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Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Prãsidentjn des Obers

ten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Rate des Obersten

Patent- und Markensenates Dr. Qabriele JAGETSBERGER und Dr. Gerhard

PRUCKNE1? als rechtskundige Mitglieder sowie die Rate des Obersten Pa

tent- und Markensenates Dr. Wolfram GORNER und Dipl.-Ing. Ferdinand

KOSKARTI als fachtechnische Mitglieder in der Patentrechtssache der An

tragstellerin Europäische Zentralbank, KaiserstrafSe29,

60311 Frankfurt am Main, Deutschland, vertreten durch Wolf Theiss

Rechtsanwãlte GmbH, Schubertring 6, 1010 Wien, wider die Antragsgegne

rin Document Security Systems, Inc., FirstFederal

Plaza, Suite 1525, 28 East Main Street, Rochester, NY 14614, USA, vertreten

durch Sonn & Partner Patentanwälte, Riemergasse 14, 1010 Wien, wegen

Nichtigerklärung des Patents Nr E 186 876 über die Berufung der Antrags

gegnerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Osterrei

chischen Patentamtes vom 30. Oktober 2009, GZ N 3/2006-20, entschieden.

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit 3.335,70 EUR

bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens (darin 555,95 EUR Umsatz

steuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Qründe:

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin eines osterreichischen Verfahrenspatents

,,Verfahren zur Herstellung eines fAlschungssicheren Dokuments”, dessen

Eintragung am 9. August 2006 vom Osterreichischen Patentamt (E 186 876)

bewilligt wurde, mit der Prioritãt eines amerikanischen Patents, dessen Pa

tentschrift am 24. November 1999 als europãisches Patent EP 0 455 750 81

veröffentlicht wurde. Das Patent umfasst folgende vier Ansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung eines Dokuments, das durch Kopiervorrichtun

gen der Abtastbauart nicht getreu reproduzierbar ist, wobei das Dokument

em sichtbares Originalbild (10, 40) verwendet, welches Kunstwerke, Bilder
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und/oder Bildformen aufweist, die aus gekrümmten Linien, Punkten

und/oder Wirbein gebildet sind, wobei das Verfabren die folgenden Schritte

vorsieht: Bestimmung des Abtastteilungsabstandes p und der Breite der Ab

tastlinien (36) der Kopiervorrichtungen; Erzeugung eines Gittermusters aus

parallelen Linien (32) mit einem Teilungsabstand d, der geringfügig grö&r

oder kleiner ist als der Abtastteilungsabstand p, wobei die Differenz zwi

schen dem Teilungsabstand d der parallelen Linien und dem Abtastteilungs

abstand p innerhaib eines Bereiches von ungefãhr der Hülfte der Breite der

Abtastlinien bis zu ungefáhr der Hâlfte des Abtastteilungsabstandes p liegt;

und Uberlagerungen des Gittermusters auf das Originalbild zur Erzeugung

eines gedruckten Bildes auf dem Dokument, wobei das gedruckte Bud das

Originalbild aufweist mit einem daruberliegenden Obertragenen oder abge

deckten Druckmuster entsprechend dem Gittermuster und in dem das

Druckmuster normalerweise durch das nackte Auge nicht unterscheidbar ist

derart, dass das Originalbild und das gedruckte Bud den nackten Auge als

im Ailgemeinen gleiqh erscheinen, wobei das Druckmuster eine sichtbare

unterscheidbare Interferenz (z.B. Moire) Muster und/oder falsche Tone, Far

bungen oder Weglassungen in den zu erzeugenden gedruckten Bud in Ko

pien des Dokuments hergestelit durch die Kopiervorrichtung verursacht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die parallelen

Linien gleichfOrmig beabstandet sind.

3. Verfabren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilung

der parallelen Linien mit einem Azimuthwinkel erfolgt unterschiedlich von

der Hauptachse des Dokumentes.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Druck

muster Parallellinien in mehr als einem Azimuthwinkel besitzt.

Im Nichtigkeitsverfahren ist von folgender, unter den Parteien nicht strittiger

Merkmalsgliederung (Beilage K8} auszugehen:
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A: Verfabren zur Herstellung eines Dokuments, das durch Kopiervorrichtun

gen der Abtastbauart nicht getreu reproduzierbar ist

B: wobei das Dokument em sichtbares Originalbild (10, 40) verwendet, wel

ches Kunstwerke, Bilder und/oder Bildforrnen aufweist, die aus gekrümm

ten Linien, Punkten undj oder Wirbein gebildet sind (wobei das Verfahren

folgende Schritte vorsieht:)

C: Bestimmung des Abtastteilungsabstandes p und der Breite der Abtastli

nien (36) der Kopiervorrichtungen

D: Erzeugung eines Gittermusters aus paralleleri Linien (32) mit einem Tei

lungsabstand d der geringfügig gröfSer oder kleiner 1st als der Abtasttei

lungsabstand p

E: wobei die Differenz zwischen dem Teilungsabstand d der parallelen Linien

und dem Abtastteilungsabstand p innerhaib cines Bereiches von ungefahr

der Hãlfte der Breite der Abtastlinien bis zu ungefâhr der Hàlfte des Abtast

teilungsabstandes p liegt und

F: Uberlagerungen des Qittennusters auf das Originalbild zur Erzeugung

eines gedruckten Bildes auf dem Dokument, wobei das gedruckte Bud das

Originalbild aufweist mit einem daruberliegenden übertragenen oder abge

deckten Druckmuster entsprechend dem Gittermuster und in dem

0: das Druckmuster normalerweise durch das nackte Auge nicht unter

scheidbar ist derart, dass das Originalbild und das gedruckte Bild dem

nackten Auge als im Ailgemeinen gleich erseheinen, wobei

H: das Druckmuster eine sichtbare unterscheidbare Interferenz (z.B. Moire)

Muster und/oder falsche Tone, Fãrbungen oder Weglassungen in dem zu

erzeugenden gedruckten Bud in Kopien des Dokuments hergestelit durch die

Kopiervorrichtung verursacht.
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Am 27. Márz 2006 stellte die Antragstellerin den Antrag auf Niehtigerklärung

des Osterreichischen Teils AT E 186 876 Ti des europáischen Patents

0 455 750 B 1. Sie vertritt den Standpunkt, dass die Merkrnale F und G Uber

die ursprünglich eingereichte Anmeldung und die Unterlagen hinausgingen

(Art 123 Abs 2 EPU; Art 138 Abs 1 lit c EPU; § 48 Abs 1 Z 3 PatG), dass das

Patent nicht neu sei und nicht auf erfinderischer Tâtigkeit beruhe und dass

dem Patent die Ausführbarkeit fehie (Art 83 EPU iVm § 10 Abs 1 PatV-EG).

Vorgelegt wurden die von der Nichtigkeitsabteilung auf den Seiten 2 f seiner

Entscheidung angeführten Urkunden.

Die Antragsgegnerin bestritt das Vorliegen von NichtigkeitsgrQnden und be

antragte die Abweisung des Antrags auf Nichtigerklarung. Zum im Beru

fungsverfahren entscheidungswesentlichen Nichtigkeitsgrund der unzulässi

gen Erweiterung des Patents gegenüber der Anmeldung räumte die Antrags

gegnerin zwar em, dass die Anmeldung wegen Sprachschwierigkeiten des

Erñnders etwas ,,holprig” formuliert gewesen gel. Das Wort ,,Uberlagerung”

linde sich zwar nicht wörtlich in der Anmeldung, sei aber bei der Anmeldung

als im Sinne von ,,drauflegen” gemeint gewesen (in der Anmeldung als ,,im

Bud inkorporiert” bezeichnet). Anspruch 13 beschreibe eine spezielle Aus

fuhrung bzw erlAutere den Erkenntnisschritt des Erfinders, dass bei mehr

maligem Kopieren Linien auf das Bud kamen.

Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Antrag auf Nichtigerklarung statt und er

klarte das Patent E 186 876 im Ausmal$ aller AnsprQche für nichtig. Die

Merkmale F und 0 seien von der ursprünglichen Offenbarung der Anniel

dungsunterlagen (der WO 1990/08046) nicht gedeckt. Aus der Entschei

dungsbegrundung ist Folgendes festzuhalten:

Das Merkmal F sei dem Wortlaut der Anmeldungsunterlagen nicht zu ent

nehmen. Dies schadete nur dann nicht, wenn das Merkmal aim Prioritãts—

zeitpunkt für einen Fachmann auf dem Qebiet der Herstellung von Sicher

heitsdokumenten (also für elnen Fachrnann mit überdurchschnittlichen

Kenntnissen und Fähigkeiten air Uberwindung technischer Schwierigkeiten

auf dem Gebiet der Erfindung, dh der Sicherheitsdrucktechnik, der mögli
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cherweise 1-Iintergrundwissen in Physik, Materialkunde, Optik urid Ferti

gungstechnik von Banknoten habe und bestehende SicherheitsmaEnahmen

kenne und beteiligt an der Prüfung und Herstellung von Sicherheitsdoku

menten gewesen sei und Kenntnisse fiber bestehende Reproduktionstecbni

ken und Bildbearbeitungstechniken habe) aus den Anmeldungsunterlagen

als selbstverständlich zwingend mitgelesen erscheine. Dies sei hier aber

nicht der Fall:

Auf Seite 5, Zeilen 13-1’9, der ursprfinglichen Anmeldung beschreibe der

Anmelder, there had to be some way in which a pattern could be included

in an image by printing it in a selected pattern.” Demnach soilte bereits das

gedruckte Bud sein Muster (pattern) enthalten.

Der nachste Satz lautet: ,,Then, when the image was viewed trough a super

imposed grid, such as previously discussed, a moire pattern would be ob

served according to the degree in which the patterns interfered with each

other.”

Das bedeute, dass das Bud (image), weiches bereits em Muster (pattern) ent

halt, nur durch das Qitter (des Kopierers) hindurch betrachtet wird, und

nicht dass dieses dem Bild, wie in Merkma] F beschrieben, “darflberliegend

Qbertragen oder abgedeckt” wird.

Auf Seite 6, Zeilen 11-12, schreibe der Anmelder au&rdem ,,it was unneces

sary 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 sei eindeutig zu entnehmen, dass im Rabmen der Erfindung eben

nicht vorgesehen ist, em zusãtzliches Gitter vorzusehen, das dem gedruck

ten Bud flberlagert werden muss, da das Gitter durch den Scan-Abstand der

Kopiervorrichtung bereits vorhanden und definiert ist.
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Weiters werde auf Seite 14 zweiter Absatz beschrieben: The grid of Figu

re lb is analogous to the earlier mentioned snow fence pattern through

which one might view a background image.”

Hier werde nochmals bestâtigt, class das Bud lediglich durch das Gitter (bzw

den Schneezaun) hindurch betrachtet werden soil, und nicht, dass dieses

ubertragen werde.

Im Qbernãchsten Satz heif3e es The instant inventor defines the Figure 1

pattern as a type of moire distortion pattern resulting from the mapping of

the Figure la pattern by the function of the Figure lb grid overlay.”

Die Darstellung der Figur ic zeige also em Muster, das durch die Abbildung

bel Betrachtung durch das Gitter gemäJ Figur lb entsteht (vergleiche auth

Seite 13 “Fig. ic is the view of Figure la through the grid overlay of Figu

re lb”).

Auch daraus sei zu entnehmen, dass unter den Gitter nicht das ,,gedruckte

Bud” gemãf’ Merkmal F mit einem ,,darflberliegenden ubertragenen oder ab

gedeckten Druckbild entsprechend dem Gittermuster” zu verstehen sei, son

dern nur, dass das Originalbild durch das Gittermuster (des Kopierers) hin

durch betrachtet werde, dh, dass das Gitter zwar ,,darüberliegt” (,,overlain”),

aber nicht dass es auch in em Originalbild, das Druckmuster, ,,übertragen”

werde.

Diese Sichtweise werde nochmals bestátigt durch Seite 14, Zeile 24, Sei

te 15, Zeile 4, wo beschrieben sei, dass die vertikalen Gitterlinien nicht not

wendig sind, sondern dass horizontale Linien ausreichen, die durch die hori

zontalen Scan-Linien eines Abtastkopierers realisiert werden können.

Fig 2a zeige em gedrucktes Bud von horizontalen Linien und 2b das Scan-

Muster des Reproduktionsgerâtes. Auch daraus gehe klar hervor, dass das

Gitter nicht dem Bild uberlagert werde. Fig 2c zeige wiederum (a mapping”)
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eine (verzerrte) Abbildung der Fig 2a, die durch die Scan-Linien aus Fig 2b

entstanden sei.

Fig 3a zeige em Bud, das nicht von der Erfindung geschützt sei, und Fig 3b

em Bud, das von der Erfindung geschUtzt sei (also mit integrierten Linien

mit einem bestimmten Teilungsabstand). 3c sei das unscharfe Bild 3b, als

Vorstufe der Reproduktion und Fig 3d der Versuch eines FAlschers, 3c zu

reproduzieren. Auch aus der Beschreibung dieser Bilder konne keine Ober

lagerung eines Originalbildes mit einem Raster entnomrnen werden, sondern

nur, dass durch die ,,Betrachtung” des Bildes durch die Rasterung des J(o

pierers Moii-é-Effekte entstehen.

Die von der Antragsgegnerin genannten Stellen, die nicht bereits oben be

handelt wurden, zeigten aus folgenden Grunden ebenfalls nicht, dass das

Qitter einem Originathild uberlagert wird:

Seite 8, Zeilen 9-13: He would use the moire effect to reveal the bogus color

copy of a genuine banknote, for example, by producing the note image linea

tions in mismatch to the scanner of the colour copier.” Dies beschreibe

nicht, wie von der Antragsgegnerin behauptet, dass Linierimuster hinzuge

fügt werden, die dann mit dem Gitter des Abtastkopierers wechselwirken,

sondern lediglich, dass die Linien aus weichen das BUd besteht (the note

image lineations), zu den Scanlinien des Abtastkopierers versetzt (“in mis

match”) sind.

Anspruch 1: ,,A method for making a nonreplicable image comprising placing

on a suitable medium visible and distinct lineations formed into various pat

terns of lines, dots and swirls to create said image.” Dies sage lediglich aus,

dass das Bud aus verschiedenen Linien gemacht/erzeugt (create) ist und

nicht dass em zusatzliches Gitter vorhanden sei.

Anspruch 9: “...depositirig said image onto said medium in the form of linea

tions,...”
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Dies bedeute, wie von der Antragsgegnerin zugegeben, dass das Bud durch

Linienmuster gebildet sei.

Seite 9, Zeilen 3-6, und Zeilen 15-19: ,,The basic method of counterfeit pro

tection teaches the inclusion of lines, dots and/or swirls embodied and inte

grally formed into art, pictures and other forms of images.” und “After crea

Lion of the authentic document, that is, one including the grid lines of prede

termined pitch, the primary method of counterfeit protection, as well as the

product there of, have been realized,”

Auch diese Stellen beschrieben lediglich, dass die Kunstwerke Linien,

Punkte usw beinhalten (“include”) und nicht, das seine Kombination von

Moire erzeugenden Gittermustern mit dem Bildteil des Dokuments vorgese

hen sei, wie von der Antragsgegnerin behauptet.

Seite 11, drittletzte Zeile, bis Seite 12, Zeile 12, sowie Anspruch 10:,,... pro

viding on a matte a lineate pattern of visible image-defining lines which are

of predetermined moire-producing pitch relative to an electro-optic copy ma

chine scan protocol...” und ,,... original certificate which bears an image de

fined by a plurality of lines , ,,... said lineate pattern being of predeter

mined omission-creating, moire-producing, mismatched pitch relative to the

scanning pitch...”

Diese Stellen beschrieben ebenfalls nur, dass das nicht reproduzierbare On

ginal-Zertifikat aus Linien bestehe, die das Bud festlegen/definieren (“defi

ned”) und dass diese Linien Moire erzeugende Abstande (,,pitch”) haben. Aus

dem Begriff ,,bilddefInierende Linie”, konne jedoch nicht, wie von der An

tragsgegnerin behauptet, geschlossen werden, dass die Linien dem Bild

uberlagert sind, sondern nur, dass das Bud aus Linien besteht.

Seite 12, Zeilen 26-27, Seite 13, Zeile 1, Seite 14, Zeilen 8-10 und 13-15:

Die Bezeichnung ,,grid overlay” in Fig 1 beziehe sich, wie bereits oben erlãu

tert, auf das Gitter des Kopiergerätes und nicht auf em Gitter auf der Bank-

note. Dies werde auch auf Seite 14 im Satz zwischen den Zeilen 10 und 13

bestãtigt, da hier nochmals der Verweis auf den ,,Schneezaun” erfolgt. Es

könne daher aus diesen Stellen nicht, wie von der Antragsgegnerin behaup
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tet, geschlossen werden, dass die Moire erzeugenden Muster durch Uberia

gerung der Gitter uber das ursprQngliche Bild eingesetzt werden.

Seite 15, Zeilen 18-23:

In der Passage, dass das Bud ,,geschickt angeordnet” (,,cleverly arranged”)

werden soil, sei em Gitter nicht einmai erwähnt, sondern es werde im zwei

ten Satzteii wieder auf das Scanning Protokoil des Kopierers Bezug genom

men,

Seite 10 Zeilen 15-2 1:

Auch hier werde nur beschrieben, dass die Linien included” sind, es werde

aber nichE erkiät-t, oh und wie em Gitter überlagert werden soil.

Anspruch 13:

Anspruch 13 der ursprünglichen Anmeidung (WO) beschreibe em, nicht

durch die Beschreibung gestütztes Verfahren, bei dem em repliziertes (,,repli

cant”) Dokument hergestelit werden soil, das nur unkorrekt weiter repliziert

werden kann. Dazu werde em Originaidokument, das nicht die in An

spruch 9 der PCT-Anmeidung beanspruchten Merkmaie aufweist, irgendwie

erhaiten. Dieses Originai Dokument” werde dann kopiert, wobei die K’opie

Linien aufweisen soil, die nicht mit dem Linienabstand des ,,Original Doku

ments” übereinstimmen. Dies sei unverständlich, weil nirgends angegeben

sei, dass das Originaldokument Linien aufweisen müsse. Dieses replizierte

Dokument soile dann bei weiterer Reproduktion (photocopying machine or

other electro-optical scanning devices) Moire Effekte oder andere Verzerrun—

gen enthalten. Nun kOnne man den Anspruch 13 zwar so lesen, dass bier

em ,,Gitter”, nämlich durch das Kopieren, einem Originalbild Qber1agert”

wird, jedoch müsse hier der Argumentation der Antragstellerin beigepflichtet

werden, dass diesem unabhangigen Anspruch — oder sonst irgendeiner Stelle

der Anmeldung — diese spezielle Art der ,,Uberlagerung’ im Zusaramenhang

mit alien Merkmalen des nunmehr erteilten Anspruchs 1 nichE entnommen

werden kann. So enthaite das ,,Originalbiid” gemãJ ursprünglichem An

spruch 13 nichE zwingend Bilder/Biidformen, die aus gekrümmten Linien,

Punkten und/oder Wirbein gebildet wãren (Merkmai B). Eine Bestirnmung
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des Abtastteilungsabstandes p und der Breite der Abtastlinien (Merkmai C)

werde ebenfalls nicht vorgenommen. Die speziellen Bedingungen für den Tei

lungsabstand d gemãlS den Merkmaien C und D seien dem Anspnich 13

ebenfalls nicht zu entnehmen. Das Ergebnis des Verfahrens gemãlS ur

sprQnglichem Anspruch 13 dUrfte diesbezüglich eher em Zufallsprodukt

scm, da eindeutige Parameter, wie weiches Medium zu verwenden ist oder

weicher Kopierer eingesetzt werden soil, fehiten. Eine Offenbarung des Ge

genstandes des nunmehr erteilten Anspruchs 1 durch den ursprUnglichen

Anspruch 13 sei also schon allein aus diesern Grund nicht gegeben.

Darüber hinaus offenbare zwar, wie oben ausgefuhrt, der angemeldete An

spruch 13 eine Art ,,Uberlagerung”, jedoch handle es sich dabei bestenfalls

lediglich urn die spezielle Anweisung ,,stelle em kopiergeschutztes Dokument

durch Kopieren her”. Eine Uberlagerung generell, wie sic im nuflmehrigen

Anspruch 1 miter Schutz gestelit sei (Merkmal F) sei auch dem Anspruch 13

nicht zu entnehmen.

Daraus folge, dass Merkmal F den ursprunglichen Anmeldungsunterlagen

auch nicht implizit entnehmbar sei.

Zum Merkrnal G fUhrte die Nichtigkeitsabteilung aus:

Es sei festzustellen, dass das Druckmuster gemãiS Merkmal 0 em Ergebnis

der Uberlagerung des Gitters auf das Originalbild ist, die, wie oben beschrie

ben, in der ursprunglichen Anmeldung nicht offenbart war. Es gebe somit in

den ursprunghchen Anmeldungsunterlagen keine Grundlage dafür, dass em

derartiges Druckmuster existiert, weshalb auch die Unterscheidbarkeit die

ses Druckmusters vom Originalbild nicht offenbart sein könne.

Merkmal 0 stelle daher, ebenso wie Merkmal F eine Qberschreitung der ur

sprUnglichen Offenbarung der Anmeldungsunterlagen dar.

Der Gegenstand des Anspruches I werde damit gegenüber den ursprüngli

chen Anmeldungsunteriagen unzulässig erweitert. Die Gegenstánde der An-
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spruche 2 bis 4 würden auf Grund ibrer RUckbezithung aufAnspruch 1

ebenfalls unzulãssig erweitert.

Die WO 1990/08046 beschreibe die Erstellung eines geschfltzten Bildes

dureh die Anordnung von Linien, Punkten und Wirbein, sodass eine Struk

tur entsteht, die beim Abtasten mit einer bestimmten Kopiervorrichtung

einen Moiré-Effekt erzeugt. Das BUd der zu sichernden Dokumente mit

einem speziellen Gitter zu uberlagern werde auth nicht durch das Zusam

menlesen von mehreren Stellen der ursprunglichen Offenbarung irnpliziert.

Der Durchschnittsfachmann, der die Anmeldung lese, könne daher den Ge

genstarid, wie er durch das Patent geschutzt sei, aus den ursprUnglichen

Anmeldungsunterlagen weder explizit oder implizit entnehmen. Das Patent

sei gemälS § 10 PatV-EG iVm § 138 Abs 1 lit c EPU für nichtig zu erklàren.

Auf die weiteren relevierten Nichtigkeitsgrurzde zum Thema Neuheit, Erfin

dungshöhe und mangeinde Ausführbarkeit sei nicht mehr einzugehen.

Gegen these Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin mit

dem Antrag auf (teilweise) Abweisung des Nichtigkeitsantrags, soweit er auf

Uberschreitung des Patents wegen mangeinder Offenbarung von Merkmalen

in der ursprQnglichen Anmeldung gestützt wird und Ruckverweisung an die

Nichtigkeitsabteilung zur Entscheidung über die weiters geltend gemachten

Nichtigkeitsgrunde.

Die Antragstellerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

Die Berufungswerberin wiederholt im Wesentlichen ihre schon irn Verfahren

erster Instanz vorgetragenen Argumente. Die Merkmale F und 0 seien in der

ursprünglichen Anmeldung (Beilage 3) zweifelsfrei offenbart. Die Merkma

le C, D und E beträfen die Herleitung eines ganz bestimmten Gittermusters

aus parallelen Linien, mit einem Teilungsabstand d, der geringfUgig ver

schieden vom Abtastteilungsabstand p eines betrachteten Abtast-Kopierers

sei, ansonsten ware das Merkmal F vOllig sinnios. Aus zahireichen im Zu



13

samrnenhang zu lesenden Steflen der Beschreibung sowie in Verbindung mit

den Merkmalen C, D, E und 0 gel-ic em ,,Einbau” cines Musters in das Origi

nalbild hervor. Für il-it-en Standpunkt führt die Berufungswerberin ua die

Figurenbeschreibungen der Figuren lb und ic, 2a bis 2c (Seiten 14 f der

Beilage 3), die beschriebenen Erfahrungen des Erfinders hem Kopieren

eines Reiseschecks (die zum Anspruch 13 der ursprunglichen Anme1dun

geführt batten) und zahireiche Textstellen aus der Anmeldung über herzu

stellende Linienmuster mit dem Moiré-Effekt erzeugenden Teilungsabstand

ins Treffen.

Auch in der Berufungsbeantwortung werden im Wesentlichen die schon vor

getragenen Gegenargumente wiederholt, von denen folgendes hervorzuheben

ist:

Mit den Merkmalen C, D und E der PCT-Anmeldung (Beilage 3) werde nur

die technisehe Lehre offenbart, dass die Linien des Originalbildes in ihrem

Abstand zueinander zu verandern seien, nicht aber die Uberlagerung eines

seperaten Gitters auf em Originalbild. Aus der von der Berufungswerberin

zitierten Stelle der Anmeldung (Seite 15, Zeilen 14 if, insbesondere 20) und

den Figurenbeschreibungen samt dem beschriebenen Effekt des Kopier

schutzes beim Kopieren einer Kopie sei die Gitterüberlagerungsmethode der

Merkmale F und 0 nicht ableitbar. Die verwendeten Worte ,,overlay” und

,,grid overlay” würden in der Anmeldung immer im Zusammenhang mit dem

Abtastvorgang im 1{opierer verwendet. Die Figuren 2a his 2c beschrieben 1e-

diglich die ,,geschickte Anordnung” der Linien des Originalbildes. Das im re

levierten Anspruch 23 der ursprunglichen Anmeldung behandelte Thema

betreffe das Kopieren eines Originalbildes mit Linienmuster und das Herstel

len einer weiteren Kopie diese Kopie ,,erster Generation” und besebreibe nur

Moiré-Verzerrungen beim nochmaligen Kopieren, nicht aber, dass dem zu

kopierenden Objekt L,inien im Sinne einer Uberlagerung hinzuzufQgen wä

ren. Die auf der Seite 9, Zeilen 3-19, der ursprünglichen Anmeldung (Zu

sammenfassung der Erfindung) gemachten Ausfuhrungen lehrten nur, class

das Liniengitter des Originalbilds selbst im Verháltnis zum Abtastkopierer

,,clever” zu gespalten sei, eine Aussage Uber eine Gittermuster-Oberlagerung
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linde sich nicht (zu diesem T’nema zitiert die Antragstellerin auth mehrere

Aussagen eines Gutachters in einem auslandischen Parallelverfahren über

em Schwesterpatent, Beilage K 39). Im Folgenden geht die Berufungsgegne

rin im Einzelnen auf die von der Berufungswerberin relevierten Textstellen

der ursprunglichen Anmeldung em, vermisst darin explizite Ariweisungen

zur Gitteruberlagerungsmethode und vermeint eine auch nur implizite Of

fenbarung, die zwingend und eindeutig erfolgen mUsse.

Zum Berufungsvorbringen und zur Gegenschrift ist Folgendes auszuführen:

1. Nur illustrativ ist vorauszuschicken, dass in Parallelverfahren zu Schwes

terpatenten in auslândischen Verfahren unterschiedliche, den OPM in keiner

Weise bindende - Entscheidungen ergangen sind. Das Gericht in Den Haag

hielt das Patent für wirksam (AZ HA ZA 06-2495), gegenteilig entschieden

der — die Entscheidung des deutschen Bundespatentgerichts (AZ 1 Ni 5/06)

abãndernde - deutsche Bundesgerichtshof (Xa 124/07), der englische

Supreme Court of Judicature Court of Appeal (AZ A 3/2007/0879) und das

Landgericht Paris (AZ 06/05848).

2. Bei der Analyse des Streitpatentes beziehen sich die Parteien auf die em
gangs festgestellte Merknrnlanalyse (Merkmalgliederung) zum Anspruch 1

des Streitpatentes. Auch bei der Definition des Fachmannes stimmen Beru

fungswerberin und Nichtigkeitsabteilung grundsatzlich uberein, wobei die

Berufungswerberin festhált, dass als Fachmann kein Sprachwissenschaftler

anzunehmen sei, weshalb nicht eine spezielle Wortwahl, sondern der techni—

sche Inhalt der ursprünglichen Anrneldung (WO, Beilage ./3) bei der Beurtei

lung der ursprünglichen Offenbarung zugrunde gelegt werden solle.

Dieser Verweis auf Grundsatzliches bei der Offenbarungsbetrachtung bin

sichtlich der Merkmale F und 0 widerspricht nicht der von der Antragsgeg

nerin und Berufungswerberin in der Verhandlung vor der Nichtigkeitsabtei

lung getAtigten Aussage (Verhandlungsprotokoll Seite 3, 2, Absatz if), wo

nach der Ausdruck ,,Uberlagerung” in den ursprunglichen Anmeldungsun

terlagen (WO) nicht vorkommt bzw der — in der Berufung nicht in Zweifel ge

zogenen - Feststellung der Nichtigkeitsabteilung in ihrer Entscheidung,
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Merkmal F sei den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen nicht zu entneh

men. Der Verweis unterstreicht vielmehr, dass die Nichtigkeitsabteilung sich

in ihrer Entscheidung zu Recht mit der imphziten Offenbarung von Streitpa

tent und ursprünglichen Unterlagen beschaftigt hat.

Die von der Berufungswerberin geforderte Orientierung am technisehen In-

halt ist allerdings im Sinne der Argumentation der Nichtigkeitsabteilung zu

verstehen, wonach die Bedeutung der verwendeten sprachlichen Begriffe

unabhangig von der Person des Erfinders objektiv zu bewerten ist und die

Verwendung von unzutreffenden bzw falsehen Begriffen nicht zu einer Er

weiterung des Interpretationsspielraumes für den Offenbarungsgehalt der

ursprunglichen Anmeldung fuhren darf. In diesern Sinne sind auch die Ur

sachen einer Uberschreitung der ursprünglichen Offenbarung ohne Relevanz

für die Feststellung, ob eine soiche vorliegt.

Der Kiarheit halber wird auch noch darauf hingewiesen, dass die von der

Berufungswerberin in der Berufungsschrift (Punkt 2) zitierten ,,Merkmale F

und G im Ursprungstext” — wobei mit dern Wort ,,Urspningstext” offenbar die

WO gemeint ist -, keine Zitate der Merkmale F und 0 in englischer Sprache

aus dem ,,Ursprungstext” sein können, da diese Merkmale in entsprechender

sprachlicher Ausgestaltung nicht in der WO vorkommen, sondern es sich

dabei ganz offensichtlich urn die englischen Ubersetzungen der Merkmale F

und 0 aus dem deutschsprachigen Streitpatent gernäI5 Merkmalsanalyse

(Beilage
. / 8) haridelt und deren Vorliegen in englischsprachiger Obersetzung

keinen Einfluss auf die Sache an sich haben kann.

3. Der in der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung mafgeb1ich angefuhrte

Nichtigkeitsgrund ist die Clberschreitung der Offenbarung der WO durch die

Merkrnale F und 0 des Streitpatentes. Urn feststellen zu konnen, ob eine

Uberschreitung der Offenbaning des Streitpatentes gegenUber der WO vor

liegt, sind die Offenbarungen der WO und des Streitpatentes miteinander

vom Standpunkt eines Durchschnittsfachmanns aus zu vergleichen.



16

Diesbezuglich argumentiert die Berufungswerberin, dass die übrigen Merk

male von Anspruch 1 des Streitpatentes, namentlich Merkinale C, D und E,

die der Herleitung eines speziellen Gittermusters mit entsprechendem Tel—

Iungsabstand d seiner Linien/Muster bezogen auf den Abtastteilungsab

stand p dienten, ohne das Merkmal F siunlos wáren und zu keinem Ergebnis

führten. Dieses spezie1e Gittermuster von Merkmal F ware zu einem gana

bestimmten Zweck zu erzeugen, nãmlich für das Vorsehen im Originalbild

oder eben ,,Uberlagern’ auf das Originalbild. Diese Sinnlosigkeit sieht die

Berufungswerberin als Jndiz dafUr an, dass Merkmal F, insbesondere der

Begriff ,,Uberlagern”, so zu interpretieren ware, dass er verfahrenstechnisch

Sinn macht, weshaib auch eine teleologische Betrachtungsweise bei der Of

fenbarungsuberprufung angebracht gewesen ware.

Es ist davon auszugehen, dass em Durchschnittsfachrnann zur Beurteilung

der Offenbarung des Merkmals F des Streitpatentes dieses zunachst wörtlich

auffasst, nämlich als ,,Oberlagerung des Gittermusters auf das Originalbild

zur Erzeugung eines gedruckten Bildes, wobei das gedruckte Bud das Origi

nalbild aufweist mit einem darüber liegenden ubertragenen oder abgedeck

ten Druckmuster entsprechend dem Gittermuster”. Die Formulierung ,,Uber

lagerung des Gittermusters auf das Originalbild” làsst bereits an eine Uber

lagerung im wörtlichen Sinne denken, dass heii,t eine zusätzliche Gitter

struktur. Diese Auffassung win! durch die Formulierung omit einem darQber

liegenden ... Druckmuster entsprechend dem Gitterrnuster” bestárkt, die

ganz kiar für eine zusãtzliche Musterstruktur spricht, die über bzw zusãtz

Jich über dem Originalbild gelagert ist. Der Fachmann ist dadurch angehal

ten, einen zusátzlichen Verfahrensschritt, nAmlich das Aufbringen eines

Musters in Form einer Gitterstruktur über das Originalbild, anrunebmen,

und wird darin im Zusammenhang mit Merkmal D des Streitpatentes HEr

zeugung eines Gittermusters ...“, weiches die Herstellung eines eigenen Git

termusters ohne Bezug zu einem Bud oder dessen Ausgestaltung als Gitter

muster betrifft, noch welter bestärkt.

Eel der Interpretation der WO fällt dem Fachmann zunachst auf, dass im

dortigen Schutzbegehren kein dem Anspruch 1 des Streitpatentes entspre
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cl-tender Ansprucl-i vorliegt. Zweifellos konsultiert der Durchschnittsfach

mann aufgrund der offensichtlichen Unterschiede der Anspruchssãtze die

Beschreibung der WO, urn zunáchst Kiarheit betreffend des Begriffes ,,Uber

lagerung” zu gewinnen. Der Begriff ,,Uberlagerung” wird dort jedoch einer

seits nur im Zusammenhang mit der Illustration des Moiré—Effeictes irn er

findungsgernöEen Zusammenhang (zB Figuren lb und Ic, entsprechende

Figurenbeschreibungen, Seite 14, Snow fence” Seite 11 Zeilen 5 fI) ge

braucht, andererseits wird dort als besonderer Vet-tell der Erfindung aus

drUcklich festgestellt (Seite 6 Zeilen 7 II), dass keine zusãtzliche Gitterstruk

tur für die Ausführung der Erfindung notwendig 1st. Zudem ergibt sich bei

der Annahme, em zusAtzliches Gitter Uberlagern zu müssen, hinsichtlich der

in der WO kiar offenbarten AusfUhrungsform, em Originaibild in Form von

Linienmustern darzustellen (zB entsprechend F’igur 3 und zugehöriger Text),

em Widerspruch, wenn dabei em nicht aus Linienmustern bestehendes On

ginalbild mit einem Gitter/ Raster ubeniagert werden soil, da dabei, einer

seits, nicht unbedingt em Moire-Effekt zu erwarten ware, andererseits, urn

einen Moirè-Effekt zu errnoglichen, die Gestaltung der Linien — auch, urn

Merkrnal G GenQge zu tun, also für das NoiSe Auge nicht erkennbar zu

seth -, in elner Form zu wãhlen wAre, die ebenfalls nicht der Offenbarung

des Streitpatentes bzw den WO zu entnehmen ist.

Die Infonnationen bzw Schlüsse, die der Fachmann aus den Offenbarung den

WO erhAlt bzw ziehen kann, sind daher ungeeignet, Kiarheit uber die Aus

fUhrung eines Verfahrens nach Anspruch 1 des Streitpatents unter Einbe

ziehung des Merkmals F zu gewinnen. Urn die Erfindung gemâE der Offen

barung der WO überhaupt im Sinne des Streitpatents ausführen zu kOnnen,

rnQsste der Fachmann sie zuniindest hinsichtlich des Merkmales F in einer

Art urid Weise umdeuten, dass den Begriff Uberlagerung” die Darstellung

eines Bildes unter Verwendung eines erfindungsgemâlS beabstandeten Git

termusters irn Sinne der Offenbarung der ursprGnglichen Untenlagen (WO)

bedeutet. Die Offenbarung ether Erfmndung unter ausschhelSlicher und selek

tiver Missachtung bestimmter Beschreibungsteile zu deuten, die ausdrQck

lich auf die Illustration des erfinderischen Effektes bzw die Vorteile der Er

findung abgestellt sind, darfjedoch vorn Durchschnittsfachmann nicht en-
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wartet werden. Die Forderung einer soichen Interpretationsleistung durch

den Fachmann ware nicht nur em Hinweis auf eine mangeihafte (technische}

Offenbarung des Erfindungsgegenstandes des Streitpatents, sondem ent

behrte einer gesetzlichen Grundlage, da das erteilte Patent eine für den

Fachmann ausführbare Erfindung zu offenbaren hat ( 87a und § 91 PatG).

Zudem ware eine derartige Interpretation unter Ergãnzung von (wesentli

then) Merkmalen, wenn überhaupt, nur vom Erfinder selbst zu erwarten,

keinesfalls aber von einem Durchschnittsfachmann.

Unabhãngig von den Merkmalen C, D und E ist einem Fachmann daher

nicht zuzutrauen, aus der Offenbarung der WO das Merkmal F des Streitpa

tents herauszulesen — nicht einmal unter der Annahme, dass die Merkma

Ic C, D und E in ihrer im Streitpatent gegebenen Form den ursprUnglichen

Anmeldungsunterlagen entnommen werden konnten, was von der Beru

fungsgegnerin in Frage gestellt wird und auch von der Nichtigkeitsabteilung

zumindest hinsichtlich der Offenbarung durch Anspruch 13 verneint wird.

4. Urn zu zeigen, dass die WO Merkmal F offenbart, diskutiert die Berm

fungswerberin im Berufungsschriftsatz auch verschiedene Begriffe wie sie an

unterschiedlichen Stellen oder Seschreibung der WO verwendet werderi, wie

,,zurichten” oder ,,Zurichtung”, include”, ,,Einbau”, ,,einrichten”, ,,arranged

cleverly” sowie ,,Raster” und argumentiert, dass alle diese Begriffe gleichbe

deutend mit dem Begriff ,,Uberlagerung” (overlay”) seien und danit das Em

fügen eines ausgewählten Linien- oder Gittermusters durch Druck in em ur

sprQngliches Bud gemeint ware.

Unter Zurichtung” bzw ,,zurichten” (Beilage ./10) wird in der Dnicktechnik

eine Feinanpassung der Druckkraftverteilung in der Druckmaschine ver

standen und nicht die erflndungsgemâ& Ausführung eines Originalbildes in

Linien/ Mustern mit entsprechend geeignetem Abstand (siehe Baufeldt et al

,,Informationen übertragen und drucken”, Verlag Beruf÷Schule, 4. Auflage,

(1984)). Auch der Terminus ,,arranged cleverly” kann keine Uberhgerung

implizieren, sondern weist vielmehr auf eine Darstellung eines Bildes in er

findungsgemãf$er Form bin, also eine Gestaltung, weiche erfindungsgema&
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Linien und Muster zur Darstellung des Bildes per se verwendet, ohne ir

gendwelche Muster uberlagern zu müssen, wie auch aus Figur 3 kiar her

vorgeht. Die Berufungswerberin interpretiert das Wort ,,overlay” auch als

,,Einbau” ,,eines Musters in das (Original)Bild”. Der Einbau eines Musters

bedeutet jedoch die Gestaltung eines Originalbildes unter Verwendung oder

in Form eines (Gitter)Musters, so dass das Bud aus dem Muster aufgebaut

wird bzw daraus besteht. Eine Uberlagerung hingegen bedeutet etwas Zu

satzliches, wie eine als entsprechendes Muster ausgeformte (Dnack)Schicht.

Letztere Interpretation wird auch durch die Beschreibungsteile der WO

betreffend die Illustration des erfindungsgemã&n Effekts (Seiten 13/14 WO)

unterstQtzt, auch wenn sic die Berufungswerberin zur Argumentation des

Gegenteils heranzuziehen versucht.

Die von der Berufungswerberin angefuhrten Hinweise, zB auf em ,,Raster”

des Originalbildes im Sinne einer ,,Uberlagerung cines Linien- oder Gitter

musters”, wobei offenbar der Begriff ,,images by periodically spaced lines”

aus der WO als Raster bezeichnet wird, sowie die Darstellung eines Bildes

durch em Linienmuster, werden in der WO unbestritten geoffenbart. Damit

konnte auch die Darstellung eines Bildes in Rasterform umfasst scm. Eben

so wenig 1st die Tatsache zu bestreiten, dass em Linienmuster in einern BUd

vorhanden scm kann, auch wenn es nicht mit freiem Auge erkennbar scm

mag (Merkmal G). Allerdings konnen diese Argumente keinen Verfahrens

schritt entsprechend Merkmal F rechtfertigen. Ebenso wenig kann em sol

cher im Rahmen der erfindungsgemãZen technischen Losung daraus abge

leitet werden, Merkrnal F ist narnlich, wie oben bereits ausgefuhrt, dezidiert

auf die Uberlagerung mit einern Gittermustei- ausgerichtet, sieht also em

zum Originalbild zusatzliches Muster vor. Es istjedoch nicht nachvollzieh

bar, weshaib em Fachmann, der die Ausfuhrungen der WO liest, in das dort

dargesteilte erfindungsgerna& Verfahren von sich aus eine Uberlagerung

eines Bildes ais Merkmal aufnehrnen soilte, urn damit em Verfahren im Sin

ne des Anspruch 1 des Streitpatents zu erhalten, wo doch in der WO Mar

dargestelit wird, dass das Bud selbst in entsprechender Art gestaltet werden

muss, auch wenn diese Darstellung durch einen Kopiervorgang gemäS An

spruch 13 der WO geschieht.
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Besagter Anspruch 13 der WO ist auf em Verfahren zur Darstellung eines

Originalbildes in einer erfindungsgemãE (kopier)geschutzten Form abgesteUt,

wobei theses im Kopieren und der damit verbundenen Darstellung eines Bih

des als Linienmuster entsprechend der Beabstandung der Scanzeilen der

Kopiervorrichtung besteht. Dieses Verfahren bedeutet jedoch keine ,,Uberla

gerung” eines Originalbildes mit Linien, sondern die Darstellung eines Bildes

in Form eines Linienmusters durch einen (ersten) Kopiervorgang. Eine

“Oberlagerung” im Sinne von Merkmal F ergibt sich daher auch nicht auf

Basis der Offenbarung von und zu Anspruch 13, die zwar im Wesentlichen

der Geschichte entspricht, wie der Erfinder zu seiner Erfindung kam, näm

lich durch Kopierversuche mit Reiseschecks, allerdings weder explizit noch

implizit eine verfahrenstechnisch relevante bzw zwingerid notwendige Uber

lagerung” im Sinne von Merkmai F offenbart.

Auch die von der Berufungswerberin verwendete, auf Anspruch 13 basieren

de Formulierung, dass ,,mit Hilfe eines Abtast-Kopierers in das kopierte BUd

em Linienmuster uberlagert wird” 1st eine dezn Fachmann schon aflein we

gen des offensichtlichen Widerspruches mit den geriannten Vorteilen der Er

findung, nãmlich die durch die Scanvorrichtung des Kopierers bedingte Li

nienstruktur zur Ausformung des Originalbildes in Linienmustern zu benit

zen, ferne Interpretation, die den Fachmann jedenfalls nicht dazu drãngt, em

,,spezielles Muster über das Originalbild zu legen”.

Das Wort ,,overlay” wird in der WO, wie zum Tell schori erwähnt, insgesamt

sieben Mal verwendet, davon, wie die Berufungswerberin selbst feststellt,

sechs Mal in Zusammenhang mit der Illustration des erfindungsgemaBen

Moir&-Effekts (Figurenauflistung, Figurenbeschreibung der Figuren lb

und lc) und einmal, urn festzustellen, dass das erfindungsgemäEe Verfahren

eben keiner überlagerter Qittermuster bedürfe, da diese mit den fix beab

standeten Scaneinrichtungen der Kopiervorrichtungeri bereits gegeben seien.

Der Fachmann liest dementsprechend in der Offenbarung der WO keinerlei

Notwendigkeit für em ,,Uberlagern” eines Originalbildes mit einem Gitter
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muster — schon gar nicht im Zusammenhang mit der Bildherstellung im er

flndungsgemaBen Sinn der WO.

Bei der Interpretation des technisehen Inhaltes des Streitpatents und dessen

ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (WO) durch elnen Fachmann, ist da

her nicht davon auszugehen, dass dieser einerseits das Merkmal F des

Streitpatents als zwingendes Merkmal der WO entnehmen kann bzw warum

er dies tun solite, andererseits ist nicht eirizusehen, weshaib der Fachmann,

selbst unter Zuhilfenahme der Offenbarungen der WO bzw des Streitpatents,

zurn Zweck der Ausführung des im Streitpatent beschriebenen Verfahrens

das dort angeführte Merkmal F dahin auslegen solite, dass es sich bel der

,,Uberlagerung” eines Originalbildes mit einern Gittermuster eigent]ich urn

die Darstellung eines Originalbildes durch Linien etc mit geeignetem Ab

stand handelt.

5. Die Nichtigkeitsabteilung halt in ihrer Entscheidung fest, dass auch of

fenbart sein konne, was in den ursprunglichen Anmeldungsunterlagen nicht

ausdrücklich envähnt werde, für den Fachrnann jedoch bei der AusfUhrung

der Erfindung selbstverstãndlich sei und deshaib als zwingend dazugeho

rend mitgelesen werde. ,,Eine implizite Offenbarung” umfasse demnach le

diglich das dem F’achmann als zwingend erforderlich Bekannte”, nichtje

doch die dern Fachmann günstigste bzw wahrscheinlichste technische US-

sung des erfinderischen Problems.

Dem kann prinzipiell zugestimmt werden. Das Wesen einer Erfindung ist die

technische LOsung der jeweiligen erfindungsgernai.3en Problemstellung. Diese

ist, urn den gesetzlichen Anforderungen zu genügen ( 87a, 91 PatO) am

Anrneldetag, durch technische Merkmale genau und unterscheidend ge

kennzeichnet, explizit zu charakterisieren. wobei jedoch nur wesentliche

Merkrnale anzuführen sind, nicht jedoch — auch urn Weitlãufigkeiten zu

verrneiden -, für den Fachrnann Selbstverstãndliches und was der Fach

mann, auch im J-Iinblick auf die AusfOhrung der Erfindung, im Rahmen der

expliziten Offenbarung der Erfindung impliziert, also aus funktioneller Not

wendigkeit zwingend einbringen/erganzen muss, urn die Erfindung ausfüh
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ren zu konnen. Darunter fallen konsequenter Weise auch MaiSnabmen, die

wesentlich bzw für die Ausführung einer Erfindung zwingend notwendig sind

und die erfindungsgemãfSe technische Lósung diesbezüglich funktionell er

gänzen. Davon kann allerdings i-mr umfasst sein, was zum Zeitpunkt der

Prioritãt einem Fachmann (an sich) bekannt ist. Keinesfalls fallen darunter

ãquivalente, neue bzw eigene technische LOsungswege oder (zusAtzliche)

Merknaale, die neue bzw eigene technische Lösungen des erfindungsgemä

&n Problems ergeben, also durch deren Aufnahme der ursprUngliche erfin

dungsgemàlSe LOsungsweg verlassen und damit das Wesen der Erfindung

abgeândert wird.

Es besteht daher em grundlegender Unterscheid zur Bestimmung des tat

sachlichen Schutzbereichs eines Schutzbegehrens ( 22a PatO), die auth

technisch aquivalente Lösungen für em erfindungsgemaiSes technisches

Problem umfasst, sofern diese innerhalb der Grenzen liegen, weiche einer

seits durch im Sinne der Rechtssicherheit für Dritte notwendigen hinrei

chenden Vorhersagbarkeit des Schutzbereichs, andererseits durch den Urn-

stand bestimmt werden, dass eine Fachperson dafur nicht erfmderisch tâtig

werden muss (zB OGH 4 Ob 178/03k; Op 1/08, PBI 2010, 31).

Das in der WO offenbarte erfindungsgemäf’e Verfahren betrifft die Sicherung

von Dokumenten vor Vervielfältigung, insbesondere durch Kopiervorrichtun

gen. Dabei wird der so genannte Moirë-Effekt ausgenutzt, also optische Ver

zerrung(seindrucke), die sich durch geringe Unterschiede bei der Uberlage

rung von Linien oder Mustern ergeben. Dies ergibt sich durch Ausnützung

des Umstands, dass die Scaneinrichtungen von handelsUblichen Kopiervor

richtungen fest beabstandet angeordnet sind und damit erzeugte Druckwer

ke in entsprechenden Streifen ausgefUhrt werden. Wird em Muster/Bud in,

mit den Abständen der Scaneinrichtungen einer Kopiervorrichtung divergie

renden, Mustern dargestelit, so wird die Kopie auf dem Moiré-Effekt beru

hende, erkennbare Fehler aufweisen und somit als Kopie kenntlich.

Bezuglich der Offenbarung der WO hat die Berufungswerberin zwar insofern

Recht, als dort Gitterstrukturen erwahnt werden, die man als Uberlagerung
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cines Bildes interpretieren kann (zB Figuren lb und ic, entsprechende Figu

renbeschreibungen, Seite 14, Snow fence”, Seite 11 Zeilen 5 if). Allerdings

weist die Beschreibung auch explizit auf einen offenbar erfindungswesentli

chen Vorteil hin, der einer soicheri Interpretation entgegensteht, namlich,

dass die vorliegende Erfindung eben keiner zusatzlicher bzw überlagerter

Gitterstrukturen bedarf, urn Schutz (bzw Kennzeichnung) vor der Vervielfãl

tigung durch Kopiervorrichtungen zu bieten, sondern eben die durch die be

reits in Kopiervorrichtungen ublicherweise enthaltenen Scaneinrichtungen

geschaffenen Gitter/ Linienstrukturen ausnützt (Seite 6, Zeilen 7 Ii). Dadurch

wird dern Fachmann deutlich gernacht, dass die, eine überlagerte Gitter

struktur betreffenden Textabschnitte der Beschreibung sowohi der WO als

auch des Streitpatents, lediglich der Illustration des der Erfinclung zugrunde

liegenden technischen Effekts dienen und nicht Teil der technischen Lösung

der zugrunde liegenden erfindungsgemafSen Problemstellung sind.

Daran erkennt der Fachmann auch, dass eine, zu den bereits durch die

Scanner von Kopiereinrichtungen erzeugten Linienstrukturen hinzutreteride

weitere Uberlagerung eines Bildes mit einer zusatzlichen Qitterstruktur, wie

Merkmal F des Streitpatents es vorsieht, kein zwingend notwendiges Merk

ma! ist, weiches als an sich bekannte Maf.nahme für die Ausfuhrung der

Erfindung vorzusehen ware. Genau genommen handelt es sich dabei nicht

einrnal urn eine aquivalente Ausführungsform, sondern urn eine neue, alter

native technische Lösung zu der in der WO offenbarten technisehen Lösung

des erfiridungsgemá&n Problerns. Dies ist auch daran zu erkennen, dass

der Fachrnann aufgrund der Offenbarung der WO gar nicht in der Lage ware,

das Verfahren des Streitpatents auszuführen, da darin nirgendwo Anleitung

gegeben wird, wie und womit eine derartige Uberlagerung durchzuführen

ware.

Em Fachmann, der die gegenstäridliche Erfindung gernãf der Offenbarung

der WO ausfuhren woilte, kann daher aus den genannten Gründen nur zu

dern Schiuss kommen, dass eine zusätzliche, überlagerte Gitterstruktur ge

macs Merkrnal F des Streitpatents nicht zur technischen Lösung des erfin
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dungsgemâSen Problems gemãiS der Offenbarung der WJO gehört. Das

Merkmal F wird aussch1ieilich im Anspruch 1 des Streitpatents offenbart,

Seine Aufnahme in den Anspruch 1 des Streitpatents betrifft daher ohne

Zweifel das Wesen der in der WO offenbarten Erfindung, indem es für den

Fachmann einen nicht aquivalenten, alternativen LOsungsweg für das

zugrunde liegende technische Problem, ie die Darstellung eines Bildes in

Form von Linienmustern, aufzeigt, närnlich eine Uberlagerung eines Bildes

mit einem entsprechenden Gittermuster, und geht damit über die ursprQng

liche Offenbarung der WO hinaus. Das Merkmal F des Streitpatents 1st da

her weder explizit noch implizit den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen

zum Streitpatent, also der WO Schrift, zu entnehmen.

6. Da das Streitpatent somit bereits aufgrund der zu Merkmal F angefuhr

ten Argumente von der Nichtigkeitsabteiiung zu Recht als nichtig erkannt

wurde, muss auf die zu Merkmal G gebrachten Ausfuhrungen der Bern

fungswerberin nicht eingegangen werden, Es wird dazu lediglich bemerkt,

dass sich die von der Berufungswerberin als Offenbarung angefUhrte Text

stelle, ie WO Seite 8, Zeile 13, nicht auf em überlagertes Gittermuster und

dessen Unkenntlichkeit bezieht, sondern darauf, dass die Ausführung eines

Banknotenzeichens in Linien in Abweichung zu einem Scanner geschieht,

wobei dieses die Banknote darstellende Linienmuster dem blolSen Auge nicht

erkennbar sein soil (producing the note image lineations in mismatch to the

scanner of a color copier.” The mismatch would be slight and not noticeable

to the naked eye ...“). Dadurch wird jedenfalis nicht nachgewiesen, dass eine

Uberlagenrng eines Bildes mit einem Gittermuster gemä1 Merkrnal F’ der WO

zu entnehmen ist, Insofem ist auch das Argument der Berufungswerberin

ohne Relevanz, dass die Nichtigkeitsabteilung die mangelnde Offenbarung

von Merkmal G lediglich aufgrund des Fehiens des Uberlagerungsdruckmus

ters in Form von Merkmal F angenommen habe.

Die zahlreichen von der Berufungswerberin angeführten und aus der WO

entnommenen Textpassagen hat die Nichtigkeitsabteilung hezogen auf die

implizite Offenbarung einer ,,Uberlagerung” im Sinne von Merkmal F des

Streitpatents in zutreffender Weise erörtert. Dabei wurden zur Auslegung
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des Patentanspruchs entsprechend der Rechtsprechung des OPM die Be

schreibung und Zeichnungen nachvollziehbar beurteilt (Op 3/09).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 122 Abs 1 und 140 PatG iVm § 41

Abs 1 und § 50 Abs 1 ZPO, Die Bemessungsgrundlage von 200.000 EUR 1st

unstrittig.

Wien, am14c—Juli 2010
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