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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 31. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 12. November 2003 hat die Patentabtei-
lung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 39 32 505 mit der Be-

zeichnung

.Datentrager mit einem optisch variablen Element*



widerrufen.

Dem Beschluss liegen gemald Hauptantrag die erteilten Anspriiche 1 bis 12 und
der Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag vom 16. August 2002 in Verbindung mit den

erteilten Ansprichen 2 bis 12 zu Grunde.

Der Widerruf ist im Wesentlichen damit begrindet, die Gegenstédnde des An-

spruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag beruhten gegenuber

(1) US4 856857

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Es sei aus (1) bereits ein Sicherheitsda-
tentrager, insbesondere eine Ausweiskarte oder ein Wertpapier mit einem Holo-
gramm, somit einem optisch variablen Element mit Beugungsstrukturen bekannt,
das visuell erkennbare Informationen aufweise. Nachdem in (1) auch bereits dar-
auf hingewiesen werde, ausschlie3lich maschinenlesbare Informationen in das
Hologramm einzubringen, sei es nahe liegend gewesen, auch die individuelle In-
formation ausschlief3lich maschinenlesbar einzubringen. Der zustandige Fach-
mann habe mit dem Wissen aus (1) ohne erfinderische Bemiihung zu einem Ge-

genstand gemal Anspruch 1 gelangen kénnen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin, mit der
sie ihr Patentbegehren nach Hauptantrag auf der Grundlage der Patentanspri-
che 1 bis 11 vom 24. Oktober 2005, hilfsweise mit den in der mundlichen Ver-
handlung Uberreichten Patentanspriichen 1 bis 7 weiter verfolgt. Anspruch 1 ge-

maf Hauptantrag lautet:

,Datentrager (16, 30, 75), insbesondere Ausweiskarte oder Wert-
papier mit einem Beugungsstrukturen (29, 41, 71) aufweisenden
optisch variablen Element in Form eines Hologramms (17, 40, 51,
70, 80, 81) bei dem die Beugungsstrukturen (29, 41, 71) eine vi-



suell erkennbare Standardinformation reprasentieren, die fur alle
Karten eines Systems identisch ist, und diese Standardinformatio-
nen durch nichtholographische MalRnahmen individualisiert sind,
dadurch gekennzeichnet, dal3 wenigstens auf oder in einer der
Schichten des Hologramms (70, 80, 81) ein Luminiszensstoff
und/oder eine IR-reflektierende Farbe und/oder eine partielle Zer-
storung der Beugungsstruktur mit einem Laser vorliegt, wodurch

das Standardhologramm zu einem echten Unikat wird."

Der Datentrager gemaf Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich von dem des
Hauptantrags dadurch, dass im kennzeichnenden Teil lediglich noch das Merkmal, wo-
nach ,wenigstens in einer der Schichten des Hologramms (70, 80, 81) eine partielle
Zerstorung der Beugungsstruktur mit einem Laser vorliegt, wodurch das Stan-

dardhologramm zu einem echten Unikat wird“, enthalten ist.

Die Patentinhaberin tragt im Wesentlichen vor, die dem Patentgegenstand zu
Grunde liegende Problematik bestehe darin, dass die Anfertigung eines individu-
ellen Hologramms zu aufwéandig und zu teuer sei, dennoch aber der Wunsch nach
einem echten Unikat bestehe. Zur Losung dieser Problematik verknipfe das Pa-
tent ein kostengunstig herzustellendes Standardhologramm mit nicht holographi-
schen Individualisierungsmalinahmen, die z. B. im Fall einer Lasereinwirkung zu
einer Veranderung des Hologramms selbst flihrten. In der Entgegenhaltung (1) sei
diese Problematik tGberhaupt nicht angesprochen; es werde vielmehr eine auf ei-
nem Trager angebrachte individuelle Kennung, wie etwa ein biometrisches Merk-
mal, durch ein dartiber liegendes transparentes und intaktes Hologramm abgesi-
chert. Das Hologramm aus (1) stelle damit kein Unikat im Sinne der Erfindung dar.
Es werde auch nicht bestritten, dass Luminiszenzstoffe grundsatzlich zur Siche-
rung von Wertpapieren bekannt seien, aber eben nicht zur Herstellung eines indi-
viduellen Hologramms. Die Druckschrift (1) kbnne daher den patentgemafen Da-

tentrager weder neuheitsschadlich vorweg nehmen noch nahe legen.



Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

das Patent mit den am 24. Oktober 2005 eingereichten Anspri-
chen 1l bis 11 und einer ggf. anzupassenden Beschreibung be-
schrankt aufrechtzuerhalten,

hilfsweise, das Patent mit den in der mundlichen Verhandlung
Uberreichten Ansprichen 1 bis 7 und einer ggf. anzupassenden
Beschreibung beschrankt aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende | hat ihren Einspruch mit Schriftsatz vom 8. November 2005

zurickgenommen. Sie ist am Verfahren daher nicht mehr beteiligt.

Die Einsprechenden Il und Ill beantragen Ubereinstimmend,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie machen insbesondere geltend, dass die Neuheit der alternativen Ausfuh-
rungsform des Datentragers nach Anspruch 1 des Hauptantrags, wonach eine
partielle Zerstérung der Beugungsstruktur mit einem Laser in einer der Schichten
des Hologramms vorliege, durch (1) neuheitsschadlich vorbeschrieben sei. Dies
ergebe sich insbesondere aus der Figur 2 von (1) in Verbindung mit den Ausfuh-
rungen von Spalte 3/4 der Beschreibung, woraus die Anordnung des individuali-
sierenden Merkmals im Hologramm hervorgehe, das unter anderem durch Laser-
beschriftung erzeugt werden konne. Die Einbringung eines Luminiszenzstoffes
oder einer IR-reflektierenden Farbe in das Hologramm gehe aus (1) zwar nicht
wortlich hervor, daher sei die Neuheit dieser Ausfiihrungsformen gegeben. Da (1)
jedoch auch die Maschinenlesbarkeit des individualisierenden Merkmals anspre-

che, sei die Auswabhl hierfur geeigneter Farbstoffe beschrankt, was der Fachmann



schon aus seinem Fachwissen kenne. Dies gehe insbesondere aus dem weiteren
im Verfahren befindlichen Stand der Technik hervor. Sie sind daher Ubereinstim-
mend der Ansicht, der Gegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents sei durch
(1) teilweise neuheitsschadlich vorweggenommen und in weiteren Ausfihrungs-

formen zumindest nahe gelegt.

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der riickbezogenen An-
spruche gemal Haupt- und Hilfsantrag, wird auf den Inhalt der Akten Bezug ge-

nommen.

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig. Sie konnte nicht zum Erfolg
fuhren, weil die Datentrdger nach Anspruch 1 des Hauptantrags und nach An-
spruch 1 des Hilfsantrags gegentber dem Stand der Technik (1) nicht mehr neu

sind.

2. Bezuglich der Offenbarung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag hat der
Senat gewisse Bedenken, weil die darin ua beanspruchte IR-reflektierende Farbe
auf oder in einer der Schichten des Hologramms in den erteilten Ansprichen 5
und 6 ausschlieB3lich in Verbindung mit einem Druckbild genannt war, das nun-
mehr gestrichen wurde. Die Bedenken kdonnen jedoch dahingestellt bleiben, well
das Patentbegehren aus sachlichen Grinden scheitert.

3. Der Datentrager nach dem Anspruch 1 des Hauptantrags ist nicht mehr neu.

Die Entgegenhaltung (1) beschreibt Datentrager, insbesondere Kreditkarten oder
Geldkarten, mit einem Beugungsstrukturen aufweisenden optisch variablen Ele-
ment in Form eines Hologramms (Sp. 1 Z. 8 bis 11 und Sp. 2 Z. 18 bis 22 i. V. m.
Sp. 20 Z. 21 bis 51). Die Beugungsstrukturen kénnen entsprechend der Funktion



des Hologramms visuell erkennbare Standardinformationen reprasentieren (Sp. 3
Z. 2 bis 8 ,body of matter” und Z. 19 bis 22 i. V. m. Sp. 4 Z. 43 bis 54). Ferner
konnen die Standardinformationen durch nicht holographische MaRnahmen indivi-
dualisiert sein, wobei die individuellen Erkennungsmerkmale unter dem Holo-
gramm (Sp. 3 Z. 22 bis 26) oder in jeder gewlnschten Position innerhalb des ggf
auch gefarbten Hologramms angebracht sein kénnen (Fig.2 BZ 5i. V. m. Sp. 3
Z. 44 bis 49 und Sp. 4 Z. 29 bis 31). Als Mittel zur Herstellung eines individuellen
Erkennungsmerkmals im Hologramm wird in (1) ua die Beschriftung mittels eines
Lasers genannt (Sp. 3 Z. 64 bis Sp. 4 Z. 9 insb. Z. 6/7). Es wird zwar hierbei nicht
eigens erwéhnt, dass mit der Laserbeschriftung eine partielle Zerstérung der Beu-
gungsstruktur einhergeht. Diese stellt sich jedoch zwangslaufig ein, wenn so vor-
gegangen wird, wie in (1) beschrieben (Sp. 4 Z. 6/7) und die als ,display portion*
bezeichnete ,Flache" gemalR (1) angeordnet ist (Sp. 3 Z. 44 bis 49). Das Ausmalf3
der ZerstOorung ist dabei eine Frage der Abstimmung zwischen den Laserparame-
tern und Folienaufbau des Hologramms.

Daher vermag auch der Einwand der Patentinhaberin, wonach in (1) an die Zer-
storung des Hologramms selbst nicht gedacht und die Figur 2 von (1) in Bezug auf
die Schichten des Hologramms nicht aussagefahig sei, sondern dieses lediglich in
unzerstorter Form als Absicherung darunter liegender individueller Daten wie ei-
nes Fingerabdruckes fungiere, zu keiner anderen Beurteilung des Gegenstandes

nach Anspruch 1 des Hauptantrages des Streitpatents fiuhren.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags in der beschriebenen Aus-

fuhrungsform ist daher nicht mehr neu.

Im Anspruch 1 des Hilfsantrags sind die Merkmale, wonach durch wenigstens auf
einer der Schichten des Hologramms ein Luminiszenzstoff und/oder eine IR-re-
flektierende Farbe vorliegt, wodurch das Standardhologramm zu einem echten
Unikat wird, gestrichen. Die noch verbleibende Ausfihrungsform des Datentragers

entspricht somit der in Anspruch 1 gemalR Hauptantrag vorstehend als nicht mehr



neu beschriebenen Ausfuhrungsform. Fir ihn gelten die obigen Ausfihrungen
gleichermal3en; der Gegenstand gemald Anspruch 1 des Hilfsantrags ist mithin

ebenfalls nicht mehr neu.

Nach alledem haben die Anspriche 1 nach Haupt- und nach Hilfsantrag keinen
Bestand. Die Anspriiche 2 bis 11 bzw. 2 bis 7 teilen das Schicksal des jeweiligen
Patentanspruchs 1 (BGH, ,Elektrisches Speicherheizgerat‘, GRUR 1997, 120).

gez.
Unterschriften



