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Sachverhalt und Antréage

2420.D

D e Beschwerdefidhrerin | (Patentinhaberin) und die
Beschwerdef threrin Il (Ei nsprechende 02) haben gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung, mt der das
europai sche Patent Nr. 0 537 439 in veranderter Form
aufrechterhal ten wrde, Beschwerde eingelegt. D e
Beschwer degegnerin (Ei nsprechende 01) hat gegen di ese
Ent schei dung ebenfal |l s Beschwerde ei ngel egt; sie hat

i hre Beschwerde jedoch im Laufe des Beschwerdeverfahrens
zur ickgenonmen.

Mt den Ei nsprichen wurde das gesante Patent im Hinblick
auf Artikel 100 a) EPU (mangel nde Neuheit und nmangel nde
erfinderische Tatigkeit) angegriffen.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 das
Patent in Einklang mit Artikel 102 (3) EPU in

ver dnderter Form aufrechterhalten werden kénne.

| nsbesondere befand sie, dall di e Gegenstande der
unabhangi gen Anspriche in ihrer geédnderten Form neu und
erfinderisch gegeniber demim Verfahren befindlichen
Stand der Techni k seien.

Am 23. Juli 2002 fand ei ne mindliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer statt. Di e Beschwerdegegnerin, obwohl
or dnungsgenald gel aden, nahm an di eser Ver handl ung ni cht
teil.

Di e Beschwerdefihrerin | beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent in geénderter
Form auf der Grundl age der fol genden Unterl agen

auf recht zuer hal t en

i) Haupt ant r ag: Anspriche 1 bis 9 des
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Streitpatents in erteilter
Fassung, Anspriche 10 und 11 des
am 14. Januar 1999 ei ngereichten
Haupt antrags, und Anspruch 12 zum
Haupt antrag, eingereicht am

20. Juni 2002; oder

i) 1. Hlfsantrag: Anspruch 1, eingereicht am
20. Juni 2002 als 1. Hilfsantrag,
und Anspriche 2 bis 12 genald
Haupt antrag; oder

i) 2. Hilfsantrag: Anspruch 1, eingereicht am
20. Juni 2002 als 2. Hilfsantrag,
und Anspriche 2 bis 12 genald
Haupt antrag; oder

i V) 3. Hilfsantrag: Anspruch 1, eingereicht am
10. Juni 1999 als 3. Hilfsantrag,
und Anspriche 2 bis 12 genald
Haupt antrag; oder

V) 4. Hilfsantrag: Anspriuche 1 bis 9, eingereicht am
14. Januar 1999 als
4. Hilfsantrag, und Anspruch 12
zum Haupt antrag, eingereicht am
20. Juni 2002 als Anspruch 10;
oder

Vi) 5. Hilfsantrag: Anspruch 1, eingereicht am
20. Juni 2002 als 5. Hilfsantrag,
und Anspriche 2 bis 12 genald

Haupt antrag; oder

Vi) 6. Hilfsantrag: Anspruch 1, eingereicht am
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20. Juni 2002 als 6. Hilfsantrag,
und Anspriche 2 bis 12 genald
Haupt antrag; oder

viii) 7. Hlfsantrag: Anspriche 1 bis 3, eingereicht am
20. Juni 2002 als 7. Hilfsantrag.

Di e Beschwerdefiuhrerin Il beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

D e Beschwerdegegnerin beantragte di e Zurickwei sung der
Beschwer de der Beschwerdef dhrerin |

Der Anspruch 1 des Hauptantrags der Beschwerdef Ghrerin
| aut et :

"1. Sicherheitselenent mt einemvisuell sichtbaren
Muster von optischen Beugungsel enenten (4, 4') mt

m kr oskopi schen, einseitig in ein Tragermaterial (17)
aus Kunststoff eingepragten Reliefstrukturen (12) und
mt einer die Préageseite (18) des Tragermaterials (17)
tei | wei se bedeckenden refl ekti erenden Schicht (14),
dadurch gekennzei chnet, dass die refl ektierende Schicht
(14) nur die eingepréagten Reliefstrukturen (12) bedeckt
und dass di e zwi schen den Beugungsel enenten (4, 4')

| i egenden, ungepragten neutral en Gebiete (5) nicht
reflektierend sind."

Der Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags der Beschwerde-
fdhrerin | lautet:

"1. Sicherheitselenment mt einemvisuell sichtbaren
Muster von optischen Beugungsel enenten (4, 4') mt

m kr oskopi schen, einseitig in ein Tragermaterial (17)
aus Kunststoff eingepragten Reliefstrukturen (12) und
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mt einer die Prageseite (18) des Tragermaterials (17)
tei | wei se bedeckenden refl ekti erenden Schicht (14),
dadurch gekennzei chnet, dass die refl ektierende Schicht
(14) nur die eingepréagten Reliefstrukturen (12) bedeckt
und di e zwi schen den Beugungsel enenten (4, 4')

| i egenden, ungepragten neutral en Gebiete (5) nicht

refl ektierend sind und dass das visuell sichtbare Mister
der Beugungsel enente (4, 4') aus Linien oder Punkten mt
weni gstens ei ner Abnessung kleiner als 0,5 nm
ausgebil det ist."

Der Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags der Beschwerde-
fdhrerin | lautet:

"1. Sicherheitselenent mt einemvisuell sichtbaren
Muster von optischen Beugungsel enenten (4, 4') mt

m kr oskopi schen, einseitig in ein Tragermaterial (17)
aus Kunststoff eingepragten Reliefstrukturen (12) und
mt einer die Prageseite (18) des Tragermaterials (17)
tei | wei se bedeckenden refl ektierenden Schicht (14),
dadurch gekennzei chnet, dass die refl ektierende Schicht
(14) nur die eingepréagten Reliefstrukturen (12) bedeckt
und di e zwi schen den Beugungsel enenten (4, 4')

| i egenden, ungepragten neutral en Gebiete (5) nicht

refl ektierend sind, dass das visuell sichtbare Mister
der Beugungsel enente (4, 4') aus Linien oder Punkten mt
weni gst ens ei ner Abnessung von bis zu 0,1 mm ausgebi | det
ist, und dass die Summe der Fl achen der zw schen den
Beugungsel enmenten (4, 4') |iegenden neutral en Cebiete
(5) groRer ist als die Sumre der Flachen der

Beugungsel enente (4, 4')."

Der Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags der Beschwerde-
fdhrerin | lautet:
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"1. Sicherheitselenent mt einemvisuell sichtbaren
Muster von optischen Beugungsel enenten (4, 4') mt

m kr oskopi schen, einseitig in ein Tragermaterial (17)
aus Kunststoff eingepragten Reliefstrukturen (12) und
mt einer die Prageseite (18) des Tragermaterials (17)
tei | wei se bedeckenden refl ektierenden Schicht (14),
dadurch gekennzei chnet, dalR die reflektierende Schicht
(14) nur die eingepréagten Reliefstrukturen (12) bedeckt
und di e zwi schen den Beugungsel enmenten (4, 4')

| i egenden, ungepragten neutral en Gebiete (5) nicht

refl ektierend sind, dall das visuell sichtbare Mister der
Beugungsel enmente (4, 4') aus Linien oder Punkten mt

ei ner Linienbreite bzw. einem Durchnmesser zw schen 25
und 500 pm auf gebaut ist, und dal die Sunme der Fl achen
der zw schen den Beugungsel ementen (4, 4') |iegenden
neutral en Cebiete (5) groRer ist als die Sumre der

Fl achen der Beugungsel enente (4, 4')."

Der Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags der Beschwerde-
fdhrerin | lautet:

"1. Sicherheitselenment mt einemvisuell sichtbaren
Muster von optischen Beugungsel enenten (4, 4') mt

m kr oskopi schen, einseitig in ein Tragermaterial (17)
aus Kunststoff eingepragten Reliefstrukturen (12) und
mt einer die Prageseite (18) des Tragermaterials (17)
tei | wei se bedeckenden refl ekti erenden Schicht (14),
dadurch gekennzei chnet, dalR die reflektierende Schicht
(14) nur die eingepréagten Reliefstrukturen (12) bedeckt
und di e zwi schen den Beugungsel enenten (4, 4')

| i egenden, ungepragten neutral en Gebiete (5) nicht

refl ektierend sind, dall das visuell sichtbare Mister der
Beugungsel enmente (4, 4') aus Linien oder aus Punkten mt
ei ner Linienbreite bzw. einem Durchnesser zw schen 25
und 500 pm besteht, dal sich die Paraneter
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Spatial frequenz und Gtterprofil eines individuellen
Beugungsel enments (4) eines Linienabschnitts oder Punktes
von Beugungsel enenten (4') eines benachbarten

Li ni enabschnitts bzw. benachbarten Punktes unterschei den
und dalR die Sunme der Fl &chen der zw schen den
Beugungsel enmenten (4, 4') |iegenden neutral en Cebiete
(5) groRer ist als die Sumre der Fl achen der

Beugungsel enente (4, 4')."

D e unabhéngi gen Anspriche 1, 9, 10 und 12 des
5. Hilfsantrags der Beschwerdefdhrerin | | auten:

"1. Sicherheitselenent mt einemvisuell sichtbaren
Muster von optischen Beugungsel enenten (4, 4') mt

m kr oskopi schen, einseitig in ein Tragermaterial (17)
aus Kunststoff eingepragten Reliefstrukturen (12) und
mt einer die Prageseite (18) des Tragermaterials (17)
tei | wei se bedeckenden refl ektierenden Schicht (14),
dadurch gekennzei chnet, dass di e Beugungsel emente (4,
4') in Vertiefungen (21) des Tréagermaterials (17) so
angeordnet sind, dass die Reliefstrukturen (12) um ei ne
vorbestimte Strecke A unter die Tréageroberfl ache
abgesenkt sind, wobei die ungepréagten neutral en CGebiete
(5) die Hochebene ei ner Mesastruktur bilden, dass die
refl ektierende Schicht (14) nur die auf dem G und der
Vertiefungen (21) eingepragten Reliefstrukturen (12)
bedeckt und dass di e zw schen den Beugungsel ementen (4,
4') |iegenden, ungepragten neutralen Cebiete (5) nicht
refl ektierend sind."

"9. Préagematrize zum Pragen von Sicherheitsel enmenten
nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Er zeugen der Vertiefungen (21) im Tragermaterial (17)
di e m kroskopi schen Reliefstrukturen (12) fur die
Beugungsel enente (4, 4') als Préagestrukturen (37) uber

2420.D Y A
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eine fur die neutralen Gebiete (5) bestinme Ebene
vor st ehen. ™

"10. Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsel enents
auf einem Tragermaterial (17) aus Kunststoff, mt durch
ei ne refl ekti erende Schicht (14) hindurch ei ngepragten
Beugungsel enenten (4, 4') aus m kroskopi schen

Rel i ef strukturen (12) und mt zw schen den

Beugungsel enenten (4, 4') |iegenden neutral en Gebieten
(5), dadurch gekennzei chnet,

a) dall Vertiefungen (21) in das Tréagermaterial (17)

ei ngepragt und auf dem Boden der Vertiefungen (21) die
Rel i ef strukturen (12) gleichzeitig abgefornt werden,

b) dall nach dem Pré&agen die Vertiefungen (21) mt einem
Schut zl ack (19) verfdllt werden und die neutralen
Cebiete (5) imwesentlichen frei bleiben,

c) dalB die reflektierende Schicht (14) in den neutralen
Cebi eten (5) abgetragen wird und

d) dal auf der Préageseite (18) wenigstens eine

Schut zschicht (13) vollflachig auf dem Tréagermateri al
auf gebracht wird."

"12. Verfahren zum Herstellen eines Sicherheitsel enents
auf einem Tragermaterial (17) aus Kunststoff, mt

ei ngepr agt en Beugungsel enenten (4, 4') aus

m kr oskopi schen Reliefstrukturen (12) und mt zw schen
den Beugungsel enenten (4, 4') |iegenden neutralen

Gebi eten (5), dadurch gekennzei chnet,

a) dass eine Pragematrize (36) mt erhabenen
Pragestrukturen (37) zum Préagen des Tréagermaterials (17)
verwendet und Vertiefungen (21) in das Tragernmateri al
(17) eingepragt und auf dem Boden der Vertiefungen (21)
gleichzeitig Reliefstrukturen (12) abgefornt werden,

b) dass nach dem Prégen die neutralen Gebiete (5 mt

ei ner Trennschicht (25) aus ei nem abwaschbaren Materi al
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Uber zogen werden,

c) dass die Reliefstrukturen (12) und die Fl achen der
Trennschicht (25) mt einer reflektierenden Schicht (14)
bedeckt werden,

d) dass die Trennschicht (25) zusamen mt einer

refl ekti erenden Schicht (14) auf den neutral en Gebieten
(5) entfernt werden und

e) dass eine Schutzschicht (13) vollfl&chig auf das
Tragermaterial (17) aufgebracht wrd."

| m Beschwer dever f ahren wurde auf fol gende Dokunente
Bezug genommen:

S1: EP- A-0 401 466
S2: EP-A-0 439 092
S3: DE-C-3 333 220
S4: EP-A-0 420 261
S5: EP- A-0 338 378
S6: JP-A-62 080 028
S7: GB-A-2 136 352
S8: EP-B-0 330 738
S9: DE-C-3 430 111

S9a: US- A-4 759 969
S10: EP-B-0 375 833
S11: US- A-4 631 222
S12: EP-B-0 151 706
S13: EP- A-0 253 089
S14: EP- A-0 328 086.

D e Beschwerdefidhrerin | machte imschriftlichen
Verfahren und in der mindlichen Verhandl ung im

wesentlichen fol gendes gel tend:

a) Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis 4
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Der Anspruch 1 gemdl3 Hauptantrag sei neu, da nur der
oerbegri ff di eses Anspruchs aus dem Stand der Technik
bekannt sei, z. B. aus dem Dokument S7. Das mt dem
Streitpatent zu | 6sende Probl em sei die Sicherung eines
Dokunments mt einem Sicherheitsel enent, das eine
nobgl i chst gute Erkennbarkeit des zu sichernden Dokunents
erlaubt. In di esem Zusammenhang sei das Dokunment S7 als
das wi chtigste anzusehen, ebenfalls relevant seien die
Dokunente S2 und S14. Nachteilig bei diesem Stand der
Techni k sei die Verschl echterung des Hol ogramm Ef f ekt s,
wenn man zur Erzielung einer Durchsicht auf den

Hi ntergrund den refl ekti erenden Bel ag des Hol ograms
teilweise entfernt. Das Streitpatent wl |l e deshal b weg
von ei nem Hol ogranm zu ei nem Si cher hei tsel enent mt

Rel i ef strukturen, wo ein Refl exionsbelag nur imBereich
der Reliefstrukturen, nicht aber in dazw schen |iegenden
Ber ei chen ohne Reliefstruktur, vorhanden ist, was die
Er kennbar keit der sicherheitsrel evanten Reliefstrukturen
erhalte und gleichzeitig eine gute Durchsicht auf den

H ntergrund erndgliche. Das technische Cebiet der

Si cherheitsel enente sei ein sehr "abgegrastes" Gebiet,
trotzdem sei nie ein Vorschlag in R chtung der L6sung
gemall Anspruch 1 gemacht worden. Nur das Dokunent S7
stelle sich eine vergl ei chbare Aufgabe und schl age zur
Losung eine Teiltransparenz vor, die aber in

Tei | berei chen der Reliefstruktur vorgenomen werde. Die
Losung, die Reliefstrukturen vollstéandig reflektierend
zu | assen und nur Bereiche zwi schen Reliefstrukturen
transparent zu machen, sei durch den Stand der Technik
ni cht nahegel egt, weshal b Anspruch 1 auch auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Das in den Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags zusatzlich
auf genommene Mer kmal gehe aus der urspringlichen
Beschrei bung, Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 5
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hervor. Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags sei somt in
Einkl ang mit Artikel 123 (2) EPU. Das zuséatzliche
Merkmal stelle eine weitere Pré&zisierung hinsichtlich
der Abnessung der Linien oder Punkte der Relief-
strukturen dar. Der Anspruch beruhe aus den gl eichen
G inden wi e Anspruch 1 des Hauptantrags auf einer
erfinderi schen Tatigkeit.

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags reduziere di e Abnmessungen
der Linien oder Punkte noch weiter und enthalte als
zusatzli ches Merkmal di e Angabe ei nes Verhal tni sses der
Fl achen von transparenten und refl ekti erenden Berei chen.
Auch di eses Merkmal sei durch den Stand der Technik

ni cht nahegel eqgt.

Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags definiere eine weitere

Ei nschrankung der Breite der Linien bzw. der G 6Re der
Punkt e der Beugungsel enente, die zwar fidr sich
betrachtet nicht, im Zusamrenhang mt den anderen

Mer kmal en des Anspruchs aber schon bedeut sam sei und das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit unternauere.

I m Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags sei die

Unt er schi edl i chkeit benachbarter Beugungsberei che und
der dadurch erzielte unterschiedliche optische Effekt
bedeut sam und stelle eine weitere Verbesserung des
Gesant konzepts der Erfindung dar.

b) Hlfsantrag 5

Der Anspruch 1 des 5. Hilfsantrags ziele auf einen
anderen Aspekt der Erfindung und zwar durch die
Definition des Abstandes A der Ebene der Beugungs-

el enent e gegenuber der Oberfl ache des Tragermateri al s.
D eses Merkmal ergebe einen Vorteil bei der Herstellung
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des Sicherheitsel enents durch ei ne Vereinfachung des
Auftrags des Schutzl acks und der Freil egung der
transparenten Bereiche. Im Stand der Techni k finde sich
kein H nweis auf die imAnspruch definierte Absenkung.
Der Anspruch sei somt neu und beruhe auch auf einer
erfinderi schen Tatigkeit.

Der auf die Pragematrize gerichtete Anspruch 9 sei neu
wei | keine Pragematrize bekannt sei, die Relief-
strukturen in einer gegenuber der Trageroberfl ache

ti efergel egten Ebene pragen konne. d eichzeitig ergebe
sich aus dieser Eigenschaft die erfinderische Tatigkeit
bei m Anspruch 9, da di ese Eigenschaft auch nicht
nahegel egt sei. Die i mDokument S5 gezeigte Matrize sei
kei ne Pragematrize, sondern forme fl Ussiges Harz, zudem
erzeuge si e nicht Beugungsel enente eines Sicherheits-

el ements mt dazw schen |iegenden neutral en Bereichen,
sondern nehrere Sicherheitsel enente in Form von

ei nzel nen Hol ogramen. |nsbesondere der Anspruch 18 des
Dokurments S5 mache klar, dal3 es sich nicht umeine zum
Préagen geeignete Matrize handel e und dalR das Dokunent S5
von einer Matrize gemal3 Anspruch 9 wegflhre.

Di e Merkmal skonmbi nati on des Anspruchs 10 gehe aus der
ur springlichen Beschrei bung der Verfahren 2 und 3,
Spalte 6, Zeile 35 bis Spalte 8, Zeile 56 der

Beschrei bung hervor, so dall die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU erfullt seien. Die Konbination der
Merkmal e a) bis d) des Anspruchs 10 sei durch den Stand
der Techni k ni cht nahegel egt. Das Verfahren gemal
Anspruch 10 bi ete gegenuber dem i m Dokunment S7 gezeigten
den Vorteil, dal man die Schutzschicht aufgrund der
tiefergel egten Reliefstruktur vollflachig auftragen und
von der Trageroberfl a&che einfach w eder abstreifen
kénne. Das Dokunment S7 zeige auf Seite 2, Zeilen 74 bis
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78 deutlich, daR man den Schutzl ack nur teilweise
auftrage, was eine hohe Préazision erforderlich nache.
Aber auch wenn man den Schut zl ack bei m Verfahren des
Anspruchs 10 passergenau auftrage, ergdbe sich eine

Ver ei nfachung gegentber dem Dokunment S7, da man dann den
Schut zl ack in den neutral en Gebieten einfach mt einer
Rakel entfernen kdnne. Zudem zei ge das Dokunent S7 ein
Hol ogramm wahrend das Verfahren des Anspruchs 10 ei ne
Vi el zahl von durch neutral e Gebiete getrennten
Beugungsel enment en ergébe. Das Dokunment S7 fuihre demmach
weg von der Erfindung, und auch das Dokunent S5 koénne
ni cht zu den fehl enden Merkmal en f Uhren.

I m Anspruch 12 ergebe sich aus der Definition, daR auf
dem Boden der Vertiefungen Reliefstrukturen abgefornt
wer den, dall diese Reliefstrukturen in einer gegenuber
der Cberfl ache der des Tragermaterials abgesenkten Ebene
| &gen. Das Merkmal a) des Anspruchs 12 sei al so klar.
Das fridher im Merkmal b) enthaltene Wort "ungepr agten”
sei eigentlich nicht notwendig, so dall kein Verstol
gegen Artikel 123 (3) EPU vorliege. Anspruch 12 mache
auch klar, dall die Reliefstrukturen nicht Uber den Boden
der Vertiefungen oder gar Uber die Overfl &ahe des
Tragermaterial s hinaus ragen kdonnten. Anspruch 12
enthalte somt keine Verallgeneinerung, die Uber die
urspringliche O f enbarung hi nausgehe. Anspruch 12

ent hal te gegeniber dem Anspruch 10 zuséatzlich die
Verwendung der Pragematrize und weitere Details des

Ver fahrens zum Herstel |l en des Sicherheitsel enents und
ent spreche demin der Beschrei bung beschriebenen
Verfahren 2. Es beruhe aus densel ben G und w e das
Ver f ahren genmdl3 Anspruch 10 auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Di e Beschwerdef ihrerin Il nmachte imschriftlichen
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Verfahren und in der mindlichen Verhandl ung im
wesent | ichen fol gendes gel tend:

a) Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis 4

Di e Neuheit des Anspruchs 1 gemal3 Hauptantrag werde
anerkannt, da im Stand der Technik nicht explizit von
"gepragt" oder "ungepragt" bei den neutral en Gebieten
di e Rede sei. Das Dokunment S1 sei als nachstliegender
Stand der Techni k anzusehen. Aus di esem Dokunent ergebe
sich die in der Beschrei bung der erteilten Fassung des
Streitpatents in Spalte 1, Zeilen 49 bis 56 genannte
Auf gabe. Das Dokunent S7 zeige in der Figur 8h ein

Si cher hei tsel enent, das sem transparent sei und die auf
Seite 5, Zeilen 40 bis 70 di eses Dokunments beschri ebenen
Ei genschaften aufweise. Auf Seite 2, Zeile 49 bis

Seite 3, Zeile 100 des Dokunents S1 sei der Abl auf der
Herstel l ung di eses Sicherheitsel enents gezeigt. Das
Dokurment S7 liefere somt die Anregung fir ein

Si cher hei t sel enent gendld Anspruch 1. Auch das Dokunent
S6 zeige ein Sicherheitselenent mt einem gepragten
Bereich mt reflektierender Beschichtung und ei nem
ungepr &gten Bereich, in demdie reflektierende Schi cht
entfernt sei. Auch durch di eses Dokunent ergebe sich die
gl ei che Anregung fir den Gegenstand des Anspruchs 1
Somt beruhe der Anspruch 1 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

Das in den Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags zusatzlich

auf genommene Merkmal stamme aus dem Anspruch 6, der aber
auf Anspruch 5 rickbezogen sei. Somt hatten auch die
Mer kmal e des Anspruchs 5 mit in den Anspruch 1

auf genommen werden missen. Es |iege also ein Verstold
gegen Artikel 123 (2) EPU vor. Davon abgesehen sei das
zusat zl i che Merkmal géangi ge Praxis bei Sicherheits-
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el ementen. Ein Beispiel hierfur sei das Dokunent S8, das
Beugungsel enente aus Linien oder Punkten mt den im
Anspruch 1 genannten Abnmessungen zeige. Das zuséatzliche
Mer kmal koénne somit nicht als erfinderisch angesehen

wer den.

D e weitere Reduzierung der Abnessungen im Anspruch 1
gemall 2. Hilfsantrag sei ohne erfinderische Bedeutung.
Das Dokument S8 zeige auch sol che Abmessungen. Die
zusatzlich definierte Fldchenverteilung der neutral en
und gepragten Bereiche ergebe sich als Konsequenz aus
den nahel i egenden Uber| egungen, die schon zum Gegenst and
des Anspruchs 1 genmdl3 Hauptantrag gef Uhrt héatten.

Dar iber hi naus zei ge auch das Dokunment S14 in Spalte 10,
Zeilen 1 bis 3, einen Flachenanteil der reflektierenden
Berei che von 15 bis 30 % was unter die imAnspruch 1
genannte Verteilung fallen wirde.

Die weitere Einschrankung der Abnmessungen im Anspruch 1
des 3. Hilfsantrags sei in gleicher Wise ohne
erfinderi sche Bedeut ung.

Das in den Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags zusatzlich

auf genommene Merkmal sei ein reines Ausgestal tungs-

mer kmal , das ein Fachmann nach Bel i eben und hinsichtlich
des zu erziel enden optischen Effekts einsetzen werde. Es
ergebe sich zwar ein zusatzlicher Sicherheitseffekt
durch die teurere Herstellung, dies sei aber kein
erfinderischer GCesichtspunkt.

b) Hlfsantrag 5
Die imAnspruch 1 des 5. Hilfsantrags definierten

Vertiefungen seien nur in den Verfahren 2 und 3 der
Beschrei bung des Streitpatents gezeigt. Bei Verwendung
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der i m Dokunment S5 gezeigten Matrize zum Préagen bekomre
man aut omati sch sol che Vertiefungen. Deshal b kdnne

di eser Aspekt ebenfalls nicht als erfinderisch angesehen
wer den.

Der Anspruch 9 sei auf ein Werkzeug gerichtet. Auch das
Dokunent S5 zeige ein Wrkzeug. D eses Werkzeug, obwohl
i m Dokunent S5 zum Fornen fl Ussigen Harzes verwendet,
wirde sich auch zum Pragen ei gnen und wirde in di esem
Fal |l e ei ne Pragestruktur erzeugen wie in Figur 4a des
Streitpatents gezeigt. Somit sei der Anspruch 9 nicht
neu. Er sei aber auf jeden Fall nicht erfinderisch, da
ein Fachmann mt den H nweisen in Spalte 6, Zeilen 45
bis 49 und Spalte 12, Zeilen 4 bis 9 des Dokunments S5
dazu angeregt wirde, die bekannte Matrize auch zum
Pragen zu verwenden

Der Anspruch 10 verstoRe gegen Artikel 123 (2) EPU, da
er Merkmal e des erteilten Anspruchs 11 nur zum Tei
enthalte. Dies stelle eine Verall geneinerung dar, die
urspringlich nicht offenbart gewesen sei. Die Neuheit
des Anspruchs 10 sei anzuerkennen. In den Figuren 7 und
8 des Dokunents S7 seien Reliefstrukturen mt

refl ekti erenden und, zur Erzielung einer Durchsicht,
dazwi schen |iegenden freien Bereichen gezeigt. Auch das
zugehori ge Verfahren sei in di esem Dokunent beschri eben,
wobei das Merkmal a) teilweise und die Merkmale b) und
c) des Anspruchs 10 gezei gt seien. Das nicht direkt
erwahnte Merkmal d) des Anspruchs 10 sei sel bst-
verstandlich. Es sei aus dem Dokunent S7 nicht bekannt,
das Relief am Boden der Vertiefungen anzubringen, dieses
Mer kmal ergebe sich aber durch die Konbination mt dem
Dokunment S5, bei Verwendung der dort gezeigten Matrize.
Ei ne Verei nfachung bei m Auftragen des Schut zl acks ergebe
sich nur beim Verfahren 2 der Beschrei bung des
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Streitpatents, bei den Verfahren 1 und 3 sei nach we
vor ein passergenaues Auftragen des Lackes notwendig.
Somt beruhe das Verfahren des Anspruchs 10 ni cht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

| m Anspruch 12 sei das Merkmal a) unklar, weil aus

di esem di e Absenkung der Beugungsel enente um di e
Strecke A nicht hervorgehe. Dies gehe gleichzeitig uUber
di e urspringliche Ofenbarung hinaus. I m Merkmal b)

di eses Anspruchs sei das Wrt "ungepréagt" wegel assen
wor den. Anspruch 12 sei somt nicht in Einklang mt den
Artikeln 84, 123 (2) und 123 (3) EPU. Der Anspruch 12
bezi ehe sich auf das Verfahren 2 der Beschrei bung des
Streitpatents. Ein solches Verfahren sei bis auf die
Vertiefungen aber auch im Dokunment S7 gezeigt. D e
Vertiefungen seien aber weniger ein Merkmal des
Verfahrens als vielnehr der Matrize. Auch Anspruch 12
beruhe somt nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

D e Argunmente der Beschwerdegegnerin imschriftlichen
Ver f ahren bezi ehen sich auf die der Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung zugrunde |i egende Anspruchsfassung,
somt auf Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags und auf die
Anspriche 9 und 10 des 5. Hilfsantrags, und | assen sich
i mwesentlichen wie fol gt zusamenf assen:

I m H nblick auf die gestellte Aufgabe und in Kenntnis
der Dokunmente S2 und S7 sei es fur einen Fachmann
nahel i egend, die zw schen refl ekti erenden Beugungs-

el enenten |i egenden neutral en Gebiete nicht nur
durchsichtig zu gestalten, die reflektierende Schicht
dort also zu entfernen, sondern auch diese neutral en
Cebi ete ndglichst grofd zu machen, um eine gute

Dur chsi cht auf darunter befindliche Information zu
ermbgl i chen. Dabei konne er durch ei nfaches Ausprobieren
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auch zu ei ner Ausgestaltung gel angen, bei der die Sumre
der Fl &chen der zw schen den Beugungsel enmenten |iegenden
neutral en Cebiete groRer ist als die Summe der Fl achen
der Beugungsel enmente. Auch ausgehend von Dokunent S14
komre man i n nahel i egender Wise zu einem Sicherheits-
element wie imAnspruch 1 definiert, da sich dieses nur
dadurch von ei nem Si cher hei tsel enent gemdl? Dokunent S14
unt er schei de, dafll di e Beugungsel enente ei nerseits und
di e refl ekti erenden Bereiche andererseits korrelierten
und in den Bereichen, in denen keine refl ektierende

Schi cht vorgesehen ist, auch di e Beugungsel enente
fehlten. Eine derartige Ausgestaltung sei aber durch das
Dokunment S7 nahegel egt. Dem auf die Préagematrize
gerichteten Anspruch mangel e es an Neuheit gegentber dem
Dokunent S5, da dort eine Pragematrize mt allen

Mer kmal en di eses Anspruchs gezei gt sei. Das Verfahren
gemall Anspruch 10 ergebe sich bei Verwendung der im
Dokunent S5 gezeigten Pragematrize zwangsl aufig.

Ent schei dungsgr inde

1.2

2420.D

Haupt ant r ag

Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht sowohl der
erteilten als auch der urspringlich eingereichten
Anspruchsfassung. Der Gegenstand di eses Anspruchs
entspricht mthin den Erforderni ssen des

Artikels 123 (2) und (3) EPU. Der Anspruch ist ferner
auch klar und von der Beschrei bung gestitzt und i st
somit in Einklang mit Artikel 84 EPU

Di e Neuheit des Cegenstands des Anspruchs 1 wurde nicht
bestritten. Tatséachlich zeigt keines der im Verfahren
befi ndli chen Dokunmente alle Merkmal e des Anspruchs 1
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Di e Neuheit ist demmach anzuer kennen.

Ausgehend vom CGegenstand des Anspruchs 1 sieht die
Kanmer das Dokunment S1 als nachstliegenden Stand der
Techni k an. Di eses Dokunment beschreibt ein
Sicherheitsel ement mt einemvisuell sichtbaren Mister
von optischen Beugungsel enmenten mt m kroskopi schen,
einseitig in ein Tragermaterial aus Kunststoff

ei ngepragten Reliefstrukturen, mt zw schen den
Beugungsel enenten | i egenden, ungepragten neutral en
Cebieten und mt einer die Prageseite des Trager-

mat eri al s bedeckenden refl ekti erenden Schicht (siehe
hi erzu auch di e Beschrei bung des Streitpatents,
Spalte 1, Zeilen 13 bis 22).

Die zu | 6sende Aufgabe besteht darin, ein Sicherheits-

el ement unter kostenglinstiger Herstellung so zu

ver bessern, dalR das Sicherheitsel ement sowohl optima

wi rksamist als auch eine optinmale Transparenz durch das
Si cher hei t sel enent hi ndurch auf den Hi ntergrund
ermbgl i cht (siehe auch Beschrei bungsseite 2a, zweiter
Absat z) .

D ese Aufgabe ist auf dem Gebi et der Sicherheitsel enente
bekannt. LOsungen di eser Aufgabe sind in den Dokunenten
S2, S6 und S7 gezeigt. So zeigt das Dokunment S2 ein

Si cherheitsel ement, bei dem die Sichtbarkeit der
darunter |iegenden Information durch nur teilweise

Met al i si erung des Beugungsel ements in Form ei nes

gl ei chmalRi gen Rasters refl ektierender Punkte ernbglicht
wird. Zwi schen den Punkten fehlt die Metallisierung. Das
Dokunent S6 zeigt ein Sicherheitsel enent, das auf einer
Tei | fl ache ei n Beugungsel enment in Form ei nes Hol ogramrs
tragt. Das Beugungsel enment ist mt einer reflektierenden
Met al | schi cht Uberzogen. Imibrigen Bereich ist sie
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entfernt. Das Dokument S7 zeigt ein Sicherheitsel enent
mt Beugungsel ementen in Form von Hol ogrammen. Die

Hol ogramme konnen mt einer Metallschicht Uberzogen
sein. Umnin diesemFall die Sichtbarkeit unter dem

Si cherhei tsel enent |iegender Information zu ernoglichen,
wird die Metallisierung aullerhal b der Hol ogramm
strukturen zum ndest teilweise entfernt.

Aus den Dokunmenten S2, S6 und S7 | aft sich die Lehre

zi ehen, dalR man die refl ektierende Metall schicht eines
Si cherheitsel enents teil weise entfernen soll, um eine
Dur chsi cht auf den Hi ntergrund des Sicherheitsel enents
zu ernbglichen. Hierbei spielt es keine Rolle, welche
Art von Beugungsel enenten und w evi el e Beugungsel enent e
das Sicherheitselenent enthalt. Wchtig ist die Lehre,
dall eine teilweise Entfernung der reflektierenden

Schi cht eine Durchsicht ernbglicht, wobei die Dokunente
S6 und S7 zuséatzlich dazu anleiten, die reflektierende
Schi cht vol | standi g auf den Beugungsel enenten zu

bel assen und sie auRerhal b davon zu entfernen. Ubertragt
man di ese Lehre auf das aus dem Dokunent S1 bekannte

Si cher heitsel enent, so ergi bt sich daraus fur den
Fachmann, bei den zw schen den Beugungsel enenten di eses
Si cher hei tsel enents |iegenden neutral en ungepragten
Berei chen die reflektierende Metallschicht zu entfernen.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich also in
nahel i egender Wi se fiur ei nen Fachmann ausgehend von dem
Dokunent S1 und der bekannten Aufgabe durch die durch
das Dokunment S2, insbesondere aber di e Dokunente S6 oder
S7 vermttelte Lehre. b dabei die einzel nen Beugungs-
el enent e Hol ogranme darstellen oder nicht, ist

uner heblich, zumal der Anspruch 1 nicht ausschlief3t, dal
di e ei nzel nen Beugungsel enent e Hol ograme sind. Ebenso

i st es unerheblich, ob das Sicherheitsel ement aus ei nem
Hol ogramm al so ei nem Beugungsel enent, besteht oder aus
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ei ner Gruppe von Hol ogrammen oder sonstigen Beugungs-

el ementen mt dazw schen |iegenden neutral en Bereichen.
Es komt nur auf die Erkenntnis an, dalR bei einem

Si cher hei t sel enent zur Erzielung einer Durchsicht die
refl ekti erende Schicht teilweise zu entfernen ist,
wobei, wenn vorhanden und es di e Gegebenheiten erl auben,
die refl ektierende Schicht vorteil hafter- und

nahel i egenderwei se nur in neutralen, nicht von
Beugungsel ement en ei ngenomenen Berei chen, wi e bei den
Dokunenten S6 und S7, entfernt werden wird, da dann die
opti sche Wrkung der Beugungsel enente natiurlich nicht
beei ntrachtigt wrd.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 genal3 Hauptantrag beruht
demmach nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

1. Hilfsantrag

Anspruch 1 des 1. Hil fsantrags wurde gegentber dem
erteilten Anspruch 1 (Anspruch 1 des Hauptantrags) um
das Merkmal erganzt, dall das visuell sichtbare Muster
der Beugungsel enmente aus Linien oder Punkten mt

weni gst ens ei ner Abnessung kleiner als 0,5 mm
ausgebil det ist. Dieses Merkmal findet sich in der
ursprungl i chen Beschrei bung (veroéffentlichte Fassung,
Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 5) und bew rkt

ei ne Ei nschrankung des Schut zberei chs. Der Anspruch 1
erfullt somt die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und
(3) EPU. Der Anspruch ist auch klar und von der

Beschrei bung gestitzt und ist somt auch in Einklang mt
Artikel 84 EPU

Die mit dem zusatzlichen Merkmal eingefuhrte Ooergrenze
der Abnessungen ist fidr beugungsoptisch w rkende
Strukturen normal. Das Dokunent S8, auf das im
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Streitpatent ausdricklich Bezug genonmen wird (Spalte 3,
Zeilen 10 bis 22), gibt beispielhaft H nweise auf die
Abnmessungen i n Beugungsel enenten (Seite 3, Zeile 25 bis
Seite 4, Zeile 16 und Seite 5, Zeilen 1 bis 19). Diese
H nwei se sind auf jedes Sicherheitsel enent anwendbar,
das Beugungsel enente enthalt. Davon abgesehen liefert

ei ne besondere Linienbreite oder PunktgrofRe keinen
Beitrag zur LOsung der Aufgabe. Di e Ausgestal tung der
Beugungsel enent e beei nfl ut deren optischen Effekt,

ni cht jedoch die Transparenz des Sicherheitsel enents.

D e Wahl bestimter Abmessungen kann deshal b unabhangi g
von den fiur die Losung der Aufgabe notwendi gen Merkmal en
getrof fen werden

Somt beruht auch der Gegenstand des Anspruchs 1 genmal
1. Hlfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

2. Hlfsantrag

Anspruch 1 des 2. Hil fsantrags wurde gegentber dem
erteilten Anspruch 1 umdie Merkmal e ergénzt, dall das

vi suel | sichtbare Mister der Beugungsel enmente aus Linien
oder Punkten mt wenigstens einer Abnmessung von bis zu
0,1 mm ausgebi | det ist und dall die Summe der Fl a&chen der
zwi schen den Beugungsel enenten |iegenden neutral en
Cebiete groRBer ist als die Sunme der Fl &chen der
Beugungsel enente. Di ese Merkmal e finden sich in der
ursprungl i chen Beschrei bung (veroffentlichte Fassung,
Spalte 2, Zeile 53 bis Spalte 3, Zeile 5; Spalte 3,
Zeilen 21 bis 27) und bew rken eine Ei nschréankung des
Schut zunf angs, so dafl} die Erforderni sse des

Artikels 123 (2) und (3) EPU erfillt sind. Der Anspruch
i st auch klar und von der Beschrei bung gestitzt und i st
somit auch in Einklang mit Artikel 84 EPU
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Aus densel ben Gund wi e bei m Anspruch 1 genafld

1. Hilfsantrag kann auch die Cbergrenze der Abnessungen
i mAnspruch 1 genmalR 2. Hilfsantrag nicht als
erfinderi sch angesehen werden. Sie ergibt sich ebenso
aus den Hi nwei sen i m Dokunent S8 und ist ebenso
unabhangi g von der zu | 6senden Auf gabe.

Das Verhaltnis der Fl&achen der neutral en und gepragten
Berei che ergi bt sich fir einen Fachmann bei konsequenter
Wei terfuhrung der zur Konbination von S1 mit S6 oder S7
angestel | ten Uberl egungen. Der Fachmann wird

herauszufi nden versuchen, wi e er die beiden Forderungen
der gestellten Aufgabe, namich optinmale Wrksankeit und
opti mal e Transparenz, vereinen kann, und dabei durch

ei nfaches Ausprobieren feststellen kénnen, w e hoch er
di e Transparenz durch Vergro6Berung der nichtrefl ek-

ti erenden Berei che nmachen kann, ohne die optische
Wrksankeit der Beugungsel emente zu sehr zu

beei ntrachti gen. Wenn er dabei erkennt, dal er die

Fl &che der neutralen, nicht reflektierenden Bereiche
gr6Ber machen kann als die Flache der Beugungsel enente,
so stellt dies also normal es fachménni sches Handel n dar.

Somt beruht auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des
2. Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

3. Hlfsantrag

I m Anspruch 1 des 3. Hilfsantrags wurde die Linienbreite
bzw. der Punktdurchnmesser gegeniber dem vorausgehenden
Antrag in Einklang mt der urspringlichen Beschrei bung
(veroffentlichte Fassung, Spalte 3, Zeilen 3 bis 13) auf
25 bis 500 um ei ngeschrankt. Es ergeben sich somt keine
Beanst andungen unter Artikel 123 (2) und (3) EPU. Der
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Anspruch ist auch klar und von der Beschrei bung gest it zt
und ist somit auch in Einklang mit Artikel 84 EPU

D e Ei nschréankung der Linienbreite bzw. des Punkt-
durchnessers auf 25 bis 500 um entspricht ebenfalls den
i m Dokunent S8 gegebenen Hi nwei sen. Aus densel ben

G unden wi e der Gegenstand des Anspruchs 1 genafld

2. Hilfsantrag beruht demmach auch der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemal3 3. Hilfsantrag ni cht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

4. Hilfsantrag

Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags enthalt gegeniber dem
vor ausgehenden Antrag noch den Zusatz, dal sich die
Paranet er Spatial frequenz und Gtterprofil eines

i ndi vi duel | en Beugungsel enents ei nes Linienabschnitts
oder Punktes von Beugungsel enment en ei nes benachbarten
Li ni enabschnitts bzw. benachbarten Punktes

unt er schei den. Di eses Merkmal fuhrt zu kei ner Unkl arheit
und i st in der urspringlichen Beschrei bung of fenbart
(veroffentlichte Fassung, Spalte 3, Zeilen 13 bis 17),
so dall auch di eser Anspruch unter den Artikeln 84 sow e
123 (2) und (3) EPU nicht zu beanstanden i st.

Auch das dem Anspruch 1 des 4. Hil fsantrags hinzugefigte
Mer kmal i st unabhangi g von der zu | 6senden Auf gabe und
beei nfl uRt Il ediglich den optischen Effekt der einzel nen
Beugungsel enent e. Davon abgesehen finden sich auch zu

di esem Mer kmal Hi nwei se i m Dokunent S8 (Seite 3,

Zeilen 18 bis 36 und Anspruch 1).

Somt gelten die vorgenannten G unde fir eine fehlende
erfinderische Tatigkeit auch fir den Gegenstand des
Anspruchs 1 gemal3 4. Hilfsantrag.
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5. Hilfsantrag

Anspruch 1 des 5. Hilfsantrags unterscheidet sich vom
erteilten Anspruch 1 durch das Merkmal, dal3 die
Beugungsel emente in Vertiefungen des Trégermaterials so
angeordnet sind, dal die Reliefstrukturen um eine
vorbestimte Strecke A unter die Tréageroberfl ache
abgesenkt sind, wobei die ungepréagten neutral en CGebiete
di e Hochebene ei ner Mesastruktur bilden. D e

refl ekti erende Schicht bedeckt nur die auf dem G und der
Vertiefungen eingepragten Reliefstrukturen, die zw schen
den Beugungsel enenten |iegenden ungepr&gten neutral en
Gebiete sind nicht reflektierend.

Di e Anderungen gehen aus den Figuren 4a bis 4c und
Spalte 6, Zeile 35 bis Spalte 7, Zeile 37 der
veroffentlichten Fassung der urspringlichen Annel dung
hervor. Der Anspruch erfahrt durch die Anderungen eine
Ei nschr ankung gegeniber der erteilten Fassung, ist klar
und von der Beschrei bung gestiutzt. Somt ergeben sich
kei ne Ei nwdnde unter den Artikeln 84 sowe 123 (2) und
(3) EPU. Derartige Ei nwiande wurden auch nicht erhoben.

Di e Merkmal skonmbi nati on des Anspruchs 1 genafld

5. Hilfsantrag findet sich in keinemder im Verfahren
befindli chen Dokunente. Der Gegenstand des Anspruchs 1
ist somt neu. Die Neuheit wurde auch nicht bestritten.

Ei ne Absenkung der Reliefstrukturen um eine bestimte
Strecke, so dall die ungepragten neutral en Gebiete die
Hochebene ei ner Mesastruktur bilden, wird durch den
Stand der Techni k auch nicht nahegelegt. Es findet sich
nirgends ein H nweis, so zu verfahren.

Dem Argument der Beschwerdefihrerin I, daf sich die
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Vertiefungen und die Reliefstrukturen am Boden der
Vertiefungen bei Verwendung einer Matrize, wie sie in
Dokunent S5 gezeigt ist, automatisch ergeben, kann die
Kamrer nicht fol gen. Das Dokument S5 befal3t sich mt dem
Herstell en von Hol ogranmen auf ei nem Substrat als Tei

ei nes Druckprozesses (vgl. Spalte 1, Zeilen 47 bis 51).
Dazu sind auf erhabenen Stellen auf der Aullenfl ache

ei ner Wal ze nehrere gl eiche Reliefnuster aufgebracht
(vgl. Spalte 6, Zeilen 45 bis 49; Anspruch 18), auf die
fl Ussi ges G elBharz gebracht wird, das, vergleichbar dem
Auftrag von Farbe bei ei nem Druckvorgang, auf das
Substrat Ubertragen wird, so dall dort eine Vielzah

gl ei cher Hol ogramme entsteht (vgl. Spalte 7, Zeilen 2
bis 20; Anspruch 18). Auch wenn dort gesagt w rd, dal
das Reliefruster der wal zenfdrm gen Matrize in einem
harten Material enthalten ist (vgl. Spalte 6, Zeilen 45
bis 49), so wird sich ein Fachmann dennoch ni cht

veranl a3t fuhlen, diese Matrize zum Préagen eines festen
Kunststoffmaterials zu verwenden. Einer Mtrize, die in
ei nem druckahnl i chen Vorgang fl Ussiges Harz auf ein
Substrat auftragt, wird ein Fachmann kei ne Ei gnung als
Pr agewer kzeug zuordnen und si e deswegen auch nicht als
sol che verwenden

Da es also im Stand der Techni k kei nen Hi nwei s auf
Vertiefungen, wie imAnspruch 1 des 5. Hilfsantrags
definiert, gibt und auch der Einsatz einer Mtrize genmal
Dokument S5 zum Herstellen sol cher Vertiefungen und
Préagen von Reliefstrukturen in deren Boden nicht
nahegel egt wird, beruht der Gegenstand des Anspruchs 1
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Anspruch 9 des 5. Hilfsantrags entspricht der erteilten
und der ursprunglich eingereichten Fassung di eses
Anspruchs. Der Anspruch definiert eine Pragematrize zum
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Er zeugen der Vertiefungen und der Reliefstrukturen des
Si cher hei t sel enents des Anspruchs 6 oder 7 und damt
auch des Anspruchs 1. Sie weist dazu Pragestrukturen
auf, die Uber eine fur die neutral en Gebiete bestimten
Ebene vorstehen. Die Kammer stinmm mt den Parteien
Uberein, dalR das Dokunment S5 das einzig relevante
Dokunent bezlglich di eses Anspruchs ist. De
Beschwerdef hrerin Il und di e Beschwerdegegnerin
argunenti erten, dall di eses Dokunment eine Matrize gemal
Anspruch 9 zeige. We oben (unter Punkt 6.3) ausgefihrt,
ist die Matrize di eses Dokunments zum Auftrag und Fornen
fl Ussigen G el3harzes bestimt. Ein H nweis darauf, dal
sich die Matrize auch zum Pragen festen Kunststoff-
materials eignen kénnte, wird nicht gegeben. Folglich
handelt es sich bei der Matrize des Dokunments S5 nicht
um ei ne Pragematrize, weshal b der CGegenstand des
Anspruchs 9 neu ist.

We ebenfalls oben (unter Punkt 6.3) ausgefihrt, kann es
das Dokunment S5 nicht nahel egen, die darin gezeigte
Matrize als Préagematrize zum Pragen festen Kunststoff-
mat erials zu verwenden. Erganzend sei erwdhnt, dal3 die
Matri ze gemall Dokunent S5 nicht ein Sicherheitsel enent
mt Beugungsel enmenten und dazwi schen |iegenden neutral en
Berei chen herstellt, sondern eine Vielzahl gleicher

Si cherheitsel emente, die jeweils von ei nem ei nzi gen
Beugungsel enent (Hol ogranm gebil det werden und deren
Zwi schenraunme nicht als neutral e CGebi ete eines

(ei nzigen) Sicherheitsel enents angesehen werden kdnnen.
D e dem Dokunent S5 zu entnehnmende Lehre zei gt demmach
nicht in die Richtung einer Matrize und eines

Si cher hei tsel enents genmal3 Streitpatent. Der CGegenstand
des Anspruchs 9 beruht deshal b auch auf einer

erfinderi schen Tatigkeit.
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Der Anspruch 10 des 5. Hilfsantrags wurde gegenuber der
erteilten Fassung um das Merkmal a) erganzt. Nach

Ansi cht der Beschwerdefidhrerin Il stellt dieses Merkna
nur ein Teilmerkmal des erteilten Anspruchs 11 dar, das
| osgel 6st von den ubrigen Merkmal en des Anspruchs 11

i nsbesondere von dem das Entfernen des Schutzl acks
mttels eines Abstreifnessers betreffende Merkmal, nicht
in den Anspruch 10 aufgenommen werden dirfe, da dies

ei ne Veral |l genei nerung darstelle, die ursprunglich nicht
of fenbart war. Die ursprungliche Beschrei bung gi bt

j edoch kei ne zwi ngende Vorschrift, die Verfahrens-
schritte a) bis d) des Anspruchs 10 unbedingt mt demin
Fi gur 4b gezei gten Abschal en des Schut zl acks durch ein
Abstrei fmesser zu verbinden. Vielnehr |alt die

Beschrei bung dem Fachmann di e Frei heit, einzelne
Schritte der beschriebenen Verfahren auszutauschen oder
zu kombi nieren (vgl. Spalte 7, Zeilen 53 bis 56;

Spalte 8, Zeilen 49 und 50 der veroffentlichten Fassung
der urspringlichen Beschrei bung). Aber auch ohne diese
H nwei se wird ein Fachmann di e Beschrei bung der Schritte
des Verfahrens 2 nur als ein Beispiel werten und andere
Ubl i che Met hoden zum Entfernen eines Schutzlacks mt in
di e O fenbarung ei nbezi ehen. Die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU sind sonmit erfallt.

Der Anspruch 10 gemal3 5. Hilfsantrag ist auch klar, von
der Beschrei bung gestitzt und gegeniber der erteilten
Fassung ei ngeschrankt, so dal3 er die Erfordernisse der
Artikel 84 und 123 (3) EPU erfillt. Beanstandungen

di esbeziglich wrden i mVerfahren auch nicht gedullert.

Auch di e Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 10 genafld
5. Hilfsantrag wurde nicht bestritten. Tatséachlich zeigt
kei nes der im Verfahren befindlichen Dokunente alle

Mer kmal e di eses Anspruchs. Der Gegenstand di eses
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Anspruchs ist somt neu.

Aus dem Merkmal a) des Anspruchs 10 ergi bt sich, dalR die
Rel i ef st rukt uren gegentber der Trageroberfl ache
abgesenkt sind. Die Formulierung, dal Vertiefungen in
das Tréagermaterial eingepragt und auf dem Boden der
Vertiefungen Reliefstrukturen geform sind, kann nicht
bedeuten, dal die Reliefstrukturen in einer Ebene mt
der Tréageroberfl ache |iegen oder gar daridber hinaus
ragen, sondern nur, dal die Reliefstrukturen unterhalb
des Bodens der Vertiefungen |iegen. Der Anspruch 10
enthalt somt das dem Erzeugni smerkmal des Anspruchs 1
ent sprechende Merkmal einer Absenkung der Reliefstruktur
um eine bestimte Strecke unter die Trageroberfl &ache.
Mt den gl ei chen Uberl egungen wi e bei m Anspruch 1 (siehe
oben Punkt 6.3) ist demmach auch bei m Anspruch 10 ei ne
Verwendung der Matrize des Dokunments S5 auszuschli elR3en
und das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit zu
folgern. Die Vorteile, die sich bei der Herstellung des
Si cher hei t sel enents aus di eser Absenkung ergeben, sind
in Spalte 7, Zeilen 40 bis 58 der Beschrei bung des
Streitpatents erlautert (insbesondere: kein

passer genaues Auftragen des Schutzl acks; gro6Btnbglicher
Schutz der Reliefstrukturen). Der Stand der Techni k gi bt
auch hierzu keinerlei H nweise.

Der Gegenstand des Anspruchs 10 beruht demmach ebenfalls
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Beziglich des Anspruchs 12 des 5. Hilfsantrags nmachte
di e Beschwerdefuhrerin Il einen Kl arheitsmngel geltend,
da aus dem Merkmal a) dieses Anspruchs nicht hervorgehe,
dall di e Pragestrukturen um eine bestimmte Strecke A (we
i m Anspruch 1) abgesenkt seien. deichzeitig stelle dies
ei nen VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU dar, da der
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Anspruch auch den Fall einschlieRe, dall der Hub der
Vertiefung kleiner ist als die Anplitude der Relief-
struktur. Diese Ei nwande wurden bereits mt den

Ent schei dungsgr inden unter Punkt 6.8 oben zum

ent sprechenden Merkmal des Anspruchs 10 ausger aumt

Er ganzend sei erwahnt, dal eine Pragematrize mt

er habenen Préagestrukturen, die Vertiefungen in das
Tragermaterial einpragt und gleichzeitig Relief-
strukturen auf dem Boden der Vertiefungen fornt (pragt),
kei ne Reliefstrukturen erzeugen kann, die lUber den Boden
der Vertiefungen oder gar Uber die Tréageroberfl ache

hi nausr agen.

Weiterhin sah di e Beschwerdef Uhrerin Il den

Artikel 123 (3) EPU verletzt, da i mAnspruch 12
gegeniber der erteilten Fassung di eses Anspruchs das
Wort "ungepragten” im Merkmal b) weggel assen worden i st.
Tat sachlich aber ist dieses Wrt redundant, da sich aus
dem Ubrigen Wortl aut des geltenden Anspruchs 12

ei ndeutig ergibt, dal nur die Reliefstrukturen am Boden
der Vertiefungen gepréagte Cebiete darstellen, die
neutral en Gebiete folglich ungepragt sind. D e Kanmer

si eht im Wegl assen di eses Wrts somt keine Erweiterung
des Schut zberei chs di eses Anspruchs.

Di e Ubrigen Anderungen des Anspruch 12 gegeniiber der
erteilten Fassung betreffen Unformulierungen, die den

t echni schen Gehalt des Anspruchs nicht beeinflussen und
kei ne Unkl arheit schaffen. Somt sieht die Kamrer alle
formal en Erforderni sse an den Anspruch als erfullt an.

Da auch i m Anspruch 12 am Boden der Vertiefungen

Rel i ef strukturen gefornt werden, gelten zur
erfinderischen Tatigkeit die gleichen Uberl egungen und
Schl uf3f ol gerungen wi e bei m Anspruch 10.
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Der Gegenstand des Anspruchs 12 beruht somt ebenfalls
auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Al'l e unabhangi gen Anspriche des 5. Hilfsantrags erfullen
sonmit die Anforderungen des EPU. Die Anspriiche 2 bis 8
si nd abhéngi ge Anspriche des Anspruchs 1 und der
Anspruch 11 i st abhangig von Anspruch 10. Diese
abh&ngi gen Anspriche sind deshal b ebenso wie die
Bezugsanspriche als neu und auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruhend zu betrachten. Formal e Ei nwande gegen
di e abhangi gen Anspriche bestehen nicht und wurden i m
Ver fahren auch ni cht erhoben.

Das Pat ent kann demmach auf der G undl age des
5. Hilfsantrags aufrechterhal ten werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

2420.D

D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz mt der
Anor dnung zuridckverw esen, das Patent auf der G undl age
der fol genden Unterl agen aufrechtzuerhalten

a) Anspruch 1, eingereicht am 20. Juni 2002 als
5. Hilfsantrag; und Anspriche 2 bis 9, wie erteilt;
und Anspriche 10 und 11 des am 14. Januar 1999
ei ngerei chten Hauptantrags; und Anspruch 12,
ei ngereicht als Anspruch 12 zum Hauptantrag am
20. Juni 2002; und

b) Beschrei bung, Seiten 2, 2a, 3 bis 7, Uberreicht in
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der mindl i chen Ver handl ung;

c) Zeichnungen, Blatter 11 bis 13, wie erteilt.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Dai nese W Mbser

2420.D



