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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Die Beschwerden der beiden Einsprechenden richten sich
gegen die Zurilickweisung der Einspriiche gegen das euro-
paische Patent Nr. 3 140 127 (nachfolgend einfach als

"das Patent" bezeichnet).

Von den von der Einspruchsabteilung bericksichtigten
Dokumenten war nur die Druckschrift DE 10 2008 036 480
Al (nachfolgend als Druckschrift D10 bezeichnet) fir

die Beschwerde relevant.

Eine Mitteilung gemaB Artikel 15 (1) VOBK erging am
15. Oktober 2024. Die Patentinhaberin reagierte darauf
mit der Einreichung neuer Hilfsantrage (Schreiben

vom 3. Dezember 2024).

Die mindliche Verhandlung vor der Kammer fand

am 18. Dezember 2024 als Videokonferenz statt.

Die Beschwerdefiihrerinnen I und II ((Einsprechende 1
und 2) beantragten die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und den Widerruf des Patents.

Die Beschwerdefiihrerin II beantragte zudem die
Nichtzulassung der Hilfsantradge la und 2b bis 10b sowie
die Rlckzahlung der Beschwerdegebiihr wegen eines

wesentlichen Verfahrensfehlers.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerden, hilfsweise die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhal-
tung des Patents in gednderter Fassung auf der Grund-
lage des Anspruchssatzes eines der folgenden Hilfsan-

trage, in folgender Reihenfolge:
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- Hilfsantrage la und 1lb, eingereicht mit Schreiben
vom 3. Dezember 2024,

- Hilfsantrdage 1 bis 10, eingereicht mit der
Beschwerdeerwiderung,

- Hilfsantrage 2b bis 10b, eingereicht mit Schreiben
vom 3. Dezember 2024,

- Hilfsantrage 1A bis 10A, eingereicht mit der

Beschwerdeerwiderung.

Die unabhangigen Anspriche 1 und 9 des Patents (Haupt-
antrag) lauten wie folgt (die von der Kammer verwendete

Merkmalsgliederung ist in eckigen Klammern eingefiigt) :

"l. [V1] Verfahren zum Herstellen eines
Mehrschichtkdérpers (1) in Form eines Sicherheitsele-
ments, umfassend die Schritte:

a) [V2] Erzeugen einer Metallschicht (13) auf einem
Substrat;

b) [V3] partielles Demetallisieren der Metallschicht
(13) zur Ausbildung einer ersten optischen Information
(131) in einem ersten Bereich (2) des Mehrschicht-
korpers (1);

c) [V4] Aufbringen einer partiellen Lackschicht (15) in
einem zweiten Bereich (3) des Mehrschichtkdrpers (1)
zur Ausbildung einer zweiten optischen Information
(151), wobei [V5] sich die partielle Lackschicht (15)
zumindest teilweise Uber die Metallschicht (13) hinaus
erstreckt;

d) [V6] Strukturieren der partiellen Metallschicht (13)
im zweiten Bereich (3) unter Verwendung der partiellen
Lackschicht (15) als Maske, wobei [V7] die partielle
Metallschicht (13) in den Bereichen, die von der
partiellen Lackschicht (15) bedeckt sind, entweder

selektiv erhalten bleibt oder selektiv entfernt wird."
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"9. [Kl] Mehrschichtkérper (1) in Form eines Sicher-
heitselements, wobei [K2] der Mehrschichtkdérper (1) ein
Substrat, eine partielle Metallschicht und eine parti-
elle Lackschicht (15) umfasst, und wobei [K3] die
partielle Metallschicht in einem ersten Bereich (2)
eine erste optische Information (131) ausbildet und
[K4] die partielle Lackschicht (15) in einem zweiten
Bereich (3) eine zweite optische Information (151)
ausbildet und [K5] die partielle Lackschicht (15) im
zweliten Bereich (3) im Register zur partiellen Metall-
schicht angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
[K6] sich die partielle Lackschicht (15) sowohl in
Bereiche erstreckt, die von der Metallschicht (13)
bedeckt sind als auch in nicht von der Metallschicht
(13) bedeckte Bereiche."

Der Anspruchssatz von Hilfsantrag la unterscheidet sich

vom Hauptantrag dadurch, dass die zweite Alternative im

Merkmal V7 von Anspruch 1 gestrichen wurde.

Der Anspruchssatz von Hilfsantrag 1b unterscheidet sich

vom Hilfsantrag la dadurch, dass alle Produktanspriiche

gestrichen wurden.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hauptantrags durch die Einfigung der
Merkmale "wobei [V3.1l] das partielle Demetallisieren in
Schritt b) durch Atzen erfolgt" (nach Merkmal V3) sowie
"und wobei [RES1l] die partielle Lackschicht (15) ein
Atzresist ist, bzw. zumindest einen Atzresist umfasst,
wobei [RES2] der Atzresist ein Lack ist, der Pigmente,
insbesondere bunte oder unbunte Pigmente und/oder
Effektpigmente, Dunnschichtfilmsysteme, cholesterische
Fliissigkristalle, Farbstoffe und/oder metallische oder

nichtmetallische Nanopartikel umfasst" (nach Merkmal
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V5). Dariber hinaus wurde die zweite Alternative in

Merkmal V7 gestrichen (Merkmal V7').

Der Anspruchssatz von Hilfsantrag 1 weist einen zweiten
unabhédngigen Verfahrensanspruch 2 auf, der sich von
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch unterscheidet, dass
die erste Alternative von Merkmal V7 gestrichen wurde
(Merkmal V7"). Keiner der nachfolgenden Hilfsantréage
(mit Ausnahme von Hilfsantrag 1A) weist diese Verdopp-

lung der unabhangigen Verfahrensanspriche auf.
Anspruch 9 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich wvon
Anspruch 9 des Hauptantrags durch die Einfiigung der

Merkmale RES1 und RES2 nach Merkmal Ko6.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich wvon

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 durch die Einfigung der
Merkmale, denen zufolge "[V3.2] die erste optische
Information (131) in Form zumindest eines Motivs,
Musters, insbesondere eines Guillochenmusters, Symbols,
Bilds, Logos oder alphanumerischer Charaktere, insbe-
sondere Zahlen und/oder Buchstaben, ausgebildet ist"
und "[V4.1] die zweite optische Information (151) in
Form zumindest eines Motivs, Musters, insbesondere
eines Guillochenmusters, Symbols, Bilds, Logos oder
alphanumerischer Charaktere, insbesondere Zahlen und/

oder Buchstaben, ausgebildet ist".

Anspruch 8 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich wvon
Anspruch 9 des Hilfsantrags 1 durch die Einfigung des
Merkmals " [KV] hergestellt mittels eines Verfahrens

nach einem der Anspriche 1 bis 7" nach Merkmal KI1.
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Der Vortrag der Parteien zu den entscheidungsrelevanten

Punkten lasst sich wie folgt zusammenfassen:

a) Auslegungsfragen

i) Beschwerdefiihrerin I (Einsprechende 1)

Der Begriff "Bereich" werde in den Anspriichen nicht
definiert. Auch die Lage der Bereiche zueinander sei
unbestimmt, sodass auch ein vollstidndiges Uberdecken
nicht ausgeschlossen werden kénne. Wo und wie ein
Bereich ende, bleibe in Ermangelung konkreter Merkmale
offen. Die Merkmale V3 und V4 bzw. K3 und K4 wirden nur
fordern, dass eine erste und eine zweite optische
Information vorhanden sei. Dem lasse sich keine Be-
schrankung hinsichtlich der Anordnung der Informationen
zueinander entnehmen. Insbesondere gehe daraus nicht
hervor, dass die beiden Informationen nicht iibereinan-

der angeordnet sein dirften.

Der Begriff "Information" sei im Patent nicht nadher
definiert, sodass darunter jegliches optische Merkmal
verstanden werden koénne. Die einzige Einschrankung des
Begriffs bestehe darin, dass die erste Information
durch eine partielle Metallschicht und die zweite
Information durch eine partielle Lackschicht gebildet
werde. Zudem ergebe sich aus den Merkmalen V6 und K6
unmittelbar, dass die beiden Schichten, die die unter-
schiedlichen Informationen ausbilden, Ubereinander an-
geordnet sein kénnen. Ohne Uberdeckung lieRen sich die
Merkmale V6 und K6 nicht realisieren. Die Anspriiche
seien daher so zu verstehen, dass sowohl der erste Be-
reich als auch der zweite Bereich einander vollstandig
iberlappen konnen und die erste Information und die
zweite Information ebenfalls einander Uberdecken kon-

nen. Erforderlich sei nur, dass die erste Information
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zumindest in einem ersten (Teil)bereich und die zweite
Information zumindest in einem zweiten (Teil)bereich

des Sicherheitselements vorhanden sei.

ii) Beschwerdefiihrerin II (Einsprechende 2)

Das korrekte Verstandnis des ersten und zweiten
"Bereichs" sei entscheidend. Das Patent schlieBe eine
Uberlappung der beiden Bereiche nicht aus. Die Lage der
Bereiche zueinander sei nicht vorgegeben. Folglich sei
auch eine vollstidndige Uberlappung der Bereiche nicht
ausgeschlossen. Die Ausfihrungsbeispiele kdonnten die
Anspriiche nicht auf eine "nur teilweise" Uberlappung
bzw. Anordnung lbereinander beschranken (vgl. die
Absatze [0054] und [0112] des Patents). Aus den Ausfih-
rungen der Absatze [0116] und [0123] des Patents gehe
hervor, dass die Bedingung, dass die erste Information
nicht durch die zweite verdeckt werden dirfe, konstruk-
tionsbedingt auch bei vollstidndiger Uberlappung des

ersten und zweiten Bereichs erfillt sei.

GemaR Merkmal K5 sei die partielle Lackschicht im
zweiten Bereich "im Register" zur partiellen Metall-
schicht angeordnet. Dieser Begriff werde in Absatz
[0010] definiert. Es sei davon auszugehen, dass zwei
Schichten dann zueinander im Register angeordnet seien,
wenn sie eine definierte Lagebeziehung zueinander
besitzen (siehe auch Absatz [0021] des Patents).

Gestlitzt auf die Merkmale V4 und K4 beziehe sich das
Verfahrensmerkmal V4 auf den Bereich der Ausbildung des
optischen Effekts und nicht auf den Bereich des Auftra-

gens der Lackschicht.
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iii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Das Sicherheitselement im Sinne des Patents werde in
zwel unterschiedliche "Bereiche" 2,3 aufgeteilt, die
durch die Merkmale V3, V4 und V6 bzw. die Merkmale K3,
K4 und K5 definiert seien. Die Bereiche 2,3 seien von-
einander getrennt und wlirden sich nicht iberlappen. Im
ersten Bereich werde die erste optische Information 131
durch die Metallschicht 13 ausgebildet, im zweiten Be-
reich 3 die zweite optische Information 151 durch die
partielle Lackschicht 15. Eine nicht iUberlappende
Anordnung eines ersten und zweiten Bereichs entspreche
der Ublichen Auslegung des Begriffs auf dem Gebiet der
Sicherheitselemente. Eine Uberlappung ergebe technisch
keinen Sinn. Alle Figuren des Patents wiirden eine nicht
Uberlappende, getrennte Ausbildung der Bereiche 2,3
zeigen. Eine Uberlappung lasse sich weder aus dem
Anspruchswortlaut noch aus der Beschreibung ableiten.
Eine vollstandige Uberlappung der Bereiche wiirde dem
Wortlaut der Anspriiche widersprechen. Absatz [0054] des
Patents sei zusammen mit Absatz [0053] zu lesen, der
den ersten und zweiten Bereich als separate Bereiche
beschreibe. Die Auslegung der Einspruchsabteilung sei
dahingehend zutreffend, dass die erste optische Infor-

mation nicht durch die zweite verdeckt werden diurfe.

Aus den Absatzen [0010] und [0021] gehe hervor, dass
eine Anordnung "im Register" eine definierte Lagebezie-

hung unter Einhaltung einer Lagetoleranz beschreibe.

Mit Bezug auf die Merkmale V4 und K4 sei die Metall-
schicht im rechten Bereich der Fig. 1 des Patents in
der Fig. 2 mit einer Lackschicht in Form eines
Guillochenmusters iiberdeckt und werde anschlieRend
strukturiert. Wie aus Fig. 3 erkenntlich sei, werde die

Kontur komplett durch die Lackschicht vorgegeben. Die
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Auftragung der Lackschicht und die Ausbildung der
optischen Information wiirden hier zusammenfallen. Der
zweite Bereich sei also dort, wo die partielle

Lackschicht aufgebracht werde.

b) Einspruchsgrund gemidB Artikel 100 b) EPU

i) Beschwerdefiihrerin I (Einsprechende 1)

Anspruch 1

GemadR Merkmal V6 diene die auf die Metallschicht aufge-
brachte partielle Lackschicht als Maske flir die darun-
ter liegende Metallschicht. Nach Merkmal V7 wirden die
von der Lackschicht bedeckten Bereiche selektiv ent-
fernt. Aus dem Patent gehe jedoch nicht hervor, wie
sich die von der Lackschicht bedeckten Bereiche der
Metallschicht abtragen lassen. Vielmehr komme es bei
Einsatz eines materialabtragenden Verfahrens und der
Verwendung einer Lackschicht als Maske zum Erhalt der
von der Lackschicht abgedeckten Bereiche der Metall-
schicht und zu einem Materialabtrag in jenen Bereichen,
wo die Metallschicht nicht von der Lackschicht bedeckt
sei. Die von der Einspruchsabteilung zitierten Passagen
bezdgen sich darauf, dass Atzmittel und Atzverfahren
grundsatzlich bekannt seien, lieRen jedoch unbertck-
sichtigt, dass die Merkmale V6 und V7 fordern, dass die
Lackschicht als Maske bzw. Atzmaske dient, beim Atzen
jedoch nur jene Bereiche der Metallschicht, die nicht
von der Lackschicht bedeckt seien, abgetragen werden.
Jene Bereiche der Metallschicht hingegen, die durch die
Lackschicht bedeckt seien, blieben erhalten. Es sei
nicht offenbart, wie jene Bereiche der Metallschicht,
die von der Lackschicht bedeckt bzw. geschiitzt seien,

beim Atzen selektiv abgetragen werden sollen. Der
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Gegenstand des Anspruchs 1 sei somit nicht so deutlich

offenbart, dass ein Fachmann ihn nacharbeiten ko&nne.

Anspruch 5

Anspruch 5 lehre die Ausbildung der Lackschicht als
Atzresist. Es gehe jedoch aus der Offenbarung des
Patents nicht hervor, wie bei einem Atzverfahren die
unter der Lackschicht vorhandene Metallschicht entfernt
werde, wenn die Lackschicht als Atzresist wirkt und
somit die Bereiche der Metallschicht dort erhalten
bleiben, wo sie unter der Lackschicht liegen. Die Ein-
spruchsabteilung habe die Ausfiihrbarkeit damit begrin-
det, dass der Fachmann die funktionsfahigen Anspriliche
identifizieren koénne, und unter Verweis auf die Ent-
scheidung G 1/03 ausgefihrt, dass das Vorliegen nicht
funktionsfahiger Ausfihrungsformen im Anspruch unschad-
lich sei, sofern das Patent ausreichende Angaben zu den
relevanten Kriterien enthalte, anhand derer die funk-
tionsfédhigen Ausfihrungsformen unter den beanspruchten
Alternativen identifiziert werden konnten. Es sei nicht
richtig, dass der Fachmann durch die Offenbarung der
Absdtze [0021] bis [0025] und [0111] bis [0115] des
Patents befahigt werde, die ausfiihrbaren von den nicht
ausfihrbaren Alternativen zu unterscheiden. In den
zitierten Absdtzen gehe es darum, dass die Lackschicht
als Atzresist verwendet und auf die Metallschicht
aufgebracht werde. Es sei nicht offenbart, wie sich wvon
der Lackschicht bedeckte Bereiche der Metallschicht
abtragen lieBen. Eine Unterscheidung von ausfiihrbaren

und nicht ausfiihrbaren Alternativen sei nicht moglich.

Auf die Bemerkung der Kammer hin, dass der Anspruch 5,
der vom Anspruch 4 abhangt, sich nicht auf Schritt d)
von Anspruch 1 beziehe, sondern auf Schritt b), erklar-

te die Beschwerdefiithrerin I, dass es hier tatsachlich
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um etwas anderes gehe, dass der Einwand aber der glei-
che sei wie beim Schritt d). Es bestehe ein Zusammen-
hang mit Schritt d), denn man konne an mit Lack ge-
schiitzten Stellen kein Material durch Atzen abtragen.
Die partielle Demetallisierung gemaB Anspruch 4 ent-

spreche der Strukturierung im zweiten Bereich.

ii) Beschwerdefiihrerin II (Einsprechende 2)

Anspruch 1 umfasse zwei Alternativen, von denen eine
nicht ausreichend offenbart sei. Es handle sich nicht
um eine Vielzahl denkbarer Alternativen, von den einige
nicht funktionsfahigen Ausfihrungsformen entsprachen,
noch enthalte das Patent ausreichende Angaben zu den
relevanten Kriterien, anhand derer mit vertretbarem
Aufwand geeignete Alternativen aus dem beanspruchten
Bereich ausgewadhlt werden kdénnten. Ein "besonderer
Fall" im Sinne der Entscheidung G 1/03 liege nicht vor.
Insgesamt gebe das Patent dem Fachmann keine Anleitung,
wie vorzugehen sei, damit zwar die partielle Metall-
schicht in den Bereichen, die von der partiellen Lack-
schicht bedeckt sind, selektiv entfernt werde, die
partielle Lackschicht zur Ausbildung einer zweiten
optischen Information aber erhalten bleibe und sich
nach der Strukturierung eine registergenaue Lagebezie-
hung zwischen der Metallschicht und der Lackschicht
ergebe. Auch die Lehre der Absatze [0032] bis [0041]
sei nicht hilfreich. Absatz [0031] stelle bereits klar,
dass die folgenden Absatze nicht generell das partielle
Demetallisieren der Metallschicht im zweiten Bereich
betrdfen, sondern dass nur das partielle Demetallisie-
ren in den vorangehenden Verfahrensschritten beschrie-
ben werde (vgl. die abhangigen Anspriiche 4 und 5). Da
kein Verfahren unter Verwendung einer partiellen Lack-
schicht gemal Anspruch 1 beschrieben sei, wlrden auch
die Absatze [0021] bis [0041] dem Fachmann keine aus-
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reichende Lehre zur Verfligung stellen. Selbst wenn man
annahme, dass die Absatze [0032] bis [0041] auch den
Verfahrensschritt d) betradfen, stelle die Belichtungs-
maske keine partielle Lackschicht gemal Anspruch 1 dar.
Das Patent unterscheide klar zwischen einer Maske und
einer Belichtungsmaske (siehe Absatz [0039]). Durch
letztere wiirden nur die Eigenschaften der belichteten
Schicht (dem Photoresist) lokal verandert (vgl. Absatz
[0041], der sich nur auf die weitere partielle Lack
schicht beziehe). Die eigentliche Strukturierung bzw.
Entfernung der Metallschicht erfolge dort, wo der als
Maske dienende Photoresist entfernt worden sei. Da dem
Fachmann kein eindeutiger Weg zu Ausfilhrung der Erfin-
dung aufgezeigt werde, sei er auf bloBe Vermutungen
angewiesen. Daher offenbare das Patent die Erfindung
nicht so deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann
sie ausfihren konnte. Die weitere partielle Lackschicht
bilde im Ubrigen keine zweite optische Information im
Sinne der Merkmale V4 und V5 aus. Mit dem in den Absat-
zen [0034] bis [0041] beschriebenen Atzverfahren lasse
sich keine Strukturierung im Sinne der Merkmale V5 bis
V7 durchfithren. Die als Maske wirkende partielle Lack-
schicht miisse sich bei der Strukturierung iber die
Metallschicht hinaus erstrecken (Absatz [0019]).

iii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Ausfiihrbarkeit der beanspruchten Erfindung sei auch
fir die Variante 2 des Merkmals V7 erfiillt. Der Ein-
wand, dass dem Fachmann nicht erklart werde, wie er die
partielle Lackschicht als einen Atzresist ausgestalten
und die unter der Lackschicht liegende Metallschicht
entfernen kénne, sei ein Einwand nach Artikel 84 EPU.
Die Einspruchsabteilung habe nicht erklart, dass nur
die Variante 1 des Merkmals V7 ausreichend offenbart

sei. Sie habe nur als nicht ausfiihrbar befunden, wie
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bei einem Atzverfahren die Metallschicht unter der
Lackschicht entfernt werden konne, wenn die Lackschicht
als positiver Atzresist wirke. Sie habe jedoch darauf
verwiesen, dass der Fachmann die funktionsfahigen
Alternativen unter den beanspruchten Alternativen
identifizieren konne. Der Fachmann lese Anspriiche
grundsatzlich mit dem Willen, sie zu verstehen. Die
Absatze [0034] bis [0041] des Patents wirden z.B. das
Aufbringen eines Photoresists auf den zweiten Bereich
und dessen Belichtung unter Verwendung einer Belich-
tungsmaske und einen anschlieBenden Atzvorgang offen-
baren. Die Lehre der Absatze [0035] und [0041] sei
besonders relevant. Wie auch in Absatz [0039] ausge-
fuhrt sei, konnten Belichtungsmasken zur Belichtung des
Photoresists verwendet werden und aus einer partiellen
Lackschicht bestehen. Es werde dort explizit auf eine
Maskierungsfunktion bzw. einen Kontrastunterschied bei
der Belichtung hingewiesen. Man kdénne nicht davon aus-
gehen, dass der positive bzw. negative Photoresist die
partielle Lackschicht als Maske im Sinne des Patents
ausbilde. Mit den genannten Informationen sei es dem
Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand méglich, die parti-
elle Lackschicht als Belichtungsmaske flir die Struktu-
rierung der Metallschicht zu verwenden, wobei die Auf-
bringung des Photoresists nur ein Zwischenschritt sei.
Je nachdem, ob ein positiver oder negativer Photoresist
durch die partielle Lackschicht hindurch belichtet wer-
de, konnten Bereiche der Metallschicht erhalten bleiben
oder entfernt werden. Der Fachmann erhalte ausreichend
Information, um die partielle Lackschicht als Maske zu
verwenden, wobei die Metallschicht in von der Lack-
schicht bedeckten Bereichen entfernt werde und die
partielle Lackschicht dennoch erhalten bleibe bzw. eine
zwelte optische Information ausbilde. Somit sei ein
Beispiel zur Ausfihrung der Erfindung angegeben. Der

Fachmann kénne die Erfindung mithilfe seines allgemei-
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nen Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand im gesamten
beanspruchten Bereich ausfiihren. Es sei auch unzutref-
fend, dass aus dem Patent nicht hervorgehe, wie sich
die von der Lackschicht bedeckten Bereiche der Metall-
schicht abtragen lieBen. Es handle sich wiederum um
einen Einwand nach Artikel 84 EPU. Der Fachmann erhalte
geniigend Information, um (z.B. unter Verwendung der
partiellen Lackschicht als Belichtungsmaske beim
Belichten eines negativen Photoresists) Bereiche der
Metallschicht abzutragen, die von der partiellen
Lackschicht bedeckt sind.

Der Einwand gegen Anspruch 5 - und die Gegenargumente -
sei analog zu jenen gegen Anspruch 1, unabhangig davon,
ob sich Anspruch 5 auf Schritt b) oder d) bezieht.

c) Einspruchsgrund gemaB Artikel 100 a) i.V.m.
Artikel 54 EPU: Neuheit gegeniiber der Druckschrift
D10

i) Beschwerdefiihrerin II (Einsprechende 2)

Die Druckschrift D10 offenbare den Gegenstand der An-
spriche 1 und 9. Die Figur 6d zeige ein Sicherheitsele-
ment, bei dem gemal Absatz [0084] in Auflicht-Ansicht
(durch die Folie 11 hindurch) das Hologramm-Motiv und
zusatzlich farbige Bereiche zu erkennen seien. Die
zusadtzliche Farbschicht 22 andere daran nichts. Weitere
Schichten seien nicht ausgeschlossen (Anspruch 12 des
Patents). Es sei nicht zutreffend, dass die farbigen
Bereiche immer vollstandig iiber dem Hologramm liegen,
sodass nicht festgestellt werden konne, wie ein erster
Bereich zu definieren ware, in dem die zweite Informa-
tion nicht vollstandig iUber der ersten Information
(Hologramm) liege. Das Vorhandensein des farbigen

Resistlacks 30 im ersten Bereich sei fiur die Erkenn-
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barkeit der dadurch gebildeten Information ohne Bedeu-
tung, vgl. Absatz [0084]. Die durch das Hologramm
gebildete Information werde in Aufsicht nicht durch den
farbigen Resist 33 verdeckt. Dariliber hinaus schlielBe
Anspruch 9 nicht aus, dass sich der erste und der
zweite Bereich vollstandig lberlappen. Somit sei das
Merkmal K3 verwirklicht. In Bezug auf das Verfahren
werde darauf hingewiesen, dass die in den Figuren 6c
und 6d dargestellten weiteren Schritte nichts an der
grundsatzlichen Wirkung des beschriebenen Verfahrens
andern. Anspruch 1 schlieRBe das Vorhandensein anderer
Verfahrensschritte nicht aus und verlange nicht, dass
das partielle Demetallisieren mit Schritt b) abge-
schlossen sein miisse oder dass das erste partielle
Demetallisieren mit einer Schutzlackschicht fixiert
werde. Absatz [0020] des Patents offenbare die Moglich-
keit einer weiteren Strukturierung. Bei dem Verfahren
gemal Fig. 6 der Druckschrift D10 werde auf die in
Teilbereichen vorhandene Metallisierung 12 ein Resist-
lack 30 aufgetragen. Durch die Demetallisierung sei der
erste Bereich 13 bereits grob definiert. Die Aufbrin-
gung der Funktionsschichten erfolge nach bekannten Ver-
fahren. Die Resistlackbereiche 33 wirden die metalli-
sierten Bereiche 12 teilweise lberlappen. Dann werde
die nicht durch Lack geschiitzte Metallisierung 12 ent-
fernt. Somit werde die Metallisierung zur Ausbildung
einer optischen Information im zweiten Bereich fein-
strukturiert. Gleichzeitig werde die Metallisierung zur
Ausbildung einer ersten optischen Information fein-
strukturiert (Absatz [0054] des Patents). Dabei bleibe
die Metallisierung in den von Resistlack bedeckten
Teilbereichen selektiv erhalten (Absatze [0027], [0029]
der Druckschrift D10). Die Merkmale V1 und V3 des
Anspruchs 1 seien somit offenbart. Die erste optische
Information miisse nicht bereits vor dem Aufbringen der

partiellen Lackschicht in Schritt c) ausgebildet sein.
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Das Merkmal V3 lasse offen, in welchen Herstellungs-
schritten das partielle Metallisieren der Metallschicht
zur Ausbildung einer ersten optischen Information
erfolge. Die Metallschicht kénne z.B. nach einer Grob-
strukturierung noch unter Zuhilfenahme einer partiellen
Lackschicht feinstrukturiert werden (Absatz [0053] des
Patents). Das Aufbringen einer Schutzlackschicht sei
optional (Absatz [0084] des Patents). Die Schutzschicht
misse auch nicht transparent ausgebildet sein (Absatz
[0083] des Patents). Die Ausfilhrungsform gemal Fig. 6
der Druckschrift D10 weise zwei optische Informationen
auf, nadmlich ein Hologramm und zusatzlich farbige
Resistlack-Bereiche (siehe Absatz [0084] der Druck-
schrift D10). Das Argument, die Fig. 6 zeige nur
Schnittbilder und offenbare nichts zu den Bereichen,
sei unzutreffend. Die Formulierung der Merkmale V3, V4,
V5 bzw. K3, K4, K6 setze eine Betrachtung von der
Sichtseite des Mehrschichtkorpers voraus (siehe die
Absatze [0086] bzw. [0116] des Patents). Bei rickseiti-
ger Betrachtung wiirden auch einige der im Patent be-
schriebenen Ausgestaltungen nicht unter den Wortlaut
der Anspriiche fallen. Das Vorhandensein des farbigen
Resistlacks 30 im ersten Bereich des in Fig. 6b, 6d
gezeigten Sicherheitselements sei fiir die Erkennbarkeit
der dadurch gebildeten ersten Information bedeutungslos
(D10, Absatz [0084]). GemaR dem Patent konne auch die
partielle Lackschicht zur Ausbildung der ersten opti-

schen Information eingesetzt werden (Absatz [0020]).

Die Antwort auf die Frage, wo in der Fig.6 der erste
und der zweite Bereich zu finden seien, hange von der
Auslegung der Anspriche ab. Wenn man den Anspruch der-
art eng auslege, dass die erste Information nur von der
Metallschicht gebildet werde, kdnne man den mittleren
Bereich ohne eine ihn umgebende Lackschicht als ersten

Bereich ansehen und die restliche Kombination wvon
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Metall- und Lackschicht als zweite Information. Alter-
nativ koénne man die durch die Metallschicht gebildete
Information (das Hologramm) als erste Information an-
sehen, und iUberlappend damit die zweite optische Infor-

mation, die durch die Lackschicht erzeugt werde.

ii) Beschwerdefiihrerin I (Einsprechende 1)

Die Beschwerdefilhrerin I schloss sich der Auffassung
der Beschwerdefilthrerin II an. Die beiden Bereiche lie-
Ben sich durch ihre Funktionsweise unterscheiden. Der
erste Bereich sei jener, wo das Hologramm sichtbar sei,
und der zweite Bereich sei der Bereich, wo die farbige

Information ein mehrfarbiges Motiv bilde.

iii) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Die Druckschrift D10 offenbare keine Einteilung in zwei
Bereiche mit einer ersten und einer zweiten optischen
Information. Somit seien zumindest die Merkmale V3, V4
und V6 bzw. die Merkmale K3, K4 und K5 nicht aus der
Druckschrift D10 bekannt. Gemal dem Ausfihrungsbeispiel
der Fig. 6a und 6b finde eine Strukturierung der Metal-
lisierung 12 nicht in einem weiteren Bereich mit einer
weiteren optischen Information statt, sondern im selben
Bereich. Es seien keine Bereiche der Metallisierung 12
zu finden, die bereits in dem in der Fig. 6a gezeigten
Schritt eine optische Information ausbilden bzw. in
Fig. 6b nicht im Resistbereich 33 liegen. Diese erste
optische Information werde dann durch Atzen wieder zer-
stort bzw. zu einer Teilinformation der zweiten opti-
schen Information gemacht. Im Gegensatz dazu bleibe sie
im patentgemaBen Verfahren erhalten, denn Schritt d)
beziehe sich auf die in Schritt b) erzeugte partielle
Metallschicht, was bedeute, dass die erste optische

Information zu diesem Zeitpunkt bereits vorliege. Die
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erste und zweite optische Information miissten jeweils
eigenstandig als solche erkennbar sein, was ausschlie-
Be, dass die erste optische Information eine Teilinfor-
mation der zweiten sei. Im Ausfihrungsbeispiel der
Abbildungen 6b und 6d bei Betrachtung im Auflicht durch
das Substrat 11 hindurch konne man nicht den mittleren
Funktionsbereich 13 mit Metallisierung 12 als den ers-
ten Bereich sowie die linken und rechten Bereiche als
den zweiten Bereich werten. Im linken und rechten Be-
reich sei die Metallisierung 12 namlich demselben Holo-
gramm zuzuordnen wie im mittleren Bereich. Die Resist-
bereiche 33 ladgen somit nur so vor, dass sie eine ein-
zige optische Information, die durch die Metallisierung
12 gebildet werde, vollstandig bedecken. Wenn also die
Metallisierung 12 eine erste optische Information in
einem ersten Bereich ausbilde, so fehle es an einem
getrennten zweiten Bereich, in welchem ein Resistbe-
reich 33 die Metallisierung 1 und Bereiche ohne Metal-
lisierung 12 bedecke. Werde die Metallisierung 12 als
im zweiten Bereich vorliegend verstanden und der zwei-
ten optischen Information zugeordnet, so fehle es an
einem ersten Bereich mit einer ersten optischen Infor-
mation gemdal dem Merkmal K3. Bei Betrachtung von der
anderen Seite werde die Metallisierung 12 im Ubrigen
aufgrund der Ausbildung des Resistlacks 30 auch voll-
fladchig verdeckt, so dass von dieser Seite eine Infor-
mation der Metallisierung 12 nicht sichtbar sei (vgl.
Absatz [0084]). Eine erste Information, die nicht durch
eine zweite Information verdeckt sei, sei somit nicht
offenbart. Es sei auch zu berilicksichtigen, dass die
Fig. 6 eine reine Schnittdarstellung sei. Die Drauf-
sicht des Sicherheitsmerkmals sei nicht offenbart.
Somit lieRen sich die Bereichsgrenzen nicht eindeutig
festlegen. Es sei nicht klar, ob der mittlere Bereich
der Fig. 6d von den rechts und links angeordneten

Bereichen umschlossen sei oder auberhalb liege. Die
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gezackte Darstellung der Schichten 15 und 11 deute

darauf hin, dass hier nur Teilelemente gezeigt seien.

Zur Frage, wie die Bereiche in der Fig. 6 definiert
seien, erklarte die Beschwerdegegnerin noch, dass der
Resistbereich eine spezielle Form habe. Wenn er z.B.
ein "P" bilde, kénne das Hologramm auch nur als Teil
dieses "P" vorliegen. Insgesamt wlirde aber nur diese

eine optische Information vorliegen.
d) Zulassung der Hilfsantrédge la und 1b

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
Angesichts der Grinde fir die Zuriickweisung des Haupt-
antrags durch die Kammer sei der Kammer zuzustimmen,
dass die Hilfsantrage la und 1lb nicht prima facie
relevant seien.

ii) Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechende 1, 2)

Die Beschwerdefiihrerinnen schlossen sich diesbeziiglich

der Meinung der Beschwerdegegnerin an.
e) Hilfsantrag 1

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)
Angesichts der Grinde fir die Zuriickweisung des
Hauptantrags durch die Kammer verzichte die
Beschwerdegegnerin auf einen weiteren Sachvortrag.

ii) Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechende 1, 2)

Auch die Beschwerdefihrerinnen verzichteten in dieser

Frage auf einen weiteren Sachvortrag.
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f) Zurilickverweisung an die Einspruchsabteilung

i) Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin)

Es sei angemessen, die Angelegenheit an die Einspruchs-
abteilung zurickzuverweisen, da der Gegenstand des
Antrags noch nie behandelt wurde und die Kammer die

Anspriche anders auslege.

ii) Beschwerdefiihrerinnen (Einsprechende 1, 2)

Im Hinblick auf die andere Auslegung durch die Kammer

bestiinden keine Einwande gegen die Zuriickverweisung.

g) Rickerstattung der Beschwerdegebihr

i) Beschwerdefiihrerin II (Einsprechende 2)

Der Anspruch auf rechtliches Gehor nach Artikel 113 (1)
EPU betreffe nicht nur das Recht, sich zu AuRern, son-
dern auch das Recht auf gebiithrende Berilicksichtigung der
AuBerungen. Das Vorbringen eines Beteiligten misse in
der anschlieRenden Entscheidung beriicksichtigt werden.
In den Punkten 9 bis 12 der angefochtenen Entscheidung
werde nur auf die Eingaben der Einsprechenden 2 vom 22.
September 2022 und vom 2. November 2022 verwiesen. Ihre
Stellungnahme vom 27. Juli 2021 sei offensichtlich
nicht beriicksichtigt worden. In den weiteren Abschnit
ten werde nur auf die erstgenannten Eingaben verwiesen.
Dort seien keine Hinweise darauf zu finden, dass sich
die Einspruchsabteilung mit der Stellungnahme auseinan-
dergesetzt habe. Die mit dieser Eingabe vorgebrachten
Argumente zu den als neuheitsschadlich erachteten
Dokumenten D12 und D16 seien nicht beriicksichtigt wor-
den. In Punkt 3.2.4 des Bescheids vom 14. Oktober 2021
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habe die Einspruchsabteilung feststellt, dass die Ein-
sprechenden noch keine Argumente zu den neu eingereich-
ten Hilfsantragen vorgebracht hédtten. Sie habe somit
die Ausfihrungen in der Eingabe vom 27. Juli 2021
bereits im Ladungsbescheid unberiicksichtigt gelassen,
obwohl sie fir die Einspruchsgriinde der mangelnden
Neuheit von zentraler Bedeutung gewesen seien. Daher
liege ein VerstoB gegen Artikel 113 (1) EPU und damit
ein wesentlicher Verfahrensmangel vor, der die Ruck-

zahlung der Beschwerdegebiihr rechtfertige.

Entscheidungsgriunde

1. Auslegungsfragen

1.1 Zusammenschau der Merkmale

Erteilten Ansprichen ist die breitestmdgliche, fiur den
Fachmann technisch sinnvolle Auslegung beizumessen.
Insbesondere dirfen Merkmale der Ausfihrungsbeispiele
nicht einschrankend in die Anspriche hineingelesen

werden.

Die Anspriiche 1 und 9 verlangen, dass eine Metall-
schicht auf einem Substrat des Mehrschichtkdérpers aus-
geformt wird. Diese Schicht wird dann teilweise deme-
tallisiert, wodurch eine erste optische Information

"in einem ersten Bereich" des Mehrschichtkodrpers ausge-
bildet wird. Die Information kann im Prinzip positiv
oder negativ sein: So kann z.B. die iUbrig bleibende
Metallschicht eine bestimmte Form aufweisen, oder eine
durch die Demetallisierung erzeugte Aussparung der

Metallschicht kann die Form eines Zeichens haben.
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Der Begriff "Bereich" bezeichnet in der Regel einen
abgegrenzten Raum bzw. ein Gebiet von bestimmter Aus-
dehnung (siehe den entsprechenden Eintrag im Online-
Duden, www.duden.de/rechtschreibung/Bereich). Der erste
Bereich ist notwendigerweise ein Gebiet des Mehr-
schichtkdrpers, in dem die erste optische Information
ausgebildet wird und sichtbar ist. Der erste Bereich
kann nicht wesentlich iUber die Elemente, die die erste
optische Information tragen, hinausgehen, da das
Merkmal sonst bedeutungslos wird. Der erste Bereich
wird somit verstanden als der Bereich, in dem der erste

optische Effekt entsteht.

Die Anspriiche verlangen ebenso, dass eine partielle
Lackschicht in einem zweiten Bereich auf den Mehr-
schichtkdrper aufgebracht wird. Aus den Merkmalen V6
und V7 bzw. K6 geht hervor, dass die Lackschicht eine
Uberlappung mit der Metallschicht haben muss. Sie kann
aber nicht auf letztere beschrankt sein, sondern muss
sich "zumindest teilweise Uber die Metallschicht
hinaus erstrecken". Der Ausdruck "zumindest teilweise"
impliziert, dass sich die Lackschicht auch vollstandig
iber die Metallschicht hinaus erstrecken kann, was so
zu verstehen ist, dass sie allenthalben Uber die
Metallschicht hinausgeht.

Es besteht ein Unterschied in der Formulierung der
Merkmale V4 und K4. Das Merkmal V4 verlangt, dass die
partielle Lackschicht in einem zweiten Bereich des
Mehrschichtkdérpers aufgebracht wird, und zwar zur
Ausbildung einer zweiten optischen Information. Das
Merkmal K4 hingegen verlangt, dass die Lackschicht die
optische Information im zweiten Bereich ausbildet. Die
Parteien waren sich einig, dass daraus kein grundsatz-
licher Unterschied in der Deutung der Bereiche ableit-

bar ist. Die Kammer legt die Merkmale V4 und K4 eben-
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falls so aus, dass die Ausbildung der optischen Infor-

mation den ersten bzw. den zweiten Bereich bestimmt.

Zur Frage, wie sich der erste und zweite Bereich
zueinander verhalten, hat die Einspruchsabteilung in
Punkt 1.3.1 der Grinde flir die angefochtene Entschei-

dung Folgendes ausgefuhrt:

"Das Streitpatent legt nicht fest, dass die beiden
Bereiche unbedingt getrennt sein miissen. Es 1ist
also nicht ausgeschlossen, dass der erste Bereich
und der zweite Bereich teilweise ilibereinander bzw.
liberlappend angeordnet seien. Es besteht jedoch
kein Zweifel daran, dass die erste Information in
dem ersten Bereich und die zweite Information in
dem zweiten Bereich erkennbar sein muss, d.h.
daher, dass die erste Information konkret nicht
durch die zweite Information verdeckt werden darf,
selbst wenn sich der zweite Bereich teilweise in
den ersten Bereich erstreckt." (Hervorhebung durch

die Einspruchsabteilung)

Die Kammer teilt die Auffassung der Einspruchsabtei-
lung, dass eine Uberlappung der ersten und zweiten
Bereiche nicht ausgeschlossen werden kann. Der
Anspruchswortlaut schlieBt eine teilweise Uberlappung
der Bereiche nicht aus. Die Kammer ist sich beziiglich
der Uberlappung von Bereichen auch keiner "iiblichen
Auslegung" auf dem Gebiet der Sicherheitselemente
bewusst. Zudem ist die Moglichkeit einer teilweisen
Uberlappung nicht technisch unsinnig. Die Tatsache,
dass das Patent keine Ausfihrungsbeispiele zeigt, bei
denen die Bereiche sich teilweise liberlappen, ist nicht
entscheidend, da nicht beanspruchte Merkmale von Aus-

fiihrungsbeispielen nicht auf dem Weg iUber die Auslegung
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in den Anspruch hineingelesen werden diirfen (siehe auch
T 1646/12, Punkt 2.1 der Entscheidungsgriinde) .

Ein komplettes Zusammenfallen der beiden Bereiche hatte
der Fachmann hingegen nicht als von den Anspriichen
umfasst angesehen, da der Anspruchswortlaut die Unter-

scheidbarkeit der Bereiche voraussetzt.

Die Frage, ob ein teilweises Verdecken der ersten
Information durch die zweite (oder umgekehrt) ausge-
schlossen werden kann, ladsst sich nicht in aller Allge-
meinheit beantworten. Der Anspruchswortlaut stellt hier
keine Anforderungen. Dessen ungeachtet missen die
optischen Informationen jeweils als solche erkennbar
sein, wenn der erhaltene Mehrschichtkérper den Erfor-

dernissen der Anspriliche geniigen soll.

Der zweite Bereich kann nur in Spezialfallen ein
Teilbereich des ersten sein, da sich die partielle
Lackschicht (und somit der zweite Bereich, zu dessen
Ausbildung die Lackschicht gemal Merkmal V4 dient) tlber
die Metallschicht (und damit Uber den ersten Bereich)
hinaus erstrecken muss. Eine Ausformung des ersten
Bereichs als Teilbereich des zweiten Bereichs ist

hingegen nicht ausgeschlossen.

Die Auffassung, dass ein komplettes Zusammenfallen der
Bereiche ebenso vom Anspruch umfasst wird, wurde unter
anderem auf den Absatz [0054] des Patents gestitzt.
Letzterer ist Teil der Beschreibung einer ab Absatz
[0053] beschriebenen Variante des Verfahrens, bei der
die partielle Demetallisierung im ersten und zweiten
Bereich in einem gemeinsamen Arbeitsgang durchgefiithrt
wird. Dabei werden zuerst separierte metallisierte
Bereiche geschaffen. AnschlieBend werden beide Bereiche

unter Zuhilfenahme einer partiellen Lackschicht fein-
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strukturiert. In diesem Zusammenhang ist ausgefihrt,
dass die Lackschicht "die Metallschicht des ersten und/
oder zweiten Bereichs vollstandig oder nur teilweise"
Uberlappt. Davon, dass sich die beiden Bereiche voll-

standig Uberlappen, ist auch hier nicht die Rede.

"... 1im Register ..." (Merkmal K5)

Der Begriff "Register" wird im Absatz [0010] des

Patents wie folgt definiert:

"Unter Register oder Registergenauigkeit ist die
lagegenaue Anordnung von Ubereinander oder neben-
einander liegenden Schichten relativ zueinander
unter Einhaltung einer gewlinschten Lagetoleranz zu

verstehen."

Einspruchsgrund gemidl Artikel 100 b) EPU

Die Beschwerdefilhrerinnen machten geltend, dass der

Gegenstand der Anspriche 1 und 5 nicht ausfihrbar sei.

Anspruch 1

Der Einwand gegen den Gegenstand von Anspruch 1 besteht
im Wesentlichen darin, dass nicht offenbart sei, wie
die partielle Metallschicht in den von der partiellen
Lackschicht bedeckten Bereichen selektiv entfernt

werden kann (Variante 2 von Merkmal V7).

Die Einspruchsabteilung hat diesen Einwand in Punkt 1.2
der Grinde fir die angefochtene Entscheidung zurlckge-
wiesen. Sie hat festgestellt, dass die fir das Demetal-
lisieren im ersten Bereich beschriebenen Atzmittel und
Verfahrensparameter ahnlich fiir das Demetallisieren im

zweiten Bereich verwendet werden konnen bzw. dass nega-
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tive Atzresist-Lackschichten zum einschligigen Fachwis-
sen gehoren. Sie hat eingerdumt, dass nicht offenbart
sei, wie bei einem Atzverfahren die unter der als
positiver Atzresist wirkenden Lackschicht befindliche
Metallschicht entfernt werden kann, hat darin aber nur
eine "nichtfunktionsfahige Ausfihrungsform" im Sinne
von Punkt 2.5.1 der Griinde fiur die Entscheidung G 1/03
gesehen, deren Einschluss unschadlich ist, sofern es
eine Vielzahl denkbarer Alternativen gibt und das
Patent ausreichende Angaben zu den relevanten Kriterien
enthalt, anhand deren mit vertretbarem Aufwand
geeignete Alternativen aus dem beanspruchten Bereich
ausgewahlt werden koénnen. Der Fachmann werde dazu z.B.
durch die Lehre der Absatze [0021] bis [0025] und
[0111] bis [0115] befahigt.

Die Kammer kann dieser Auffassung nicht folgen. Ihr er-
schlieBt sich nicht, wie der Fachmann die Variante 2
des Merkmals V7 in die Tat umsetzen und erreichen konn-
te, dass die partielle Metallschicht in den Bereichen,
die von der Lackschicht bedeckt sind, selektiv entfernt

wird. Das Patent liefert hierzu keine Anleitung.

Es handelt sich dabei auch nicht um eine "nicht funk-

tionsfadhige Ausfiihrungsform" im Sinne der Entscheidung
G 1/03 (siehe Punkt 2.5.1 der Grinde fiir die Entschei-
dung), da die nicht ausfiihrbare Variante explizit bean-

sprucht wird.

Die gegenteiligen Argumente der Beschwerdegegnerin

haben die Kammer nicht iberzeugt.

Die Kammer kann sich der Auffassung, es handle sich in
Wirklichkeit um einen Klarheitseinwand, nicht anschlie-
Ben. Die Schwierigkeit besteht im vorliegenden Fall

nicht darin, den beanspruchten Bereich klar abzugren-
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zen. Vielmehr wird der Fachmann nicht in die Lage ver-
setzt, das beanspruchte Verfahren gemal der zweiten
Alternative von Merkmal V7 in die Tat umzusetzen. Auch
die Absatze [0034] bis [0041] des Patents sind nicht

dazu angetan, diese Licke in der Offenbarung zu fillen.

Anspruch 5

Anspruch 5 betrifft ein "Verfahren nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das partielle Demetalli
sieren der Metallschicht (13) im zweiten Bereich (3)
durch Atzen erfolgt, wobei bevorzugt im zweiten Bereich
(3) ein Atzmittel, insbesondere eine Lauge, auf die
Metallschicht (13) gedruckt wird, insbesondere durch
Flexodruck, oder wobei bevorzugt vor dem Atzen ein
Photoresist auf den zweiten Bereich (3) aufgebracht und
unter Verwendung einer Belichtungsmaske belichtet wird
und bevorzugt die Belichtungsmaske durch eine vor dem
Aufbringen der Metallschicht (13) auf das Substrat auf
gebrachte partielle Lackschicht (15) gebildet wird,
oder wobeil bevorzugt vor dem Atzen ein Atzresist parti
ell auf den zweiten Bereich (3) aufgebracht wird und

nach dem Atzen wieder entfernt wird".

Anspruch 4, auf den sich Anspruch 5 bezieht, betrifft
ein "Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Aufbringen der
partiellen Lackschicht (15) in Schritt c¢) die Metall-
schicht (13) im zweiten Bereich (3) partiell demetalli-

siert wird."

Es ist somit klar, dass sich Anspruch 5 nicht auf den
Schritt d) gemal Anspruch 1 bezieht, sondern auf einen
Schritt, der dem Schritt c) vorangeht. Die Kammer kann
in Anspruch 5 als solchem keine Lehre erkennen, deren

Ausfiuhrung den Fachmann vor unldsbare Probleme gestellt
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hatte. Der auf Anspruch 5 gestiitzte Einwand ist daher

nach Auffassung der Kammer unbegrundet.

Ergebnis

Der Einspruchsgrund gemaB Artikel 100 b) EPU steht

der Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt entgegen.

Einspruchsgrund gemal Artikel 100 a) i.V.m. Artikel 54
EPU

Neuheit des Gegenstands der Anspriiche 1 und 9 gegeniiber
der Druckschrift D10

Die Druckschrift D10 beschaftigt sich mit Verfahren zur

Herstellung von Sicherheitselementen.

Im Verfahren gemaB der Fig. 6 FIG. 6a
. 33 33 n
wird von einem Teilelement 10 12 12 15 0
. . M2
ausgegangen, das ein Tragersub- 1#( I-15
1

strat 11, eine Pragelackschicht
. FIG. 6b
15 mit Beugungsstruktur 15'

33 33
und einer Metallisierung 12, die TﬂrtiaiéiijvuLﬁii;
L

Bereiche der Pragelackschicht

bedeckt, umfasst. Auf der FIG. 6¢
Metallisierung 12 ist ein m{; = ?%
farbiger Resistlack 33 aufge- 1% }tl&iﬁt:jJ&iﬁiC; :

! A
tragen, der die Bereiche 12 "
teilweise iiberlappt. Dann werden FIG. 6d

1
die nicht durch Resistlack Lo

23~ 23~ {22
geschiitzten Bereiche der ﬁ%tLLﬁS' TS
ol R

Metallisierung entfernt \ e

(Fig. 6b). In Aufsicht (durch das Tragersubstrat 11
hindurch) erkennt der Betrachter ein Hologramm (Berei-
che 13 mit Beugungsstruktur) sowie farbige Bereiche.
Dann wird das Teilelement 10 mit einem zweiten Teilele-

ment 20 bestehend aus einer Folie 21 und einer Farb-
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schicht 22 wverklebt (Fig. 6c¢). Nach dem Abziehen der
Folie 21 erhalt man das Sicherheitselement mit dem in
Fig. 6d gezeigten Aufbau. In Durchsicht sind konturen-
scharfe Linien getrennt durch Aussparungen zu erkennen.
In Aufsicht durch die Folie 11 sind das Hologramm-Motiv
und farbige Bereiche zu sehen. In der rickseitigen Auf-
lichtansicht erkennt man ein mehrfarbiges Motiv. Die
metallisierten Bereiche 13 sind nicht zu erkennen, da
sie durch farbigen Resist oder durch die Bereiche 23
abgedeckt werden (Absatz [0084] der Druckschrift D10).

Der durch dieses Verfahren hergestellte Mehrschicht-
korper ist ein Sicherheitselement. In Punkt 1.3.4 der
Grinde fur die angefochtene Entscheidung hat die
Einspruchsabteilung zu Recht festgestellt, dass die
Fig. 6b nur ein Zwischenprodukt darstellt, aber das
andert nichts an der Tatsache, dass im Verfahren,
dessen Etappen in Fig. 6a bis 6d gezeigt sind, ein

Sicherheitselement 1 hergestellt wird.

Der Mehrschichtkdrper umfasst ein Substrat 11, eine
partielle Metallschicht 13 und eine partielle Lack-
schicht 33. Die partielle Metallschicht 13 bildet in
einem ersten Bereich eine erste optische Information in
Form eines Hologramms aus. Die partielle Lackschicht 33
bildet in einem zweiten Bereich eine zweite optische
Information in Gestalt farbiger Zonen aus. Dass diese
Bereiche flr den Betrachter getrennt sind, ist unzwei-
felhaft in Absatz [0084] offenbart ("... erkennt der
Betrachter ein Hologramm ... und zusdtzlich farbige
Bereiche ..."). Angesichts dieser Offenbarung ist die
Abwesenheit einer Abbildung des Sicherheitsmerkmals in

Draufsicht unerheblich.

Die partielle Lackschicht 33 ist lagegenau und damit im

Register zur partiellen Metallschicht 13 angeordnet.
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Aus Fig. 6 ist ersichtlich, dass sie sich sowohl in
Bereiche, die wvon der Metallschicht 13 bedeckt sind,

als auch in nicht von ihr bedeckte Bereiche erstreckt.

Somit offenbart die Druckschrift D10 nach Auffassung
der Kammer alle Merkmale von Anspruch 9. Dieses Ergeb-

nis gilt analog auch fir das Verfahren nach Anspruch 1.

Die Gegenargumente haben die Kammer aus den folgenden

Grinden nicht Uberzeugt:

- Die Einspruchsabteilung hat dargelegt, dass die in
Aufsicht sichtbaren farbigen Bereiche, die voll-
standig idber dem Hologramm liegen, einen zweiten
Bereich darstellen koénnen, dass aber nicht fest-
stellbar sei, wie ein erster Bereich definiert wer-
den konnte, in dem die zweite Information nicht
vollstandig Ulber der ersten Information liege. Nach
Auffassung der Einspruchsabteilung liegen "die
genannten farbigen Bereiche ... immer vollstandig
Uber dem Hologramm", sodass der erste und der
zwelte Bereich zusammenfallen. Die Kammer ist zu
einem anderen Schluss gelangt: Ein Teil der von der
farbigen Lackschicht 33 bedeckten Fladche wird wvon
der Metallisation 13 verdeckt. Das bedeutet, dass
der zweite Bereich, also der Bereich der optischen
Information, ein Teilbereich des ersten ist. Es
kommt daher nicht zu einer vollstidndigen Uberlap-
pung der Bereiche.

- Dessen ungeachtet ist flir den Betrachter das Holo-
gramm getrennt von den farbigen Bereichen wahrnehm-
bar (siehe die oben zitierte Stelle von Absatz
[0084] der Druckschrift D10). Es ist daher nicht
zutreffend, dass die erste optische Information nur
eine Teilinformation der zweiten ist, wie dies von

der Beschwerdegegnerin geltend gemacht wurde.
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Ergebnis

Die Druckschrift D10 nimmt die Gegenstédnde der Anspri-
che 1 und 9 neuheitsschadlich vorweg. Somit eribrigt
sich eine Behandlung der anderen von den Beschwerde-

fihrerinnen erhobenen Neuheitseinwande.

Auch der Einspruchsgrund gemal Artikel 100 a) i.V.m.
Artikel 54 EPU steht der Aufrechterhaltung des Patents

wie erteilt entgegen.

Somit kann dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin nicht

stattgegeben werden.

Die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben.

Zulassung der Hilfsantrage la und 1lb -
Artikel 13 (2) VOBK

Die Anspruchssatze der Hilfsantrdge la und 1lb waren
erstmals mit Schreiben vom 3. Dezember 2024 der Be-
schwerdegegnerin eingereicht worden, also nach Zustel-
lung der Mitteilung der Kammer gemal Artikel 15 (1)
VOBK. Da diese Anspruchssdtze Anderungen aufwiesen, war
flir ihre Zulassung nach Artikel 13 (2) VOBK einschla-
gig, wobei zusdtzlich auch die in Artikel 13 (1) VOBK

genannten Aspekte beriicksichtigt werden konnten.

Der Inhalt der Mitteilung nach Artikel 15 (1) VOBK

begriindet keine auBerordentlichen Umstande, zumal die
Kammer keine neuen Einwande erhoben und nichts aufge-
griffen hat, womit die Beschwerdegegnerin nicht hatte

rechnen konnen.
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Zudem war keiner der Hilfsantrdge la und 1lb dazu
geeignet, die Einwande, die zur Zurlickweisung des
Hauptantrags gefilhrt haben, vollstandig auszuraumen:
Der Gegenstand der Anspriche 1 und 9 des Hilfsantrags
la und der Gegenstand von Anspruch 1 des Hilfsantrags
1b sind nicht neu gegeniiber der Offenbarung der
Druckschrift DI1O0.

Die Kammer hat daher beschlossen, die Hilfsantrage la
und 1b in Anwendung von Artikel 13 (2) VOBK nicht zum

Verfahren zuzulassen.

Hilfsantrag 1: Ausfihrbarkeit

Anspruch 2 des Hilfsantrags 2 enthalt die zweite Vari-
ante von Merkmal V7, die dem Erfordernis der ausrei-

chenden Offenbarung nicht entspricht (siehe Punkt 2.1).

Daher kann diesem Hilfsantrag gemdB Artikel 83 EPU

nicht stattgegeben werden.

Zurlickverweisung an die Einspruchsabteilung

Da die Beschwerdegegnerin die Zurickverweisung der
Angelegenheit an die Einspruchsabteilung beantragte und
die Beschwerdefiilhrerinnen erklarten, sie hadtten keinen
Einwand gegen eine Zurilickverweisung, hat die Kammer
entschieden, dem Antrag der Beschwerdegegnerin stattzu-
geben und die Angelegenheit gemdB Artikel 111 (1) EPU
und Artikel 11 VOBK zur weiteren Entscheidung zurick-

zuverwelsen.
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Ruckerstattung der Beschwerdegebuhr -
Regel 103 (1) a) EPU

Die Beschwerdefihrerin II leitete aus der Tatsache,
dass ihr Schriftsatz vom 27. Juli 2021 im Abschnitt
"Sachverhalt und Antrage" der angefochtenen
Entscheidung nicht erwahnt ist, bzw. aus der Bemerkung
in dem der Ladung beiliegenden Bescheid der
Einspruchsabteilung, dass "die Einsprechenden noch
keine Argumente zu den neu eingereichten Hilfsantrédgen
vorgebracht haben", ab, dass die Einspruchsabteilung
den genannten Schriftsatz unberlicksichtigt gelassen
hat. Insbesondere seien ihre mit dieser Eingabe
vorgebrachten Argumente zu den als neuheitsschadlich
erachteten Dokumenten D12 und D16 von der
Einspruchsabteilung nicht bericksichtigt worden. Es sei
daher anzunehmen, dass die Einspruchsabteilung die dort

genannten Argumente nicht berltcksichtigt habe.

Ob der Schriftsatz vom 27. Juli 2021 in dem der Ladung
beiliegenden Bescheid der Einspruchsabteilung
beriicksichtigt und gewiirdigt worden ist, ist fiur die
Frage, ob das rechtliche Gehdr der Beschwerde-

fihrerin II verletzt worden ist, nicht relevant. Zur
Wahrung von Artikel 113 (1) EPU ist erforderlich, aber
auch ausreichend, dass sich die angefochtene Ent-
scheidung nur auf Grinde stitzt, zu denen sich die
Beteiligten auBern konnten. Dies impliziert, dass rele-
vante AuBerungen der Beteiligten auch zu beriicksichti-

gen sind.

In der angefochtenen Entscheidung, Punkt 1.3.8 hat sich
die Einspruchsabteilung mit der Frage der Neuheit
gegeniber den Dokumenten D12 und D16 befasst und im

Rahmen der dortigen Ausfihrungen das ihr relevant
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erscheinende Vorbringen der Beschwerdefithrerin II dar-
gestellt und im Hinblick auf die Neuheit gewlrdigt.
Abgesehen vom Vortrag der Beschwerdefithrerin II, dass
der gesamte Schriftsatz nicht berilicksichtigt worden
sei, hat die Beschwerdefiihrerin II allerdings kein
spezifisches Vorbringen geltend gemacht, das im
Schriftsatz vom 27. Juli 2021 enthalten war und unbe-
ricksichtigt geblieben ist. Die Kammer kann nicht
erkennen, dass ein Vorbringen der Beschwerdefiihrerin II
aus dem Schriftsatz vom 27. Juli 2021 nicht bericksich-
tigt, bzw. dass das rechtliche Gehdér der Beschwer-
defithrerin II aufgrund der bloRen Nichterwdhnung des

Schriftsatzes vom 27. Juli 2021 verletzt wurde.

Ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne von

Regel 103 (1) a) EPU kann somit nicht festgestellt
werden. Daher hat die Kammer entschieden, den Antrag
der Beschwerdefiihrerin II auf Rickzahlung der
Beschwerdegebiihr zuriickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung zur

weiteren Entscheidung zurickverwiesen.

3. Der Antrag der Beschwerdefihrerin II auf Rickzahlung der

Beschwerdegeblihr wird zurickgewiesen.
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