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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 10. November 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter

Hoffmann und Dr. Deichful? sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und

Dr. Marx
fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 1. Dezember 2020 wird auf Kosten

der Beklagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 2 247 451 (Streitpatents), das am
14. November 2008 unter Inanspruchnahme deutscher Prioritdten vom 20. De-
zember 2007 und 23. Februar 2008 angemeldet wurde und ein Verfahren zur
Herstellung eines dekorierten Profilkbrpers betrifft. Patentanspruch 1, auf den
sich zwolf weitere Anspriche zurlickbeziehen, lautet:

Verfahren zum Herstellen eines dekorierten Profilkérpers (1), umfassend die

Schritte: Bereitstellen eines Substrats (2); Auftragen eines Dekorgrundes (4, 5);

und Auftragen einer den Dekorgrund (4, 5) zumindest abschnittsweise bedecken-

den Dekorveredelung (6) im Digitaldruckverfahren, wobei der Dekorgrund (4, 5)

und die Dekorveredelung (6) zusammen ein Dekor des Profilkérpers (1) bilden,

dadurch gekennzeichnet, dass der Dekorgrund (4, 5) einen Farbaufbau aus

einem gegenlber der Dekorveredelung (6) erweiterten Farbraum aufweist, wobei

der Farbaufbau des Dekorgrundes (4, 5) derart ausgewahlt ist, dass zwischen

dem Dekor des Profilkorpers (1) und einem dazu &hnlichen, vorzugsweise iden-

tischen Referenzdekor im Wesentlichen kein Metamerie-Effekt auftritt.

Die Klagerin hat geltend gemacht, das Streitpatent offenbare die Erfindung
nicht so, dass ein Fachmann sie ausfiihren kénne, und sein Gegenstand sei nicht
patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und hilfsweise in vier

geanderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart. Mit ihrer dagegen
gerichteten Berufung verteidigt die Beklagte das Streitpatent weiterhin in der er-
teilten Fassung und hilfsweise in funf gednderten Fassungen. Die Klagerin tritt

dem Rechtsmittel entgegen.



Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist unbegriindet.

l. Das Streitpatent betrifft die Herstellung eines dekorierten Profilkor-

pers.

1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgefuhrt, im Stand der
Technik seien in der Mébelindustrie zum Dekorieren von Tischplatten konventio-
nelle Druckverfahren eingesetzt worden, zum Beispiel Tiefdruckverfahren. Das
charakteristische Erscheinungsbild eines solchen Dekors kénne sich bei Wech-
seln der Lichtart &ndern. Der Farbeindruck des Dekors eines an der Platte ange-
brachten Profilkdrpers misse sich in gleicher Weise andern wie das Referenzde-

kor. Ansonsten trete der so genannte Metamerie-Effekt auf (Abs. 2).

Dekorvorlagen aus dem Bereich der Mobelindustrie wiesen eine grol3e Pa-
lette an Farbpigmenten auf. Die Pigmentauswahl fiir die verwendete Drucktinte
sei verfahrensbedingt kaum eingeschrankt. Dagegen erlaube das Tintenstrahl-
druckverfahren nur eine eingeschrankte Auswahl von Farbpigmenten. Um das
Referenzdekor auch auf andere Substrate wie Wandanschlussprofile oder Kan-
tenbander zu drucken, sei jedoch der Einsatz gleicher Pigmentarten und -grof3en

die Grundvoraussetzung fur einen metameriefreien Druckaufbau (Abs. 3).

Bei der Bedruckung von Substraten mithilfe der digitalen Tintenstrahl-
drucktechnik (Inkjet) erfolge der Farbaufbau in der Regel nach dem CMYK-Prin-
zip (Kombination aus Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz [Key]). Im Gegensatz
zu anderen Druckverfahren wie dem Tiefdruckverfahren stehe beim Tintenstrahl-
druck nur eine eingeschrankte Farbauswahl zur Verfigung. Dies sei problema-
tisch, da diese eingeschrankte Auswabhl nicht hinreichend sei, um den Metame-

rie-Effekt zu vermeiden (Abs. 4).
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Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das Problem, die digitale
Bedruckung eines dekorierten Profilkdrpers so zu optimieren, dass ein Metame-

rie-Effekt moglichst vermieden wird.

2. Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent in Patent-
anspruch 1 ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1. Verfahren zum Herstellen eines dekorierten Profilkdrpers, um-
fassend die Schritte:
1.1 Bereitstellen eines Substrats
1.2 Auftragen eines Dekorgrundes und
1.3 Auftragen einer den Dekorgrund zumindest abschnitts-
weise bedeckenden Dekorveredelung im Digitaldruckver-

fahren

2. Dekorgrund und Dekorveredelung bilden zusammen ein Dekor

des Profilkdrpers.

3. Der Farbaufbau des Dekorgrunds weist einen gegenuber der

Dekorveredelung erweiterten Farbraum auf.

4. Der Farbaufbau des Dekorgrundes ist derart ausgewahlt, dass
zwischen dem Dekor des Profilkérpers und einem dazu ahnli-
chen, vorzugsweise identischen Referenzdekor im Wesentli-

chen kein Metamerie-Effekt auftritt.
3. Einige Merkmale bedirfen néherer Erdrterung.

a) Nach den Merkmalen 1.2, 1.3 und 2 besteht das Dekor aus einem

Dekorgrund und einer Dekorveredelung.

b) Die Dekorveredelung wird nach Merkmal 1.3 in einem Digitaldruck-

verfahren aufgetragen.

Merkmal 1.3 legt nicht ndher fest, welches Digitaldruckverfahren einzuset-

zen ist. Zum Gegenstand des Streitpatents gehdort damit auch der Einsatz von
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Verfahren, bei denen die verfiigbare Auswahl an Pigmenten nicht ausreicht, um

einen Metamerie-Effekt zu vermeiden.

c) Die raumliche Ausgestaltung des Dekorgrundes bleibt nach Patent-

anspruch 1 in weiten Teilen dem Fachmann tberlassen.

aa) Beieinem in der Beschreibung als bevorzugt bezeichneten Ausfiih-
rungsbeispiel, das in den beiden nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2
dargestellt ist, besteht der Dekorgrund aus zwei unterschiedlich eingefarbten
Fondschichten, die als Universal-Fondschicht (4) und Individual-Fondschicht (5)

bezeichnet werden.
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FIG. 1

Diese Ausgestaltung ist nach Patentanspruch 1 nicht zwingend.

bb) Bei dem oben dargestellten Beispiel Gberdeckt die Dekorverede-
lung (6) den Dekorgrund nur in einzelnen Abschnitten.

Patentanspruch 1 sieht auch diese Ausgestaltung nicht zwingend vor. Der
Gegenstand des Streitpatents umfasst mithin auch Ausflihrungsformen, bei

denen die Dekorveredelung den Dekorgrund vollflachig Uberdeckt.

d) Entscheidende Bedeutung fur die angestrebte Vermeidung des

Metamerie-Effekts kommt den Merkmalen 3 und 4 zu.
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aa) Nach Merkmal 3 muss der Farbaufbau des Dekorgrunds einen

gegenuber der Dekorveredelung erweiterten Farbraum aufweisen.

(1) Als Farbaufbau in diesem Sinne ist, wie das Patentgericht unange-
griffen ausgefihrt hat, die Menge der Farben zu verstehen, die in der jeweiligen
Schicht zum Einsatz gelangt.

(2)  Als Farbraum ist demgegenuber die Menge an Farben zu verste-

hen, die fur die jeweilige Schicht zur Auswabhl steht.
(@) Diese Auslegung entspricht dem Ublichen Begriffsverstandnis.

Nach dem insoweit auch von der Beklagten nicht in Zweifel gezogenen
Vorbringen der Klagerin wird als Farbraum Ublicherweise die Gesamtheit der Far-

ben bezeichnet, die mit einem bestimmten Druckverfahren darstellbar sind.

Die Ausfuhrungen in der Beschreibung des Streitpatents, wonach die
Kombination aus Dekorfond und Dekorveredelung dazu eingesetzt werden kann,
um den Farbraum des Dekors tiber den gegebenen Farbraum der reinen Skalen-
farben hinaus zu erweitern (Abs. 14), stehen damit in Einklang. Sie lassen erken-
nen, dass die Menge an Farben, die fur die Dekorveredelung zur Verfigung ste-
hen, durch eine geeignete Ausgestaltung des Dekorgrunds erweitert werden soll.
Der Farbraum stellt mithin auch in diesem Zusammenhang die Menge aller ver-

fugbaren Farben dar.

(b) Entgegen der Auffassung der Berufung enthalt Merkmal 3 keine
Festlegung zu der Frage, ob der Farbraum der Dekorveredelung die Farbe Weil3

umfassen darf.

Die abweichende Auffassung der Berufung, wonach die Farbe Weil3 nicht
zum Farbraum der Dekorveredelung gehéren darf, beruht auf der Pramisse, dass
das flur die Veredelung eingesetzte Druckverfahren den Farbraum CMYK auf-

weist. Merkmal 1.3 trifft insoweit aber keine zwingenden Festlegungen.
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(c) Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung ergibt sich hie-
raus nicht, dass zur Erweiterung des Farbraums eine andere Farbe als Weil} ein-

gesetzt werden muss.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der CMYK-Farbraum, wie die Beru-
fungserwiderung darlegt, nach dem ublichen Verstandnis voraussetzt, dass der
Druck auf weiRem Untergrund erfolgt. Dieses Verstandnis ist flr das Streitpatent
nicht maf3geblich. Dieses sieht vielmehr ausdricklich vor, dass zumindest eine
Fondschicht in einem hellen Farbton, vorzugsweise weil3 eingefarbt ist; auf diese
Weise konne der Einfarbungsaufwand verringert werden (Abs. 23). Diese Erwa-
gungen setzen voraus, dass der Untergrund unter Umstanden nicht die Farbe
Weil3 aufweist und die Menge der mit einem digitalen Druckverfahren erzielbaren

Farben gegebenenfalls aus diesem Grund beschrankt ist.

(d)  Beidiesem Verstandnis fuhrt die Auslegung des Streitpatents nicht

zu einem Widerspruch.

Ein Widerspruch ergabe sich, wie beide Parteien im Ausgangspunkt zu
Recht geltend machen, wenn als Farbraum der Dekorveredelung die Menge der-
jenigen Farben angesehen wiirde, die aufgrund der Kombination von Dekorgrund
und Dekorveredelung im Ergebnis zur Verfigung steht.

Ein solches Verstandnis ist mit Merkmal 3 nicht vereinbar.

Merkmal 3 geht davon aus, dass die Menge der zur Verfigung stehenden
Farben durch geeignete Ausgestaltung des Dekorgrundes erweitert wird. Dies ist
nur dann maoglich, wenn als Vergleichsmal3stab die Menge der Farben herange-

zogen wird, die ohne den Dekorgrund zur Verfligung stiinden.

3) Patentanspruch 1 legt nicht zwingend fest, mit welchem Druckver-

fahren der Dekorgrund aufgetragen wird.
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Nach der Beschreibung kommen sowohl konventionelle Verfahren als
auch Inkjet-Verfahren in Betracht (Abs. 50). Ein Inkjet-Verfahren fir den Dekor-
grund muss aber gegebenenfalls Uber einen erweiterten Farbraum verfliigen
(Abs. 51 Sp. 11 Z. 30-34).

Auch dies schliel3t nicht aus, dass die Erweiterung darin besteht, dass der
Dekorgrund zusatzlich die Farbe Weil3 zur Verfligung stellt, sofern diese mit dem

Druckverfahren fur die Dekorveredelung allein nicht dargestellt werden kdnnte.

bb) Nach Merkmal 4 muss der Farbaufbau des Dekorgrunds so ausge-
wahlt sein, dass zwischen dem Dekor des Profilkdrpers und einem Referenzde-

kor im Wesentlichen kein Metamerie-Effekt auftritt.

Nach der Beschreibung bezeichnet Metamerie einen Effekt, wonach zwei
Proben, die unter einer Lichtart gleich aussehen, unter einer anderen Lichtart
einen Farbabstand zeigen (Abs. 2 Sp. 1 Z. 21-25).

Der zwischen den Parteien umstrittenen Frage, bis zu welcher Grenze
eine unterschiedliche Farbwahrnehmung noch als unwesentlich im Sinne dieses
Merkmals anzusehen ist, kommt fir die Entscheidung Uber den Rechtsbestand
keine ausschlaggebende Bedeutung zu.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begriindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei nicht
patentfahig, da er sich fur den Fachmann, einen Ingenieur (MSc) der Druck- und
Medientechnik, jedenfalls in naheliegender Weise aus der internationalen Anmel-
dung WO 2004/013713 (NK8) ergebe.

NK8 offenbare ein Verfahren zur Steuerung und Uberwachung der Her-
stellung von thermoplastischen Extrusionsprofilen, bei dem eine optische Neuro-
Fuzzy-strukturierte Computer-Design-Bilddatenbank fir die visuelle Darstellung

eines thermoplastischen Musters verwendet werde. Anhand einer vom Kunden
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als elektronische Datei zur Verfligung gestellten Bildvorlage wirden mit Hilfe der
Datenbank unter anderem die Bedruckungsparameter ermittelt. Dazu zahlten die
Auswahl von Druckverfahren, Druckfarbenrezepturen sowie Metamerie-Anpas-
sungen. Als Druckverfahren kdmen der serielle Fonddruck, der Piezodruck und
deren Kombination in Betracht. Fir eine Metamerie-Anpassung des Druckbilds
nehme der Fachmann eine Korrektur des Farbaufbaus vor. RoutinemaRig er-
ganze er hierbei die verwendeten Farben durch weitere. Dabei habe er im Blick,
dass der Piezodruck aufgrund der limitierten Druckkopfzahl einen gegeniber
dem seriellen Fonddruck-Druckverfahren kleinen Farbraum habe, der nur eine
eingeschrankte Farbauswahl zur Verfligung stelle. Diese sei in der Regel nicht
hinreichend, um einen Metamerie-Effekt zu vermeiden. Fir den Fachmann sei es
selbstverstandlich, die erforderliche Farbergdnzung im seriellen Fonddruck vor-
zunehmen, da dieser aufgrund seines grol3eren Farbraums keine solche farbli-
che Limitierung habe. Diese zusatzliche Farbe fiihre automatisch dazu, dass der
Farbaufbau des mit dem seriellen Fonddruck erzeugten Druckbilds aus einem

gegenuber dem Piezodruck erweiterten Farbraum stamme.

Die mit den erstinstanzlichen Hilfsantragen verteidigten Gegenstande
seien ebenfalls nicht patentfahig.

Il Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren

stand.

1. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand
von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ausgehend von NK8 nahegelegt

ist.

a) NK8 offenbart ein Verfahren zur Steuerung und Uberwachung der

Herstellung von thermoplastischen Extrusionsprofilen.

NK8 beschreibt einen mehrstufigen Fertigungsablauf, zu dem unter ande-
rem eine Oberflachenvorbehandlung zur Druckvorbereitung entsprechend den

verwendeten Grundmaterialien, das Aufbringen einer Haftvermittlerschicht und
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ein mehrstufiger Bedruckungsvorgang mit einem kundenspezifischen Design ge-
horen (S. 2 Z. 20-34).

Durch eine optische Neuro-Fuzzy-strukturierte Computer-Design-Bildda-
tenbank werden Produktparameter fir die Grundmaterialien wie Rezepturdaten,
Farbwerte und Farbpigmentierung sowie die Bedruckungsparameter wie Dekor-
design, Auswahl oder Kombination der Druckverfahren wie serieller Fonddruck
und/oder Piezodruck, Druckfarbenrezepturen und Metamerie-Anpassungen ent-
sprechend den Kundenanforderungen ermittelt und ein thermoplastisches Extru-
sionsdesignmuster erstellt (S.5Z. 1 bis S. 6 Z. 11, S. 8 Z. 1-11). Nach der Frei-
gabe durch den Kunden wird das Abfrageergebnis an ein lokales Netzwerk Uber-
tragen. Die an einen Zentralleitstand elektronisch und optisch Gbermittelten
Parameterdaten aus der optischen Neuro-Fuzzy-strukturierten Computer-De-
sign-Bilddatenbank steuern und regeln den Inline-Produktionsprozess der we-

sentlichen Verfahrensschritte.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung steuern die als Druckbildklassen hin-
terlegten optischen Neuro-Fuzzy-strukturierten Designdaten und die zugehdrigen
Bedruckungsparameter auch parallel angeordnete Bedruckungsverfahren der
vorgenannten Art (Fond- und/oder Piezodruckverfahren; S. 9 Z. 16-22).

Im Anschluss erfolgt eine Qualitatsprufung der bedruckten und beschich-
teten Profile durch eine optische Inspektionsvorrichtung (Anspruch 22). Das am
Ausgang der bildaufnehmenden Kameravorrichtung erzeugte Pixelbild des tGber-
pruften Profils wird in eine zweite Neuro-Fuzzy-strukturierte Datenbank tUbermit-
telt. Diese fuhrt einen elektronischen und optischen Bildvergleich (Bildmapping)
anhand der hinterlegten Musterdaten durch. Auftretende Abweichungen oder
Fehler in der Bedruckung wie Farbfehler werden erkannt, an den Zentralleitstand
gesendet und zur Steuerung der Bedruckungs- und Beschichtungsvorrichtung
verwendet (S. 9 Z. 28 bis S. 10 Z. 16).

b) Damit sind, wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, die Merk-

male 1.1 und 1.2 offenbart.
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c) Entgegen der Auffassung der Berufung sind auch die Merkmale 1.3

und 2 offenbart.

Wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, ergibt sich aus der
Bezeichnung "serieller Fonddruck” fur sich gesehen zwar noch kein Hinweis auf
ein bestimmtes Druckverfahren. Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist
es aus fachlicher Sicht aber selbstverstandlich, dass der in NK8 wahlweise zu-
satzlich vorgesehene Piezodruck gegebenenfalls auf den Fonddruck folgt. Damit
ist jedenfalls auch ein Verfahren offenbart, bei der dieselbe Stelle des Werkstlcks
zunéachst im Fonddruck und danach im Piezodruck bedruckt wird. Dementspre-
chend geht auch die Beschreibung des Streitpatents davon aus, dass NK8 ein

solches Verfahren offenbart (Abs. 1).

Fur dieses Verstandnis spricht schon der Begriff "Fond". Er deutet darauf
hin, dass die betreffende Druckschicht als Grundlage fiir weitere Schichten ein-
gesetzt werden kann. In Einklang damit stellt der schematische Ablaufplan in Fi-
gur 1 der NK8 Fond- und/oder Piezodruck als zwei aufeinander folgende Teilvor-
gange (4a, 4b) dar (S. 12 Z. 13 1.).

Als vorteilhafte Ausgestaltung werden in NK8 zwar "auch parallel ange-
ordnete Bedruckungsverfahren der vorgenannten Art (Fond- und/oder Piezo-
druckverfahren)" angefuhrt (S. 9 Z. 16-20). Damit ist aber nur eine zusatzliche
Mdoglichkeit aufgezeigt, die die zur Verfiugung stehenden Optionen nicht ein-

schrankt, sondern erweitert.

d) Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass Merkmal 3 aus-

gehend von NK8 nahelag.

Wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, ergibt sich dies zwar
nicht allein aus den in NK8 verwendeten Begriffen der Metamerie-Anpassungen,
des seriellen Fonddrucks und des Piezodrucks. Mit diesen Begriffen sind aber

die zentralen Merkmale angesprochen, die das Streitpatent zur Vermeidung von
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Metamerie-Effekten vorsieht. Ausgehend von diesen Hinweisen gentgte der

Ruckgriff auf Fachwissen, um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen.

aa) Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, ist der Gegen-
Uberstellung von seriellem Fonddruck und Piezodruck zu enthehmen, dass der
in NK8 offenbarte Fonddruck in einem herkdbmmlichen, nicht digitalen Verfahren

erfolgen kann.

Piezodruck ist zwar nur eines von mehreren Druckverfahren, die im Zeit-
punkt der Veroffentlichung von NK8 zur Verfigung standen. Der Umstand, dass
diese Bezeichnung zur Abgrenzung von einem optional vorangehenden seriellen
Fonddruck verwendet wird, deutet aber darauf hin, dass der Begriff als Sammel-

bezeichnung fur digitale Druckverfahren verwendet wird.

Aus der Gegeniberstellung zwischen solchen Verfahren und seriellem
Fonddruck ergibt sich folglich, dass dem Fonddruck jedenfalls nicht zwingend ein

digitales Verfahren zugrunde liegt.

bb) Vor diesem Hintergrund hat das Patentgericht aus dem Umstand,
dass serieller Fonddruck und Piezodruck in NK8 optional auch in Kombination
vorgeschlagen werden, zutreffend die Schlussfolgerung gezogen, dass NK8 das
Aufbringen einer Druckschicht im Piezodruck auf eine mit konventionellen Druck-
verfahren hergestellte Grundschicht jedenfalls nahelegt und dass damit zugleich
nahegelegt ist, den Farbraum der digital aufgebrachten Schicht mittels der

Grundschicht zu erweitern.

Theoretisch ist zwar denkbar, dass ein fir den Fonddruck eingesetztes
konventionelles Druckverfahren denselben Farbraum aufweist wie das fur die
weitere Schicht eingesetzte Piezodruckverfahren. Angesichts der auch im Streit-
patent beschriebenen Beschrankungen, die digitale Druckverfahren hinsichtlich
des Farbraums Ublicherweise aufweisen, ist es aber jedenfalls naheliegend, zwei
Druckverfahren mit unterschiedlichem Farbraum einzusetzen. Dies fuhrt, wie das

Patentgericht zutreffend ausgefihrt hat, zur Verwirklichung von Merkmal 3.
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e) Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass ange-

sichts dessen auch Merkmal 4 nahelag.

aa) Wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, erwahnt NK8
Metamerie-Anpassungen zwar allenfalls beilaufig. Entgegen der Auffassung der
Berufung ergibt sich aber schon daraus die Anregung, sich mit dem Problem der
Metamerie nicht nur in Bezug auf das mit dem Verfahren gemaf NK8 hergestellte
Produkt zu befassen, sondern auch in Bezug auf ein Referenzobjekt wie zum

Beispiel die Oberflache einer Arbeits- oder Tischplatte.

NK8 nennt als Anwendungsbeispiel fur im Stand der Technik bekannte
einschlagige Verfahren an erster Stelle die Herstellung von Kantenbéandern (S. 1
Z. 9-12). Schon daraus ergibt sich, dass das angesprochene Problem der Meta-
merie sich auch im Verhaltnis zwischen dem Kantenband und den weiteren Ober-

flachen des damit versehenen Werkstiicks stellt.

bb) In diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob NK8 den Begriff
"Metamerie" im Ublichen, oben aufgezeigten Sinn verwendet oder lediglich im
Sinne von "Farbinkonsistenz”, wie dies ausweislich eines Forschungsberichts
(Kraushaar/Gel3ner, Multispektrale Farbwiedergabe zur Verringerung der Meta-
merie von Prufdrucken, Fogra-Forschungsbericht Nr. 32.140, Mai 2007, B16

S. 7) gelegentlich vorkommt.

Die Unterschiede zwischen diesen beiden Erscheinungen sind in B16 in

der nachfolgend wiedergegebenen Figur 6 dargestellt.
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Metamerie => 2 Proben Farbinkonsistenz => 1 Probe

Lab1l = Lab2 >
{) \
v
Lab1 % Lab2
Metamerieindex Farbinkonsistenzindex
Abb. 6: Schematischen Gegenlberstellung einer Metamerie und einer mangelhoften Farbkonstanz [Farbin

konsistenz/

Selbst wenn NK8 nur das Problem der Farbinkonsistenz anspréache,
ergabe sich schon daraus Anlass, sich bei Bedarf auch mit dem Problem der
Metamerie im ublichen, engeren Sinne zu befassen, weil bei den in NK8 ange-
fuhrten Produkten beide Ph&dnomene von Bedeutung sein kdnnen und die Mittel,

um diesbezuglichen Problemen zu begegnen, im Ansatz die gleichen sind.

cc) Beidieser Ausgangslage ergab sich ausgehend von NK8 Veranlas-
sung, die Kombination unterschiedlicher Druckverfahren als Mittel einzusetzen,

um unerwiinschte Metamerie-Effekte zu vermeiden.

NK8 enthalt zwar auch hinsichtlich der eingesetzten Druckverfahren keine
detaillierten Angaben. Schon der Hinweis, dass konventionelle Druckverfahren
bei Bedarf mit Piezodruck kombiniert werden kénnen, gab aber Anlass, die damit
aufgezeigten Moglichkeiten auch zur Vermeidung von Metamerie-Effekten ein-
zusetzen. In welcher Weise dies geschehen kann, ergab sich nach den Feststel-
lungen des Patentgerichts aus dem Fachwissen. Auch das Streitpatent enthalt

insoweit allenfalls rudimentare Angaben.
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dd) Entgegen der Auffassung der Berufung fuhrt der Umstand, dass
NK8 einen Vergleich der tatsachlich erzielten Farbe nur mit einer digitalen Vor-
lage, nicht aber mit einem realen Referenzdekor vorsieht, nicht zu einer abwei-

chenden Beurteilung.

Dieser Umstand mag zur Folge haben, dass das in NK8 beschriebene
computergestiutzte Vergleichsverfahren nicht ausreicht, um die Gefahr von Me-
tamerie-Effekten in Bezug auf andere Oberflachen des Werkstlicks zuverlassig
zu beurteilen. Daraus ergab sich jedoch kein hinreichender Grund, die sich aus
NK8 ergebende Anregung, unterschiedliche Druckverfahren zur Verhinderung

von Metamerie-Effekten einzusetzen, als ungeeignet zu verwerfen.

Die aufgezeigten Bedenken beziehen sich nicht auf das zur Verhinderung
solcher Effekte eingesetzte Mittel, sondern lediglich auf die Uberprifungsme-
thode. Diesbezlglichen Bedenken konnte durch Einsatz eines besser geeigneten
Prufverfahrens Rechnung getragen werden. Einer Abkehr von dem durch NK8

nahegelegten Druckverfahren bedurfte es demgegentiber nicht.

2. Hinsichtlich der Hilfsantrage ergibt sich keine abweichende Beurtei-

lung.

a) Der mit dem zweitinstanzlichen Hilfsantrag | (erstinstanzlich: Hilfs-

antrag la) verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht patentfahig.

aa) Nach Hilfsantrag | soll Patentanspruch 1 wie folgt ergdnzt werden:

wobei als Dekorveredelung (6) zumindest abschnittsweise eine transluzente
Substanz aufgetragen wird

bb) Die damit beanspruchte Ausgestaltung war ausgehend von NK8

ebenfalls naheliegend.

(1) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts kommt dem zusatzli-

chen Merkmal allerdings eine technische Wirkung zu.
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Das Auftragen einer transluzenten Substanz als Dekorveredelung eroffnet
nach der Beschreibung die Mdglichkeit, optisch und asthetisch besonders an-
sprechende Ergebnisse zu erzielen (Abs. 15). Dies kann, wie die Berufung zu
Recht geltend macht, auch dazu beitragen, Metamerie-Effekte zu vermeiden
(Abs. 50).

Jedenfalls die zuletzt genannte Wirkung ist technischer Natur.

(2)  Eine solche Ausgestaltung war jedoch naheliegend, weil die in Tin-
tenstrahldruckern eingesetzten Tinten h&ufig nicht deckend und damit zumindest

in gewissem Umfang transluzent sind.

Dass das zusatzliche Merkmal nicht auf den Einsatz von solchen Tinten
beschrankt ist, fuhrt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Das Streitpatent
erweist sich in der verteidigten Fassung schon dann als nicht rechtsbestandig,
wenn auch nur eine von mehreren vom Anspruch erfassten Ausfiihrungsformen

durch den Stand der Technik nahegelegt ist.

b) Der mit Hilfsantrag Il verteidigte Gegenstand beruht ebenfalls nicht

auf erfinderischer Tatigkeit.

aa) Nach Hilfsantrag Il soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-

antrag | wie folgt erganzt werden:
wobei der Dekorgrund (4, 5) eine einfarbige Fondschicht aufweist

bb) Wie die Berufungserwiderung zu Recht geltend macht, war diese
Ausgestaltung ausgehend von NK8 schon deshalb nahegelegt, weil eine einfar-

bige Ausgestaltung die einfachste Art ist, eine Fondschicht herzustellen.
c) Fur Hilfsantrag 11l gilt nichts anderes.

aa) Nach Hilfsantrag Il soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-

antrag Il wie folgt erganzt werden:
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wobei die Fondschicht vollflachig und optisch deckend aufgetragen wird

bb) Auch damit ist, wie die Berufungserwiderung zutreffend darlegt,
eine vergleichsweise einfache und schon aus diesem Grund ausgehend von NK8
naheliegende Ausgestaltung beansprucht.

d) Der mit Hilfsantrag 1V verteidigte Gegenstand beruht ebenfalls nicht

auf erfinderischer Tatigkeit.

aa) Nach Hilfsantrag IV soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-
antrag Il wie folgt erganzt werden:

wobei die Dekorveredelung (6) einen Farbaufbau aus dem CMYK-Farbraum auf-
weist, bestehend aus einer Kombination der Farben Cyan, Magenta, Yellow und
Schwarz

bb) Diese Ausgestaltung war ausgehend von NK8 nahegelegt, weil
Tintenstrahldruckverfahren wie das in NK8 angefiihrte Piezodruckverfahren
typischerweise den Farbraum CMYK benutzen.

e) Der mit Hilfsantrag V verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht

patentfahig.

aa) Nach Hilfsantrag V soll Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfs-
antrag 1V wie folgt erganzt werden:

wobei der dekorierte Profilkdrper ein Kantenband ist, das ausgestaltet ist, an
einem Gegenstand mit einer dekorierten Oberflache in Form einer Kichenar-
beitsplatte oder Tischplatte befestigt zu werden, wobei die dekorierte Oberflache
ein zu dem Dekor des Profilkdrpers ahnliches, vorzugsweise identisches Refe-
renzdekor aufweist

bb) Diese Anderung fiihrt jedenfalls deshalb nicht zu einer abweichen-
den Beurteilung, weil es bei den in NK8 als Einsatzzweck angefuhrten Kanten-
bandern nahelag, das Dekor an die Oberflache des damit zu versehenden Werk-

stiicks anzupassen.
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IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Deichful

Kober-Dehm Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.12.2020 - 3 Ni 19/18 (EP) -



