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inzake: 

het instituut met rechtspersaonlijkheid conform nrtikel 107 lid 2 van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap (thans artikel 282 lid 3 van het Verdrag 
betreffende de Werking van de Europese Unie) de EUROPESE CENTRALE BANK, 
gevestigd te Frankfurt am Main, Duitsland, 
appellante, 
hierna te noemen: ECB, 
procesadvacaat: rnr A. Kiilan te 's-Gravenhage, 
behandelend advocaat: mr A. Killan te 's-Gravenhage, 

tegen :  

de vennootschap naar vreemd recht DOCUMENT SECURITY SYSTEMS, INC., 
gevestigd te Rochester, Ntw Vork, Verenigde Staten, 
geiiitimecrde, 
hierna te noemen: DSS, 
pmcesadvocaat: mr. P,J,M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage, 
bchandclcnd advocaten: mr J.J. Allen, mr dm A.M.E. Verschuur en mr ir P. van Dongen, 
allen te Amsterdam. 

H e t  geding 

ECB is bij exploot van 27 maatt 2008, gevolgd door een hersalexploot van 9 juni 2008, in 
hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 12 inaart 2008, 
gewezen tussen ECB als eiseres en DSS als gedaagde. 
ECB heef t  onder overlegging van producties bij memorie van grieven (hierna te noemen: 
MvG), tevens aanvulling ven gronden (mei de grond niet-nawerkbaarheid), zestien grieven 
aangevoerd tegen hot vonnis. 
DSS heeft daarna bij memorie van antwoord (hierna: MvA), tevens antwoord op aanvulling 
van gronden (met producties), de grleven van ECB, alsmede de niet-nawerkbaarheid, 
bestreden. 
Ten verzoeke van ECB is  een aantal bankbiljetten ter grifie van het hof'grdeponwrd. 
VervoIgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten. ECB door inr KiIlan en haar 
octrooigemachtigde ir R. Wijnstm, DSS door haar voornoemde advocaten. aap de hand van 
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pleitnotitieo. Daarbij habba partijen producties in het geding gebracht (ECB de producties, 
genummerd 36-5 1, en DSS de producties, genummerd 22 -27). 
Tot slot hebben partijm m r t  gcvrangd. 

Beoordeling van bet hopr beroep 

1. De door de rechtbank als vaststaand aangemerkte en in voormeld vonnis onder 2 
weergegeven fuiten zijn niet weersproken, mdat ook het hof d m a n  zal uitgaan. 

2. DSS i s  houdster van het Europse octrooi EP 0.455.750 B1 (hierna ook te noemen: het 
octrooi of EP '750) dat blijkens & korte aanduiding (in de authentieke Engelse trial) is 
vorleend voor c m  "METHOD OF MAKWG A NONREPLICABLE DOCUMENr". De 
internatide octrooiaanvraag voor het octrooi WO 90/08W6 (hierna oók te noemen: de 
ocmoiaanvnrg of WO '046) 13 iagediend op l6 januari 1990 mot een beroep op voorraug 
berustend op de Amerilurrnse octrooiamwdag U S  298.020 ingedimd op 18 januari 1989. k 
a a n m g  is op 18 juli 1995 dgmezen door de onderuieksafdcling van het Europs  
Ocaooibwtau (hierna ook: EOB) wegens gebrek aan inventiviteit (zie pluiarotitie, onder 44 
en p d .  40 ECB, EP0 1,141. Tegen deze afwijzing is succesvol beroep ingesteld bij de 
Kamer van beroep van hst EOB. Do vennelding van do vcr1ming van het octrooi is 
g e p u b l i d  op 24 november 1999. Het octrooi ia verleend voor een groot aantal landen, 
waaronder Nederland, Tegen htt octrooi is geen oppositie ingesteld bij het Europees 
Octrooibtweau. Het octrooi is gel5rpimrd op 16 januari 2010 wegens het verstrijken ven de 
maximale duur vin 20 jaar. 

3.1 De vier conclusies van het octrooi luiden in de authentieke Engelse taai als volgt: 

"1, A method of making a document that is not fiiffilly replicable by scanning-type 
copying derices, the dwumcnt wing a visible dginal image (10,40) comprising ert, 
pictvres uidor image fonns made of curvilmear Iineq dots and/or swirls, the method 
comprising &e steps of determinhg the scanning pitch distance (p) and width of the 
scanning lines (36) of the capying dovlcss; producing a grid pattem of parallel linos (32) 
hsving a pitoh distance (d) mulutely mom or less than ehu scanning pitch distance (p), &e 
difikrenco bstween h e  pitch distance (d) of thr parallel lines md the scanning pitch distance 
(p) hing within i mge h m  dout one-half the width of the d g  lines to about me 
halfthe scanning pitch distance (p); and overlqing the grid pattem on the origiaaj h a g e  UI 
produce on ths documsnt a printud image whioh oomprises tbs original image having a 
supetimposed trausmitted or obsûuctod print pattera conforrning to the grid patrern and in 
which eh8 ptht pattem nonmlly ie not diaccmiblc by ths naked v a ,  swh that the original 
image and the prinkd image appw to the riaked eye to be generally he w e ,  the print 
patrrn causing visibly discernable interference (e.g., moire) pattsm and/or false tones, 
oolors or omissions to be produced in the printcd image in copirs of the document made by 
the copying devices. 

2, A rnethod in acoordance with claim 1 characterized by tbe parallel Iines being uniformly 
spacd. 

3. A mcthod in acardance with claim 1 characterized by the pitch of h e  parallel l i e s  being 
at an nzimuth anglc different flom ths main axis of thc document. 
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4. A method in accordance with claim 1 ~haracterized by the print pattern having parallel 
lines in more than one &IA angle." 

3.2, h de (niet betwiste) Nederlandse vertaling luiden deze conclusies als volgt: 

"l. Werkwijze v m  het vervanrdigen van een document, dat niet betrouwbaar te kopiken is 
door kopimrimichthgen van het aftastcype waarbiJ het document gebmik rnaskt van een 
zichtbur originael beeld (10,40) voorzien v m  kunst, afbteldin~en adof  beeldvormen 
varvaardi@ uit kromlinip ~ U ~ G I I ,  stippen d o f  wervele waarbij de werkwijze de stappen 
omvat van bepalen van & afbtstcekafstand (p) en wijdte van de aftastlijnen (36) van de 
kopiearinrichtingen; 
voortbrengen van een rasterpatr00n van evenwijdige lijnen (32) met een aeekafstand (d) 
minutieus mscr of minder dan de aftaatskckafd (p) waarbij het verschil tussen de 
skekafdaud (d) van de evenwijdige lijnen en de affsststeekaf3tand (p) binrien een gebied vm 
ongavter & helft vsn do breedte van de nhstlunrn tot ongeveär de helA van da 
hts tce lufs tand  (p) is; en 
het rasterpatroon over het originele beeld leggen voor het op het document voortbrengen van 
oen gedniktc sfbeetding welke de oorspronkelijke h l d i n g  omvat met een daarboven 
geplaatst overgabrecht of oncloorgdelük gemaakt drukpatroon in overoenstsmming met het 
rastorpatroon en wrnrin hst drukpatroon normaal nlet door het blote oog te onderscheiden is, 
danig, dat het originele bwld en het gednrlae beeld voor het blote oog algemeen hetzelfde 
lijken an het gednikts h e l d  zichtbars W ondtrschei&n InteAmntie (bijvoorbosld moiré) 
patronen d o f  A s e  tinten, kleuren of weglating veroorzaakt die worden geproduceerd in het 
gednikte beeld in kopieifn van het door de kopieerinrichtIngen gemeakte document. 

2. WcriEmjze volgens conclusie 1, met het kenme* dat de evenwijdige lijnen op gelijke 
intand van olkrar zijn aangebraicht. 

3. WerkwOze volgens conclusie 1, met hei kenmerk, dat & stwk van de cvenwUdige lijnen 
onder een =hut hoek is, die afkrukend is van de hoofdhartlijn van het document. 

4. Werkwijze volgens conclusis 1, mat hot kenmerk, dar hst dnikpatrwn evenwijdiga lijntn 
in meer dan een winut hoek beeR." 

4. l Blijkena het vonnis (rov. 4.25 ) Is de rechtbank in navolging van pareien ervan uitgmgaan 
dat do gemiddelde vakman deslcundig is op het gebied van bcveilighgsdnikrecIinitktn, een 
achtergrond boft op het geblad van de flsica, materidkunde, optiek of afkomstig is uit da 
industrie; dat hij bekend ia met bestaande beveiligingsmaatregelen en betrokken za1 zijn bij 
het resten en drukken van beveiligde documenttn, dat hij verder bekend is met alle bestaande 
mproductieîechnieksn, waaronder analoge en dlgitalo beeldbewerking on dat hij algemene 
kennis heeft van bestaande reproductietechnieken. Db gemiddelde vakman ral dammast 
konnis hebben van het toepassen van bestaande bcveiligiogskenrnerken in het ontwerp. 
Dit is door putijon niet bestrieden. 
la rov. 4.26 heeft dc rechtbank wwwogen dat de hierboven goschetstc gemiddelde vakman 
ton tüds van de voorrangsdshim van het octrooi slechts basale kennis bezat van 
kopieerinrichtingen van het affasttype ('soanning type copiers'), alsmede dat het op de weg 
van ECB had gelegen om haar stolling dat de gemiddelde vakman een diepgaande kennis van 
de werking van kopieerinrichtingen van het afbQ'pe bezat, nader te onderbouwen met 
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bijvoorbeeld vakliteratuur. 

4.2 Blijkens de toelichting is grief 1 van ECB uitsluitend gericht tegen rechtsoverweging 
4.26 voor zo- daarin is venneld dat & gemiddelde vakman slechts basale kennis bezat van 
scanning íype copiers (kopieerinrichtingen vm het sftasttype), Mede onder verwijzing naar 
de beschrijvingsinleiding v a  het octrooi, wss volgens ECB de gsmiddelde vakman bekend 
met het reeds bostaande gevsar van k leurkopie~cht ingen  en het naderende gevaar dat 
dczo maohinos steeds gemakkelijker ta verkrijgen waren voor eea ieder, waarondtr de 
incidenhle vcnaiscr. De gemiddelde valanan moe2 volgens ECB derhaive vertrouwd zijn 
goweest met kopleerinrichtingen vin het sftssttyps. Met grief 2, gericht tegen 
rechtsoverweging 4.26 vom zover inhoudande dat ECD haar stellingen niet voldoende heeft 
onderbouwd, wordt betoagd E B  dat de rechtbank bg de beoordeling van de gemiddelde 
vakman s t e l l i n ~  en stukken van ECB niet in aanm&ng heeft genomen. ECB vmwijst 
Wij naar het deskundigenrapport van dr. RJ. Furky (productie 9 ECB, 17 t/m 43, in 
smcnhang mat blz. 20 tim 23 van de bijbehotcnde Annex 2 (Expert Report)), de verklaring 
van dr. RJ.  Furley (productie 29 ECB) en de publicatie van J. Woîte uit 1987 (productie l l 
ECB). 

4.3 DSS bestrijdt grief 1 onder verwijzing naar het deskundigenrapport van R van Renesse 
(productie 5 DSS, blz. 15 en 19), het durkundigenverslag van R. van Renesse (productie 1 1 
DSS, b k  25) en de m& gmoemde publicatie van J. WoUe. Met betrekking tot grief 2 voert 
DSS aan dat de vakkennis van dr. IU. Furley voor een groot dwl aan geheimhouding 
gebonden was en derhalve niet tot de algemene vakkannis van de gemiddelde vakman 
behoort. Wit de publicatie van J. Wotte blijkt volgens DSS dat slechts getest werd met de 
nieuwste kopieorinrichtingon vpn het &asttype en dat fabrikanten worda  gevraagd om 
informatie te versae&n, doch dat dit de gemiddelde vakman niet de kennis verschafte om 
de tigenschappcn v m  & scanner doclbowur# te gobruiken voor documentbeveiliging. 

4.4 Wat b m f t  de kennis vnn kopleerlnrichtiilgen van het &astrypa is het hof van bordeel 
dat uit verklaringen vm de deskundigen van beide partijen blijkt dat de gemiddelde vakman 
op het gebied van boveiligingsdniktechniekcn ten wde van de voorrangsdatum zich tevens 

. op de hwgtu stelde van dm werking van kopiccrinrichtingon van het aftasreypb. Hij zal zich 
destijds hebben Isten voorlichten over de principes van de werking van dergelijke 
kopieerinrichtingen (zit produotic 5 DSS, 52) en bovendien aan fabrikanten om technische 
informatie hebben gevraqd, die daaraan - zij het bapPrkt - meewarktcn (zie onder meer het 
deskundigtnrmpport van 6. RJ. Fwley, productie 9 ECB, 20; de publicatie van J. Woik, biz. 
90, l i  kolom, darde alinea; on hct deskundigenrapport van R. van Renesse, productie 5 
DSS, 42), Mede hierdoor zal de @middelde vakman op het gebied van 
beveiligingsdruktechnieken destijds d een goed bcpip hebben gehad van da werking van 
kopieerinrichtingen van het aftasttype. )iet hof is evenwel met DSS van oordeel dat de 
gcmiddeldo vakman, hoewel Liij zal hebben begrepen dat het beeld door de scanner Iün voor 
lijn wordt omgezot in een matrix van pixel9 (productie S DSS, 44), daarmee niet direct zal 
hebben ingezien dat wdens scannen moiré pamanen kunnen ontstaan die kunnen worden 
gcbniii voor documentbeveiliging (MvA, 39 en 47). 
Do grieven l en 2 van ECB trcffcn in w v e m  doel. 

5. Volgens ECB kunnen in conclusie 1 de volgende kenmarken - ook te duiden als 
maatregelen of werkwijzestappca - worden onderscheiden. Nu DSS hiertegen geen bemaar 
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hoef& gemaakt, zal ook het hof daanan uitgaan. 

A. Werkwijza voor het vervaardigen van een document dal; niet betrouwbaar te kopiëren 
is door bepaalde kopieerinrichtingen van het affesttype, 

B. het document maakt gebruik van een zichbaar origine01 bwld (10,40) voorzien van 
kunst, afbeeldingen d o f  booldvormen vmaardigd uit kromlijnige lijnen, stippen 
edof  wervels. 

C. de sftaststaeMstand (p) en wUdta van de aftastlijnen (36) van de kopieerinrichtingen 
Aju bepdl,  

D. een ~~ van evenwijdige lijnen (32) met een steekafstand (d) wordt 
vuortgebraoht, minutieus meer of  minder dan de aftastssreekafstand (p), 

E. hst verschil tussen de stakafstand (d) van de evenwijdige lijnen en de 
iftnststtcknfstind (p) ia binnen eon gobid van ongeveer de helft van de breedte van 
de aftastiunen tot onguvecr de helft van de aftaststeekafstand (p), 

F. het nstsrpatnxin wordt over hst originele bccld gelegd voor op het document 
voortbrengen van een gedrukte afbeelding die de oorspronkelijke sfbeelding omvat 
met een daarboven gcplastn overgebmht of ondoargankolijk gemaakt drukpatroon 
in overeenstemming mot het rasterpatroon, 

G. het dnrkpaaoon is In hut g w h b  beeld normaal niet door het blote oog te 
onderscheiden zodmig dat bet originclc beeld ca het gedrukte beeld voor het blote 
oog algemeen hetzelfde lijken, 

H. het ge* beeld veroorzaakt zichtbaar te cmderooktidea interferentie (bijvoorbucld 
moirt) pstmnen d o f  valse tinten. kleuren of weglaxhg, die worden geproduceerd in 
het gedrukte beeld in kopidn van een door de kopieerinrichting gemaakt document, 

Toegevoegde materie 

6.1 De pieven 3 en 5 van ECB betreffen het oordeel van de rechtbank dat er geen sprake 
zou zijn van toegevoegde materie, Het hof ziet mleiding dezs grieven t m e n  te 
behandelen. 

6.2 ECB betoogt in de toclicbtmg op grief 3 dat de xmbegelsn F en G niet worden 
geopenbaard in de oorspronkelijke ootrooisanw. Volgens grief 5 wordt de combinatie 
van maairegelm in conclusie 1 van het verleende octrooi even- niet geopenbaard in de 
ingtdiende ootrooiaan~t~1# en is dsarbij sprake van generalisering van een meatregel uit 
wnolusie 13. Derhalve dimt volgens ECB het actmoi te worden vernietigd wegens 
twgevoigds matarie. 

6.3 DSS bestrijdt de grieven 3 m 5 onder eurhaling van verschillende passages uit dc 
octrooiaanvraag en voert aan dat, voor zover maatmgelen F en G of de combinatie van 
maatregelen voigens conclusie 1 van het octrooi niet expliciet bekend zijn uit de ingediende 
octrooiaanvraeg, de gsmiddolde vakman deze impliciet zal meelazen op basis van zijn 
vakkennis. Bovendien beatrijdt DSS dat er sprake is van het leggen van een apart 
rasterpatroon over het originele patroon, nu het rasterptroon juist in het oorspronkclijka 
beeld gsIlireperd is on het ristsrpatroon het beeld is (MvA, 57). 

6.4 Het hof ouonveegt het volgende. Het io gobruikclijk dae tijdens de verleningsprocdure 
bij het Europees Ootrooibureau de conclusies en de beschrijving (en soms de tekeningen) van 
eon ingediende octrooiaanvraag worden aangepast. Daarbij worden door de aanvrager 
maatregelen die kunnen wardm ontleend aaa volgconclusies, aan de beschrijving of aan de 
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tehingen toegevoegd aan de bsstaande conclusies, of worden maatregelen gewijzigd of 
weggelatm. Met de wijzigingen h.acht de aauvrager om tot - ten opzichte van de stand van de 
techniek - nieuwe on invontisva conclusias te komen, op basis waarvan het Europees 
Ootrooibursau octrooi kan verlenen. 
Inâii na verlening blijkt dat materie is toegevoegd door de wijzigingen van de aanvreag 
tijdens de verleningsprocedura, vormt dit een nietighcidsgmnd. Toegevoegde materie als 
nietighekkgrond is opgenomen in artikel 75, lid 1 aanhef en sub c van de Rijksootrooiwet 
1995 (hiema ROW 1995)' welka bmpaiing luidt: 

"Een ochmi wordt door de rechter vernietigd voor zover; 
(...l 
c. het onderwerp van het ootrooi niet wordt gedekt door de inhoud van de ingediende! 
aanvrage of, indien het octrooi ie verleend op een afgesplitste of gewyzigde aanvrage 
dan wel op een nieuwe Europese octrooiaanvrage die is ingediend overeenkomstig 
artikel 61 van het Europass Octrooiverdra& door de iahoud vm de oonptonkclijke 

Artikel 75, lid l sub c ROW 1995 stemt inhoudelijk overeen met artikel 138, lid l sub c van 
het Europees Ochooiverdrag (hierna EOV). De nietigheidspnd vormt de sanctie op 
ovsrtredin~ van artikel 123, lid 2 EOV, welke btp~üng luldt; 

Tbr Eumpean patent ipplication or E~uropean patcnt may not b t  arnmded in such a 
way that it wntains subject-matter which exten& beyond the content of the 
applicstion as filed," 

6.5 Nagegssn dient te worden of het 0IKierwetp van het octniol in het bijuinder do 
uitvindmg volgens conclusies die tijdens dc verleningsprocdun door de aanvrager nieuw 
zijn voorgtsteld en waarop o c m i  is verlmd, direct en ondubbelzinnig is geopenbaard in 
ds ingediende oebpa iasnv~g  (vgl. rov. 4.27 van het wmis). Daarbij is niet aileea 
maatgevond wat expliciet in de aanvraag staat, maar ook hetgeen de gemiddelde vakman op 
brsis VM zijn algemene vakkninie impliciet meeleest. Do ingediende octrooiaanvrasg wordt 
als geheel in aanmerkhg gemomen. Bij de boordeling wordt deshalve niet alleen g e h h n  
naar de conclusies van de octrooiaanvrna& maar ook naat de beschrijving en de tekeaing~n 
(vgl. de brslissing van de Grote Kamer van beroep van 19 november 1992, G 3/89, 
Publicatieblad van bet Eumpees Octrooibureau 1993, blz, 117). 

6.6 ûver de aan te leggen maatstaf biijki in de in dit geding genoemde (buitenlandse) 
procedures een grote mate van overeenstemming te bestaan (v@. de ten pmcessu overgdcgdc 
uitspraken van - in chronolo&sche volgorde - de 'High Court of Justice' van 26 maart 2007, 
productie 15 ECB, 96 tlm 1M; het 'Bundespatentgericht' vaa 27 maart 2007, productie 168 
ECB, blz. l l ,  dsrda t/m vijfie alinoa; het 'Tribunal de Grande Insrsnce de Paris' van 9 
januari 2008, productie 320 ECB, blz. 4, zesde alinea tlm blz S, 3e alinea; de 'Court of 
Appal' van 19 maart 2008, productie 3 1 ECB, 12; de 'Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel' van 30 oktoùer 2009, productie 39 ECB, 16 tlm 18; de 'Nichtigkcitsabteilung' van 
het Oostenrijkse Octrooibureau van 30 oktober 2009, productie 46a ECB, blz. 18, tweede 
alinea; en het 'Cour d9Appl de Paris' van 17 m& 2010, productie 49a ECB, bh. 3, 
zevende en achtste alinea.) 

7.1 Gelet hetgeen onder 6.1 - 6.5 is overwogen zal het hof onderzoeken of de uitvinding 
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volgins conclusis 1 van het ocbwii EP '750, en in het bijzonder de maatregelen F en G, zijn 
geopenbaard in de oorspmnkelijke octrooiaanmg WO '046. 

7.2 Allereerst zal wnclwic 1 van het octrooi nader worden beschouwd. De werkwijzestap F 
lui& in conclusie 1 als volgt: 

'+ov&ying thc grid patteni on the dginal image ro produce on tht document a 
printad h g e  which compriscs the origiml image having a superimposed 
trausmitted os obstnicted print pattem canfonning to the grid pattern". 

Re maatngcl G luidt in conclusit 1 van het octrooi als volgt: 

"in which &e print pat- nofmally is not discemible by îht naked eye, such that the 
origiual image and the printed image appear to the naked eye to be generally rhe 
Same*. 

Het rastarparoon ('grid pattenis) wordt in conclusie 1 d e r  omscárcvm als eon 
matarpatroon van pp~dlelle lijnen ('a grid pattam of psrallel lines (32)') Dit rasterpatroon 
van p d k l l e  lijnen heeft een stccMstMd d weke minuijeuo meer of minder is dan de 
efbtotttkaF~tand p van de kopieerinrichting (maatregel D). 

7.3 Ter staving van haar stelhg dat in conclusie 1 sprakc ia van eon afzonderlijk rastar 
(MG, 32 t/m 35) heeft ECB het verleningsdossier van het oclrooi (produotie 40 E B )  
ingediend, hetgeen toelaatbaar is op grond van het m s t  van de Hoge Raad ven 6 december 
2006 (WN AZ1081, NJ 2008,538 (DijksWSaier)). Volgens ECB blijkt uit de 
verlenmgsgcschiedenis van het octrooi dat in maatregel F het leggen van een apart raster 
over hot originele beeld ("overleggen") is beoogd (zie pleibiotm in hoger bcmep ECB, onder 
50 îim 53). 

7.4 Het hof overweegt het volgende. In de toelichting op de set conclusies waarop 
uiteindel@c octrooi is verleend, schrijft de ottroolpmachtigde van de aanvrager aan de 
Kamm van beroep van het EOB (zie productie 40 ECB, EP0 2.5, bh. 3); 

"Quite unlike the citd art, the iavention describad by this application is not menly 
the printinp of a psttwn of variably spsced mdlor variably lines on the document, but 
d e r  the overlay of a counterfeit defedng grid of defmed dimension onto_ a picture, 
artwork and tbs likc to produoe a picture or artwork that to tho nakod eye reremblos 
the p i m m  or arhvoric but which con& the seeds to defeat copying." 
(ondontrtping octrooigemachtigde) 

en voorts: 

The citcd art neither describes nor suggests this aapect of the invention, namely a 
copy defeating grid gu~etim-woed on a distinct image, which may be a picture (e.g., 
photo), arbwotk (e.g., painting), or made of curvelinear lines, &b andfor swirls (e.g., 
an illustration made by h e .  enpving)." (onderstreping octrooigsmachrigde) 

Uit het voorgaande blijkt dat boven op de afbeelding, welke bijvoorbecid een foto kan zijn, 
een raster tegen namaak wordt aangebracht ('ruperimposed'). De verkregen afbeelding lijkt 
voor het blote oog hetzelfde als de originele afbeelding, maar bevat nu bescherming tegen 
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kopikn. De octrooigemachtigde van aanvnger herhaalt dit nogmmals in zijn toelichting (zie 
productie 40 ECB, E P 0  2.5, blz. 4, twc& aiinea): 

'"RE claimed invention cumprises the method of superirnposing directiy onto tbose 
fCne images a pattarn of printad snd/or unprinttd parallel lines definad by a pitch 
frépuency intentionally mlsrnatched h m  the frequmcy of the scanning l i m  of 
copim." 

Een origineel beeld wordc dus bmiligd door een bepaald -r bovenop her be ld  te 
phtsen; zie tevens productie 40 ECB, EPû 2.5, blz. 4, t w d e  alinea, waar de 
octrooipmachtigde schrift: 'Ca M grid pvarlavinq the image*' (onderstreping 
gemachtigde). 

Het hof is gelet op het voorgaande van oordeel dat zowel uit conclusie 1 van het octrooi als 
uir de verlcningsgeschiedenis vrzr het octrooi blijkt dat narPt hot originele beid spsake i s  ven 
een raster, dat wordt gelegd bovenop het beeld. 

8.1 Het hof zal hierna ondorzoekan ofconclusia 1, en in het bijzonder de maatregalen F en 
a, ook reed9 in de oo r sp rd~e l i j k~  octrooiaauvraag (WO '046) werd /werden popenbaard. 

In do beschrijvingsinleiding van WO '046 wordt uiteengezet dat het verschijnsel mok4 
g e h i k t  wordt als indicator voor namaak (zie blz. 5, regels 9 t/m 14 en blz. B, regels 9 dm 
12). Op blz. 8, regel 24 t/m blz. 9, regel 2 van dm octrooi~uivtang (maar ook op blz. 11, 
regels IS tlm 19) wordt vervolgens de lezer geïnstrueerd dat er wee werkwgzen zijn die 
worden gaopenbaprd in de octrooiaanvraag, m e l i j k  (i) de werkwijze voor het vervaardigen 
van ren document ( o m v w d c  rasterlijnen welke bij scannen moiré veroonalren) m (ii) een 
correlatieve wsrkwijzc voor het bepalen of een verdacht document een vervalsing is, 
vervaardigd van een authentiek document zonder kopiosrbeveiliging overeenkomstig de 
octrooiaanwaag. Ook partijen maken onderscheid tussen deze twee werkwijzen. 

Ad i) W e r w t e  voortbrengen product 

8.2 Het hof a l -  ovemnkomitig de volgorde in de ocwoiaanwaag - als eerste de 
werkwijze voor het vervaardigen van het document onderzoeken, in de octrooiaanvrang i s  op 
blz. 9, 3 thn 19 vatmeld: 

"The bmic machod of countcrféit protection teaches the inclusion of lines, docs 
mrVor wirls embodied rnid i n t e p ! b  f m e d  inro m, pictures and other forms of 
hages .  me grit9 lines are mada so as to differentiate minutely in verticd andlor 
horizonbl pitch fbm the lincar grids employcd by tho scanning mechanisms of the 
machines used to replicate these black - white or wlored documenis. (. . .) AAcr 
craatbn of ik uutlaenttc document, t b r  Lr. one incldimg the @d lines of 
predetemìnedpìrch, the primay method of counterfeit protection, as wel1 as the 
product thereof, have been realized." (cursivering hof), 

en op blz. 1 l ,  regels 25 tlm blz, 12, regel 12: 

"Furtber, in i e  method aspect this invention comprises tho step of producing an 
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alectro-optically nonreplicabla originai wrtificate by providiug on a matte a lineate 
patcem of visible imuge-defming lines which are of predetwmined rnoire-produeing 
pitch relitiva to an olectro-opfic copy machine scan protocol. Otherwisa stated, this 
methad includes the p r e W a r y  step of dctemiining the pitcb of m elecbo-optic 
oopy machine scanner. 
in its article of manufacture or product aspect this h v d o n  thm, likewise briefiy 
state* is an eleofro-opticdly nonreplioable original certificate which bears an image 
defined &y a p I d i i y  of lìnu ofpred~terminrd moird-producingpi#ch relativa to tha 
scan l ies  or patkm of an ele.ctro-optic copy machine." 

8.3 DSS v o d  nan dat reeds hiuruit blijkt dat een rasterpatroon in het oonpronkeiijke beeld 
is geïntegreerd (MvA, 58). DSS heefi in eerste aanleg ia haar conclusie van antwoord naar de 
figuren la th IC verwsmn ale vindplaats voor het raster (CvA, 16, sub i). 

8.4 Wc ECB verwijst w & figuren la t/m IC en de bijbhofinde beschrijving (zie 
conclusie van repliek (CvR) 7 Vm 14jo. MvG, 3) om h m  stelling te bewijm. Zij 
bebogt dat hieruit geen afkonderlijk nister bekend is en stalt daartoe dat volgens de 
figuurbcschrbving waarin dc uitvinding nader uiteen wordt gezet, de beeldlijnen slechts 
'clavcrly ammged' behooven te w&n om moiré te veroorzaken in de kopie. 

8,s De werkwijze wordt in àe figuurbesohrijving nader uiteengezet; zie blz. 13, regels 19 tlm 
21 van de octrooiaanvraag: 

"By use of Figwes la through 2c, the reader shdl now be iosmcted in the rnethod of 
producing tha nonreplicable image of tfia instaat invention," 

Volgens b h  13, regel 22 tlm blz. 14. regel 4 bont figuur l a  een voorbeeld van een intaglio 
&clding welke bij kopiiiren moiré kan veroorzaken; 

"Rxferring particularly to Figure l& here is depickd therein a typioally printed 
paitem 10 consisting of various lines 12, dot9 14 and swirls 1 6. Those of ordinary 
ski11 wil1 rtadily unäorstand rhot sueh an image ma ba primed in intaglio or gravure 
(more comrnonly roto$rvum) and daptions of these proctoses. Further, any process 
of manufacture which represents visible images by periodicaîiy spacsd lines, dots os 
swirls (. . .) wil1 produce a product giving satisfàctoy moita rcsults." 

Figuur la is blijkens deza uiteenzetting een afbeelding bestaande uit lijnen 12, punten 14 en 
wervels 16. Leder vcrvaardigingsproces dat zichtbare atbeeldingen weergeeft door periodiek 
op &tand van elkaar gelept lijnen, stippen of wervels zal resuluran in een praduct met 
voldoende rnoid. Vervolgens wordt volgenr blz. 14, regels 8 Vm i O in figuur l b een raster 
getoond: 

"A grid ovcriay is revaded in Figure Ib consisting of m array of padlel, equally 
spaced b k k  sirips orientad orthogonal to a similar pamm of b h k  stripes 18." 

Het leggen vaa het raster ul figuur l b  over de afûeelding uit figuur la  resulteert volgens de 
beschrijving (zie blz. 14, repls  l 5  tlm 18) in moiré patronen: 
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"Th instant invsnror d~flines the Figure lo pamm as a rype of rnoim distortion 
puttem resulting h m  mapping of the Figirrs l a pattem by thc function of the Figure 
l b grid overlay." (cursivering hof) 

in de beschrijving van de wtmoiaanvm& wordt vewolgens uitgelagd dit de horizontalo 
lijnen van het restar uit figuur lb vergelijkbaar zijn met de niet gewande gebieden in een 
waupmtowl van ten koP;armachine en dat de tussenliggend gebieden overeedcomen met 
& fmitciijko scanlijnen, dat dur de afbeelding in Quur l c de resulterende kopie of vervdsing 
is; zie biz. 1 S, regek 1 1 tlm 16: 

"If, for example, the horizontal lines 17 of P i p  I b wem the nonseanned areas in a 
copy machine scanning protocol, and the interstitial or "see ttyough" artas 
oorrcsponded to tbc actual scanning lines, ths illuseation of Figure IC would in 
reality be the resultant replica or counterfeit." 

Vervolgeas wordt op blz. 15, regels 18 ?/m 23, aangegeven hoe figuur l a moet worden 
sangepawt om te zorgen dat de kopie moiré interferenties toont: 

uhowever, if &t Pijpre I a print were mnnged clever& so as to e m m  that ;he 
grsater part ofthe imwe war notpickcd up by the scanning protocol, the resulting 
copy would be highly distortd, full of moire interfêrence patten and significant 
omissions. By this reasoning, the instant inventor deviscd the invontion which now 
ruooinctly describal with the aid o f  Figures 2a through 2c." 

In de bcechnjving w& mgegeven dat ds de bwldlijnen in figuur la 'arrenged clevaly' 
zijn, de kopie in figuur 1c sterk versbord zou zijn vol moiré, Het raster van evenwijdige 
lijnen in figuur l b  is volgms da beschrijving het scurmter dat dan intarhert met het raser 
van lijnen, stippen en wuvels in figuur la, hetgeen resulteert in de mok& die volgens de 
beseMjving in figuur lo is weergegeven. 

De gemiddelde vakman op het gebied van documentbeveiliging zal naar oordeel van het hof 
befijpen dat de moiró in figuur IC is ontstnan door interferentie van het scanraster met do 
afbeelding in flguur la Er bestaat dao ook geen enkele aanwijzing om aan te nemen dat het 
soawaster in figuur l b hct mtm is o v e ~ o r n a t i g  maatrsgtl D dat over de afbeelding wordi 
gcle~d ovmenkomstig maalmgel F. Het overleggm heeR volgens eonciusie 1 van het 
octrooi als resultaat een n i e  h u w b a u  ts kopiaren document dat niet van het origineel te 
ondmsohoidm is; het ovorlegpn van het rister uit figuur lb  resulteert volgens do 
bescuving v m  & bctrooiaauvrasg in moiró. De stelling van DSS dat figuur l b het raster 
overeenkomstig conclusie 1 open- wordt door het hof verworpen. 

8.6 DSS heeft in eerste aanleg (zie CV& 16, sub Ii) aangevoerd (en gehandhaafd h hoger 
beroep in MvA, 5) dat uit de pursage om tot een beveiligde afbeelding te komen waar is 
vermeld "if the Figure la print were arranged oleverly" (evt. in samenhang met de passage 
op blz. 9, regels 15 t/m I7  (zie CV& 16, sub iii) waar staat uAfter the ortation of ths  
authentic document, ttiat is, one including the pid lints of predetermined pitch") de 
gemiddeidt vakman hierin nicu anders kan lezen dan dat de afbeelding gerasterd moet 
worden. DSS betoogt in hoger beroep (zie pleitnota DSS, 71) dat de vakman het inbrengen 
van een raster om een bpieerbevdliging te realiseren, maar op twee manieren kan 
reaiisetun: het integraal 'meedesignen' of het leggen van een raster ovsr/op een 
oorspronkelijk mbveiligde afbeelding. Dit overleggen kan geburen door het toevoegen van 
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een raster van zwarta lijnen, hot toevoegen van 'witte lijnen' (d.w.z. het 'uitsnijden' van een 
raster in rijn oorspronkelijke afbeelding of het omzetten van een oorspronkelijke h l d i n g  
in een lijnrastor (hdftona lijndulatia). DSS voert op basis hiervan dat het rrstsr impliciet 
wordt geopenbaard aan de gemiddelde vakman die kennis neemt van de octrooiaanvraag. 

8.7 Het hof i s  van d e e l  dat de gemiddelde vakman het raster niet direct en 
ondubbelnaaig meeleest in de b o v e n g e n d e  daar DSS aangehaalde passages uit de 
beochrijving. Daarwoor i e  vetuist dat de gemiddelde vakman bij het lezen van do aanvraag op 
basis van zijn vakkennis direct sn ondubbelzinnig kgrijpt dat een raster wordt toegepast. Bij 
lezing van do pusrrgo 'if the Figum l a  print wem arrenged clevorly' zal naar oordeel van hot 
bof de gemiddelde vakman denken aan het herrangscMck,en van de beeldlijnen of bet 
'meedesignen' van beeldlijnen die interferentie zullen veroorzaken. De gemiddeldo vakman 
zal bij lozin~ van & zinsmede 'if the Figure la fint were ammged cleverly' niet direct 
denkan aan m e r e n  - een techniek waarmee de gemiddelde vakman vertrouwd is - omdat 
nrstsren voor do ~omiddrlth vakman niet iets 'clevsio' is m m  een hmdeling dia h-l 
gebruikeluk ia 

8.8 ECB heeft betoogd dat de Kimer vm beroep van het EOB een beoordelingofout htefi 
begaan (MvG, 33). Tijdens de verleningspmedure heeft de Kamer van beroep over de 
toevoeging van het in de nieuwe hoofdconclusie het volgende opgemerkt (zie 
productie 40, EP0 2,8, blz. 3): 

'"This tèaturc is disclosed in the spplication as filsd as being an essential featuro and 
is present at page 16, Lines 10 to 13 of the pub1 ished vcrsion of the application as 
filrd." 

De passage komt uit de bespreking van de figuren Za Urn 2c op blz. I6 van de aanvraag. 
Figuur Za is oen gubruikelijka intaglio bedrukicing, sterk overeenkomend met de bedrukking 
van figuur la, maar mider gestileerd weergegeven (blz. 16, regels 2 tim 4). Aan de hand 
van de figuren 2s tlm 2c wordt in de beschrijving verduidelijkt waarom de scanner mcttdero 
lijnen van de afbeelding volgens figuur la - doch waarbij de lijnen knap pjn opgesteld 
('armged olevaly') - niet zal oppikken iadien de steekafstand van de druklijnen van de 
afbeelding iets afwijkt van de scmstpekafstand. Figuur 2a toont derhalve (een gestileerd 
detail uit) de uiteindtluke atbeeldhg ('the Figure la  print amnged cleverly') en derhalve 
niet het rasteptroon uit maahgcl D. Het hof kan Woh dan ook niet vermigon met da 
zienswijze van de Kaarer van beroep op dit punt. 

8.9 ECB bestrijdt dat figuur 3b een raster of rasteren w u  openbaren (pleitnota ECB, 1 11 t/m 
117), ECB noemt bovendm de figuur 3b 'zeer ambigue'. 

8.10 DSS heaft W o g d  dat hot r a s t e r p w n  ook gefllustreerd wordt in figuur 3b (MvA, 
60). Uit figuui 3b blijk volgene DSS aan de gemiddelde vakman de toepassing van een 
raeter. 

8.1 1 h do octrooiaanvraag wordt aan de hand van de figuren 3a t/m 3d uiteengezet dat de 
originele afbeelding niet gereconstrueerd kan worden door bet opzettelijk onschcrp maken 



van de lijnen (zie blz. 17, regels 7 tlm 15). Over figuur 3b wordt in de beschrijving (zie b k  
17, regels l8  tirn 23) het volgende gezegd: 

Th d 4 1  42 in Figure 3rt is h e  representation of the print pattem in one smal1 
portion of tb &cummt. Immediattly b low tbis, at Eigure 3b is rhe illustmtion 44 
of what would be men in the sama detail of a counterfeit protectcd document having 
a pattem typical of the instant kivention used in its production." 

Over het lijnpatroon in figuur 3b wordt vewolgens in de beschrijving van de manvraag (zie 
blz. 17, mgeli 23 t/m 25) gesteld: 

may be readily dimmcd that the replicated pmücrn 46 bars smng resernbfance 
to thic shown in Figure 38." (cursivering hof) 

Naar hst oordcol van hst hof heaft ECB tsmcht gesteld dar figuur 3b 'zeer ambigue' is. Het 
lijnpatroon in figuur 30 en het lijnpatroon m figuur 3 b vertonen - op zijn minst genomen - 
geen 'sterke gelijkenis' ('strong resmblsnce'). Hei patroon 46 afgebeeld in Eiguur 3b is 
duidelijk zichtb- verschilhd van het patroon &gebeeld in figuur 34  zoals ECB heeft 
gesteld (dagvaarding ECB, 18). De vorm van de lunelementen in figuur 3 b wijkt beduidend 
dvan de v o m  van d t  lijrulernmntm in figuur 3a (CV& 4). Niet alleen virsclaiIlan de lijnen 
en punten, ook het totaaibeeld van figuur 3b toont gem gelijkenis met figuur 3a. 
VergelUking van figuur 3s met figuur Sb na lezing van de p o e d e  passage (ragels 23 tlm 
25 op blz. 17) zal do gemiddelde vakman eerder aan het twijfelen brengen of hij de 
uitvinding nog wel goed begrijpt dan dat figuur 3b behulpzaam is bij het begrijpen van de 
uitvinding, 
Deriralve zal de gemiddelde vakman hierin de toepassing van raster niet direct en 
o n d u b b e ~ i g  ontwaren. 

8.12 Het hof is derhalve van oordeel dat ook flguur 3b het toepassen van een raster niet 
impliciet openbaart aan de pmiddolde valanan. 

Ad iil Werkwiize vaststellen ver vol sin^ / concluaic 13 

9.1 ECB stelt dat conclusie 13 van de aanvraag geen afionderlijk wm opsnbaart daî 
vsrvolgens over het originele beeld wordt gelegd, noch een raster met eigenschappen 
ovmtnkomstig maaimgelen C, D en E (Ma, 37 t/rn 64, pleitnota in hoger beroep, 94 t h  
l 18). 

9.2 DSS voert daarentagen san dat ccmclusk 13 van de octrooiauivriiag hot rasbr openbaan 
aan de gemiddelde vakman op het gebied vrui bcveiligingsdtukteohnieken ten tijde van de 
v m g s d a t u m  omdot &ze immers ern goed begrip had van de werking van 
kopieerinrichtingen van hst afhstSipe, Hat overleggen van eon mterpatrobn is volgens DSS 
de kern van deze conclusiq dim de meihode beschrijft om een eerste generatie kopie te 
maken op de wijze zoals ontdekt door de uitvinder en geopenbaard h de ootrooiaanvraag. 
Het maken van een dergelijks torste gendekop ie  betekent volgens DSS het overleggen 
van een rasterpatroon (coiielusla van dupliek (CvD, 70)), De kopie bezit volgens DSS een 
rasterpatroon in de afbeelding (MvA, 70 tlm 75 en pleimota DSS, 96 tlm 105). In die kopie 
zelf b het raster volledig gePnteprd met de kopie; de kopie is zelf een raster geworden. 

9.3 De werkwijze uit conclusie 13 opehbaart naar het oordeel van het hof - kort gezegd - dat, 



om tot een tegen kopieren beveiligd document te komen, een onbeschermd document kan 
worden gekopieerd. in de conclusie staat dat dit beveiligde document (de eerste generatie 
kopie) is opgebouwd uit beeldlijnen: 

"A method b r  making a replicsat document 
r-- --- (...l 

obrahing a írue and ori~value-onimsn~ tbat is oot protcateti by ibs 
invention of Claim 9; w d  
copying said true and odginal W - v a l w  document on a photocopying machine, 
whmby said copying produces a rcsultant replicant document which wil1 bs mode of 
imuge lineatiblu t h t  me dbsorrant relative ZO the image pitch of said tnre donunenu 
and 
said replicant beconiso, in effcct, Iike unto a true document but of nonreplicable 
fom, (. . .)." (cursivering hof) 

De werkwijze bouwt voort op de in ds beschrijving geogenbaadc correlatieve (tweede) 
werkwijze voor k bepalen of een verdacht document een vwvdsing ie. ECB en DSS 
hebben beide svaneens gewezau op deze werkw~za (zie MvG, 43 en 44; MvA, 62 en 
pleilnota DSS, 95) ter onderbouwing van hun stellingen. h de octrooiaanmg staat op blz. 
7, rcgcls 22 t/m 25 wer do werkwijza voor het o n t d e k  van vervalsingen: 

"Tbc instant inventor in the coma of rearshing for a solution to this problem 
accideutally discowed that a color copier r%plication of an dginai travellers cheque 
cannot itself be wed to produce a closely matching copy." 

en voorts op blz. 10, regel 9 dm blz l l, regel 4: 

"A wrollary to the primary method of making a non-replicable image is also 
hculoated by this disclosure. in cases whem a tornerfeit copy has been successfully 
made, say h m  an authentic document whioh has not been copy protected by the 
a h v e  mentioned method, and the methd of replication had employed a scanning- 
type roplicator or oopy machio, the comtarfeit document, no matter arsthctioally 
pure it may appear to the nrrkod q7 nonetheless oontains included lines tbat already 
d i i n t i l t b  rninutcly in verticai mdlor horizontai pitch ftom tha a u t h d c  
document's print format. Jn other wrds, the cwnzm$eiz cow now contains the seeds 
for its own detedm if the Uistaut inventor camlatíve methodology is thtn applied, 
Such detection raquiros that the swpsorid counterfeit copy be first viewed d 
recorded by m m  of a scanning and imagìng device such os a copy machine, a 
television opticon, or the lika; nnd sueh recordmg, oomparing m authentic 
species of the original document 4 t h  h e  recoding of tbs suspectecl counterfeit and 
determining if the record of the suspectad couuterfeit mvsals moire distortions 
rclative to the autbentic speciea. [f so, ths exrrmining pany wil1 be able to confinn 
that the suspect document is indeed a counterfeit." (cursivering bof) 

Naar het oordeel van het hof uil de gemiddelde v a h m  die het voorgade  leest op basis 
van zijn vakkennis begrijpen dat het scanraster interfereert met de beeldlijnen ('image 
lineations', Ar conclusie 13) van de (eerste generatie) kopie. Bovendien zal de gemiddelde 
vakman maatregel G, dat het originele beek! en het gedrukte beeld voor het blote oog 
algemeen hetzslfde Iljken, m oonclusio 13 direct en ondubbelzinni~ meoltzen. Echter, ECB 
heefi naar oordeel van het hof terecht gesteld dat uit ccmclusie 13 de maatregelen C, D en E 
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niet bekend zijn (MvG, 52). Uit conclusie l3  is niet bekend het bepalen van de 
aftaststeekafstand en dt wijdte van de aftastlijnen van de kopieerinrichting en dat het 
rastcrpatroon een s m M t a n d  bezit welke minutieus moer of minder 1s dan de 
affastoteekafstnnd waarbg het v d i l  tussen de stak&Eand van & evenwijdige lijnen en de 
aftaatsbeknf-d b i icn  een gebied van ongeveer & helft vaa de breed* van de aftastlijnen 
tot ongevarr de helft van de dbststetkafshd. Het hof komt derhalve tot de slotsom &t 
conclusie 1 van het octrooi EP '750 niet bekend is uit conclusie 13 van de octrooiaanvraag 
WO '046, zslfi niot als de ooaclusic gelezon wordt in het licht van de werkwijze voor het 
vaststellen van vtrvdsingen d m  het scannen van verdachte documenten. 

9.4 Zelfs indien ervan zou worden uitgegaan daî het kopitten in coaclwie 13 een soort 
raster openbaar& dan nog stelt ECB zich op het standpunt dat er sprake i9 van tocgevocg& 
rnatcric in conolusie I van het verleende ocmoi. Om tot conolusie 1 te komen dient volgens 
ECB het kopimn uit conclusie l3  te worden gegeneraliseerd tot alle werkwijzen om oen 
msmr te vervaardigen. ECB wijst op jwispnadentio van hot €OB (T 3/03) waarin is 
beslist dat het niet is toegestaan om een speoies te veralgemeniseren tot een genus (Ma, 
61). 

9.5 DSS voert aarr dat vsn ongeoorloofde generalisering geen sprake Is, omdat de aanvraag 
btschrijft welko kenmorken dit raster mact hebbun, rn de aanvraag ook bijvoorbeeld in 
conclusie 13 toont hoe het kan worden vervaardigd (MvA, 86). Volgens DSS moet de 
aanvraag in zijn geheel worden gelezen en kunnen onder omstandigboden elementen 
gecombineerd kunnen wordcn. Ondes verwijzing naar jurisprudentie van de Grote Kamer 
van beroep vrui het EOB (de beslissing van 2 &b& 1994, G 1/93, Publicatieblad van het 
EOB 1994, blz. 541) en de Kamers van h e p  (T 54/82, T 296/96 en T 40/97) kan dit 
volgnis DSS als er bijvoorbeeld geen -vullende technische bijdrage is (MvA, 97) of als de 
vrkman combinersn serieus zou overnegcm (pleitnota DSS, l 19 tfm 12 1). 

9.6 Het hof heeft reeds overwogen dat de aanvraag bij de weikwuze voor het vervaardigen 
van een document omvatten& raoterlljnen welke bij scannen moid veroonakem het 
voortbrmgen vaa een rasterpatroon en het leggen van het rasterpatroon over de originele 
afbeelding niet openbeirc, masr wel dit de iftsrtstoekafbtand en wijdte van de aftastlijnen 
van de kopieerinrichtingen moet worden bepdd en dat de steekafstand tussen de bceldlijncn 
tussen bapaal& grenzen moet liggen zodat bij kopilrren moid interferentie ontstaat. Om van 
deze werkwijze uit de octrooiaaavrspe te komen tot de werldjze volgens ooaclusie 1 van 
het octrooi dient aan de warlcwijze de werkwijzestappen bestaande uit maatregelen D, F en G 
te worden toagsvoegd. 

9.7 Het oombineren van mamgelen uit verschillende werkwbzen uit WO '046 - waarvan 
het hof in het midden kan lam of dat in ha onderhavige ~ e v d  toslaatbaar zou zijn - is 
onvoldoende om tot W ~ C ~ U S I S  1 van het verleende mtrooi te komen. Het kopigren uit 
conclusis 13 moat eerst worden g e g e n e r a l i d  tot maatmgel F. Maatregel P is breder dan 
conclusie 13, Naast kopiëren omvat maatregel F - mais DSS heeft betoogd (zie onder 8.6 en 
vwrts pleitnota DSS, 108) - ook het h d b o n  raoma van een afbeelding. De gemiddelde 
vakman m l  dlt whter in het kopisrrn volgens conclusie 13 op een kopieerapparaat niet direct 
en o n d u b b e W g  meelezen. Ook het halftoon aster dat bij overeenkomstig werkwijzestap 
D hiervoor moat ve rvd igen ,  zal de gemiddelde vakman eveneens niet direct en 
ondubbelzinnig meelezen in het kopiëren op een kopieerapparaat volgens conclusie 13. 
Om door middel van het aombinemn van verachillendo wcrkwijzestappn uit WO '046 tot 
conclusie 1 van het atrooi te komen, dienen derhalve werkwijzestappen uit conclusie 13 
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eerst te worden gegeneraliseerd. Het hof is  derhalve van oordeel dat in conclusie 1 van het 
octmoi sprake i s  van toegevocgdc materie. 

10. Het hof komt gelet op het voorgaande tot de slotsom dat conclusie I van het octrooi EP 
nlat wordt gedekt door de inhoud van de ingediende octrooiaanvraag WO '046. Grief 3 treft 
deels doel en grief 5 slaagt geheel. Op grond van art. 75 lid I sub c ROW 1995 zal derhalve 
conclusie 1 worden vernietigd, 

I 1. De volgconclusies 2 t/m 4 van het octrooi tun alle aniankelijk van conclusie I. Nu 
conolunie 1 nietig is wegens toegevoegde materie. zijn de volgconclusies - welke 
voortbouwen op conclusie 1 - op dezelfde $rond nietig. Grief I5 treft derhalve eveneens 
doel. 

12. Oelet op het voorgaande kan de behandeling van de overige grieven achterwege blijven. 
Het hof behoeft ook niet meer in tt gaan op het formele bezwaar van DSS tegen de 
uitbreiding door ECB van de grondslag van haar vordering bij pleidooi door inroeping van 
de nietigheid wegens gebrek aan inventiviteit op basis van de publicatie van Stupp in 
combinatie met de publicatie van Steinbach. 

13. Aan de bewijsaanbiedingen van partijen gaat het hof voorbij. nu deze gezien het 
voorgaande niet ter zake dienend zijn dan wel niet voldoende gesubstantieerd of 
gespecifterd. 

14. Nu partijen er kennelijk ervan u i t g m  dat de kosten in eerste aanleg terecht zijn begroot 
overeenkomstig het liquidatictarief. zal het hof dienovereenkomstig beslissen. 
Wat dc kosten van het hoger kroep betreft, acht het hof na te noemen bedrag mede gezien 
hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en gezien de omvang van het geschil redelijk 
en evenredig, urwij I dc bil lü kheid zich daartegen niet verzet. Het hof heen wat de 
handhaving betrefl in  aanmerking genomen dat DSS ECB eerder heeft gedagvaard wegens 
vermeende inbreuk op het octrooi. 

Het hoE 

vernietigt het vonnis waarvan beroep, 
en opnieuw rechtdoende: 

- vernietigt het Europese octrooi EP 0.455.350 B 1 ; 

- veroordeelt DSS in de kosten van het geding in beide instanties en begroot deze aan de 
zijde van ECB tot aan deze uitspraak op E 1.808,- voor salaris advocaat en € 248,- aan 
verschotten in cerstc aonlog en op € 175.000,- voor salaris advoca en € 303.- man 
verschotten in hoger beroep; 

- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. 

Dit arest is  gewezen door mrs J.C. Fasseur-van Santen. M.Y. Bonneur en M. W.D. van der 
Burken uitgesprokcn ter zitting van 2 1 december 20 10, in  tegenwoordigheid van de griftier. 

flL-;:-:-.M.. - V  -... . ..,.. -2 Voor akchïi.;lt, 
Da Griffier 91 i k;c":,~j-p~f;;"'::: f 


