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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 100 52 694

BPatG 154
08.05



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

die mundliche Verhandlung vom 13. Juni 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent 100 52 694 wird aufrecht erhalten mit der Mal3gabe,
dass im Patentanspruch 1 in Spalte 4, Zeile 43 der Patentschrift

das Wort ,beiden” gestrichen wird.

Grinde

Die Erteilung des Patents 100 52 694 mit der Bezeichnung

,<verfahren zur Erzeugung eines Sicherheitsmerkmals an Printme-

dien“

ist am 18. Dezember 2003 veroffentlicht worden. Das Patent umfasst 3 Patentan-

spruche, von denen der erteilte Anspruch 1 wie folgt lautet:

,verfahren zur Erzeugung eines Sicherheitsmerkmals an Printme-
dien, insbesondere an Ausweisen, Plastik-Zahlungskarten, -Kre-
ditkarten, -Speicherkarten,

wobei das Printmedium aus mindestens zwei miteinander verbun-
denen Substrat-Schichten besteht, welche unterschiedliche far-
bige Stoffe aufweisen, die auf unterschiedliche Wellenlangen ( a1,

12) von farbig nach farblos durchsichtig reagieren und



wobei das Printmedium mittels gesteuertem Laserstrahl der
jeweiligen Wellenlange ( a1, 212) so bestrahlt wird, dal} sich
flachenmaRig in der Aufsicht betrachtet in den beiden Sub-
stratschichten nicht vollstandig Uberlappende Bilder durch den
Umschlag von den Ausgangsfarben auf durchsichtig ergeben, so
dal die nicht Uberlappenden Bereiche bei Betrachtung von der

Vorder- und Ruckseite ein jeweils andersfarbiges Bild zeigen.®

Zum Wortlaut der auf Anspruch 1 rickbezogenen Anspriche 2 und 3 wird auf die

Patentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent ist am 17. Marz 2004 Einspruch erhoben worden. Der
Einspruch ist auf die Behauptung gestuitzt, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausfuhren
konne; der Anspruch 1 sei ferner unzulassig erweitert, und das Verfahren zur
Erzeugung eines Sicherheitsmerkmals sei gegeniber dem durch die Ent-

gegenhaltungen

(1) US 6060 223 und
(2) DE 3048 733 C2

belegten Stand der Technik nicht patentfahig.

Die Einsprechende begrundet ihre Zweifel an der mangelnden Ausfuhrbarkeit im
Wesentlichen damit, dass der Anspruch 1 des Streitpatents Bezeichnungen fur die
nicht GUberlappenden Flachen in den mindestens zwei Substratschichten, namlich
einmal ,Bilder” und zum anderen ,Bereiche”, sowohl fur durchsichtige als auch fur
undurchsichtige Flachen verwende. Dies trage dazu bei, dass nicht erkennbar sei,
wie bestrahlte, d. h. farblos durchsichtige Flachen, von der Vorderseite und von
der Ruckseite ein jeweils andersfarbiges Bild zeigen kdnnen. Ferner habe die

Patentinhaberin schriftsatzlich darauf hingewiesen, dass die Substratschichten



zwingend undurchsichtig sein mussten. Dieses wichtige Merkmal sei jedoch
lediglich im urspringlichen Anspruch 4 zum Ausdruck gekommen, der im Lauf des
Prufungsverfahrens gestrichen worden sei. Wenn nun zur Stitzung des Merkmals
»undurchsichtig® auf den Absatz 0017 der Patentschrift zurlick gegriffen werden
musse, irritiere diese Offenbarung insofern, weil dort von einem ,durchgefarbten®
Kartenkorper, der nicht zwangslaufig mit ,undurchsichtig® gleichzusetzen sei,
ausgegangen werde. Im Ubrigen sei das Merkmal im geltenden Anspruch 1 nach

Hauptantrag Uberhaupt nicht enthalten.

Die Einsprechende ist weiterhin der Ansicht, das Verfahren nach Anspruch 1 des
Streitpatents sei gegenuber der Entgegenhaltung (1) schon nicht mehr neu,
jedenfalls aber nicht erfinderisch. Die Merkmale 1 bis 5 - nach der von ihr
vorgenommenen Merkmalsanalyse - ergaben sich jeweils zwangslaufig, wenn
nach der aus (1) bekannten Lehre gearbeitet werde. Es sei namlich das Ziel von
(1), farbige Bilder zu erzeugen; die Realisierung des Ziels konne zweifellos auch
dadurch erfolgen, dass unterschiedliche Farben, ohne Uberlappung neben-

einander platziert, die beanspruchte Gesamtbildwirkung ergaben.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten mit der
Maligabe, dass im Patentanspruch 1, Spalte 4, Zeile 43 der
Patentschrift, das Wort ,beiden” gestrichen wird,

hilfsweise das Patent beschrankt aufrecht zu erhalten im Umfang
der Anspriche gemal} einem der Hilfsantrage 1 bis 4, jeweils vom
31. Mai 2006.



Aulerdem erklart die Patentinhaberin die Teilung des Patents.

Sie macht geltend, dass das beanspruchte Verfahren keine Farbmischungen
sondern in der Aufsicht jeweils andersfarbige Gesamtansichten eines Print-
mediums von der Vorder- und der Ruckseite durch sich nicht vollstandig
uberlappende Bereiche erzeugen wolle. Damit fuhre (1) schon vom Verfahren
nach Anspruch 1 des Streitpatents weg. Im Ubrigen sei das Merkmal ,un-
durchsichtig” fir das unbestrahlte Substrat, wie auch aus den in der muandlichen
Verhandlung vorgelegten Mustern ersichtlich, keine zwingende Voraussetzung flr

die Durchfuhrung des beanspruchten Verfahrens.

Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens der Beteiligten wird auf

den Inhalt der Akten Bezug genommen.

1. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und mit Grinden versehen.
Er ist somit zulassig, fuhrt aber nicht zum Erfolg.

2. Die geltenden Anspriche 1 bis 3 sind zulassig.

Es sind, abgesehen von der vorgenommenen Streichung des Wortes ,beiden® im
Anspruch 1, die erteilten Anspriche 1 bis 3. Sie lassen sich aus den ur-
sprunglichen Anspriachen 1. V. m. 3, 11 und 12 sowie Seite 5, Zeilen 5 bis 17 der

ursprunglichen Beschreibung und den Ansprichen 5 und 6 herleiten.

3. Bezlglich ausreichender Offenbarung des Gegenstandes nach den Patent-

anspruchen 1 bis 3 bestehen keine Bedenken.



Der geltende Anspruch 1 vermittelt dem Fachmann jedenfalls in Verbindung mit
der Beschreibung, insbesondere dem Ausfuhrungsbeispiel gemaly Figur 1, nach
Uberzeugung des Senats eine ausfiihrbare Lehre. So wird in den geltenden
Unterlagen beschrieben (Abs. 0030 bis 0031 der Patentschrift), wie in einem
Kartenkérper aus zwei Substratschichten, welche einen unterschiedlichen
Umschlagstoff enthalten, nach Bestrahlung mit unterschiedlichen Wellenlangen
( a1, 2a2) ein irreversibler Farbumschlag von der Ausgangsfarbe auf vollstandig
durchsichtig, bzw farblos durchsichtig, erfolgen kann. Der Patentanspruch 1 gibt
somit dem Fachmann - erlautert durch die Beschreibung - die entscheidende
Richtung an, wie er vorgehen muss, um die Lehre des Patents nacharbeiten zu

konnen.

4. Das Verfahren nach Anspruch 1 ist neu.

Entgegenhaltung (1) beschreibt ein Verfahren zur Erzeugung eines Sicher-
heitsmerkmals an Printmedien, insbesondere auf Tickets, Spielscheinen und auf
Flaschen (Anspruch 14 und Sp. 3 Z. 44 bis 46; Sp. 4 Z. 55 bis 57 und 67 i. V. m.
Sp. 60 Z. 62 bis 64). Das danach hergestellte Printmedium kann aus mindestens
zwei miteinander verbundenen Substrat-Schichten bestehen. Diese koénnen
unterschiedliche farbige Stoffe aufweisen, die auf Bestrahlung mit unter-
schiedlichen Wellenlangen von farbig nach farblos durchsichtig reagieren (Sp. 59
Z.59 bis 64 und 65 bis 67). Die Bestrahlung wird mittels eines gesteuerten
Laserstrahls durchgefuhrt (Sp. 59 Z. 9 bis 13 i. V. m. Z. 59 bis 67 und Sp. 60 Z. 3
bis 8). In der Aufsicht betrachtet entstehen auf dem Printmedium in den
bestrahlten Bereichen Farbmischungen (Sp. 59 Z. 58 bis 67).

Das nach dem aus (1) bekannten Verfahren hergestellte Printmedium unter-
scheidet sich von dem nach dem Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents
hergestellten dadurch, dass in (1) durch die Bestrahlung ein Mehrfarbenbild
erzeugt wird (Sp. 59 Z. 52 bis 55). Es geht aus (1) aber nicht hervor, dass die

Bestrahlung so erfolgen soll, dass sich flachenmaRig in der Aufsicht betrachtet in



den Substratschichten nicht vollstandig tUberlappende Bilder durch den Umschlag
von den Ausgangsfarben auf durchsichtig ergeben, so dass die Betrachtung des
Printmediums von der Vorderseite und von der Rickseite ein jeweils anders-

farbiges Bild zeigt.

Durch die Erzeugung eines Mehrfarbenbildes stellt sich bei (1) die patentgemalie
Wirkung, wonach die nicht vollstandig Uberlappenden Bereiche eines Print-
mediums von der Vorder- und der Rickseite betrachtet ein jeweils andersfarbiges
Bild zeigen, bei dem bekannten Printmedium (1) auch nicht - wie von der
Einsprechenden behauptet - zwangslaufig ein. Denn wenn in (1) mit klaren
Substraten gearbeitet wird, zeigen Vorder- und Rulckseite des Printmediums kein
jeweils andersfarbiges Bild der durch Bestrahlung entstandenen Farbmischungen
(Sp. 59 Z. 52 bis 65). Etwas anderes wird in (1) jedenfalls nicht erwahnt. Wird
dagegen mit opaken Substraten, ,white sheet of paper®, gearbeitet (vgl. Sp. 59
Z. 43 bis 51), entsteht nach Bestrahlung kein durchsichtiger Bildbereich. Insofern
geht auch der Einwand der Einsprechenden fehl, wonach sich in (1) sogar ohne
Uberlappung der bestrahlten Flachen die patentgemafle Wirkung einstelle, weil
diese Betrachtung aulder Acht Iasst, dass sich je nach raumlicher Gestaltung des
Bestrahlungsbereiches beim patentgemalien Verfahren auch konturmaRig ein
anderes Bild ergibt (vgl. Streitpatent Abs. 0022 Z. 40/41), wie etwa ein Schriftzug
auf einem Flaschenetikett, der von der Vorder- und Ruckseite lesbar, d. h. nicht
nur spiegelverkehrt erkennbar wie bei (1), sein soll (vgl (1) Fig 10). Daher beruht
der Einwand der Einsprechenden, wonach sich beim Nacharbeiten der Lehre von
(1) die patentgemaRe Lehre von selbst ergebe, nach Uberzeugung des Senats auf
einer unzulassigen ruckschauenden Wirdigung des Standes der Technik in

Kenntnis der vorliegenden Erfindung.

Die in der mundlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffene Druckschrift (2) liegt
ferner und kann die Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1 nicht in Frage

stellen.



5. Das Verfahren zur Erzeugung eines Sicherheitsmerkmals an Printmedien,
insbesondere an Ausweisen, Plastik-Zahlungskarten, -Kreditkarten, -Speicher-

karten, nach Anspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Aufgabe des Streitpatents ist es, zum einen weitere Sicherheitsmerkmale und
deren Herstellungsverfahren zu schaffen, und dartber hinaus speziell ein solches
Sicherheitsmerkmal, welches die Moglichkeit bietet, keine Veranderung,
insbesondere keine mechanische Veranderung, der Oberflache des Kartenkérpers

bewirken zu missen (Abs. 0011 der Patentschrift).

Den nachst kommenden Stand der Technik beschreibt die Entgegenhaltung (1).
Wie vorstehend erortert erhalt der Fachmann, der sich die patentgemalle Aufgabe
gestellt hat, daraus keinen Hinweis, nicht vollstandig Uberlappende Bilder in den
mindestens zwei Substratschichten, die bei einer Betrachtung des Printmediums
von der Vorderseite und von der Ruckseite ein jeweils andersfarbiges Bild zeigen,

herzustellen.

Die im Verfahren befindliche Druckschrift (2), die die Einsprechende im Hinblick
auf die Verteilung der Umschlagstoffe im Substrat gemald Anspruch 3 genannt hat,
kann den Fachmann ebenfalls nicht zu der Erzeugung nicht vollstandig
uberlappender Bilder anregen, so dass eine Zusammenschau mit dieser zu keiner

anderen Beurteilung der Sachlage fuhren kann.

6. Nachdem das Verfahren nach Patentanspruch 1 alle Kriterien der Patent-

fahigkeit aufweist, hat der Anspruch 1 Bestand.



Die Anspriche 2 und 3 betreffen weitere, Uber platte Selbstverstandlichkeiten
hinausgehende Ausfuhrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1; sie sind

daher mit diesem rechtsbestandig.

gez.

Unterschriften
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