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Bitte Geschaftszahl in alien Eingaben anfuhren!

Wien, am 30. Oktober 2009

Die Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamtes hat unter dem Vorsitz von Hofratin
Dipl.-ing. Eva Fessler im Beisein von Oberrat Ing. Mag. Johann Wipiinger, Oberrat Dipl.-lng. Richard
Stawa, Dipl.-lng. Claudia Steinz-Krismanic und Mag. Alexander Svetly als Stimmfuhrer uber den
Antrag von Europaische Zentralbank, Kaiserstrafte 29, 60311 Frankfurt/Main, Deutschland, als an-
tragstellende Partei, vertreten durch Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH, Schubertring 6,1010 Wien,
gegen die Firma Document Security Systems, Inc., First Federal Plaza, Suite 1525, 28 East Main
Street, Rochester, NY 14614, USA, als beiangte Partei, vertreten durch Sonn & Partner Patentan-
walte, Riemergasse 14,1010 Wien, auf Nichtigerklarung des Patentes Nr. E 186 876 zu Recht er-
kannt:

Dem Antrag wird stattgegeben und das Patent Nr. E 186 876 im Ausmafc aller Anspruche fur nichtig
erklart.
Die beiangte Partei ist schuldig, der antragstellenden Partei die Kosten des Verfahrens und der Ver-
tretung im Betrage von 12.080,52 €, darin enthalten 1.938,42 € Umsatzsteuer und 450,00 € Baraus-
lagen, binnen vierzehn Tagen zu Handen ihres ausgewiesenen Vertreters, Wolf Theiss Rechtsan-
walte GmbH, Schubertring 6, 1010 Wien, bei sonstiger Zwangsvollstreckung zu bezahlen.

Sachverhalt:

Am 16. Janner 1990 (Prioritat 18. Janner 1989, US 19890298020) wurde beim Europaischen Pa-
tentamt von Ralph C. Wicker in 194 Oxford Street Apt. 8, Rochester, NY 14607, USA ein Patent un-
ter dem Titel ,,Verfahren zur Herstellung eines falschungssicheren Dokuments" angemeldet und die
Patentschrift am 24. November 1999 als EP 0 455 750 B1 veroffentlicht.

Mit Beschluss vom 9. August 2006 wurde die Eintragung der Firma Document Security Systems,
Inc. (New York Corporation), First Federal Plaza, Suite 1525, 28 East Main Street, Rochseter,
NY 14614, USA, als Inhaberin des Patentes E 186 876 vom Osterreichischen Patentamt bewilligt.

DVR. 0078018
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Der Gegenstand dieses Patentes gemafi den 4 erteilten Anspruchen 1st:

1) Verfahren zur Herstellung eines Dokuments, das durch Kopiervorrichtungen der Abtastbauart
nicht getreu reproduzierbar ist, wobei das Dokument ein sichtbares Originalbild (10, 40) verwendet,
welches Kunstwerke, Bilder und/oder Biidformen aufweist, die aus gekrummten Linien, Punkten
und/oder Wirbeln gebildet sind, wobei das Verfahren die folgenden Schritte vorsieht: Bestimmung
des Abtastteiiungsabstandes p und der Breite der Abtastlinien (36) der Kopiervorrichtungen; Erzeu-
gung eines Gittermusters aus parallelen Linien (32) mit einem teilungsabstand d der geringfugig
grofier oder kleiner ist ais der Abtast-Teilungsabstand p, wobei die Differenz zwischen dem Tei-
lungsabstand d der parallelen Linien und dem Abtastteilungsabstand p innerhalb eines Bereiches
von ungefahr der Halfte der Breite der Abtastlinien bis zu ungefahr der Halfte des Abtastteiiungsab-
standes p liegt; und Uberlagerungen des Gittermusters auf das Originalbiid zur Erzeugung eines
gedruckten Bildes auf dem Dokument, wobei das gedruckte Bild das Originalbiid aufweist mit einem
daruberliegenden ubertragenen oder abgedeckten Druckmusterentsprechend dem Gittermuster und
in dem das Druckmuster normalerweise durch das nackte Auge nicht unterscheidbar ist derail, dass
das Originalbiid und das gedruckte Bild dem nackten Auge als im allgemeinen gieich erscheinen,
wobei das Druckmuster eine sichtbare unterscheidbare interferenz (z.B. Moire) Muster und/oder
faischeTone, Farbungen oder Weglassungen in dem zu erzeugenden gedruckten Bild in Kopien des
Dokuments hergestellt durch die Kopiervorrichtung verursacht.
2) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die paralielen Linien gleichformig
beabstandet sind.
3) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilung der parallelen Linien mit
einem Azimuthwinkel erfoigt unterschiedlich von der Hauptachse des Dokumentes.
4) Verfahreî t nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckmuster Parallellinien in
mehr als einem Azimuthwinkel besitzt.

Am 27. Marz 2006 wurde von der Europaischen Zentralbank in 60311 Frankfurt/Main, Deutschland,
ein Antrag auf Nichtigerklarung des osterreichischen Teiles AT E 168 876 T1 des europaischen Pa-
tentes EP 0 455 750 B1 gestellt und beantragt:
• den osterreichischen Teiis AT E 168 876 T1 des europaischen Patentes EP 0 455 750 B1 zur
Ganze fur nichtig zu erklaren
und
• der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens und der Vertretung aufzuerlegen.

Die Antragstellerin stutzt ihren Antrag auf die Anlagen 7K1 bis ./K8:
• ./K1: Streitpatent (EP 0 455 750 B1)
• ./K2: Banknote ,,20 Schweizer Franken", Vorlage im Original bei mundlicher Verhandlung
• 7K2a; Kopie Banknote ,,20 Schweizer Franken", hergestellt mit Canon-Kopiergerat
• ./K2b: Kopie Banknote ,,20 Schweizer Franken", hergestellt mit hochauflosendem Kopiergerat
• ./K3:GB1 138 011
• ./K4: DE 36 02 563 C1
• ./K5: ,,Moire-Erscheinungen in der Reprotechnik- Fehlerscheinung- Nutzanwendung", Walter
Stupp, Moderne Fototechnik, 5/79
• ./K6: US 4 582 346
• ./K7: ,,Moire patterns in scanned halftone pictures", J. Opt. Soc. Am., Vol. 72, No. 9, Septem-
ber 1982 (nur erste und letzte Seite)
• 7K8: Merkmalsanalyse

Merkmalsqliederung:

A: Verfahren zur Herstellung eines Dokuments, das durch Kopiervorrichtungen der Abtastbauart
nicht getreu reproduzierbar ist
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B: wobei das Dokument ein sichtbares Originalbiid (10, 40) verwendet, welches Kunstwerke, Bilder
und/oder Bildformen aufweist, die aus gekrummten Linien, Punkten und/oder Wirbeln gebildet sind
(wobei das Verfahren folgende Schritte vorsieht)

C: Bestimmung des Abtastteilungsabstandes p und der Breite der Abtastiinien (36) der Kopiervor-
richtungen

D: Erzeugung eines Gittermusters aus parallelen Linien (32) mit einem Teilungsabstand d der ge-
ringfugig grower oder kleiner ist als der Abtast-Teiiungsabstand p

E: wobei die Differenz zwischen dem Teiiungsabstand d der parailelen Linien und dem Abtasttei-
lungsabstand p innerhalb eines Bereiches von ungefahr der Halfte der Breite der Abtastiinien bis zu
ungefahr der Halfte des Abtastteilungsabstandes p liegt und

F: Uberiagerungen des Gittermusters auf das Originalbiid zur Erzeugung eines gedruckten Bildes
auf dem Dokument, wobei das gedruckte Bild das Originalbiid aufweist mit einem dariiberliegenden
ubertragenen oder abgedeckten Druckmuster entsprechend dem Gittermuster und in dem

G: das Druckmuster normalerweise durch das nackte Auge nicht unterscheidbar ist derart, dass das
Originalbiid und das gedruckte Bild dem nackten Auge als im Allgemeinen gleich erscheinen, wobei

H: das Druckmuster eine sichtbare unterscheidbare Interferenz (z.B. Moire) Muster und/oder falsche
Tone, Farbungen oder Weglassungen in dem zu erzeugenden gedruckten Bild in Kopien des Doku-
ments hergestellt durch die Kopiervorrichtung verursacht.

Die Antragstellerin fuhrt aus, dass das Streitpatent von der Prufungsabtejlung zuruckgewiesen wor-
den ware, und gegen diesen Beschluss von der Antragsgegnerin Beschwerde erhoben worden wa-
re. In der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer des Europaischen Patentamtes am
5. Feber 1999 ware ein neuer Hauptanspruch vorgelegt worden. Die neu eingefuhrten Merkmaie F
und G wurden uber den Umfang der ursprunglich eingereichten Unterlagen hinausgehen, weshalb
das Patent fur nichtig zu erkiaren sei. Der Begriff ,,Uberlagerung eines Gittermusters auf dem Origi-
nalbiid" finde sich nirgends in der ursprunglichen Beschreibung und was unter dem Begriff Original-
biid" zu verstehen sei, ware nur schwer zu erkennen.

Bezuglich der Neuheit verweist die Antragstellerin auf die ,,20 Schweizer Franken" aus der sechsten
Banknotenserie 1976 (Anlage ./K2), Die Aniage ./K2a zeige eine Kopie dieser Banknote, hergestellt
mit einem Canon 700L Kopiergerat (Auflosung 300dpi). Diese Kopie zeige deutlich sichtbare Veran-
derungen des Originalbildes, die durch den Reproduktionsprozess erzeugt worden waren (Merk-
mal A). K2b zeige eine Kopie der Banknote hergestellt mit einem modemen, hochauflosenden Ko-
piergerat (600 dpi). Diese Kopie sei vom Original kaum zu unterscheiden. Daraus folge, dass die
Banknote etwas enthalten musse, was den Moire Effekt erzeuge, obwohl im Bildteil der Banknote
nichts zu sehen sei, was einem Gittermuster entsprache. Es musse also ein Gittermuster in den
Bildbereich eingearbeitet sein (Merkmaie D und E). Die Banknote ,,20 Schweizer Franken" zeige ein
sichtbares Originalbiid mit gekrummten Linien und dergleichen (Portrait von ,,Horace Benedict de
Saussure", Merkmal B). Dass die Rasterparameter des Kopiergerates in dem zur Herstellung der
Banknote verwendeten Kopierverfahren zunachst bestimmt werden mussten, ware klar, da die Ver-
anderungen in der Kopie K2a auf der Beziehung zwischen dem Abstandsraster des Kopiergerates
einerseits und dem Raster des Dokuments andererseits beruhen wurden (Merkmal C). Das Gitter-
muster ware auf der Banknote mit einer Lupe sichtbar (Merkmal D). Die Differenz zwischen dem
Teilungsabstand d und dem Abtastteilungsabstand p ergabe sich ebenfalls aus derTatsache, dass
die mit dem herkommlichen Kopiergerat hergestellte Kopie der Banknote starke Moire-Effekte zeige
(Merkmaie D und E). Auf der Banknote ware ein gesondertes als solches erkennbares Druckmuster
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nicht zu erkennen (Merkmai G). Die Kopie K2a zeige, dass Moire-Effekte (also falsche Tone, Far-
bungen oder Weglassungen) entstehen wurden (Merkmai H).
Fur den Fachmann sei somit offensichtlich, dass bei der Herstellung der Banknote ein Verfahren
gema'fi Anspruch 1 verwendet worden ware.

Betreffend die erfinderische Tatigkeit wird zunachst Anlage ./K3, die GB 1 138 011 (in Stellungnah-
me a!s ./K4 bezeichnet) geltend gemacht. Diese befasse sich mit dem Problem der Vereitelung von
Falschungen durch Haibton-Rasterung, wobei die Breite und der Abstand der Linien des Bankno-
tenmusters nahezu mit den entsprechenden Linien des Reproduktionsrasters Dbereinstimmen mOss-
ten (Merkmai C). Es sei in dieser Druckschrift zwar kein Kopiergerat erwahnt, aber die Druckschrift
enthalte eine aquivaiente Lehre. Dass das Druckmuster unsichtbar sei, ware in dieser Druckschrift
ebenfails angegeben.

Anlage ./K4, die DE 36 02 563 C1 (in der Steliungnahme mit ./K5 bezeichnet) zeige die Vermeidung
von Falschungen bei Reproduktionsgeraten des Abtasttyps (Scanner) (Merkmai A), wobei Moire-
Effekte durch die Wechselwirkung des elektronisch erzeugten Scanner-Rasters mit dem optisch ak-
tiven Muster der Banknote erzeugt wurden. Diese Druckschrift zeige die Merkmale A, B, C und G.

Entgegenhaltung ./K5 - Artikel von W. Stupp (in der Steiiungnahme mit ./K6 bezeichnet) befasse
sich mit Moire-Erscheinungen in der Reprotechnik, insbesondere verschiedene Arten von Moire-
Effekten bei verschiedenen Arten von Mustern ausgehend von einer bereits gerasterten Vorlage.

Entgegenhaltung ./K6 US 4 582 346 (in der Steliungnahme mit 7K7 bezeichnet) zeige Sicherheits-
merkmale, bei welchen der Hintergrunddruck passend zu der Dichte des Sicherheitsmerkmals aus-
geiegt sei, urn das Sicherheitsmerkmal besserzu verbergen.

Entgegenhaltung 7K7 J. Opt. Sc. (in der Steliungnahme mit ./K8 bezeichnet, wurde bei der ersten
Eingabe unvollstandig vorgelegt) beschreibe ebenfails das Phanomen der Erzeugung von Moire-
Effekten bei gerasterten Vorlagen durch blofte Verwendung eines Reproduktionsgerates vom Typ
Scanner.

Zu schlussfolgern sei also:
• dass der Gegenstand des Patentes nach seinem Hauptanspruch uber den Umfang der ur-
sprunglichen Offenbarung hinausgehe (vergleiche Art. 138 Abs. 1 lit. c EPO, bzw. § 48 Abs. 1 Z 3
PatG)
• dass 6er Gegenstand des Hauptanspruches nicht neu sei (vergleiche Art 52 iVm Art 54 EPO
bzw. § 1 PatG iVm § 3 PatG und Art 138 Abs. 1 lit. a EPO bzw. § 48 Abs. 1 Z 1 PatG) und
• dass der Gegenstand des Hauptanspruches nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.
Da die abhSngigen Anspruche banalen Inhalts waren, konne das Streitpatent auch nicht in einge-
schrankter Form aufrechterhalten werden.

Die Antragsgegnerin legt innerhalb der Frist ihre Gegenschrift vor und beantragt:
• Den Antrag auf Nichtigerklarung nach Durchfuhrung der mundlichen Verhandlung abzuweisen
und das osterreichische Patent E 186 876 (osterreichischer Teil des europaischen Paten-
tes 0 455 750 B1) in vollem Umfang aufrechtzu erhalten und
• die Kosten des Verfahrens und der Vertretung der Antragstellerin aufzuerlegen.

Beilagen:
71 ,,Die Schweizer Banknote 1907-1997 (Le billet de banque suisse 1907-1997)" von Michel de Ri-
vaz (auszugsweise)
72 US 4 124 947 A
73 WO 1990/08046 A1
74 Protokoll vom Bundespatentgericht
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Die Antragsgegnerin stellt fest, dass ./K3 die Merkmale A, C, D und E nicht zeige. Weiters werde in
./K3 das Originalbild nicht mit einer Gitterstruktur uberiagert Auch die Ununterscheidbarkeit des ur-
sprunglichen Bildes und des Dokumentes welches das Druckmuster enthalte, ware nicht eindeutig
erwahnt. Die Lehre des Streitpatentes wurde daher in 7K3 klar verfehlt. 7K3 enthalte keinen Hin-
weis, der einen Fachmann zu der Uberlagerung einer unsichtbaren Gitterstruktur in einem beste-
henden Bild zur Produktion von Moire-Effekten beim Reproduzieren dieses Bildes mit Abtastkopie-
rern fuhren konne.

7K4 zeige ebenfalls keinen Abtastkopierer, sondern Punktraster erzeugende Farbscanner. Dies bes»
tatige auch der Begriff ,,Rasterreproduktion" in Anspruch 1 der Beiiage ./K4. Die Rasterreprodukti-
onstechnik ware jedoch nicht der grundsatzlich verschiedenen Abtastreproduktionstechnik mit Ab-
tastkopierem gleichzusetzen. ./K4 beschreibe auf Seite 3 Zeilen 2-4, dass der Moire-Effekt nur bei
Rasterreproduktionen auftreten wurde, nicht aber bei Kopien, die mit Hilfe von Fotokopiergeraten
hergestellt wiirden. In der Folge ergabe sich, dass ./K4 bis auf die Verwendung eines sichtbaren
Originalbildes bestehend aus gekrummten Linien, Punkten und Wirbeln keines der ubrigen Merkma-
le offenbaren konne. Es werde nirgends die Bestimmung eines Abtastteilungsabstandes diskutiert
oder die Breite von Abtastlinien von Abtastkopierern angesprochen. In ./K4 werde auch keine Uber-
lagerung des Bildes mit einem Gitter erwahnt und keine Art von Veranderung oder Manipulation des
ursprunglichen Bildes gelehrt. ./K4 gabe keinen Hinweis darauf, dass die Moire erzeugenden Struk-
turen fur das blo£e menschliche Auge nicht wahrnehmbar seien. Das ietzte Merkma! des Anspru-
ches 1 werde ebenfalls nicht von ./K4 gelehrt, da sich dieses Merkmal auf Interferenzen in gedruck-
ten Kopien von Dokumenten, die mit Abtastkopierern gefertigt worden waren beziehe, und sich ./K4
nicht mit Abtastkopierern befasse.

Beiiage ./K6 betrafe unsichtbare Sicherheitsmerkmale, die nach einem Kopiervorgang sichtbar wur-
den, dies schliefie jedoch nicht Moire-Effekte ein. ./K6 betrafe zwar moderne Kopierer, offenbare
jedoch nicht die fur das Verfahren gemafc Streitpatent spezifischen Merkmale betreffend Abtasttei-
lungsabstand p, Abtastlinien-Breite, Gittermuster und Linien mit Teilung d. ./K6 konne daher weder
fur sich allein noch in Kombination mit irgend einem anderen vorgenannten Dokument einen Hinweis
auf die Erfindung des Streitpatentes liefern.

./K5 betrafe lediglich den allgemeinen Zusammenhang von Moire-Phanomenen in der Reprodukti-
onstechnik, wobei Kopiervorrichtungen nicht einmal erwahnt wurden.

./K7 betrafe Moiremuster, die auftreten wurden, wenn ein Haibtonbild mit optischen Scannern hoher
Quatitat und hoher Wiedergabetreue, wie sie in der professionellen Raster-Offset-Druckindustrie
verwendet wurden, abgetastet wurden. Der Zusammenfassung sei zu entnehrnen, dass Moire-
Effekte vermieden werden sollten.

Der ,,20 Schweizer Franken" Banknote (./K2) bzw. den vorliegenden Kopien ./K2a und ./K2b, konne
in keiner Weise entnommen werden, dass sie gema'U einem Verfahren wie in Anspruch 1 des Streit-
patentes definiert, hergesteilt worden ware. Ein Produkt konne die Neuheit eines Verfahrens nur
dann neuheitsschadlich vorwegnehmen, wenn das Produkt direkt und ohne den geringsten Zweifel
alle Schritte des Verfahrens, wie im Patent dargelegt, offenbaren wurde. Dass Farbverschiebungen
oder Moire-Effekte auftreten wurden, bedeute noch nicht, dass die Banknote unter Verwendung der
Erfindung hergestellt worden ware. Es wurde eine Vielzahl von technischen Losungen existieren, die
Moire-interferenzen erzeugen wurden. Dass ein Moire-Effekt auftreten wurde, ware selbst als sol-
ches nicht bewiesen worden.

Beiiage ./1 zeige, dass die Gestaltung der Schweizer Banknote nichts mit dem Schutz gegen Repro-
duktion unter Verwendung von Abtastkopierern zu tun habe. Mittels der verwendeten Drucktechnik
konnten Variationen in der Farbtiefe erzeugt werden, die bei der Betrachtung unter einem bestimm-
ten Winkel unterschiedliche Helligkeiten aufweisen wurden. Die zugehorige Erfindung zeige Beiia-
ge 72.
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In ihrer Argumentation uber die Erfindungshohe fuhre die Antragsteilerin eine spezielle Definition
des Fachmanns auf dem Gebiet der Dokumentensicherheit ein, namlich, dass dieser mit ,,h6chst~
moglichen Qualifikationen Ciberhaupt" ausgestattet ware. Tatsa"ch!ich richte sich das Streitpatent
aber an einen Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Dokumentensicherheit, der mit aktuelSen
Sicherheitsmaftnahmen vertraut und an der Oberprufung und am Druck von Sicherheitsdokumenten
beteiligt ware. Zum Zeitpunkt des Streitpatentes befand sich die Technik der Abtastkopierer noch in
ihrem Anfangsstadium und zahlte daher noch nicht zum aligemeinen Wissen eines Durchschnitts-
fachmanns.

Schliefilich werde im Antragsschriftsatz noch eine unzulassige Erweiterung (Art. 123(2) EPU) ge-
genuber der ursprunglich eingereichten Fassung geltend gemacht, insbesondere betreffend die
Merkmale F und G. Merkmal F sei aber durch die ursprungiichen Offenbarung, der
WO 1990/08046 A (Beilage 73) an verschiedenen Steiien gestutzt, namlich Seite 8 Zeiien 9 - 1 3 ,
Anspruch 1 Zeiien 1 - 4, Anspruch 9 Zeiien 8 - 9 , Seite 9 Zeiien 3 - 6 und Zeiien 15-19 , Seite 11
(3. ietzte Zeile) bis Seite 12 Zeile 12, Anspruch 10, Anspruch 12, Seite 12 Zeiien 26 - 27, Seite 13
Zeile 1, Seite 14 Zeiien 8 - 1 0 , Seite 14 Zeiien 13-15 , Seite 15 Zeiien 18 - 23, Seite 14 unten -
Seite 15 oben, Seite 10 Zeiien 1 5 - 2 1 , Seite 14 Zeiien 1 - 4 und Anspruch 13. Die Antragsgegnerin
beschreibt warum diese Stellen Merkmal F zeigen wurden. Dieser Nichtigkeitsgrund sei daher eben-
falls nicht gegeben.

Die Unteranspruche konnten dem Stand der Technik, wenn uberhaupt, jedenfalls nur in einem ande-
ren Zusammenhang entnommen werden. Keine Druckschrift zeige gleichformig beabstandete paral-
leie Linien, ein Gittermuster mit parallelen Linien mit einer Teilung mit einem Azimut verschieden von
der Hauptachse des Dokuments, Oder dass im Druckmuster paraliele Linien entsprechend mehr als
einem Azimut-Winkel vorlagen. Damit hatten die Unteranspruche - zumindest als abhangige An-
spruche - Bestand.

Aus den vorstehenden Darlegungen ergabe sich daher eindeutig, dass der Gegenstand des Streit-
patentes neu und erfinderisch sei, und dass die Anspruche von der ursprungiichen Offenbarung der
Anmeldungsunterlagen gestutzt waren.

Es werde weiters auf das Ergebnis des korrespondierenden Nichtigkeitsverfahrens vor dem Deut-
schen Bundespatentgericht hingewiesen, wo am Schluss der mundlichen Verhandlung am
27. Marz 2007 die Entscheidung auf Abweisung der Nichtigkeitsklage verkundet worden ware (Ver-
handlungsprotokoli Beilage 74).

Mit der Urkundenvorlage und Replik vorn 23. Juli 2007 legt die Antragstellerin eine ,,20 Schweizer
Franken" Banknote im Original vor.

In der Replik nimmt die Antragstellerin zur Gegenschrift der Antragsgegnerin Stellung und legt weite-
re Beilagen vor:

Beilagen:
• 7K10 Urteil des britischen High Court of Justice vom 26. Marz 2007
• 7K11 Verletzungsklage der Antragsgegnerin gegen die Antragstellerin beim EuG I mit Anla-
ge A 8 ,,Claim Chart Analysis"
• 7K12 Sachverstandtgengutachten von Dr. Robert John Furley (Zeuge, p.A. der Antragstellvertre-
terin) Beilagenkonvolut
• 7K13 Eidesstattliche Erkiarung von Dr. Robert John Furley vom 22. Feber 2007 (Zeuge, p.A. der
Antragstellvertreterin)
• 7K14 Memorandum von Patentanwalt Hartmut Degwert, Prinz & Partner GbR, Rundfunkplatz 2,
80335 Munchen, vom 20. April 2007 (Zeuge Patentanwalt Hartmut Degwert, p.A. der Antragstell-
vertreterin)
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• ./K15 Handbuch des Canon CLC 500 Kopierers, insbesonciere Punkte 1. und 2.
• ./K16 Zuruckweisungsbeschiuss vom EPA
• ./K17 erganzender Europaischer Prufungsbericht
• 7K18 Beilagenkonvolut zum ersten Sachverstandigengutachten von Dr. Robert Furley, Annex 7
• ./K19 Gutachten von Joseph Noga
• 7K20 Fig. 3 des Streitpatentes (stark vergrSftert) auf Transparentfolie
• 7K21 Liniengitter auf Transparentfolie
• ./K22 Vergrdfierte Kopie der Fig. 3 mit Liniengitter
• ./K23 ,,Verifier" - Liniengitter mit 100 Ipi (von der Antragsgegnerin vor dem EuG I vorgebracht)
• 7K24 zweites Sachverstandigengutachten von Dr. Robert Furley
• 7K25 Hollandische 100 Gulden Banknote (wird in der mundlichen Verhandlung vorgelegt)
• 7K26 SANZ-Report (mit engi. Ubersetzung, im Nichtigkeitsverfahren gegen den spanischen Tei-
le des Streitpatentes vorgelegt)
• 7K27 analoge Photos vom 20 Franken Schein mit und ohne uberiagertem ..Verifier"
• 7K28 10 Pfund Banknote (Original)
• 7K29 zweite eidesstattliche Erklarung von Dr. Robert John Furley
• 7K30 Gegenschrift der Antragsgegenerin im spanischen Nichtigkeitsverfahren
• 7K30a engiische Ubersetzung der Gegenschrift im spanischen Nichtigkeitsverfahren
• 7K31 Gutachten Herr Dr. Sijbrand Spannenburg (Stellungnahme zum ,,Expert report of Rudolf
van Renesse")

Auf den Seiten 5 -16 der Replik beschreibt die Antragstellerin allgemeine Zusammenhange im Be-
reich der Optik und Reproduktionstechnik, sowie Screen- und Scan-Verfahren.

Betreffend die auslandischen Nichtigkeitsverfahren zu EP 0 455 750 B1 werde festgestellt, dass die
Antragstellerin im britischen Parallelverfahren obsiegt habe, und zwar wegen unzulassiger Erweite-
rung des Anspruches 1 vor der Beschwerdekammer des Europaischen Patentamtes.
Die US 5 018 767 ware im paralieien US Verfahren ebenfalis fur ungultig erklart worden.
Die Begrundung des Urteils des deutschen Bundespatentgerichtes, wonach die Nichtigkeitsklage
abgewiesen worden ware, stunde noch aus. Dieses Urteil wurde von der Antragstellerin jedenfalls
angefochten werden.
Der „ Verifier" ware von der Antragsgegnerin im Verletzungsverfahren gegen die Antragstellerin be-
nutzt worden. urn aufzuzeigen, dass auf diese Weise ein Moire-Muster erzeugt werde und die Euro-
Banknoten deshalb das Streitpatent angeblich verletzen wurden.

Die Antragstellerin macht zusatzlich zu den im Nichtigkeitsantrag vom 27. Marz 2006 genannten
Nichtigkeitsgrunden mangelnde Ausfuhrbarkeit (Art 83 EPU iVm § 10 Abs. 1 PatV-EG) geltend.

Die Antragstellerin beschreibt die im Anmeldungsverfahren (PCT) gepruften Anspruche im Vergleich
zu den im Anmeldeverfahren genannten Vorhalten. Anschlieliend beschreibt sie die vor der Pru-
fungsabteilung des EPA vorgenommenen (mehrmaligen) Anderungen in den Anspruchen. Diese
Anderungen waren nur erfolgt um zumindest irgendeinen Schutz zu erlangen bzw. den erganzenden
Prufungsbericht zu ,,umschiffen".
Am 2. August 1994 ware vom zustandigen Sachbearbeiter des EPA Einwand der mangelnden deut-
lichen Offenbarung erhoben worden (Examination Report).
Am 18. Juli 1995 ware die Anmeldung dann vom EPA zuriickgewiesen worden.
Nach der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer waren die Patentanspruche noch-
mals grundlegend geandert worden und das Patent daraufhin am 24. November 1999 zu Unrecht
erteilt worden. Die Anspruche waren vom EPA nicht neuerlich gepruft worden, obwohl die geander-
ten Anspruche ein vollig anderes Problem (Bewahrung der kunstlerischen Freiheit der Designer von
Original-Bildem) sowie eine vollig andere Problemiosung (Uberlagern eines Liniengitters auf ein Ori-
ginai-Bild) zum Gegehstand gehabt hatten.
Die Antragsgegnerin versuche in ihrer Gegenschrift die Unterschiede zwischen den beiden ver-
schiedenen Verfahren (das gemafc der ursprungiichen Anmeldung und jenes entsprechend dem
erteilten Patent) zu vernebeln. Sie versuche aufcerdem in ihrer Gegenschrift den Eindruck zu erwe-
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cken als ob es beim Streitpatent ausschlie&lich um die Erzeugung von Moire-Effekten ginge, was
jedoch nicht zutreffend sei, da in Anspruch 1 auch von falschen Tonen, Farbungen und Weglassun-
gen die Rede sei. Welters versuche die Antragsgegnerin zu Unrecht die 20 Schweizer Franken
Banknote als unwesentlich hinzustelien, mit der Behauptung, dass dieser Geldschein bei einem un-
lauteren Kopiervorgang keinen absichtlichen Moire-Effekt erzeugen wurde. Die Antragsgegnerin
versuche aulierdem den Eindruck zu erwecken, dass es sich beim Kopieren durch Abtastung
(Scannen) und Kopieren im Rasterverfahren (Screenen) um zwei vollig verschiedene Reprodukti-
onsmethoden handle.

Weiters beschreibt die Antragstellerin das Gutachten von Joseph NOGA (./K19), in dem es um die
Bestimmung des ,,scanning pitch" bei Kopiergeraten geht.
Das noch nachzureichende Gutachten von Herrn Sijbrand Spannenburg (./K31) beschreibe, dass
das klagepatentmaftige Moire nicht beim Abtastprozess entstehen konne.

Das Merkmal ,,mit blofcem Auge" in Merkmal H ware vollig unklar, da kein Abstand angegeben sei, in
dem die Linien noch erkennbar sein sollten. ,,Mit blofiem Auge nicht unterscheidbar" ware eine rein
subjektive Angabe, die von Person zu Person einer starken Schwankungsbreite unterliege. Wenn
die Linien dick genug waren, um einen Moire-Effekt zu erzeugen, so wiirden das Druckmuster mit
bloliem Auge erkennbar sein. Dunne Linien wurden jedoch keine erkennbaren Moire-Effekte erzeu-
gen. Die Merkmale G und H der erteilten Fassung wurden daher im offenen Widersprich zueinander
stehen. In der ursprungiichen Offenbarung wtirde sich dieser Widerspruch nicht finden. Aus den ur-
sprungiichen Anspruchen 1, 2, 5, 8, 9,10 und 12 wurde sich ergeben, dass das Liniengitter selbst
das Bild ware und das Bild aus den Linien des Liniengitters bestunde. Es gabe It. der PCT-An-
meidung kein separates Liniengitter, welches getrennt vom und zusatzlich zum Originalbild existiere
und uber das Originalbild gelegt wurde. Daher ware in der PCT»Anmeldung das Linienmuster auch
nicht mit bloftem Auge erkennbar. Es sei das Biid, welches mit bloliem Auge erkennbar sei, wahrend
das Linienmuster im Bild (ver)steckt ware. Das ursprungliche Verfahren habe darauf abgezielt ein
Originalbiid zu erzeugen, das durch seine eigene Linienfuhrung vor unerlaubter Vervielfaltigung ge~
schutzt ware.

Die PCT-Anmeidung beschreibe, dass die Linien des Originalbildes in solcher Weise verandert wur-
den, dass der Abstand zwischen diesen Linien vom Raster (pitch) des Zielkopierers ein wenig ab~
weiche. Das so modifizierte Bild gieiche somit dem Originalbild, wurde aber Interferenzmuster gene-
rieren, wenn es mit dem Zielkopierer kopiert wurde.

Die Antragstellerin fasst die Rechtsprechung betreffend die Uberschreitun^ der ursprungiichen Of-
fenbarung des Europaischen Patentamtes, der Beschwerdekammer des Osterreichischen Patent-
amtes und des deutschen BGH zusammen. Demgemafc musse ein Merkmal den ursprungiichen
Anmeldungsunteriagen direkt und eindeutig entnehmbar sein. Es wurde nicht ausreichen, wenn die-
ses nur nahe gelegt sei.

In der Entscheidung der Beschwerdekammer des Europaischen Patentamtes wurde lediglich ausge-
fuhrt, dass Merkmal E durch die ursprungiichen Anmeldungsunteriagen gedeckt sei. Die Merkmale F
und G waren nicht behandelt worden.

Wurde man ein Liniengitter uber die Figur 3a legen, so erhalte man ein Bild gemafc 7K22 und keines
gemad der Fig. 3b, 3c oder 3d. Die Offenbarung der Fig. 3a - 3d wurde daher vom UK High Court
zu Rechtals unzureichend erachtet, urn die Gitter-Uberiagerungsmethode zu decken. Fig. 1 der
PCT Anmeldung habe Bezug zu einer Uberlagerung, damit sei jedoch die Uberlagerung des Ab~
standsrasters auf dem Originalbild in Reproduktionsgeraten erlautert. Sie beziehe sich nicht auf
einen Teil des beanspruchten Verfahrens.

Die Antragstellerin erklart ausfuhrlich, dass und warum die von der Antragsgegnerin zitierten Stellen
in der PCT-Anmeldung nicht geeignet seien um die Merkmaie F und G der erteilten Anspruchsfas-
sung in den ursprungiichen Anmeldungsunteriagen nachzuweisen.
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Die Antragsteilerin macht geltend, dass Anspruch 1 auch auf Grund von mangeinder Ausfuhrbarkeit
nichtig erklart werden musse, da der nachtraglich hinzugefugte Gegenstand der Gitteruberlagerung
zu einem offenen Widerspruch zwischen dem erforderlichen unsichtbaren Gittermuster und dem
erforderlichen sichtbaren Moire-Effekt fiihren wurde. Anspruch 1 ware daher nicht so offenbart, dass
man ihn ausfuhren konne und der osterreichische Teil des Streitpatentes ware daher auch aus die-
sem Grund fur nichtig zu erklaren.

Die Antragstelierin handelt nochmals die mangelnde Neuheit des Anspruches 1 ab. Wenn eine neue
Technologie (Kopiergerate) auf dem Vormarsch ware, so ware es fur den Sicherheits-Experten klar,
dass er feststellen musse, ob die bisherigen Banknoten gegen die Kopiertechnologie gefeit waren
oder nicht. Dazu wurde er naturgemaB versuchen eine Banknote mit der neuen Kopiertechnologie
zu kopieren und zwar mit alien moglichen Einstellungen des Kopierers, mit alien ihm zur Verfugung
stehenden Banknoten und unter alien moglichen Ausrichtungen der Banknoten auf dem Kopierer.
Durch Auflegen des vorne beschriebenen „ Verifiers" auf eine Hoilandische 100 Gulden Banknote
und eine Britische 10 Pfund Banknote sollen Moire-Effekte, die ein Kopierer zur Zeit der Anmeldung
produziert hatte, simuliert werden. Dadurch trete ein Moire-Effekt ein, der je nach Positionierung des
..Verifiers" unterschiedlich, aber immer deutlich ware.
Der Stand der Technik im Jahre 1989 stelle sich dem Fachmann daher wie folgt dar:
• er habe einen Kopierer der Abtastbauart gehabt und
• vorbenutzte Banknoten, die einen Moire-Effekt erzeugen wurden, wenn sie mit Hilfe des neuen
Kopierers vervielfaltigt worden waren.
Dabei waren dem Fachmann die Eigenschaften von Rasterfallen selbstverstandlich bekannt gewe-
sen und er hatte festgestellt, dass diese beim Kopiervorgang Interferenzen erzeugt hatten. Der
Fachmann habe daher nur die Parameter des neuen Kopiervorganges untersuchen mussen, insbe-
sondere den Teilungsabstand. Die Antragsteilerin beschreibt im Detail warum und wie der Fach-
mann welche Merkmale des Anspruches 1 wahrgenommen hatte. Dem beanspruchten Verfahren
mangle es daher an Neuheit, zumindest aber an erfinderischer Tatigkeit.

Die Antragstellerin legt dar wieso der Fachmann aus der genauen Betrachtung der ,,20 Schweizer
Franken" Banknote sowie der GB 1 138 011 (7K3) und dem SANZ-Report (./K26) darauf komme,
dass das Gitter absichtiich zur Erzeugung eines Moire-Effektes auf der ,,20 Schweizer Franken"
Banknote platziert worden ware. Aus der DE 36 02 563 C1, der GB 1 138 011 und zahireichen aus-
landischen Geidscheinen verfuge der Fachmann uber das Hintergrundwissen, das zum Anmeldetag
des Streitpatentes zur Verfugung gestanden habe.

Die Antragstelierin verweist auf das Sachverstandigengutachten von Dr. Furley aus dem hervorge-
he, dass die Bedenken bezuglich der Definition des einschiagigen Fachmanns der Antragsgegnerin
nicht zutreffen wurden.

Die Antragstelierin fuhrt aus warum es nicht zutreffend sei, dass die Antragsgegnerin aus dem Buch
,,Die Schweizer Banknote 1907-1997" schliefee, dass die Strukturen auf der ,,20 Schweizer Franken"
Banknote zu andern Zwecken ais zum Kopierschutz hergestellt worden waren.

Die Antragstelierin beschreibt weitere vorbenutzte Banknoten (10 Pfund), die bei der Reproduktion
mit dem Rasterverfahren sowie bei der Reproduktion mittels Abtastverfahren Moire erzeugen wur-
den. Aus der eidesstattlichen Erklarung (7K29) gehe hervor, dass der Fachmann der 1984 heraus-
gegebenen 10 Pfund Banknote die Merkmale des Anspruches 1 des Streitpatentes entnehmen kon-
ne.

Weiters legt die Antragstelierin eine Sammlung von analogen Fotografien von zahireichen Geid-
scheinen aus anderen Landern vor, die vor dem Prioritatstag des Streitpatentes datieren und jeweils
ohne und mit Verifier abgebildet worden waren. Bei alien diesen Scheinen ware bei uberlagertem
Gitter ein deutlicher Moire-Effekt sichtbar.
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Anspruch 1 des Streitpatentes ware daher nicht neu im Vergleich zu jedem einzeinen der Geld-
scheine gemafc Annex 9, bzw. beruhten jedenfails nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Bezuglich der Argumentation betreffend die mangelnde Neuheit gegenuber Beilage ./K3
(GB 1 138 011) bringe die Antragsgegnerin blofi zwei Argumente vor, namiich, dass 7K3 keine Ko-
piervorrichtung der Abtastbauart betreffen wurde und dass Merkmal G nicht eindeutig erwahnt wur-
de. Beilage ./K3 zeige zwar tatsachlich nicht explizit ein Abtast-Reproduktionsgerat, der Fachmann
hatte daher in die GB direkt hineininterpretiert, dass das Verfahren gema(3» GB gleichfalls dazu ge-
eignet gewesen ware, um Falschungen zu verhindern, die mit Kopierern der Abtastbauart hergestellt
worden waren.

Der von der Antragstellerin skizzierte Fachmann sei keineswegs, wie von der Antragsgegnerin be-
hauptet ein ,,Super-Fachmann". Die Sachverstandigengutachten von Dr. Furley waren daher eben-
falls von entscheidender Relevanz, wenn es darum ginge, einen einschlagigen Fachmann zu defi-
nieren.

Die Antragstellerin beschreibt warum das Streitpatent gegenuber der GB alieine bzw. gegenuber der
GB in Kombination mit der US eine mangelnde Erfindungshohe aufweise. Die US beschreibe zwar
keinen Moire-Effekt sondern Snterferenzeffekte, diese waren jedoch ausreichend, da in Anspruch 1
des Streitpatentes der Moire-Effekt nur beispielhalber angegeben sei. Die US zeige westers, dass
das Dokumenten-Sicherheitsmerkmai fur das blofce Auge nicht erkennbar sein solle. Die US nehme
aufcerdem bereits auf moderne Kopiergerate Bezug,
Die Antragstellerin beschreibt warum das Streitpatent gegenuber der DE alienfalis in Verbindung mit
der GB keine ausreichende erfindertsche Tatigkeit aufweise.

Zur mangelnden erfinderischen Tatigkeit gegenuber dem Allgemeinen Wissensstand verweist die
Antragstellerin auf die Kombination der DE mit Beilage ./K4 (Stupp-Artikel). Der Artikel beschreibe
fundamentale und einfache Prinzipien, die daher zum Grundwissen der Fachwelt gezahlt hatten,
namiich dass Moire erzeugende Linienmuster in den Bildbestandteil eines Dokuments eingebettet
werden konnten. Das Basiswissen diese Artikels wurde daher auch ohne die DE und/oder GB aus-
reichen, um dem Fachmann die Lehre des Streitpatentes nahe zu iegen.

Auch der Steinbach Artikel (VK7) nehme das Prinzip der Erfindung gemaft Streitpatent eindeutig
vorweg, da er erlautere, dass ,,halftone pictures" Moire erzeugen wurden, wenn sie mit Hilfe eines
fixen Abtastintervalls abgetastet wurden, sofern die regelmafiigen Punktabstande im ^halftone pictu-
re" eine Raumfrequenz (spatial frequency) aufweisen wurde, die ungefahr ein Vielfaches der Raurn-
frequenz des Abtasters betragen wtirde. Der Scanner gemaft ./K7 falle unter die Definition von Ko-
piergeraten der Abtastbauart.

Zum einschlagigen Fachmann fuhrt die Antragstellerin aus, dass zur Hersteilung von Banknoten
mehrere Spezialisten herangezogen wurden (Kunstler, Chemiker, Physiker, Grafikdesigner). Der von
der Antragstellerin herangezogene Fachmann Dr. Furley sei keine Ubertreibung im Sinne eines Su-
per-Fachmanns, In dessen eidesstattlicher Erklarung wurde Dr. Furley mit seinem personlichen Er-
fahrungshintergrund die bisherigen Ausfuhrungen der Antragstellerin bestatigen, denen zu Folge der
einschlagig Fachmann uber die allerhochste Quaiifikation verfuge.

Die Antragsgegnerin beruft sich in ihrer vorlaufigen AuBerung vom 12. November 2007 auf die ihr
erteilte Bevollmachtigung.

Beilaqen:
./5 Urteii des Deutschen Bundespatentgerichtes vom 27. Marz 2007
In Beilage .IS werde schlussig begrundet, warum keine unzulassige Erweiterung stattgefunden habe.
Gemafi der Rechtsprechung der Beschwerdekammer des Europaischen Patentamtes richte sich die
Bestimmung des unmittelbar und eindeutig Offenbarten nach dem Wissen des Durchschnittsfach-
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manns. Dieser ermittie den Sinngehalt der europaischen Patentanmeldung vor dem Hintergrund
seines allgemeinen Fachwissens und gelange so zum unmittelbar und eindeutig Offenbarten - ein-
schliefilich dessen, was fur den Fachmann implizit offenbart sei, weil es fur inn zwangsia"ufig aus der
Patentanmeldung als Ganzes hervorgehe.
Ein Fachmann mit der Hh6chstm6glichen Quaiifikation uberhaupt", wie von der Antragstellerin defi-
niert, konne den ursprunglichen Anmeldungsunterlagen eine hiniangliche Offenbarung insbesondere
auch bezuglich des Merkmales F entnehmen.
Es sei fur den Fachmann selbstverstandlich, dass wenn in der Beschreibung von Fig. 2 die Herbei-
fuhrung von Interferenzen als Folge der geringfugig unterschiedlichen Teilungsabstande d und p,
eriautert werde, auf einem Dokument nicht nur Linien wie in Fig. 2a dargesteilt gedruckt sind, son-
dern diese Linien in Kombination mit dem gewunschten Bild enthalten waren, da ein Druck von sol-
chen Linien auf einem Dokument, sozusagen zum Selbstzweck, wenig sinnvoll ware. Merkmal G
ware durch die ersten beiden Absatze der WO auf Seite 7 gedeckt und der Nichtigkeitsgrund der
Oberschreitung der ursprunglichen Offenbarung ware daher abzuweisen.

Die Antragsgegnerin fuhrt aus warum bezuglich den Merkmalen G und H kein Widerspruch gege-
ben ware, sondern eine funktionsfahige, d.h. ausfuhrbare Erfindung vorlage.

Bezuglich der von der Antragstellerin neu vorgelegten Banknoten (100 Gulden, 10 Pfund) werde
festgestellt, dass fur diese dasseibe geite wie in der Gegenschrift vom 16. April 2007 bereits ausge-
fuhrt, namiich, dass an den Banknoten in keiner Weise ersichtlich sei, ob die Banknoten nach dem
patentgema&en Verfahren hergestellt worden waren.
Die Urteile des High Court of Justice (./K10) und des Bundespatentgerichts (./5) wurden die vorhan-
dene erfinderische Tatigkeit bestatigen. Zum Sachverstandigen Dr. Furley werde festgestellt, dass
das Osterreichische Patentamt bzw. die Nichtigkeitsabteilung selbstverstandlich sachverstandig ge-
nug ware, urn den vorliegenden Sachverhalt zu beurteilen, und dass daher dieses Vorbringen wie
auch alle anderen ahniich gearteten Vorlagen der Antragstellerin als irrelevant anzusehen waren.

In ihrer erganzenden Aufcerung vom 4. Janner 2008 stellt die Antragsgegnerin fest, dass die An-
tragstelierin Sachverhalte immer wieder unvollstandig, verzerrt bis unrichtig darstelle, um so den
eigenen Standpunkt - zu Unrecht - in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.
So ware z.B. nicht die komplette US 5 018 767 fur nichtig erklart worden, sondern nur die Anspru-
che 2, 3, 6 und 7. Weiters entsprache der vorgelegte ,,Verifier" in keiner Weise dem im Verietzungs-
verfahren vorgelegten, welcher aus einer Reihe von Linsen zusammengesetzt gewesen ware. Das
Liniengttter gemafc ./K23 konne jedenfalls ein Bild nicht so wie ein Kopierer der Abtastbauart repro-
duzieren und ergabe ein verfalschtes Moire Muster.

Auch der Hinweis auf die Entscheidung der Beschwerdeabteilung des Osterreichischen Patentamtes
ware unsachlich, da sich die zitierte Entscheidung darauf beziehe, dass ein urspriinglich als zwin-
gend gekennzeichnetes Merkmai aus dem Anspruch 1 gestrichen worden ware, was selbstverstand-
lich eine unzulassige Erweiterung darstelle. Der gegenstandliche Fall ware anders, da hier ein
Merkmal auf Basis der Gesamtoffenbarung in einen Anspruch aufgenommen worden ware.

Die Antragsgegnerin eriautert warum auch die Ausfuhrungen der Antragstellerin im Zusammenhang
mit der Stellungnahme Spannenburg vollig neben der Sache lagen.
Die Antragsgegnerin nimmt erganzend zu einigen in der Replik der Antragstellering angefuhrten
Punkten nochmals Steliung, namiich der Dicke der Linien des Liniengitters, der Abtastfrequenz von
Abtastkopierern, digitalem Halbton-Rasterdruck und dem so genannten Degwert-Memorandum.
Letzteres ware offenbar nur unter dem Bestreben vorgenommen worden, um die Vorgange ..Scree-
ning" und ,,Scanning" in unzulassiger Weise als moglichst ahniich darzustellen. Die Antragsgegnerin
legtzur Verdeutlichung des Unterschiedes zwischen den beiden Techniken zwei Bilder vor, von wel-
chen eines mittels Halbton-Siebdruck hergestellt sei (binar, entspricht Screening) und das andere
ein abgetastetes Bild (digital, entspricht scanning) darstelle. Das linke Bild bestehe nur aus binaren
weifien und schwarzen Biidelementen, das rechte aus einer groften Vielfalt von Tonen zwischen
Schwarz und Weift.
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Hinsichtlich des neu hinzugekommenen Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Ausfuhrbarkeit stellt
die Antragsgegnerin fest, dass in den Aussagen der Merkmale G und H selbstverstandlich kein Wi»
derspruch gelegen sei, was fur den Fachmann einleuchtend ware. Dieses neue Vorbringen konne
die Schutzwurdigkeit des Gegenstandes des Streitpatentes nicht in Frage stellen.

Bezuglich der unzulassigen Erweiterung argumentiert die Antragsgegnerin wie folgt. Wie bereits in
der Gegenschrift vom 16. April 2007 ausgefuhrt ergabe sich der Gegenstand des Anspruches 1 aus
der Gesamtoffenbarung der WO 1990/08046. Die Antragstelierin betrachte die Stellen aus der Be-
schreibung losgelost von der ubrigen Offenbarung. Die Uberlagerung des Linienmusters auf das
Originalbiid sei eindeutig Anspruch 13 der WO zu entnehmen, wo angegeben sei, dass durch das
Kopieren eines Originaldokuments eine ,,Origina!kopie" mit einer Gitterstruktur im Bild (Jmage linea-
tions") erhalten werde. Wenn dann von dieser ,,Originalkopie" als Vorlage weitere Kopien angefertigt
wurden, so ergabe sich - bei der entsprechenden geringfugigen Differenz der Teilungsabstande -
die gewunschten Interferenzeffekte.

Am 17. Juni 2008 legt die Antragsgegnerin das Urteil des korrespondierenden Nichtigkeitsverfah-
rens in den Niederlanden (incl. unbeglaubigter deutscher Ubersetzung), sowie eine erganzte Aufte-
rung vor.

Die Antragsteilerin legt am 30. Juni 2008 foigende Urkunden vor:
./K32a rechtskraftiges Urteil des britischen Berufungsgerichtes in zweiter Instanz vom 19. Marz 2008
./K32b deutsche Ubersetzung von ./K32a
./K33 Urteil des franzosischen Gerichtes in erster Instanz vom 9. Janner 2008 in deutscher Uberset-
zung
./K34 Gutachten des unabhangigen Gerichtssachverstandigen Herm Franco Buzzi in engiischer
Ubersetzung
./K35 Gutachten des unabhangigen Gerichtssachverstandigen Herm Antonio Perez Igualador in
deutscher Ubersetzung

Die Vorlage dieser Urkunden konne sicherlich nichts daran andern, dass es selbstverstandlich Auf-
gabe des Osterreichischen Patentamtes sei, die Sach- und Rechtslage nach eigener Wurdtgung und
unter Anwendung des osterreichischen Rechtes selbststandig zu beurteilen.

Zu den oben angefuhrten Urkunden fuhrt die Antragstelierin aus, dass die Richtigkeit der vorherge-
henden Au&erungen der Antragstelierin durch die neu vorgelegten Urteile, wie auch das Gutachten
des Gerichtssachverstandigen bestatigt werden wurde. Sowoh! das britische Berufungsgericht als
auch das franzosische Erstgericht folgere, dass die ursprungliche Anmeldung uberhaupt kein U-
niengitter offenbart habe, welches uber ein Originalbiid gelegt werden wurde, zumal die entspre-
chenden Merkmale F und G in der Erfindungsbeschreibung der Patentanmeldung nicht vorkommen
wurden. Auch der von der Antragsgegnerin herangezogenen Anspruch 13 der Patentanmeldung
offenbare die Uberlagerung eines Liniengitters uber ein Originalbiid nicht, sondern lediglich ein An-
spruch fur das Erstelien einer Kopie eines ungeschiitzten Originaidokumentes mittels eines Fotoko-
pierers.

Am 25. August 2008 legt die Antragstelierin foigende Urkunden vor:
./K33a Kopie des Urteiis in original franzosischer Sprache
./K33b Kopie der beglaubigten deutschen Ubersetzung
./K34a Kopie des Sachverstandigengutachtens in original italienischer Sprache
./K34b Kopie der beglaubigten deutschen Obersetzung des Sachverstandigengutachtens
./K35a Kopie des Sachverstandigengutachtens in original spanischer Sprache
./K35b Kopie der beglaubigten deutschen Ubersetzung des Sachverstandigengutachtens
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Mit cier Eingabe vom 4. September 2009 !egt die Antragstellerin folgende Urkunden und Erganzun-
gen der Urkundenvoriage vom 24. Juni 2008 vor:

./K36 Berufungsantwort in Sachen Document Security Systems inc. gegen Europaische Zentral-
bank, RA Vorwerk & Schultz
./K37RA Jordan & Hail
./K38 Bundesgerichtshof, Beschiuss vom 4. November 2008
./K39 Gutachten Professor Ronald Schaul erster Teil, Zeuge Prof. Schaul p.A. der Antragstelierin-
nenvertreter
./K40 Gutachten Professor Ronald Schaul zweiterTei!

Erganzende Ausfuhrungen zur WO 1990/08046:
Die Antragsteilerin agiere im Hinblick auf Anspruch 13 der WO inkonsistent, da sie im deutschen
Parallelverfahren als dortige Beklagte gerade diesen Anspruch 13 als Offenbarung von Merkmal F
abiehne.

Zu 7K38:
Der BGH habe den Beweisbeschluss gefasst, dass ein gerichtlicher SV die dort naher spezifizierten
Fragen
• zum Durchschnittsfachmann,
• zur Problemstellung sowie der technischen Lehre von Anspruch 1 des Streitpatentes
• zur Deckung des Anspruchesi des Streitpatentes in der Ursprungsoffenbarung
• zur Neuheit sowie zur Erfindungshohe der technischen Lehre von Anspruch 1 sowie der Unter-
anspruche des Streitpatentes beantworten solle.

Zu ./K39 erster Teil des Gutachtens von Prof. Schaul, Professor fur Prepress und Reproduktions-
technik an der Hochschule der Medien in Stuttgart:
Prof. Schaul sei der relevante Stand derTechnik im Prioritatszeitpunkt aus eigenem Wissen und aus
eigener Erfahrung bekannt. Aufterdem ware in dessen Abteilung im Jahr 1994 ein Kopierer der Bau-
reihe Canon CLC 500 genutzt worden.

Dieses Gutachten untermauere insbesondere folgende Standpunkte:
• der einschlagige Durchschnittsfachmann ware ein interdisziplinares Team (,,Farbkopierer" wur-
den keine Neuerung darstellen, detailliertes Wissen uber Moire Effekte und deren Umge-
hung/Beseitigung, HShannon-Nyquist"_Abtasttheorem bekannt)
• die WO 1990/08046 offenbare keine Gitteruberlagerung gernafi Merkmale F und G
• Lehre zur Herstellung des kopiergeschutzten Dokuments nicht offenbart
Das Gutachten belege eindrucksvoll und leicht nachvollziehbar, dass Anspruch 1 in den ursprungli-
chen Unterlagen keine Deckung finde und dass die Erfindung weder anhand der WO 1990/08046
noch anhand des Streitpatentes ausfuhrbar ware.

Zu ./K40:
Derzweite Teil des Gutachtens untermauere insbesondere folgende Standpunkte:
• Der Berechnungsschritt der Merkmale C, D und E waren bedeutungslos da die beschriebene
Struktur nur fur genau eine Auflosung verwendet werden konne, das Kriterium der ,,Auswinke!ungfl

nicht berucksichtigt wurde und in der Anwendung zu unendlich vielen Losungen fuhren wurde. Die
Merkmale C, D und E waren daher bedeutungslos

Zur Schweizer 20 Franken Banknote: (Beiiagen ./K2 bis ./K2b, vergleiche Beilage ./K40 Seite 10
Mitte):
Die Antragstellerin fuhrt nochmals aus weshalb die Merkmale A - H von der Schweizer 20 Franken
Banknote getroffen seien.

ZurGB 1 138 011 (Beilage ./K3, vergleiche Beilage ./K40 Seite 11 Mitte):
Die Antragstellerin fuhrt nochmals aus weshalb die Merkmale A - H aus dieser Druckschrift bekannt
seien.
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Zur DE 36 02 563 C1 (Beilage ./K4, vergleiche Beilage ./K40 Seiten 16-17) :
Die Antragstellerin fuhrt nochmals aus weshalb dieses Dokument die Merkmale A - F des Streitpa-
tentes (bzw. die Merkmale C bis E impfizit) enthalte.

Zum Facharttkel von W. Stupp (Beiiage ./K5, vergleiche Beilage ./K40 Seite 12 unten):
Dieserzeige eine Darstellung von Moire, die umfangreicher ware als die des Streitpatentes. Auch
diese Vorveroffentlichung schiage auf die mangelnde Erfindungshohe durch.

Zur US 4 582 346 (Beilage 7K6, vergleiche Beilage ./K40 Seite 13 Mitte und Seiten 16-17):
Diese Druckschrift stimme weitgehend mit Merkmal G uberein.

Zum Fachartike! ,,Moire patterns in scanned halftone pictures" (Beilage ./K7, vergleiche Beilage ./K40
Seite 13 Mitte und unten):
Die Antragstellerin fuhrt nochmals aus weshalb dieser Fachartikel auf die mangeinde Erfindungsho-
he des Streitpatentes durchschlage.

Zur britischen 10 Pfund Banknote (Beilage ./K28 und weitere Banknoten Beilage ./K18, vergleiche
Beilage ./K40 Seite 14 Mitte bis Seite 17):
Die Antragstellerin fuhrt nochmals aus weshalb die Merkmale A, B, F, G und H expiizit und die
Merkmale C, D und E tmplizit verwendet worden waren und somit das Streitpaten neuheitsschadlich
vorwegnahmen oderzumindest der Erfindungshohe entgegen stunden.

Der Nichtigkeitsantrag sei und bleibe daher begrundet.

Am 30. September 2009 legt die Antragsgegnerin einen vorbereitenden Schriftsatz fur die mundli-
che Verhandlung am 14. Oktober 2009 vor.
Die Antragsgegnerin legt folgende Dokumente vor:
.11 Replik DSS (Rechtsanwait Prof. Dr. Vorwerk) vom 10. Juni 2009 bei BGH, Deutschland
./8 Expertise Rudolf van Renesse, 27. Oktober 2006, vorgelegt im GB-Verfahren, AZ HC 06 C 01151
Anlagenverzeichnis
Beilagenverzeichnis

Die Antragsgegnerin erlautert nochmais den Gegenstand des Patentes. Weiters steilt sie fest, dass
zum Prioritatszeitpunkt bereits spezielle Materialien, Papiere, Tinten, Folien, Hologramme usw. so-
wie anspruchsvolle und teuer Drucktechniken, insbesondere Tiefdruck eingesetzt worden waren.
Hierher wurden auch die bereits mehrfach angesprochenen Rasterfallen gehoren, die die Antrags-
gegnerin vor allem im Zusammenhang mit Moire - Effekten nochmals erlautert. Weiters wird die zeit-
liche Entwickiung der Technik im Zusammenhang mit Banknoten beschrieben, insbesondere Raster-
Offsetdruck, Farbscanner, Tiefdruck-Reproduktion, digitale Farbkopierer, Abtast-Kopierer, Software
und Steuerungslogik fur Kopierer. Aus diesen Betrachtungen ergabe sich, dass Rasterfailen unzu-
reichend fur die Verhinderung von mit Hilfe von Abtast-Farbkopierern hergestellten Falschungen
gewesen waren. Hier setze dann die Erfindung gema£ Streitpaten an. Die Antragsgegnerin eriautert
nochmals die Merkmale E, F und D des Streitpatentes, wie der Abtastteiiungsabstand eines Kopier-
gerates bestimmt werden konne und weshalb das Verfahren dann auch auf anderen, ahnlichen Ko-
piergeraten eine einfache SchutzmaUnahme darstelle.
Das Oberlagern des Linienmusters auf dem gesamten Geldschein und nicht nur an bestimmten Stel-
len, wie bei Rasterfallen ublich, wurde grofte kunstlerische Freiheit bei der Gestaltung der Geld-
scheine bedeuten. Ein Vorteii ware auch, dass die vorhandenen Druckbilder (Originalbilder) mit ge-
krummten Linien, Punkten und Wirbeln dabei weiterhin als Druckvorlage gemali der Lehre des Pa-
tentes bestehen bieiben konnten und durch die Oberlagerung des Linienmusters falschungssicher
gestaltet wurden.
Schliefilich beschreibt die Antragsgegnerin noch weshaib der Unteranspruch 2 im Gegensatz zu
Rasterfallen stunde und die Vorteile der Unteranspruche 3 und 4.
Betreffend die behauptete unzulassige Erweiterung (Merkmale F und G) argumentiert die Antrags-
gegnerin nochmals, weshalb und an welchen Stellen in der ursprunglichen Anmeldung die Merkmale
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der Oberlagerung des Gittermusters auf das Originalbild zu entnehmen waren. Aus diesen Stelle
ergabe sich fur einen unvoreingenommenen Leser bereits eindeutig, dass mit der Oberlagerung ge~
mafi Anspruch 1 des Streitpatentes eine Kombination eines Originalbildes mit einem Rastermuster
gemeint sei, um so ein kombiniertes abgedrucktes Bild zu erhalten. Ob nun die ,,Uberlagerung", d.h.
EinfQgung der Rasterlinien in das Originalbild bereits beim Erzeugen einer zum Drucken verwende-
ten Druckplatte Oder aber erst spater erfolge, ob es sich um wei&e Linien (Auslassungen) Oder uber
das Originalbiid gedruckte Linien oder unterhalb davon gedruckte Linien handle, sei dabei erstchtlich
nicht von Bedeutung, so lange nur das gewiinschte Oberlagerungs-Druckbild auf dem Dokument,
namlich mit dem beim Abtasten erkennbaren Gittermuster, erhalten wurde.
Dieses Verstandnis der ..Oberlagerung" wurde auch durch das spezielle Beispiel gemafi den ur-
sprunglichen Anspruch 13 bestatigt. Dieser Anspruch stehe im unmittelbaren Zusammenhang mit
den Darlegungen in der Beschreibung der ursprunglichen Anmeldung, wo auf die Versuche des
Herstellens einer zweiten Kopie von einer ersten Kopie eines Reiseschecks hingewiesen werde.
Unter anderem gehe aus diesen Passagen hervor, dass ein Originaldokument, das nicht auf die pa-
tentgemafte Weise ein Gittermuster enthait, beim Kopieren mit einem Abtast-Kopierer mit einem
durch diesen Abtast-Kopierer verursachten Gittermuster versehen, d.h. uberlagert werde. Wenn
dann von dieser Kopie eine Kopie zweiter Generation hergesteilt werde, ergaben sich auf Grund der
unterschiedlichen Teilungen der beiden Linienmuster Interferenzen. Dies wird auch noch anhand der
Beilage 77 erlautert, wo vergro£erte Ausschnitte eines Geldscheines, der den Fig. 3a - 3d der
WO 1990/08046 entsprachen.
Anspruch 13 ware nicht unbedingt im Streitpaten beizubehalten gewesen, da das anspruchsgemafce
Dokument mit dem uberlagerten Linienmuster bereits eine Kopie gewesen ware, es aber sicherlich
nicht vorstellbar sei, Reiseschecks, Banknoten und dergleichen Von Kopien erster Generation aus-
zugeben. Damit sei das ,,Oberlagerungs-" - Merkmal durch die ursprungliche Offenbarung eindeutig
gedeckt, und es liege diesbezuglich keine Dberschreitung der ursprunglichen Offenbarung vor.
Die Antragsgegnerin nimmt Stellung zu einigen auslandischen Urteilten und dem Schriftsatz der An-
tragstellerin vom 30. Juni 2008 angesprochenen Rechtsprechung. Diese wurden weit vom gegen-
standlichen Sachverhalt ab liegen, bzw. zeigen, dass injungeren Beschwerdeentscheidungen des
EPA implizite Offenbarungen anerkannt wurden. Die Antragsgegnerin stellt aufierdem fest, dass
sogar wortliche Offenbarungsstellen in der ursprunglichen Anmeldung gegeben waren (vergleiche
Ausfuhrungen zu ,,grid overlay"). Auch die Beschwerdekammer des EPA habe den so geanderten
Anspruch 1 des streitpatentes akzeptiert.

Die Antragsgegnerin nimmt nochmals zum Nichtigkeitsgrund wegen fehlender Neuheit bzw. Nahe-
liegens Stellung, im Einzelnen bezuglich der Schweizer 20~Franken~Note (Beilage ./K2), der
GB 1 138 011 (Beilage ./K3), der DE 36 02 563 (Beilage 7K4), der US 4 582 346 (Beilage 7K6) und
dem Artikel von Stuck bzw. Steinbach. Auch hier ist die Antragsgegnerin der Ansicht, dass der im
Grunde von Art. 138 Abs. 1(a) EPO (in Verbindung mit § 10 Abs. 1 PatV-EG) vorgebrachte Nichtig-
keitsgrund nicht stichhaltig ware, und das Streitpaten gegeniiber dem nachgewiesenen Stand der
Technik Bestand habe. In diesem Zusammenhang verweist die Antragsgegnerin auf Beilage 78a, wo
der Gutachter zu demselben Ergebnis gekommen sei.

Die Antragsgegnerin nimmt nochmals zum Nichtigkeitsgrund wegen mangelnder Ausfuhrbarkeit
Stellung. Die Antragstellerin stutze diesen Grund auf einen angeblichen Widerspruch zwischen den
Merkmalen F und G. Im Schriftsatz vom 3. September 2009 wurde auf Seite 4 Absatz 2.2(b) nur
ganz kurz erwahnt, dass eine Lehre zur Herstellung des kopiergeschutzten Dokuments nicht offen-
bart ware. Ein Beweis hierfur ware nicht gefuhrt oder angeboten worden. Diese nachtragliche Klag-
sanderung (Klagserweiterung) ware daher mangels Beweis a limine zuruckzuweisen.
Es wurde aber auch unter Punkt 3 des gegenstandlichen Schriftsatzes gezeigt, dass das Verfahren
gemaft Streitpatent fur den einschlagigen Fachmann, insbesondere das von der Antragstellerin hier
definierte ,,Fachtearn", mit den entsprechenden Experten auf diesem Gebiet des Drucks von Doku-
menten mit Sicherheitsmerkmalen, selbstverstandlich nachvollziehbar gewesen ware.
Dieser angebliche Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfuhrbarkeit konne somit ebenfalls den
Rechtsbestand des Streitpatentes gefahrden.
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Es werde daher seitens der Antragsgegnerin weiterhin festgehalten, dass die Rechtsbestandigkeit
des Streitpatentes gegeben sei, und es wird demgemafo gebeten den gestellten Antra'gen auf Ab-
weisung des Nichtigkeitsantrags bzw. ZurQckweisung der Klagserweiterung und auf Kostenersatz
stattzugeben.

In der miindiichen Verhandlung halten beide Parteien die gestellten Antrage aufrecht. Die Antrag-
stelierin fuhrt aus, dass es sich beim Druchschnittsfachmann fur den gegenstandlichen Fail um ein
Team, eine Gruppe aus einem Akademiker mit Fachkenntnissen im Bereich Optik, einem Designer,
einem Fachmann fur Sicherheitsmerkmale und einem Druck- und Reproduktionstechniker handle.
Diese Fachleute hatten nicht nur Kenntnisse vom Status Quo sondern auch uber zukunftige Techni-
ken wie z.B. das Scanning.
Die Antragsgegnerin fuhrt zu diesem Thema aus, dass es entgegen der Rechtsprechung sei, dass
der Durchschnittsfachmann Kenntnisse uber zukunftiges Wissen haben musse. Der Druchschnitts-
fachmann ware vielmehr ein Dipi.-lng. oder Ing., Drucktechniker oder Maschinenbauer, der Kennt-
nisse in den Bereichen des Entwerfens, von Designproblemen und von Abtastkopierern habe.

Zur Frage der Oberschreitung der ursprunglichen Offenbarung fuhrt die Antragstellerin aus, dass
bei der Herstellung des Linienmusters im Streitpaten nicht von einer Uberlagerung die Rede sei. Aus
der WO 1990/08046 erg&be sich auf Seiten 5 aus dem Kontext der Begriffe ..indicator", printing se-
lected pattern" und den Betrachtungen betreffend den ,,snow fence", dass das Gitter nicht uberlagert
wurde. Auf Seite 6 wurde beschrieben, dass ein Gitter zu uberlagem nicht notwendig sei, da der
Kopierer mit einem festen Abstand (,,fixed pitch") das Bild abscannen wurde.
Aus Anspruch 13 (Herstellen der Kopie einer Kopie) wurde nur die Idee fur die Verwendung als Ko-
pierschutz ableitbar sein. In der WO 1990/08046 wurde das Bild aus Linien bestehen und mit ,,grid"
ware das Gitter des Kopiergerates gemeint. In der EP 0 455 750 B1 ware das Gitter Bestandteil des
Sicherheitsdokuments. Auf Seite 18 der WO 1990/08046 in der Mitte wurde bestatigt, dass die Bild-
linien verandert wurden und keine Uberlagerung stattfinde: ..varying the pitch distance between the
image lines ... to create a dissonance between the print pattern and in the document and....the pitch
pattern of the scanning device."

Die Antragsgegnerin legt Kopien mit Bildem entsprechend der Fig. 3a des Streitpatentes vor, auf
welchen Linen zu sehen waren, die Moire-Effekte erzeugen konnten (als Beilage ./K9 zum Akt ge-
nommen).
Die Antragsgegnerin argumentiert, dass die Anmeldung etwas holprig formuliert ware. Der Erfinder
ware der Differenziertheit der Sprache nicht kundig, und hatte das Wort ..uberlagert" mehrdeutig
verwendet. Am Anfang der Anmeldung ware es im Sinne von ,,drauflegen" gemeint, und weiter hin-
ten in der Anmeldung als ,,im Bild inkorporiert". Es ware also eine Oberlagerung im ubertragenen
Sinn gemeint, d.h. keine mechanische Oberlagerung, sondern eine auf dem Bild gezeichnete. Wort-
lich finde sich die ,,Uberlagerung" in der ursprunglichen Offenbarung nicht. Anspruch 13 beschreibe
eine spezielle Ausfuhrung, bzw. erlautere den Erkenntnisschritt des Erfinders, dass bei mehrmali-
gem Kopieren Linien auf das Bild kamen. Es wurden selbstverstandlich keine Geldscheine auf diese
Weise hergestellt Das Wort ,,Uberlagerung" sei eine vernunftige wenn auch laienhafte Darstellung
des Erfindungsgedankens, namlich ein kopiergeschutztes Dokument durch Inkorporieren von Linien
oder dergleichen in der bildlichen Darstellung zu erreichen.
Die Antragsgegnerin legt eine Traveller's Check im Original vor, sowie eine erste Kopie des Checks
und eine Kopie der Kopie. Bei der Betrachtung dieser drei Dinge durch ein Vergrofierungsglas sei zu
erkennen, dass auf der zweiten Kopie Interferenzen bzw. Verzerrungen erkennbar waren. Dadurch
und die Offenbarung im gesamten Zusammenhang ergabe sich, dass die Uberlagerung nicht im
Sinne eines uber das Bild geiegten Gittermusters verstanden werden konnte, sondern im Sinne von
eingebauten Linien.

Die Antragstellerin halt den Antrag die Zeugen Dr. Furley und Prof. Schaul zu befragen aufrecht,
da diese bezeugen konnten, was der Fachwelt zum Prioritatszeitpunkt bekannt gewesen ware (,,Zeit-
zeugen").
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Die Antragsgegnerin halt entgegen, dass die Zeugenaussagen irrelevant waren, Prof. Schaul nicht
bei der Banknotenherstellung involviert gewesen ware (diesbezugiiche Details waren aufterdem ge-
heim gewesen) und Dr. Furley nicht fur Abtastkopierer zustandig gewesen ware. Aufierdem ware
nur relevant was der Offentlichkeit zuganglich gewesen ware und nicht was eine bestimmte Person
gewusst habe.

Die Antragstellerin erklart, dass auch nach dem Ablauf des PatentesimJanner 2010 ein rechtli-
ches Interesse an der Weiterverfolgung des Verfahrens bestehen wurde, da die Antragstellerin von
der Antragsgegenerin auf Schadenersatz und nicht auf Unterlassung geklagt worden ware.

Griinde:

Zunachst war der Fachmann auf dem Gebiet der Herstellung von Sicherheitsdokumenten zu definie-
ren, da die Entscheidungen ob der Anmeldungsgegenstand auf erfinderischer Tatigkeit beruht,
mangelhaft offenbart wurde oder eine Uberschreitung der ursprunglichen Offenbarung stattgefunden
hat, aus dem Blickwinkel des Fachmannes zu treffen sind.
Der Fachmann verfugt uber durchschnittliche Kenntnisse und Fahigkeiten zur Uberwindung techni-
scher Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Erfindung, d.h. der Sicherheitsdrucktechnik. Er hat mogli-
cherweise Hintergrundwissen in Physik, Materialkunde, Optik und Fertigungstechnik von Banknoten.
Er kennt bestehende Sicherheitsmalinahmen und ist beteiligt an der Prufung und Herstellung von
Sicherheitsdokumenten. Er kennt bestehende Reproduktionstechniken und Bildbearbeitungstechni-
ken.
Fur die Beurteilung ist der Fachmann zum Prioritatszeitpunkt mafigeblich. Kenntnisse uber zukunfti-
ge Entwicklungen und Erfindungen, die nach dem Prioritatszeitpunkt liegen werden, gehoren nicht
zum des Wissens eines Fachmanns.

Gemafi Art. 138 Abs. 1 lit. c EPU iVm § 10 PatV-EG ist ein europaisches Patent fur nichtig zu erkla-
ren, wenn der Gegenstand des Patentes uber den Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich einge-
reichten Fassung hinausgeht.

Bezuglich des Arguments der Antragsgegnerin, dass der Erfinder/Anmelder der Differenziertheit der
Sprache nicht kundig ware, und das Wort ,,uberlagerf mehrdeutig verwendet hatte, ist festzustellen,
dass die Bedeutung der sprachlichen Begriffe unabhangig von der Person des Erfinders objektiv zu
bewerten ist. Einen grofieren Interpretationsspieiraum fur den Offenbarungsgehalt der ursprungli-
chen Anmeldung im gegenstandlichen Fall einzuraumen als in anderen Fallen, weil der Erfinder
moglicherweise Begriffe nicht richtig verwenden kann, ist nicht zulassig. AufJerdem verwendet der
Anmelder auf Seite 4 der Ubersetzung der WO, Zeile 25, verschiedene Ausdrucke fur verschiedene
Dinge, namlich dass einerseits ein Muster ,,eingefugt bzw. umfasst" (in der ursprunglichen Anmel-
dung .jnciuded") wird und, dass dann andererseits durch ein ,,ubertagertes" Gitter (in der ursprungli-
chen Anmeldung ,,superposed") betrachtet wird. Daraus ist ersichtlich, dass ihm durchaus bewusst
war, dass verschiedene Begriffe verschiedene Bedeutungen haben.

Vor diesem Hintergrund war die Zulassigkeit des von der Anmelderin vor der Beschwerdeabteilung
des Europaischen Patentamtes vorgelegten Schutzbegehrens zu prufen, d.h. ob die Merkmale F
und G von der ursprunglichen Offenbarung der Anmeldungsunterlagen, der WO 1990/08046, ge-
deckt sind oder nicht.

Merkmal F lautet:
Oberlagerungen des Gittermusters auf das Originalbild zur Erzeugung eines gedruckten Bildes auf
dem Dokument, wobei das gedruckte Bild das Originalbild aufweist mit einem daruberliegenden u-
bertragenen oder abgedeckten Druckmuster entsprechend dem Gittermuster.

Das bedeutet, dass ein ^Originalbild" existieren muss, auf das das (in den anderen Merkmalen des
Anspruchs 1 naher definierte) Gittermuster uberlagert werden kann, so dass das Gittermuster auf
dem Bild in gedruckter Form sichtbar ist. Dass mit dem Ausdruck ,,Oberiagerungen des Gittermus-
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ters auf das Originalbild zur Erzeugung eines gedruckten Bildes auf dem Dokumenf gemeint sei,
dass lediglich irgendwie ein Bild vorliegen musse, dass das Gittermuster aufweist, wie die Antrags-
gegnerin argumentiert, kann seitens der Nichtigkeitsabteilung nicht nachvollzogen werden. Diese
Auslegung widersprache dem eindeutigen Wortlaut des nunmehr erteilten Anspruchs, da es auch
Bilder umfassen wurde, die von vorne herein mit einem Gittermuster z.B. gezeichnet warden, d.h.
das ,,Originaibild" enthalt bereits das Gittermuster, was dann jede ,,Uberlagerung" unnotig machen .
wurde.

Merkmal F ist den ursprungiichen Anmeldungsunterlagen im Wortlaut nicht zu entnehmen. Dies
wurde auch in der mundlichen Verhandlung von der Antragsgegnerin anerkannt. Es war daher fest-
zustellen, ob diese Merkmale implizit in den Anmeldungsunterlagen geoffenbart waren. Offenbart
kann auch dasjenige sein, das in der ursprungiichen Anmeldung nicht ausdrucklich erwahnt ist, fur
den Fachmann jedoch bei der Ausfuhrung der geoffenbarten Erfindung setbstverstandlich ist und
deshalb als zwingend dazugehorend mitgelesen wird. Dies bedeutet jedoch nicht eine Erganzung
des Geoffenbarten durch das Fachwissen. Eine implizite Offenbarung umfasst somit nicht das dem
Fachmann als gunstige/gunstigste oder wahrscheinliche/wahrscheinlichste Losung Erscheinende,
wenn noch weitere - eventuell sogar schlechtere - Mogiichkeiten existieren, sondern lediglich das
dem Fachmann als zwingend erforderiich Bekannte.

Auf Seite 5 Zeilen 13 - 19 der ursprungiichen Anmeldung beschreibt der Anmelder, Jhere had to be
some way in which a pattern could be included in an image by printing it in a selected pattern."
D.h. das gedruckte Bild sollte bereits ein Muster (pattern) enthalten.
Der nachste Satz lautet: ,,Then, when the image was viewed through a superimposed grid, such
as previously discussed, a moire pattern would be observed according to the degree in which the
patterns interfered with each other."
Das bedeutet, dass das Biid (image), welches bereits ein Muster (pattern) enthalt, nur durch das
Gitter (des Kopierers) hindurch betrachtet wird, und nicht dass dieses dem Bild, wie in Merkma! F
beschrieben, "daruberliegend ubertragen oder abgedeckt"w\rd.
Auf Seite 6 Zeilen 1 1 - 1 2 schreibt der Anmelder aufterdem Jt was unnecessary to devise overlay
grid means. In fact, the modern replicator contains such a grid in the fixed-pitch, parallel scan format
that is used to view the image to be replicated."
Daraus ist eindeutig zu entnehmen, dass im Rahmen der Erfindung eben nicht vorgesehen ist, ein
zusatzliches Gitter vorzusehen, das dem gedruckten Bild uberlagert werden muss, da das Gitter
durch den Scan-Abstand der Kopiervorrichtung bereits vorhanden und definiert ist.
Welters wird auf Seite 14 zweiter Absatz beschrieben: ,,The grid of Figure 1b is analogous to the
earlier mentioned snow fence pattern through which one might view a background image."
Hier wird nochmals bestatigt, dass das Bild lediglich durch das Gitter (bzw. den Schneezaun) hin-
durch betrachtet werden soil, und nicht, dass dieses ubertragen wird.
Im ubernachsten Satz heilit es ,,The instant inventor defines the Figure 1 pattern as a type of moire
distortion pattern resulting from the mapping of the Figure 1a pattern by the function of the Figure 1b
grid overlay."
Die Darstellung der Figur 1c zeigt also ein Muster, das durch die Abbildung bei Betrachtung durch
das Gitter gemafc Figur 1b entsteht (vergleiche auch Seite 13 Beschreibung der ,,Fig. 1c is the view
of Figure 1a through the grid overlay of Figure 1b").
Auch daraus ist zu entnehmen, dass unter dem Gitter nicht das ^gedruckten Bild" gema£ Merkmal F
mit einem ,,daruberliegenden ubertragenen oder abgedeckten Druckbild entsprechend dem Gitter-
muster" zu versehen ist, sondern nur, dass das Originalbild durch das Gittermuster (des Kopierers)
hindurch betrachtet wird. D.h., dass das Gitter zwar ,,daruberliegf (,,overlain"), aber nicht dass es
auch in ein Originalbild, das Druckmuster,,ubertragen" wird.
Diese Sichtweise wird nochmals bestatigt durch Seite 14 Zeiie 24 - Seite 15 Zeile 4, wo beschrieben
wird, dass die vertikalen Gitterlinien nicht notwendig sind, sondern dass horizontale Linien ausrei-
chen, die durch die horizontalen Scan-Linien eines Abtastkopierers realisiert werden konnen.
Fig. 2a zeigt ein gedrucktes Bild von horizontalen Linien und 2b das Scan-Muster des Reprodukti-
onsgerates. Auch daraus geht klar hervor, dass das Gitter nicht dem Bild uberlagert wird. Fig. 2c
zeigt wiederum (,,a mapping") eine (verzerrte) Abbildung der Fig. 2a, die durch die Scan-Linien aus
Fig. 2b entstanden ist.
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Fig. 3a zeigt ein Biid, das nicht von der Erfindung geschutzt ist, und Fig. 3b ein Bild, das von der
Erfindung geschutzt ist (also rnit integrierten Linien mit einem bestimmten Teilungsabstand). 3c ist
das unscharfe Bild 3b, als Vorstufe der Reproduktion und Fig. 3d der Versuch eines Falschers 3c zu
reproduzieren. Auch aus der Beschreibung dieser Bilder kann keine Uberlagerung eines Originalbil-
des mit einem Raster entnommen werden, sondern nur, dass durch die ,,Betrachtung" des Bildes
durch die Rasterung des Kopierers Moire-Effekte entstehen.

Die von der Antragsgegnerin genannten Stellen, die nicht bereits oben behandelt wurden, zeigen
aus folgenden Grunden ebenfalls nicht, dass das Gitter einem Originalbild uberlagert wird:

• Seite 8 Zeilen 9 - 1 3 : ,,He would use the moir& effect to reveal the bogus color copy of a genuine
banknote, for example, by producing the note image lineations in mismatch to the scanner of the
color copier."
Dies beschreibt nicht, wie von der Antragsgegnerin behauptet, dass Unienmuster hinzugefiigt wer-
den, die dann mit dem Gitter des Abtastkopierers wechselwirken, sondern, lediglich, dass die Linien
aus weichen das Bild besteht {the note image lineations) zu den Scanlinien des Abtastkopierers ver-
setzt (Jn mismatch") sind.
• Anspruch 1: ,A method for making a nonreplicable image comprising placing on a suitable me-
dium visible and distinct lineations formed into various patterns of lines, dots and swirls to create
said image."
Dies sagt lediglich aus, dass das Biid aus verschiedenen Linien gemacht/erzeugt {create) ist und
nicht, dass ein zusatzlsches Gitter vorhanden ist.
• Anspruch 9: „...depositing said image onto said medium in the form of lineations,....
Dies bedeutet, wie von der Antragsgegnerin zugegeben, dass das Bild durch Linienmuster gebildet
ist.
• Seite 9 Zeiien 3 - 6 und Zeilen 15 -19 : ,,The basic method of counterfeit protection teaches the
inclusion of lines, dots and/or swirls embodied and integrally formed into art, pictures and other
forms of images." und "After creation of the authentic document, that is, one including the grid lines
of predetermined pitch, the primary method of counterfeit protection, as well as the product thereof,
have been realized,"
Auch diese Stellen beschreiben lediglich, dass die Kunstwerke Linien, Punkte usw. beinhalten (Jnc-
lude") und nicht, dass eine Kombination von Moire erzeugenden Gittermustern mit dem Bildteil des
Dokuments vorgesehen ist, wie von der Antragsgegnerin behauptet.
• Seite 11 (3. letzte Zeile) bis Seite 12 Zeile 12 sowie Anspruch 10: „ providing on a matte a
lineate pattern of visible image-defining lines which are of predetermined moire-producing pitch rela-
tive to an electro-optic copy machine scan protocol..."und"...original certificate which bears an im-
age defined by a plurality of lines...." "... said iineate pattern being of predetermined omission-
creating, moire-producing, mismatched pitch relative to the scanning pitch...."
Diese Stellen beschreiben ebenfalls nur, dass das nicht reproduzierbare Original-Zertifikat aus Li-
nien besteht, die das Bild festlegen/definieren ^defined") und dass diese Linien Moire erzeugende
Abstande Cpitch") haben. Aus dem Begriff ,,bilddefinierende Linie", kann jedoch nicht, wie von der
Antragsgegnerin behauptet, darauf geschlossen werden, dass die Linien dem Bild uberlagert sind,
sondern nur, dass das Bild aus Linien besteht.
• Seite 12 Zeilen 26 - 27, Seite 13 Zeile 1, Seite 14 Zeiien 8 - 10 und 13 - 1 5
Die Bezeichnung »,grid overlay" in Fig. 1 bezieht sich, wie bereits oben erlautert auf das Gitter des
Kopiergerates und nicht auf ein Gitter auf der Banknote. Dies wird auch auf Seite 14 im Satz zwi-
schen den Zeiien 10 und 13 bestatigt, da hier nochmals der Verweis auf den ,,Schneezaun" erfolgt.
Es kann daher aus diesen Stellen nicht, wie von der Antragsgegnerin behauptet, geschlossen wer-
den, dass die Moire erzeugenden Muster durch Uberlagerung der Gitter uber das ursprungliche Bild
eingesetzt werden.
• Seite 15 Zeiien 18 -23
In der Passage, dass das Biid ,,geschickt angeordnet" (,,cleverly arranged") werden soil, ist ein Gitter
nicht einmal erwahnt, sondern es wird im zweiten Satzteil wieder auf das Scanning Protokoll des
Kopierers Bezug genommen.
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• Auf Seite 14 unten bis Seite 15 oben wurde bereits oben Bezug genommen.
• Seite 10Zeilen 1 5 - 2 1
Auch hier wird nur beschrieben, dass die Linien Jncluded" sind, es wird aber nicht erklart ob und wie
ein Gitter uberlagert werden soli.
• Seite 14 Zeilen 1 - 4 (siehe oben)
• Anspruch13
Anspruch 13 der ursprungiichen Anmeldung (WO) beschreibt ein, nicht durch die Beschreibung ge-
stutztes Verfahren, bei dem ein repliziertes (,,replicanf) Dokument hergesteilt werden soil, das nur
unkorrekt weiter repiiziert werden kann. Dazu wird ein Originaldokument, das nicht die in Anspruch 9
der PCT-Anmeldung beanspruchten Merkmale (unklar, da Anspruch 9 ein Verfahren betn'fft .Gemaft
diesem in Anspruch 13 expressis verbis ausgeschlossenen Verfahren wird auf ein ,,geeignetes" Me-
dium ein Bild positioniert, und zwar in Form von Linien, deren Azimut variiert und deren Zeilenab-
stand in einem bestimmten Bereich zu den Scanlinien jedweden (any) ublichen Kopierers steht)
aufweist, irgendwie erhalten. Dieses ,,Original Dokument" wird dann kopiert, wobei die Kopie Linien
aufweisen soli, die nicht mit dem Linienabstand des .^Original Dokuments" Qbereinstimmen (unver-
standlich, weil nirgends angegeben ist, dass das Originaldokument Linien aufweisen muss). Dieses
replizierte Dokument soil dann be! weiterer Reproduktion (photocopying machine or other electro-
optical scanning devices) Moire Effekte Oder andere Verzerrungen enthalten. Nun kann man den
Anspruch 13 zwar so lesen, dass hier ein ..Gitter", namlich durch das Kopieren, einem Originalbild
,,uberlagert" wird, jedoch muss hier der Argumentation der Antragstellerin beigepflichtet werden,
dass diesem unabhangigen Anspruch - oder sonst irgendeiner Stelle der Anmeldung - diese spe-
zielle Art der ,,0berlagerung" in Zusammenhang mit alien Merkmaien des nunmehr erteilten An-
spruchs 1 nicht entnommen werden kann. So enthait das ^Originalbild" gemafc ursprunglichem An-
spruch 13 nicht zwingend Bilder/Bildformen, die aus gekriimmten Linien, Punkten und/oder Wirbeln
gebildet waren (Merkmal B). Eine Bestimmung des Abtastteiiungsabstandes p und der Breite der
Abtastlinien (Merkmal C) wird ebenfalls nicht vorgenommen. Die speziellen Bedingungen fur den
Teilungsabstand d gemaft den Merkmaien C und D sind dem Anspruch 13 ebenfalls nicht zu ent-
nehmen. Das Ergebnis des Verfahrens gemaS ursprunglichem Anspruch 13 durfte diesbezuglich
eher ein Zufallsprodukt sein, da eindeutige Parameter, wie welches Medium zu verwenden ist oder
welcher Kopierer eingesetzt werden soil, fehien. Eine Offenbarung des Gegenstandes des nunmehr
erteilten Anspruchs 1 durch den ursprungiichen Anspruch 13 ist also schon allein aus diesem Grund
nicht gegeben.

Daruber hinaus offenbart zwar, wie oben ausgefuhrt, der angemeldete Anspruch 13 eine Art w0ber-
lagerung", jedoch handelt es sich dabei bestenfalls lediglich urn die spezieile Anweisung ,,stelie ein
kopiergeschutztes Dokument durch Kopieren her". Eine Uberlagerung generell, wie sie im nunmeh-
rigen Anspruch 1 unter Schutz gestellt ist (Merkmal F) ist auch dem Anspruch 13 nicht zu entneh-
men. Zudem gibt die Antragsgegnerin in der mundlichen Verhandiung auch an, dass dieser An-
spruch lediglich die Idee zur Erfindung beschreiben wurde und reale Banknoten selbstverstandlich
nicht auf diese Weise hergesteilt wurden.
Daraus folgt, dass Merkmal F den ursprungiichen Anmeldungsunteriagen auch nicht implizit ent-
nehmbar ist.

Merkmal G lautet:
Das Druckmuster normalerweise durch das nackte Auge nicht unterscheidbar ist derart, dass das
Originalbild und das gedruckte Bild dem nackten Auge als im Allgemeinen gleich erscheinen.

BezOglich des Merkmals G ist festzustellen, dass das Druckmuster gemaft Merkmal G ein Ergebnis
der Uberiagerung des Gitters auf das Originalbild ist, die wie oben beschrieben, in der ursprungii-
chen Anmeldung nicht offenbart war. Es gibt somit in den ursprungiichen Anmeldungsunteriagen
keine Grundlage dafur, dass ein derartiges Druckmuster existiert, weshalb auch die Unterscheidbar-
keit dieses Druckmusters vom Originalbild nicht offenbart sein kann.
Merkmal G stellt daher, ebenso wie Merkmal F eine Uberschreitung der ursprungiichen Offenbarung
der Anmeldungsunteriagen dar.
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Der Gegenstand des Anspruches 1 wurde daher gegeniiber den ursprunglichen Anmeldungsunter-
lagen unzulassig erweitert. Die Gegenstande der Anspruche 2 bis 4 wurde auf Grund ihrer Ruckbe-
ziehung auf Anspruch 1 ebenfalls unzulassig erweitert.

Die WO 1990/08046 beschreibt die Erstellung eines geschutzten Bildes durch die Anordnung von
Linien, Punkten und Wirbeln, sodass eine Struktur entsteht, die beim Abtasten mit einer bestimmten
Kopiervorrichtung einen Moire-Effekt erzeugt. Das Bild der zu sichernden Dokumente mit einem
spezieiien Gitter zu uberlagern wird auch nicht durch das Zusammenlesen von mehrerer Stellen der
ursprunglichen Offenbarung impliziert. Der Durchschnittsfachmann, der die Anmeldung liest, kann
daher den Gegenstand wie er in der EP geschutzt ist, aus den ursprunglichen Anmeldungsunterla-
gen weder explizit oder implizit entnehmen.

Auch aus der bei der mundlichen Verhandlung vorgelegten Beilage 7K9 sowie dem als Anschau-
ungsgegenstand gezeigten Traveller's Check kann die Offenbarung des Verfahrens gema£ An-
spruch 1 des Streitpatentes nicht abgeleitet werden.

Da somit der Gegenstand des angefochtenen Patentes uber den Inhalt der Anmeldung in der ur-
sprunglich eingereichten Fassung hinausgeht und daher gema£ § 10 PatV-EG iVm Art. 138 Abs. 1
lit. c EPU nichtig zu erklaren ist, war auf die Nichtigkeitsgrunde betreffend die Neuheit, die Erfin-
dungshohe und die mangelnde Ausfuhrbarkeit nicht naher einzugehen.
Ebenso war die Anhorung der angebotene Zeugen Dr. Furley und Prof. Schaul - unabhangig von
der Frage ob es sich tatsachlich um Zeugen oder um Sachverstandige handelt»fur die Entschei-
dung unerheblich, da die angebotenen Zeugen gemaS dem Vorbringen der Antragstellerin, zum
Therna der Neuheit und des Naheliegens aussagen sollten, die Entscheidung jedoch auf der Uber-
schreitung der ursprunglichen Offenbarung gegrOndet ist.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 122 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 41 Abs. 1 ZPO und ist im
Obsiegen der Antragsstellerin begrundet. Die Hohe der zugesprochenen Kosten basiert auf einem
unstrittigen Streitwert von 200.000,- € sowie dem am Schluss der miindlichen Verhandlung vorge-
legten und der Gegenpartei ubergebenen Kostenverzeichnis der obsiegenden Partei, zu dem inner-
haib der in § 54 Abs. 1a ZPO normierten Frist keine Einwendungen seitens des Gegners erhoben
wurden.

Es war daher spruchgemafc zu entscheiden.

Rechtsmittelbelehrung:

Der Partei, die sich durch diese Entscheidung beschwert erachtet, steht die Berufung an den Obers-
ten Patent- und Markensenat offen. Die Berufung ist binnen einer Frist von zwei Monaten nach Zu-
stellung der Entscheidung beim Osterreichischen Patentamt schriftlich einzubTingen.

Sie hat einen begrundeten Berufungsantrag zu enthalten, d.h. es ist anzugeben, in welcher Richtung
und in welchem Umfang eine Abanderung der Entscheidung begehrt wird, und dies ist zu begriin-
den.

Die Berufungsschrift und deren Beilagen sind in zweifacher Ausfertigung zu tiberreichen. Ist die Be-
rufung gegen mehrere Gegner gerichtet, so ist neben der fur den Obersten Patent- und Markense-
nat bestimmten Ausfertigung fur jeden Gegner eine Ausfertigung samt einer Abschrift jeder Beiiage
zu uberreichen.

Die Partei, die ihren Sitz (Wohnsitz) nicht im Inland hat, hat sich im Falle der Erhebung einer Beru-
fung durch einen in Osterreich zur berufsmaliigen Parteienvertretung befugten Rechtsanwalt, Pa-
tentanwalt oder Notar vertreten zu lassen. Sofern sich Wohnsitz oder Niederlassung au£erhalb 6s-
terreichs, jedoch im EWR oder in der Schweizerischen Eidgenossenschaft befinden, genugt jedoch
die Bestellung eines im Inland wohnhaften Zustellungsbevollmachtigen (§ 21 Abs. 4 PatG).
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Die Berufung unteriiegt einer Verfahrensgebuhr von 600 €. Richtet sich die Berufung nur gegen die
Kostenentscheidung, betragt die Verfahrensgebuhr 300 € fur jedes Patent, auf das sich die Berufung
bezieht. Die Gebuhr ist auf das Konto des Osterreichischen Patentamts (PSK Kto. Nr. 5 160 000;
BLZ 60 000; IBAN AT36 6000 0000 0516 0000; BIC OPSKATWW) zu uberweisen bzw. einzuzahlen.
Als Verwendungszweck ist Folgendes anzufuhren: N 3/2006, Berufung

Dipi.-lng. Eva FESSLER
Vorsitzende
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