerwiderungen
geltend gemacht worden sind und, da die Kammer in ihrer
Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK 2020 eine
vorlaufige Meinung dazu geauBert hat, alle Beteiligten
sich auch diesbeziiglich auf eine Diskussion in der
mindlichen Verhandlung vorbereiten mussten. Die Kammer
konnte auch alle relevanten Fragen mit angemessenem
Aufwand entscheiden. Es gab daher flir die Kammer schon
deshalb keinen Grund, die Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung zurlickzuverweisen.

Dariiber hinaus hat die Einspruchsabteilung nicht nur
iber die Neuheit des Gegenstands der Anspriiche 1 und 12
des erteilten Patents gegeniiber der Druckschrift D5
entschieden, sondern auch eine Entscheidung hinsicht-
lich der Neuheitsschadlichkeit des weiteren geltend
gemachten Stands der Technik, d.h. der Druckschriften
D1', D4 bis D8, D11, D12, D14 und D19, getroffen (siehe
Punkt II. 9.3 der angefochtenen Entscheidung) . Daher
hatte eine Zuriickverweisung der Angelegenheit nach der
alleinigen Prifung der Neuheitsschadlichkeit des Doku-
ments D5 sehr wahrscheinlich zu dem obengenannten Ping-
Pong-Effekt gefithrt und damit zu einer unangemessenen

Verzogerung des Gesamtverfahrens in dieser Sache.

Aus den oben genannten Erwagungen hielt die Kammer eine
Zurickverweisung der Angelegenheit an die

Einspruchsabteilung nicht fir sinnvoll.
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Auslegungsfragen

"Material der Aufbauschichten" (Merkmal 1.5 des
erteilten Anspruchs 1 bzw. Merkmal 12.7 des erteilten

Anspruchs 12)

Die Kammer deutet den Wortlaut des Merkmals 1.5 bzw.
12.7, demzufolge der Freischnitt mit transmissivem
Material der Aufbauschichten ausgefiillt ist, so, dass
bei der Herstellung des Sicherheitselements Material
aus mindestens einer der Aufbauschichten in den
Freischnitt geflossen ist und ihn ausgefiillt hat, wie
dies in Merkmal 12.7 des erteilten Anspruchs 12 klar
zum Ausdruck kommt. Es stellt sich allerdings die
Frage, inwiefern dieses Verfahrensmerkmal das
Sicherheitselement strukturell definiert. Der
Auffassung der Kammer, dass die Analyse des
fertiggestellten Sicherheitselements es in der Regel
nicht erlauben wirde festzustellen, ob das Material,
das den Freischnitt ausfillt, tatsachlich aus den
Aufbauschichten stammt, wurde von den Parteien nicht
widersprochen. Daher deutet die Kammer das Merkmal im
Sinne von "Material, das dem der Aufbauschichten

entspricht".

"angeordnet auf" (Merkmal 1.6 des erteilten

Anspruchs 1)

Die Kammer deutet das Merkmal, dem zufolge eine Schicht
"auf" einer anderen "angeordnet" ist, so, dass die
beiden Schichten unmittelbar aufeinander angeordnet
sind. Der Auffassung, dass das Merkmal das Vorhanden-
sein von dazwischen liegenden Schichten zulasst, kann
sich die Kammer nicht anschlieBen. Hatte der Verfasser
des erteilten Anspruchs 1 das Vorliegen von Zwischen-

schichten nicht ausschlieBen wollen, hatte er von einer



L2,

- 13 - T 0159/21

Anordnung der zweiten Schicht "tber" oder "oberhalb"

und nicht "auf" der ersten Schicht gesprochen.

"Merkmaltrédgerschicht" (Merkmal 1.6 des erteilten
Anspruchs 1 bzw. Merkmal 12.4 des erteilten
Anspruchs 12)

Die Merkmaltragerschicht (nachfolgend abgekiirzt als
"MTS") des Merkmals 1.6 bzw. Merkmal 12.4 ist jene
Schicht, die das Sicherheitsmerkmal tradgt. Unter dem
"Tragen" ist gemal Merkmal 1.7 des erteilten Anspruchs
1 bzw. Merkmal 12.5 des erteilten Anspruchs 12 zu
verstehen, dass das Sicherheitsmerkmal sich im Inneren
der Schicht befindet oder aber auf der Oberflédche der
Schicht. Aus dem erteilten Verfahrensanspruch 12 geht
klar hervor, dass die MTS eine Schicht ist, auf der das
Sicherheitsmerkmal im Herstellungsverfahren ausgebildet
wird (z.B. durch Aufdrucken, Gravieren, etc.), bevor
die Schichten Ubereinander platziert und laminiert
werden. Was den Produktanspruch angeht, ist die
Zuordnung des Sicherheitsmerkmals zu einer Schicht (und
somit die Feststellung, welche Schicht die MTS
darstellt) unter Umstanden nicht eindeutig, namlich
dann, wenn das Sicherheitsmerkmal zwischen zweil
Schichten angeordnet ist. In einem solchen Fall kann in
der Regel jede der beiden Schichten, zwischen denen das
Sicherheitsmerkmal ausgebildet ist, als MTS angesehen
werden, denn das Sicherheitsmerkmal ist gewissermalen
auf der Oberfliche beider Schichten ausgebildet. Das
Merkmal 1.7 des erteilten Anspruchs 1 wird also nicht

als ein "Product-by-process"-Merkmal verstanden.
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"in ... und/oder auf der Merkmaltrdgerschicht"
(Merkmal 1.7 des erteilten Anspruchs 1 bzw. Merkmal
12.5 des erteilten Anspruchs 12)

GemaR Merkmal 1.7 des erteilten Anspruchs 1 bzw. Merk-
mal 12.5 des erteilten Anspruchs 12 ist das Sicher-
heitsmerkmal "in der Merkmaltradgerschicht... und/oder
auf der Merkmaltragerschicht... zwischen Merkmaltrager-
schicht ... und Funktionsschicht" ausgebildet. Das
Merkmal umfasst drei mogliche Ausbildungsformen. Die
Ausbildung "in" der MTS deutet die Kammer im Sinne
einer Ausbildung im Inneren der MTS. Die Ausbildung
"auf" der Schicht versteht sie als Ausbildung auf der
Oberflache der MTS. Die Variante "in ... und auf" der
MTS wird derart verstanden, dass sich das
Sicherheitsmerkmal in der MTS befindet und sich bis an
die Oberfldche der MTS, die der Funktionsschicht

zugewandt ist, erstreckt.

"Sicherheitselement" und "Sicherheitsmerkmal"

Der Begriff "Sicherheitselement" ist im Patent wie
erteilt nicht definiert. Er bezeichnet in der Regel
Elemente, die der Sicherung von Gegenstdnden oder Doku-
menten gegen Falschungen dienen. Ein typisches Beispiel
sind Hologramme oder Wasserzeichen von Banknoten. Im
erteilten Patent wird der Begriff in einem weiteren
Sinn gebraucht, denn laut Absatz [0028] kann das
Sicherheitselement "eine Ausweis-, eine Bank-, eine
Kredit- oder eine Chipkarte", also der gesicherte

Gegenstand selbst, sein.

Der Begriff "Sicherheitsmerkmal" bezeichnet gemal
Anspruch 1 des Patents wie erteilt einen Bestandteil

des Sicherheitselements. Auch dieser Begriff ist im
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Patent nicht definiert, aber die Beschreibung gibt
mehrere Beispiele von Sicherheitsmerkmalen, wie z.B.
Druckmuster, Hologramme, Farbpartikel oder fluoreszie-
rende Elemente (Absatz [0013]), sowie Merkmale, die nur
unter Anregung mit elektromagnetischer Strahlung sicht-
bar werden (Absatz [0014]). Die Beschreibung beschaf-
tigt sich in erster Linie mit Sicherheitsmerkmalen in
Form von Druckmustern (siehe die Absatze [0020],

[0027], [0030], [0033], [0036] bis [0040]). Weiters
wird in Absatz [0015] festgestellt, dass "[e]in Sicher-
heitsmerkmal ... auch bereits durch die Beschaffenheit
der Merkmaltragerschicht 5 gebildet sein [kann], insbe-
sondere durch deren Eigenfarbe oder Oberflachenbeschaf-
fenheit". Angesichts dieser Offenbarungsstellen hatte
der Fachmann unter einem "Sicherheitsmerkmal”" im Sinne
von Anspruch 1 einen Bestandteil des Sicherheitsele-
ments verstanden, der es erlaubt, die Authentizitat des

Sicherheitselements festzustellen bzw. zu uUberprifen.

Der Anspruch 1 verlangt vom Sicherheitsmerkmal dariber
hinaus, dass es in der Merkmaltragerschicht bzw. zwi-
schen der Merkmaltragerschicht und Funktionsschicht
ausgebildet ist (Merkmal 1.7) und sich zumindest teil-
weise in die Flache eines Freischnitts erstreckt
(Merkmal 1.8).

Fiir die Behauptung der Beschwerdefithrerin, dass ein
Sicherheitsmerkmal im Sinne des Patents notwendiger-
weise immer sichtbar sein miisse, kann die Kammer keine
Grundlage im Patent erkennen, zumal das Patent keine
einschrankende Definition des Begriffs enthalt. Aus der
Tatsache, dass alle gezeigten Ausfihrungsbeispiele
solchen Sicherheitsmerkmalen entsprechen, lasst sich

keine diesbeziigliche Lehre ableiten.
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Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54
EPU - mangelnde Neuheit des Gegenstands des erteilten

Anspruchs 1 gegeniiber der Druckschrift D4

Die Druckschrift D4 offenbart Sicherheitsdokumente mit
einem Sicherheitsmerkmal, das durch UV-Licht aktiviert
wird. Die offenbarten Sicherheitsdokumente umfassen ein
transparentes Fenster innerhalb des Dokuments, einen
transparenten UV-Blocker, der mindestens einen Teil des
transparenten Fensters abdeckt, und ein unsichtbares,
bei Bestrahlung mit UV-Licht fluoreszierendes Tinten-
muster, das in der Nachbarschaft des Blockers im

Bereich des Fensters gedruckt ist.

Die Ausfihrungsform der Fig. 1A ist besonders relevant.
Sie wird in den Absatzen [0021] bis [0031]] der Druck-
schrift D4 beschrieben. Es handelt sich um eine Aus-
weiskarte 100 mit einer undurchsichtigen Kernschicht
130, einer transparenten UV-Sperrschicht 120, sowie

zwel transparenten AuRenschichten 110 und 160.

100
180 /
140 \

160 150
[

130— 7771 7 %

720;:\ Uﬁl’!t}

1o \\114 \108
FIG. 1A

Die Kernschicht weist ein ausgestanztes transparentes
Fenster 140 auf. Unsichtbare, UV-fluoreszierende
Tintenmuster 114 und 150 werden innerhalb des Fenster-
bereichs auf verschiedenen Seiten der UV-Sperrschicht
120 gedruckt. Die Fig. 1B, 1C und 1D zeigen das
optische Erscheinungsbild, wenn die Vorder- bzw. die
Rickseite bzw. beide Seiten der Karte mit UV-Licht

bestrahlt werden.
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Will man den Anspruch 1 auf das Sicherheitselement
gemal Fig. 1A lesen, so wird die opake Funktions-
schicht, die einen Freischnitt aufweist, von der Kern-
schicht 130 gebildet. Da die Muster auf die Sperr-
schicht 120 gedruckt sind, stellt letztere eine MTS im
Sinne von Anspruch 1 dar. Allerdings liegt eines der
Muster zwischen der Sperrschicht und der Schicht 110,
womit auch letztere als MTS im Sinne von Anspruch 1

angesehen werden kann (siehe dazu Punkt 1.2.3).

Drei Unterscheidungsmerkmale wurden geltend gemacht.

- Das Sicherheitsmerkmal der Druckschrift D4 sei im
Normalzustand nicht wahrnehmbar und stelle daher
kein Sicherheitsmerkmal im Sinne des Patents dar.

- Die Auffiillung des Freischnitts sei nur allgemein
und nicht im Zusammenhang mit der Fig. 1 beschrie-
ben. Es sei nicht klar, wie das Fenster gefillt
werde, sofern es ilUberhaupt gefiillt werde.

- Der Sicherheitsdruck werde auf die Schicht 120 und
nicht auf die Schicht 110 aufgebracht (siehe
Spalte 7, Zeilen 35 bis 38).

Die Kammer kann sich diesem Vortrag nicht anschlieBen.

Die Grinde dafiir sind wie folgt.

Die Kammer hat ihre Auslegung des Begriffs "Sicher-
heitsmerkmal" in Punkt 1.2.5 dargelegt. Sie kann im
Patent keine Grundlage fliir die enge Auslegung des
Begriffs erkennen, der zufolge ein Sicherheitsmerkmal
grundsatzlich immer sichtbar sein miisse. Da Anspruch 1
keine entsprechende Beschrankung enthalt, kann dieses

Merkmal kein Unterscheidungsmerkmal darstellen.



- 18 - T 0159/21

Die Druckschrift D4 offenbart unzweifelhaft, dass der
Freischnitt mit transparentem Material aus den benach-
barten Schichten gefiillt werden kann (siehe Spalte 6,
Zeile 55, bis Spalte 7, Zeile 4). Diese Offenbarungs-
stelle steht am Beginn der Beschreibung der bevorzugten
Ausfiihrungsform (siehe Spalte 6, Zeile 42). Der Fach-
mann hatte daher verstanden, dass sie mit den Ausfih-
rungen zum ersten konkreten Beispiel der Figuren 1A bis
1D zu kombinieren ist. Somit kann auch das Merkmal 1.5
des erteilten Anspruchs 1 nicht als Unterscheidungs-

merkmal gelten.

Aus den unter Punkt 1.2.3 dargelegten Grinden stellt
die Schicht 110 genauso wie die Schicht 120 eine MTS im
Sinne des erteilten Anspruchs 1 dar. Die Tatsache, dass
das Muster 114 bei der Herstellung auf die Schicht 120
gedruckt wird, tut dem keinen Abbruch, denn in der
dargestellten Karte ist das Muster sowohl auf der
Schicht 110 als auch auf der Schicht 120 ausgebildet.
Dariber hinaus offenbart die Druckschrift D4 auch die
Variante, in der das Muster direkt auf die Schicht 110
gedruckt wird (siehe Absatz [0027]). Daher ist auch das
Merkmal 1.7 des erteilten Anspruchs 1 kein Unterschei-

dungsmerkmal .

Da die Druckschrift D4 jedes der geltend gemachten
Unterscheidungsmerkmale in Kombination mit den anderen
Merkmalen des erteilten Anspruchs 1 offenbart, kommt
die Kammer zum Schluss, dass das Ausfiihrungsbeispiel
der Fig. 1A in der Druckschrift D4 den Gegenstand von
Anspruch 1 des Patents wie erteilt neuheitsschadlich
vorwegnimmt. Somit steht der Einspruchsgrund nach
Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54 EPU der

Aufrechterhaltung des erteilten Patents entgegen.
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Angesichts dieses Ergebnisses eribrigt es sich, auf die
anderen Angriffe gegen den Gegenstand des Anspruchs 1
oder des Anspruchs 12 des Patents wie erteilt

einzugehen.

Dem Hauptantrag der Beschwerdefithrerin kann also nicht

stattgegeben werden.

Zulassung der Hilfsantrage

Der Hilfsantrag I wurde von der Beschwerdefilthrerin
erstmals mit der Beschwerdebegriindung vorgelegt. Aus
den folgenden Grinden iUbte die Kammer ihr Ermessen nach
Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020 dahingehend aus, den
den Hilfsantrag I nicht in das Beschwerdeverfahren

zuzulassen.

Artikel 12 (6) Satz 2 VOBK 2020 lautet wie folgt:

"Antrdge, Tatsachen, Einwdnde oder Beweismittel,
die in dem Verfahren, das zu der angefochtenen
Entscheidung gefiihrt hat, vorzubringen gewesen
wdren oder die nicht mehr aufrechterhalten wurden,
ldsst die Kammer nicht zu, es sel denn, die
Umstdnde der Beschwerdesache rechtfertigen eine

Zulassung."

Im erstinstanzlichen Verfahren hat die Beschwerdefiih-
rerin von der Mdglichkeit Gebrauch gemacht, auf die in
den beiden Einsprichen erhobenen Einwande gegen ihr
erteiltes Patent argumentativ zu reagieren. Sie hat
jedoch das Patent nicht auch in geadnderter Fassung,
z.B. mittels Hilfsantragen, verteidigt. Threm Vortrag
nach hat sie diese Vorgehensweise gewahlt, da sie sich
angesichts der groBen Anzahl von Angriffen darauf ver-

lieR, dass die Einspruchsabteilung eine Mitteilung nach



- 20 - T 0159/21

Artikel 101 (1) EPU mit verfahrensleitenden
Ausfihrungen erlassen wirde. Zugleich hat es die
Beschwerdefiihrerin aber unterlassen, eine miindliche
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zu beantragen.
In Anwendung der geltenden Bestimmungen des EPU war die
Einspruchsabteilung damit nicht verpflichtet, vor dem
Erlass einer fir die Patentinhaberin nachteiligen
Entscheidung eine mindliche Verhandlung abzuhalten bzw.
ihre vorlaufige Auffassung in einer Mitteilung
kundzutun. Daher gab es keinen nachvollziehbaren Grund,
das Einreichen des Hilfsantrags I von einer Mitteilung

der Einspruchsabteilung abhangig zu machen.

Die Beschwerdefilhrerin hat sich somit willentlich dafir
entschieden, im Verfahren vor der Einspruchsabteilung
keine Hilfsantrage vorzulegen. Die Beschwerdefihrerin
ist als Patentinhaberin nach dem EPU rechtlich zwar
nicht verpflichtet, sich aktiv am Einspruchsverfahren
zu beteiligen. Allerdings steht es ihr auch nicht frei,
ihr Vorbringen im Laufe des Einspruchs- oder des
Einspruchsbeschwerdeverfahrens jederzeit nach Belieben
darzulegen oder zu ergdnzen (siehe auch T 936/09, Punkt
9 der Entscheidungsgriinde). Dies bedeutet, dass die
Beschwerdefiihrerin, als sie sich entschloss, sich in
ihrer Stellungnahme vom 20. Mai 2020 zu den Einspruchen
nur mithilfe von Argumenten inhaltlich zu duBern und
ihr Patent nicht auch in gednderter Fassung zu
verteidigen, damit rechnen musste, dass, wenn sie erst
mit einer etwaigen Beschwerdebegriindung ihr Vorbringen
durch das Einreichen von Hilfsantrdgen erganzt, die
Kammer in Auslbung ihres Ermessens nach Artikel 12 (4)
oder (6) VOBK 2020 diese Hilfsantrage nicht in das

Beschwerdeverfahren zulassen wirde.

Die Beschwerdefihrerin hat das Patent im

erstinstanzlichen Verfahren nicht auch in geanderter
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Fassung verteidigt, um den bereits mit den
Einspruchsschriftsdtzen erhobenen Einwdnden
entgegenzutreten, sondern sie hat dies erstmals im
Beschwerdeverfahren im Rahmen des vorliegenden neuen
Hilfsantrags I getan. Diese Vorgehensweise steht jedoch
nicht im Einklang mit einer effizienten Verfahrensfiih-
rung. Die Beteiligten trifft auch eine Pflicht zur
sorgfaltigen und befdrderlichen Verfahrensfiithrung. Dazu
gehort es, alle relevanten Tatsachen, Beweismittel,
Argumente und Antradge so frih und vollstandig wie mog-
lich vorzulegen. Dem wurde die Beschwerdefiihrerin im

vorliegenden Fall nicht gerecht.

Die Kammer ist aus den oben genannten Griinden der
Ansicht, dass die Beschwerdefiihrerin den Hilfsantrag I
im erstinstanzlichen Verfahren hatte vorbringen kdnnen
und miissen. Es sind auch keine Umstande zu erkennen,
die eine Zulassung des Hilfsantrags I in das

Beschwerdeverfahren rechtfertigen wirden.

Die gegenteiligen Argumente der Beschwerdefihrerin

haben die Kammer nicht iberzeugt.

Die Auffassung, dass die Erstellung zweckmabBiger Hilfs-
antrage aus verfahrensokonomischen Griinden nicht mog-
lich gewesen ware, teilt die Kammer nicht. Es steht
einer Verfahrensbeteiligten im Einspruchsverfahren
natliirlich frei, den von ihr betriebenen Aufwand bei der
Bearbeitung der Einwdnde der Gegenparteien zu beschran-
ken, aber dies ist keine Frage der Verfahrensdkonomie.
Eine Verfahrensbeteiligte kann sich grundsatzlich nicht
darauf verlassen, dass ihr die Einspruchsabteilung
mittels verfahrensleitender MaRnahmen den Arbeitsauf-
wand bezlglich der Erwiderung auf die Einwande der

Gegenseite verringert.
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Auch dem Argument, es sei zum Zeitpunkt der Erwiderung
auf die Einspriiche nicht klar gewesen, ob ein Antrag
auf mindliche Verhandlung sinnvoll sei, kann die Kammer
nicht folgen. Ein Antrag auf eine miindliche Verhandlung
vor der Einspruchsabteilung war der einzige Weg fir die
Beschwerdefiihrerin, um sicherzustellen, dass die Ein-
spruchsabteilung ihre vorlaufige Auffassung vor dem
Erlass einer Entscheidung kundtun wiirde. Somit oblag es
der Beschwerdefilthrerin, vorsichtshalber einen Antrag
auf mindliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
zu stellen, den sie ggf. zu einem spateren Zeitpunkt

hatte zuricknehmen koénnen.

Die Griinde, die flir bzw. gegen die Zulassung der
Hilfsantrdge II bis IV vorgebracht wurden, sind
identisch mit jenen, die im Zusammenhang mit der Frage
der Zulassung des Hilfsantrags 1 vorgetragen wurden.
Daher hat die Kammer auch beziiglich dieser Hilfsantrage
die oben genannten Gesichtspunkte berlicksichtigt und in
Ausiibung ihres Ermessens nach Artikel 12 (6) Satz 2
VOBK 2020 entschieden, die Hilfsantrédge II bis IV nicht

in das Beschwerdeverfahren zuzulassen.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung zur Prifung

eines der Hilfsantrage I bis IV

Nachdem keiner der Hilfsantrdge I bis IV in das
Beschwerdeverfahren zugelassen wurde, stellte sich die
Frage nicht mehr, ob die Angelegenheit, wie von der
Beschwerdefiithrerin beantragt, nach Artikel 111 (1)

Satz 2 EPU an die Einspruchsabteilung zur Prifung eines

der Hilfsantrage zuriickzuverweisen ware.
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4. Ergebnis

Da keiner der Antrage der Beschwerdefilhrerin gewahrbar

ist, muss die Beschwerde zuriickgewiesen werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
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