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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 8. August 2017 durch die Richter Dr. Bacher, Gréning und Dr. Deichfuld

sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung wird das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 22. April 2015 abgeandert.

Das deutsche Patent 102 55 926 wird dadurch teilweise fur nichtig
erklart, dass Patentanspruch 1 die nachfolgende Fassung erhélt,
auf die sich die weiteren Patentanspruche ruckbeziehen:

"Verarbeitungssystem, umfassend:

ein optisches Gerat zum Erfassen eines Bilds aus einer
ausgewahlten Zone auf einer Oberflache eines Objekts
durch einen Benutzer, wobei das Bild einen grafischen Indi-
kator beinhaltet, der sich aus mehreren grafischen Mikro-
einheiten zusammensetzt, die in einem Layout angeordnet
sind, wobei das Layout einer Indikatorinformation ent-
spricht; wobei der grafische Indikator visuell unerheblich
und auf der Oberflache des Objekts befestigt ist; wobei der
grafische Indikator eine Header-Information (111) und eine
Inhaltsinformation (112) beinhaltet, die in einem Layout an-
geordnet sind, das verschiedenen Indikatorinformationen
entspricht, wobei jede Header-Information in jedem grafi-
schen Indikator in der Lage ist, den entsprechenden grafi-

schen Indikator von benachbarten grafischen Indikatoren zu



unterscheiden und die Ausrichtung des entsprechenden
grafischen Indikators zum optischen Gerat anzuzeigen; wo-
bei die Oberflache des Objekts eine Hauptinformation um-
fasst, die die grafischen Mikroeinheiten auf der Oberflache
des Objekts tberlappt und mit ihnen koexistiert, wobei die
grafischen Mikroeinheiten unerheblich sind, wenn der Be-
nutzer die Hauptinformation betrachtet, und wobei jede gra-
fische Mikroeinheit mit einer ersten, sichtbaren Tinte ge-
druckt ist, die einen Infrarotstrahl im Wesentlichen absor-
biert, und die Hauptinformation mit zumindest einer zweiten,
sichtbaren Tinte gedruckt ist, die einen Infrarotstrahl kaum
absorbiert, und das optische Gerét einen Infrarotstrahl auf
die Oberflache des Objekts aussendet und dann ein Ant-
wortbild von der Oberflache des Objekts als das Bild emp-
fangt;

ein Verarbeitungsgerat, das mit dem optischen Gerat zum
Empfangen des Bilds gekoppelt ist, wobei das Verarbei-
tungsgerat den grafischen Indikator aus dem Bild abruft und
durch Verarbeiten und/oder Umwandeln des grafischen In-
dikators eine zusatzliche Information erlangt, die dem grafi-
schen Indikator entspricht, wobei das Verarbeitungsgerat
das Layout der grafischen Mikroeinheiten analysiert, um die
Indikatorinformation abzurufen und des Weiteren durch
Verarbeiten und/oder Umwandeln der grafischen Indikato-
ren die Zusatzinformation aus der Indikatorinformation zu

erlangen; und

ein Ausgabegeréat, das mit dem Verarbeitungsgerat zum

Ausgeben der Zusatzinformation gekoppelt ist."



Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits werden gegen-

einander aufgehoben.

Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die Klagerin.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 102 55 926 (Streitpa-
tents), das am 29. November 2002 unter Inanspruchnahme einer taiwanesi-
schen Prioritédt vom 11. Januar 2002 angemeldet wurde und ein Verarbeitungs-
system mit einer Verarbeitungs- und einer Ausgabevorrichtung betrifft.
Patentanspruch 1, auf den sich die Ubrigen 13 Patentanspriiche zurtickbezie-

hen, lautet in der erteilten Fassung:

"Verarbeitungssystem, umfassend:

ein optisches Gerat zum Erfassen eines Bildes aus einer ausgewahlten Zone
auf einer Oberflache eines Objekts durch einen Benutzer, wobei das Bild einen
grafischen Indikator beinhaltet, der sich aus mehreren grafischen Mikroeinhei-
ten zusammensetzt und visuell unerheblich und auf der Oberflache des Objekts
befestigt ist; wobei die Oberflache des Objekts eine Hauptinformation umfasst,
die die grafischen Mikroeinheiten auf der Oberflache des Objekts tiberlappt und
mit ihnen koexistiert, wobei die grafischen Mikroeinheiten unerheblich sind,
wenn der Benutzer die Hauptinformation betrachtet, und wobei jede grafische
Mikroeinheit mit einer ersten sichtbaren Tinte gedruckt ist, die einen Infrarot-

strahl im Wesentlichen absorbiert, und die Hauptinformation mit zumindest ei-



ner zweiten, sichtbaren Tinte gedruckt ist, die einen Infrarotstrahl kaum absor-
biert, und das optische Gerat einen Infrarotstrahl auf die Oberflache des Ob-
jekts aussendet und dann ein Antwortbild von der Oberflache des Objekts als

das Bild empfangt;

ein Verarbeitungsgerat, das mit dem optischen Gerat zum Empfangen des Bilds
gekoppelt ist, wobei das Verarbeitungsgerat den grafischen Indikator aus dem
Bild abruft und durch Verarbeiten und/oder Umwandeln des grafischen Indika-
tors eine zusétzliche Information erlangt, die dem grafischen Indikator ent-

spricht; und

ein Ausgabegerat, das mit dem Verarbeitungsgerat zum Ausgeben der Zusatz-

information gekoppelt ist."

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig und gehe tber den Inhalt der urspringlichen Anmeldungsun-
terlagen hinaus. Zudem offenbare das Streitpatent die Erfindung nicht so deut-
lich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfuhren kénne. Die Beklagte hat
das Streitpatent in gednderter Fassung weiterbeschrankt und in sieben Hilfsan-

tragen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart. Hiergegen rich-
tet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent mit ihren erstinstanzli-
chen Antragen sowie drei zusatzlichen Hilfsantragen (llla, Vlla und VIIb) vertei-
digt. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel schriftlich entgegen. An der mindlichen
Verhandlung hat sie - entsprechend einer vorherigen Ankindigung - nicht teil-

genommen.



Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung fuhrt zur Abweisung der Klage im beantragten

Umfang.

|. Dass die Klagerin im Termin zur mundlichen Verhandlung Uber die
Berufung nicht erschienen ist, steht gemaf 8 118 Abs. 4 Satz 1 PatG einer Ent-
scheidung durch streitiges Urteil nicht entgegen (vgl. auch BGH, Urteil vom
30. April 1996 - X ZR 114/92, GRUR 1996, 757 - Tracheotomiegerat).

II. Das Streitpatent betrifft ein Verarbeitungssystem mit einem optischen
Gerat, einer Verarbeitungsvorrichtung und einer Ausgabevorrichtung, mit dem
unter Verwendung grafischer Indikatoren auf der Oberflache eines Mediums
Uber die dort prasentierte Hauptinformation hinaus zuséatzliche Informationen

bereitgestellt werden kdénnen.

1. In der Streitpatentschrift wird ausgefuhrt, Informationen, die auf der
Oberflache eines Mediums, wie etwa eines Buchs, prasentiert wirden, seien
hinsichtlich Menge und Art durch die Gré3e der zur Verfigung stehenden Ober-
flache begrenzt, da hierbei eine Anzeige nur in zwei Dimensionen moglich sei.
Digitale Informationen kdnnten zwar in mehreren Dimensionen angezeigt wer-
den, aber gedruckte Informationen dennoch nicht vdllig ersetzen. Stehe die
Mdglichkeit zur Verfuigung, Informationen auf einem Medium in mehreren Di-
mensionen aufzuzeichnen, kbnne man neben der auf der Oberflache befindli-
chen Information Uber eine elektronische Vorrichtung zusatzliche Informationen
erhalten. Im Stand der Technik seien Verfahren bekannt, um Informationen so

in ein Medium einzustellen, dass sie sich auf unterschiedlichen Ebenen befan-



den und die Lesbarkeit auf einer Ebene nicht durch die Informationen auf den
anderen Ebenen beeintrachtigt werde. Hierfir wirden entweder Sicherheitstin-
ten und ultraviolette Bestrahlung oder im Infrarotbereich reflektierende Farbstof-
fe einerseits und im Infrarotbereich absorbierende Tinten andererseits einge-

setzt.

In der Streitpatentschrift ist nicht ausdricklich formuliert, welches techni-
sche Problem das Streitpatent betrifft. Vor dem oben aufgezeigten Hintergrund
kann dieses dahin formuliert werden, dass ein Verarbeitungssystem bereitge-
stellt werden soll, mit dem auf der Oberflache eines Mediums neben einer aus
Text oder Bildern bestehenden Hauptinformation weitere Informationen einge-
stellt, ausgelesen und ausgegeben werden kénnen, ohne dass die Wahrneh-

mung der jeweils anderen Information wesentlich beeintrachtigt wird.

2. Zur Loésung dieses Problems schlagt das Streitpatent in der von der
Beklagten mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ein Verarbeitungssystem
vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (zusatzliche Merkmale im
Vergleich zur erteilten Fassung unterstrichen, Gliederungspunkte des
Patentgerichts in eckigen Klammern):

1. Das Verarbeitungssystem umfasst [V]
1.1 ein optisches Gerat [V.1],
1.2 ein Verarbeitungsgerat [V.2] und
1.3 ein Ausgabegerat [V.3].

2. Das optische Geréat
2.1 dient der Erfassung eines Bildes aus einer ausgewahlten
Zone auf einer eine Hauptinformation umfassenden
Oberflache eines Objekts durch einen Benutzer [V.1 und
V.1.2],



2.2.

sendet einen Infrarotstrahl auf die Oberflache des Ob-
jekts aus und empfangt dann ein Antwortbild von der
Oberflache des Objekts als das Bild [V.1.3 und V.1.4].

Das Bild beinhaltet einen grafischen Indikator [B.1], der

3.1
3.2
3.3

3.4

auf der Oberflache des Objekts befestigt ist [B.3];
visuell unerheblich ist [B.3];
sich aus mehreren grafischen Mikroeinheiten zusam-

mensetzt [B.2], die in einem Layout angeordnet sind,

wobei das Layout einer Indikatorinformation entspricht
[B.2a];

eine Header-Information (111) und eine Inhaltsinformati-

on (112) beinhaltet, die in einem Layout angeordnet sind,

das verschiedenen Indikatorinformationen entspricht
[B.2b],

3.4.1 wobei jede Header-Information in jedem grafi-

schen Indikator in der Lage ist, den entsprechen-

den grafischen Indikator von benachbarten grafi-

schen Indikatoren zu unterscheiden [B.2b] und

3.4.2 die Ausrichtung des entsprechenden grafischen

Indikators zum optischen Gerat anzuzeigen [B.2b].

4. Die grafischen Mikroeinheiten sind

4.1

4.2

mit einer ersten sichtbaren Tinte gedruckt, die einen Inf-
rarotstrahl im Wesentlichen absorbiert [B.5];

unerheblich, wenn der Benutzer die Hauptinformation be-
trachtet [B.4].



5. Die Hauptinformation [O.1]
5.1 ist mit zumindest einer zweiten sichtbaren Tinte ge-
druckt, die einen Infrarotstrahl kaum absorbiert [B.6];
5.2 Uberlappt die grafischen Mikroeinheiten auf der Oberfla-
che des Objekts und koexistiert mit diesen [O.2 und O.3].

6. Das Verarbeitungsgerat

6.1 ist mit dem optischen Gerat zum Empfangen des Bildes

gekoppelt [V.2];
6.2 analysiert das Layout der grafischen Mikroeinheiten
[V.2.3a], um
6.2.1 die Indikatorinformation abzurufen [V.2.1 und
V.2.3a] und

6.2.2 durch Verarbeiten und/oder Umwandeln der grafi-

schen Indikatoren die Zusatzinformation aus der

Indikatorinformation zu erlangen, die dem grafi-
schen Indikator entspricht [V.2.2; V.2.3 und
V.2.3a].

7. Das Ausgabegerat ist mit dem Verarbeitungsgerat zum Aus-

geben der Zusatzinformation gekoppelt [V.3].
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10 3. Einige Merkmale bedurfen naherer Erorterung.

11 a) Die nachfolgend wiedergegebene Figur 5 des Streitpatents zeigt eine

Ausfuhrungsform des beanspruchten Verarbeitungssystems:
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Bei dieser Ausfuihrungsform besteht das Medium (Objekt 51) aus Plastik,
Papier oder einem anderen bedruckbaren Trager. Auf der Objektoberflache be-
finden sich mehrere Indexzonen, auf denen Symbole (511) und entsprechende
Begriffe (513) angebracht sind, wie sie beispielsweise in einem Sprachlehrbuch
oder einem Kinderlehrbuch vorkommen koénnen. Diese stellen die Hauptinfor-
mation im Sinne von Merkmal 5 dar. Die Indexzonen sind aul3erdem mit mehre-
ren grafischen Indikatoren im Sinne von Merkmal 3 bedruckt, die in Figur 5 un-
ter dem Bezugszeichen 512 dargestellt sind. Diese bestehen gemald Merkmal
3.3 aus mehreren, in einem Layout angeordneten grafischen Mikroeinheiten.
Die Form einer grafischen Mikroeinheit ist beliebig. Sie kann beispielsweise in
einem Punkt bestehen (Abs. 36).

b) Um die Zusatzinformation erlangen zu kénnen, ist gemald Merkmals-
gruppe 2 ein optisches Gerat vorhanden, mit dem Bildinformationen aus einer
ausgewahlten Zone der Objektoberflache erfasst werden kénnen. Zur Verarbei-
tung dieser Informationen dient gemaf3 Merkmalsgruppe 6 ein Verarbeitungsge-
rat, das die Bildinformation analysiert, um den grafischen Indikator zu ermitteln
und daraus die Zusatzinformation zu gewinnen. Diese kann je nach Inhalt in
geeigneter Weise ausgegeben werden, etwa Uber einen Lautsprecher oder ein

visuelles Anzeigefeld.

Im Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 5 werden diese Funktionen durch ein
elektronisches System 31 erfillt, das eine optische Einheit 311, ein Verarbei-
tungsgerat 312, ein Ausgabegerat 313, einen Lautsprecher 3131 und ein An-
zeigefeld 3132 umfasst.

c) Nach Merkmal 3.2 mussen die grafischen Indikatoren visuell uner-
heblich sein. Dies bedeutet, dass sie die Wahrnehmung der Hauptinformation
auf der Objektoberflache nicht in erheblicher Weise beeintrachtigen durfen.
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Um dies zu gewahrleisten, werden die grafischen Mikroeinheiten, aus
denen die Indikatoren bestehen, im geschilderten Ausfuhrungsbeispiel vor-
zugsweise so klein ausgebildet, dass sie vom menschlichen Auge nicht oder

allenfalls als Hintergrund wahrgenommen werden (Abs. 68; 35; 12).

d) Nach den Merkmalen 5.1 und 4.1 sind sowohl die Hauptinformation

als auch die grafischen Mikroeinheiten in einer sichtbaren Tinte gedruckt.

Sichtbar in diesem Sinne ist eine Tinte, wenn sie aufgrund ihrer farbli-
chen Eigenschaften vom menschlichen Auge ohne Hilfsmittel wahrgenommen
werden kann. Diese Anforderung steht in einem gewissen Spannungsverhaltnis
zu der in Merkmal 3.2 definierten Anforderung, wonach die grafischen Indikato-
ren visuell unerheblich sein missen. Dennoch ist es moglich, beide Anforde-
rungen zugleich zu erfullen, etwa in der bereits erwahnten, beim Ausfiihrungs-
beispiel nach Figur 5 beschriebenen Weise, dass die grafischen Mikroeinheiten
so klein ausgebildet werden, dass sie vom menschlichen Auge nicht oder allen-

falls als Hintergrund wahrgenommen werden.

Komplementar dazu ist die Hauptinformation fur das optische Geréat nicht
wahrnehmbar, weil dieses gemall Merkmal 2.2 zur Erfassung der Bildinformati-
on auf der Objektoberflache einen Infrarotstrahl aussendet und die Tinte, mit
der die Hauptinformation gedruckt ist, gemar Merkmal 5.1 einen solchen Strahl
kaum absorbiert, wahrend die fir die Darstellung der grafischen Mikroeinheiten
eingesetzte Tinte einen solchen Strahl nach Merkmal 4.1 im Wesentlichen ab-

sorbiert.

Durch das Zusammenspiel dieser Merkmale wird erreicht, dass das
menschliche Auge nur die Hauptinformation und das optische Gerat nur die gra-

fischen Mikroeinheiten als relevant wahrnimmt.
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Ob dieser Zweck auch auf anderem Weg erreicht werden kénnte und ob
der Einsatz sichtbarer Tinte besondere Vorteile bringt, ist fir die Auslegung der
Merkmale 4.1 und 5.1 nicht ausschlaggebend. Diese sehen zwingend eine
sichtbare Tinte vor, unabhéangig davon, ob damit weitere Vorteile erzielt werden

kdénnen.

e) Entgegen der Auffassung der Klagerin kann Merkmal 4.1 nicht dahin
ausgelegt werden, dass die grafischen Mikroeinheiten mit einer Tinte gedruckt

sind, die einen Infrarotstrahl nicht oder nur unwesentlich absorbiert.

Zwar konnte, wie die Klagerin im Einzelnen aufgezeigt hat, eine Mikro-
einheit auch mit einer solchen Tinte dargestellt werden, sofern die Oberflache
des Objekts ein anderes Absorptionsverhalten aufweist und deshalb ein ausrei-
chender Kontrast erzielt werden kann. Solche Ausgestaltungen fallen indes
nicht unter den Wortsinn von Merkmal 4.1, das gerade zwingend eine Absorpti-

on von Infrarotlicht vorsieht.

f) Nach Merkmalsgruppe 3.4 enthalt der grafische Indikator eine Hea-

der-Information und eine Inhaltsinformation.

aa) Die Header-Information erméglicht es, einzelne grafische Indikatoren
voneinander zu unterscheiden und die Ausrichtung des Indikators relativ zum
optischen Gerat zu ermitteln. In welcher Weise dies geschieht, ist in Patentan-

spruch 1 nicht naher festgelegt.

bb) Entgegen der Auffassung der Klagerin geht aus Patentanspruch 1
hervor, welche Funktion der genannten Ausgestaltung der Header-Information
nach der Erfindung zukommt: Sie dient dem Zweck, die Inhaltsinformation zu-

verlassig zu ermitteln.
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Die Unterscheidung von benachbarten Blocken ermoglicht es, zusam-
mengehorende Informationseinheiten leicht zu erkennen. Die Ermittlung der
Ausrichtung ermdoglicht es, ein Codierungssystem einzusetzen, bei dem der
Inhalt der gewonnenen Information von der Leserichtung abhangt. Zwar ist in
Patentanspruch 1 nicht festgelegt, dass die damit ertffneten Mdoglichkeiten
zwingend genutzt werden mussen. Aufgrund der Festlegungen in Merkmals-
gruppe 3.4 muss die Header-Information jedoch eine Struktur aufweisen, die

diese Moglichkeit zumindest eroffnet.

Aus dem Umstand, dass die erteilte Fassung von Patentanspruch 1 kei-
ne entsprechenden Festlegungen enthalt, kbnnen entgegen der Auffassung der
Klagerin keine abweichenden Schlussfolgerungen gezogen werden. Durch die
Aufnahme der urspriinglich in Patentanspruch 9 vorgesehenen Merkmalsgrup-
pe 3.4 in die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung hat die Beklagte den
verteidigten Gegenstand beschrankt. Der Frage, welchen Anforderungen die
Header-Information nach der erteilten Fassung genligen musste, kommt des-

halb keine ausschlaggebende Bedeutung mehr bei.

cc) Hinsichtlich der Ausgestaltung der Inhaltsfunktion enthalt Merkmals-

gruppe 3.4 keine nédheren Vorgaben.

Nach der Beschreibung kommen insoweit verschiedene Losungswege in
Betracht. Zum einen kann die Zusatzinformation durch komprimiertes Codieren
in der Indikatorinformation hinterlegt werden; in diesem Fall kann sie durch De-
codieren dieser Information erlangt werden (Abs. 61). Alternativ kann eine
Mapping-Einheit eingesetzt werden, die es ermdglicht, die Indikatorinformation
mit Hilfe einer Datenbank oder Verweistabelle in die Zusatzinformation umzu-

wandeln (Abs. 62 f.). Nach Merkmal 6.2.2 muss das Verarbeitungsgerat min-
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destens fur eine dieser beiden Varianten ("Verarbeiten und/oder Umwandeln")

geeignet sein.

Das Umwandeln der Information kann auch mit Hilfe eines Koordinaten-
systems erfolgen, bei dem ein Indexwert einen Koordinatenwert auf der Ober-
flache reprasentiert. Hierbei kdnnen unterschiedliche Koordinatenzonen gebil-

det werden, denen unterschiedliche Reaktionen zugeordnet sind (Abs. 85 f.).

lll. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begriindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag ver-
teidigten Fassung sei gegentber den urspringlichen Anmeldeunterlagen nicht
unzulassig erweitert. Auch wenn in der urspringlichen Beschreibung Header-
Informationen nur im Zusammenhang mit dem in der Figur 1B dargestellten
Ausfuihrungsbeispiel angegeben seien, das eine zweidimensionale Matrix aus
Statuszonen darstelle, entnehme der Fachmann der Ursprungsoffenbarung ei-
ne allgemeine Ausgestaltung der Header-Information, wie sie Gegenstand der
Merkmalsgruppe 3.4 sei. Denn fur den Fachmann sei unmittelbar und eindeutig
erkennbar, dass die Ausgestaltung des grafischen Indikators mit einer Header-
Information und einer Inhaltsinformation die angestrebten Wirkungen auch er-
zielen kdnne, ohne dass die Statuszonen in der im Ausflhrungsbeispiel ange-

gebenen Weise verwirklicht seien.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag ver-
teidigten Fassung sei auch ausfuhrbar offenbart. Der Fachmann sei bestrebt,
Probleme beim Auslesen der Header-Information, die bei einer Uberlappung
von Header- und Inhaltsinformation auftreten konnen, zu I6sen, indem er das
Verarbeitungssystem mehrere nebeneinander liegende grafische Indikatoren

auslesen lasse oder fur die Ausgestaltung der Inhaltsinformation nur Layouts
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wahle, die sich vom Layout der Header-Information unterschieden. Das Streit-
patent gebe dem Fachmann mit den in den Figuren 1B bis 1F gezeigten Lay-
outs und dem Unteranspruch 10 gentgend Informationen an die Hand, um die
beanspruchte Lehre mit der Header-Information ohne unzumutbare Schwierig-

keiten mithilfe seines Fachwissens ausfihren zu kdnnen.

Es koénne dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand von Patentan-
spruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung durch den Stand der
Technik vorweggenommen werde. Jedenfalls beruhe er nicht auf erfinderischer
Tatigkeit, da er dem Fachmann, einem Ingenieur der Fachrichtungen Elektro-
technik oder Informationstechnik oder einem Physiker mit mehreren Jahren Be-
rufserfahrung auf dem Gebiet der Bildverarbeitung, durch die internationale
Anmeldung 00/73981 (K3) und die US-Patentschrift 5 866 895 (K12) nahege-
legt sei. Die Entgegenhaltung K3 offenbare ein Verarbeitungssystem, das bis
auf die Merkmalsgruppe 3.4 [Merkmal B.2b] alle Merkmale von Patentan-
spruch 1 aufweise. Der Fachmann, der die durch die K3 offenbarte Lehre auch
fur Anwendungen implementieren wolle, bei denen die X- und die Y-Richtung
nicht eindeutig vorgegeben seien, habe Veranlassung gehabt, im Stand der
Technik nach Lésungen zu suchen, die es auch bei beliebiger Ausleserichtung
und Ausrichtung ermdéglichten, Positionskoordinaten zutreffend zu ermitteln.
Angesichts dessen habe es nahegelegen, auf die in K12 offenbarte Ausgestal-
tung von Punktmustern zurtickzugreifen, die einen aus Markierungspunkten und
Rasterpunkten bestehenden Rastercode und damit eine Header-Information im

Sinne von Merkmalsgruppe 3.4 aufweise.

IV. Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren in ei-

nem entscheidenden Punkt nicht stand.
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1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Gegenstand der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentan-
spruch 1 nicht Gber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hin-

ausgenht.

a) Entgegen der Auffassung der Klagerin ist ein System mit der Merk-
malsgruppe 3.4 in den urspringlich eingereichten Unterlagen unmittelbar und
eindeutig als zur Erfindung gehérend offenbart. Dem steht nicht entgegen, dass
diese Merkmale in dem in der Anmeldung und der erteilten Fassung formulier-
ten Anspruch 9 nur zusammen mit den in den Ansprichen 5 und 6 definierten
Merkmalen beansprucht waren, nach denen der grafische Indikator mehrere
Statuszonen umfassen muss, deren Status dadurch gekennzeichnet ist, dass

eine grafische Mikroeinheit entweder vorhanden oder nicht vorhanden ist.

Dienen Merkmale eines Ausfuihrungsbeispiels, die zusammen, aber auch
je fur sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg férdern, der naheren Aus-
gestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, so ist es grundsatzlich zulas-
sig, das Patent durch die Aufnahme einzelner oder samtlicher dieser Merkmale
in den Patentanspruch zu beschranken (standige Rechtsprechung seit BGH,
Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - Spleil3-
kammer; vgl. aus neuerer Zeit etwa Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12,
BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542 Rn. 23 - Kommunikationskanal). Auch in die-
sem Zusammenhang muss die beanspruchte Erfindung jedoch in ihrer Ge-
samtheit eine technische Lehre darstellen, die der Fachmann den urspringli-
chen Unterlagen als mdgliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann
(BGH, Beschluss vom 11. September 2001 - X ZB 18/00, GRUR 2002, 49
- Drehmomentubertragungseinrichtung;  Urteil vom 25. November 2014
- X ZR 119/09, GRUR 2015, 249 Rn. 27 - Schleifprodukt).



40

41

42

-18 -

Im Streitfall ist das Patentgericht mit zutreffenden Erwagungen zu der
Beurteilung gelangt, dass die Merkmalsgruppe 3.4 den mit der Erfindung er-
reichten Erfolg auch dann férdert oder férdern kann, wenn der grafische Indika-
tor keine Statuszonen mit den in den Ansprichen 5 und 6 vorgesehenen Merk-
malen aufweist, und dass eine solche Ausgestaltung in den urspriinglichen Un-
terlagen als zur Erfindung gehérend offenbart ist. Eine Header-Information, die
es ermoglicht, benachbarte grafische Indikatoren zu unterscheiden und die Aus-
richtung des Indikators zum optischen Gerat anzuzeigen, ist in der Beschrei-
bung zwar nur in Zusammenhang mit einem Ausfuhrungsbeispiel dargestellt,
bei dem die Informationen durch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein
einer grafischen Mikroeinheit reprasentiert werden. Aus den Ausfuihrungen, wo-
nach unterschiedliche Header-Informationen eingesetzt werden kénnen, solan-
ge das System diese verwenden kann, um die entsprechende Inhaltsinformati-
on abzurufen (Anmeldung S. 9 Z. 18 bis S. 10 Z. 2) ergibt sich indes, dass nicht
die konkrete Ausgestaltung der Header-Information ausschlaggebend ist, son-

dern deren eindeutiger Inhalt.

Entgegen der Auffassung der Klagerin beruhen die nach dem Hauptan-
trag vorgesehenen Merkmale nicht auf einer mosaikartigen Zusammenstellung
von Merkmalen aus mehreren unterschiedlichen Ausfuhrungsbeispielen. Mit
den unterschiedlichen Maéglichkeiten zur Ausgestaltung der Header-Information
wird in der Anmeldung vielmehr offenbart, dass solche Informationen unabhan-
gig von der Ausbildung von Statuszonen mit den Merkmalen der Anspriiche 5

und 6 eingesetzt werden kénnen.

b) Anders als die Klagerin meint, geht der Gegenstand von Patentan-
spruch 1 in der Fassung des Hauptantrags auch nicht deshalb Gber den Inhalt
der ursprunglichen Unterlagen hinaus, weil Merkmal 4.1 vorsieht, dass die gra-

fischen Mikroeinheiten mit einer sichtbaren Tinte gedruckt sein mussen.
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Diese Anforderung ist in den ursprunglichen Unterlagen zwar nicht aus-
dricklich formuliert. Bereits dort wird aber ausgefihrt, der grafische Indikator
kénne so winzig sein, dass er fur das blof3e menschliche Auge nicht sichtbar sei
(Anmeldung Abs. 63 Z. 67 ff.). Daraus ergibt sich, dass die Anforderung, der
grafische Indikator misse visuell unerheblich sein, auch dann erfillt werden
kann, wenn eine aufgrund ihrer Farbeigenschaften fir das menschliche Auge

sichtbare Tinte verwendet wird.

2. Zu Recht hat das Patentgericht die Erfindung als ausreichend offen-
bart angesehen.

a) Die in Merkmal 3.2 vorgesehene Anforderung, dass der grafische In-
dikator visuell unerheblich sein muss, lasst aufgrund ihres Wortlauts und der
erganzenden Angaben in der Beschreibung erkennen, wie der Fachmann ihr

genugen kann.

Nach den Ausfuhrungen in der Beschreibung ist nicht erforderlich, dass
der grafische Indikator flir das menschliche Auge schlechthin unsichtbar ist. Er
muss lediglich optisch unauffallig sein (Beschr. Abs. 12), woflrr es genlgt, wenn
er so klein ausgestaltet ist, dass er allenfalls als Hintergrund wahrgenommen
werden kann (Beschr. Abs. 35 und 68). Hieraus ergibt sich fir den Fachmann
hinreichend deutlich, dass es nicht auf die Einhaltung einer absoluten Hochst-
grenze fur Grof3e oder Farbsattigung ankommt, sondern darauf, dass die grafi-
schen Indikatoren so ausgestaltet sind, dass sie die Wahrnehmung der
Hauptinformation nicht beeintrachtigen. Damit steht ihm ein hinreichender Leit-

faden fur die praktische Ausgestaltung zur Verfligung.

Ob das Merkmal daruber hinaus geeignet ist, den geschitzten Gegen-

stand vom Stand der Technik abzugrenzen, ist allenfalls fir die Beurteilung der
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erfinderischen Tatigkeit relevant, nicht aber fur die Frage der ausreichenden
Offenbarung.

b) Die Anforderungen an die Ausgestaltung der in Merkmalsgruppe 3.4
vorgesehenen Header-Information werden durch die in den Merkmalen 3.4.1
und 3.4.2 enthaltenen Zweckangaben hinreichend deutlich definiert.

Danach muss die Header-Information so ausgestaltet sein, dass einzelne
grafische Indikatoren voneinander unterschieden werden kénnen und die Aus-
richtung des Indikators relativ zum optischen Gerat ermittelt werden kann. Dies
kann nach den zutreffenden Ausfihrungen des Patentgerichts etwa dadurch
geschehen, dass die Header-Information charakteristische Zeichenkombinatio-
nen enthalt, die in der Inhaltsinformation nicht vorkommen. Dass dieses Ziel nur
dann erreicht wird, wenn die Ausgestaltung der Inhaltsinformation entsprechen-

den Beschrankungen unterworfen wird, steht der Ausfuhrbarkeit nicht entgegen.

3. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der mit dem Haupt-
antrag verteidigte Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann durch die Ent-

gegenhaltung K3 in Verbindung mit der Entgegenhaltung K12 nicht nahegelegt.

a) K3 offenbart unter anderem ein System zur Erfassung von Daten (in-
formation recording system), das zum Beispiel fur Bestellungen in Restaurants,
Hotelbuchungen oder Sitzplatzreservierungen, aber auch zur Erfassung sonsti-
ger Daten eingesetzt werden kann, bei denen zwischen mehreren, als Text o-
der als Bild dargebotenen Alternativen gewahlt werden kann (K3 S. 12 Z. 1-14;
S. 37 Z. 14 ff). Als weiteres Beispiel nennt K3 die Dokumentation des Ergebnis-
ses einer Fahrzeuginspektion, bei der mit dem erfindungsgemal3en System De-
fekte von Fahrzeugteilen erfasst und nach ihrem Ausmal}d klassifiziert werden
kénnen (K3 S. 37 Z. 26 ff). Das System umfasst ein Medium (product), auf des-

sen Oberflache unterschiedliche Optionen (information alternatives) angegeben
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werden, die der Nutzer anwahlen kann. Dabei ist jeder der Optionen ein eigener
Codebereich zugeordnet (associated code area, K3 S. 3 Z. 31 ff.). Der Code ist
in Form von kleinen Grafikstrukturen aufgebracht, die fir das menschliche Auge
nicht sichtbar oder zumindest so diskret gehalten sind, dass sie das Erschei-
nungsbild des Mediums nicht beeintrachtigen. Als mogliche Ausfihrungsform
wird der Druck mit einer schwarzen kohlenstoffbasierten Tinte angeftihrt, die
Infrarotlicht absorbiert. Eine mit solchen Codes bedruckte Flache werde vom
menschlichen Auge nur als leichter Grauton wahrgenommen (K3 S. 32 Mitte).
Ferner umfasst das System eine Vorrichtung zum Erfassen der vom Nutzer
ausgewahlten Option, die den Positionscode in dem der jeweiligen Option zu-
geordneten Codebereich mit einem Sensor ausliest, sowie einen Prozessor
(Verarbeitungseinheit) mit einer Software zur Auswertung des Lesecodes, um
dessen Position zu bestimmen (K3 S. 10 Z. 12 ff.).

b) K3 offenbart damit - wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht - die

Merkmalsgruppen 1, 2, 4, 5 und 6 sowie die Merkmale 3.1, 3.2, 3.3 und 7.

c) Entgegen der Auffassung der Klagerin ist Merkmal 3.4.2 nicht offen-
bart.

aa) Bei dem in K3 offenbarten System ist die Oberflache des Objekts mit
einem zweidimensionalen Positionscode (two-dimensional position code) ver-
sehen, der die x- und y-Koordinaten der jeweiligen Position auf der Objektober-
flache reprasentiert.

Um eindeutige Positionsangaben zu erméglichen, werden in einem ers-
ten Ausfuhrungsbeispiel (K3 S. 15 Z. 6 ff.) auf der Objektoberflache mehrere
Reihen von Binarwerten aufgebracht, wobei grof3e Punkte den Wert 1 und klei-

ne Punkte den Wert O reprasentieren. Diese Wertereihen sind so ausgestaltet,
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dass eine Matrix aus 5x5 Werten ein eindeutiges Paar aus x- und y-

Koordinaten darstellt.

In einem zweiten Ausfihrungsbeispiel (K3 S. 23 Z. 15 ff.) sind aufge-
druckte Punkte so an einem virtuellen Raster ausgerichtet, dass jeder Punkt
vier unterschiedliche Zahlenwerte und damit jeweils einen Binarwert fur die x-
und die y-Richtung reprasentieren kann. Eine Matrix aus 3 x 3 (K3 Fig. 3 und
S.24Z.111f)oder4 x4 (K3S. 25 Z. 15 f.) solcher Zahlenwerte stellt ein ein-
deutiges Paar aus x- und y-Koordinaten dar.
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bb) Die Auswertung dieser Information erfordert, dass die x- und die

y-Richtung des Mediums bekannt sind.

Dies ergibt sich, wie das Patentgericht im Zusammenhang mit der Pri-
fung auf erfinderische Tatigkeit zutreffend dargelegt hat, aus dem Umstand,
dass die Matrizen aus 5 x5, 3 x 3 bzw. 4 x 4 Werten in horizontaler Richtung

andere Zahlenfolgen aufweisen kénnen als in vertikaler Richtung.
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59 cc) Weder die zur Reprasentation von Binarwerten eingesetzten Punkt-
muster noch das zur Definition von vier unterschiedlichen Zahlenwerten einge-
setzte virtuelle Raster enthalten Informationen, aus denen der Verlauf dieser
beiden Richtungen zu entnehmen ist. Folglich muss die Ausrichtung der Ober-
flache zum Lesegerat feststehen, damit die eingelesenen Daten korrekt inter-
pretiert werden kénnen. Damit fehlt es an einer Header-Information im Sinne

von Merkmal 3.4.2.

60 dd) Entgegen der Auffassung der Klagerin werden in K3 Header-
Informationen, anhand derer die Ausrichtung erkannt werden kann, auch in dem
Ausfuhrungsbeispiel, das in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 darge-

stellt ist, nicht offenbart.

Ty oy,
2 1
Starters /
L Vegetable Soup SEK 35
HOoKed . 'F 1 0ast T_“f b) i
~—_| Smoked Saln on Toast : SEE 4 s
Main Courses /
iG] Oscar . SEK 147 ./
") Filet of Plaice SEK 137 +
! _ Desserts
J / Iece Cream with Berries SEK 35
Almond Cake SEK 30
| Fig. 2
61 Sowohl die aus der Buchstabenfolge "SEK" und einer Zahl bestehenden

Angaben am rechten Rand als auch die zwischen den einzelnen Textzeilen an-
geordneten Linien gehdren wie die Bezeichnung der einzelnen Gerichte zu den-

jenigen Informationen, die fir den Nutzer bestimmt sind (Hauptinformation). Die
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Buchstabenfolge "SEK" stellt nach der ISO-Norm 4217 fur Wahrungsabkirzun-
gen den Code fir Schwedische Kronen dar. Mithin handelt es sich bei den
Textpassagen am rechten Rand um Preisangaben fur die auf der Speisekarte

aufgefuihrten Gerichte. Die Linien dienen der grafischen Gestaltung.

Dass diese Angaben daruber hinaus auch maschinenlesbar ausgestaltet
sind und zur Ermittlung der Ausrichtung herangezogen werden, lasst sich weder
der Beschreibung noch dem sonstigen Inhalt von K3 entnehmen. Zwar mdgen
beide Elemente zu diesem Zweck geeignet sein. Dies ist indes weder in K3 of-
fenbart noch so offensichtlich, dass der Fachmann diese Information gleichsam

mitliest.
d) Darlber hinaus ist auch Merkmal 3.4.1 nicht offenbart.

Die Punktmuster und das virtuelle Raster enthalten keine Informationen,
mit denen benachbarte grafische Indikatoren voneinander unterschieden wer-
den koénnen. Vielmehr bildet bei beiden Ausflihrungsbeispielen jeder einzelne
Punkt einen Bestandteil von mehreren Matrizen, die gleichsam ineinander ver-
schachtelt sind. Eine Unterscheidung einzelner Matrizen ist zwar dadurch még-
lich, dass diese stets aus einer festen Anzahl von aufeinanderfolgenden Punk-
ten in horizontaler und senkrechter Richtung (5 x 5, 3 x 3 bzw. 4 x 4) bestehen.
Die zur Unterscheidung erforderlichen Angaben ergeben sich aber nicht aus
einer durch grafische Mikroeinheiten reprasentierten Header-Information, son-
dern aus der Definition der Regeln, nach denen die Punktfolgen interpretiert

werden.

e) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hatte der Fachmann
keine Veranlassung, das in K3 offenbarte Positionscodierungsmuster durch die

in K12 offenbarte Codierung zu ersetzen.
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aa) K12 offenbart ein Medium zur Aufzeichnung von Daten und ein Sys-

tem zur Wiedergabe der entsprechenden Daten.

Auf dem Medium befindet sich ein Punktecode (dot code), der aus einem
Datencode (data code) und einem Rastercode (pattern code) besteht. Der Da-
tencode entspricht den auf dem Medium befindlichen Multimedia-Inhalten, die
wiedergegeben werden sollen. Der Rastercode dient der Bestimmung eines
Lesereferenzpunktes (read reference point). Er besteht aus Rasterpunkten (pat-
tern dots) und Markierungen (markers, K12 Sp. 1 Z. 65 bis Sp. 2 Z. 7; Sp. 5)
sowie optional aus Leitpunkten (guide codes, K12 Sp. 8 Z. 49-64) und ermdg-
licht es, die Ausrichtung zwischen den Pixeln des zur Bilderfassung eingesetz-
ten Sensors (CCD, charge coupled device) und den Datenpunkten akkurat zu
bestimmen (K12 Sp. 5 Z. 15-20 und Z. 53-65) sowie die einzelnen Datenblécke
voneinander abzugrenzen (K12 Sp. 6 Z. 33-39).

bb) Fir den Fachmann ergab sich keine Veranlassung, diese Art der

Codierung auch bei dem in K3 offenbarten System einzusetzen.

(1) Der Fachmann hatte allerdings Anlass, das in K3 offenbarte System
dahin weiterzuentwickeln, dass eine Auswertung der Information auch dann
madglich ist, wenn die Ausrichtung der Oberflache zu dem Lesegerat nicht oder

nicht exakt bekannt ist.

Wie bereits oben dargelegt, setzt das in K3 offenbarte System voraus,
dass die Ausrichtung der Oberflache zu dem Lesegerat bekannt ist. Diese An-
forderung verlangt besondere Vorkehrungen, die nicht in jedem der in K3 ge-
nannten Anwendungsbeispiele ohne weiteres getroffen werden kdnnen. Dies
gab dem Fachmann Anlass, das in K3 offenbarte System dahin weiterzuentwi-
ckeln, dass die Ausrichtung anhand der optisch erfassten Informationen ermit-

telt werden kann.
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(2) Hierfur lag es jedoch nicht nahe, auf die in K12 offenbarte Lésung

zurlckzugreifen.

(a) Das in K12 offenbarte System bietet bei isolierter Betrachtung zwar
genau den gesuchten Vorteil. Die dort offenbarte Codierungsart ist zudem nicht
auf bestimmte Einsatzzwecke beschrankt, sondern Uberall einsetzbar, wo ma-
schinenlesbare Daten von einer zweidimensionalen Oberflache eingelesen
werden, ohne dass die Ausrichtung zwischen Oberflache und Lesegerat vorde-

finiert ist.

(b) Eine Ubertragung des in K12 offenbarten Losungsprinzips hatte in-
des eine Abkehr von der in K3 eingehend geschilderten Anordnung der Positi-

onsinformationen in einander Uberlappenden Teilbereichen erfordert.

Der in K12 offenbarte Rastercode trennt einzelne Bereiche mit Inhaltsin-
formation zumindest in einer Richtung voneinander ab. Eine Ubertragung die-
ses Prinzips auf eine Codierung mit Uberlappenden Teilbereichen ware, wie die
Beklagte in der Berufungsbegriindung aufgezeigt hat, zumindest mit erhebli-
chen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Sie mag dadurch erreichbar sein,
dass Rasterpunkte und Markierungen angebracht werden, die keine Auftren-
nung in einzelne Teilbereiche bewirken, wie dies die Klagerin in der Berufungs-
erwiderung aufgezeigt hat. Dies ist indes gerade nicht der Losungsweg des
Streitpatents, das eine Unterscheidung benachbarter grafischer Indikatoren in
Merkmal 3.4.1 zwingend vorsieht.

(c) Ein Verzicht auf die in K3 vorgeschlagene Uberlappung mehrerer
Teilbereiche mag fir den Fachmann mdglich gewesen sein. Aus K3 ergab sich
dafur angesichts der zentralen Bedeutung, die diesem Ldsungsprinzip dort bei-

gemessen wird, indes keine Veranlassung.
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Den Angaben in K3 ist allerdings zu entnehmen, dass die mit diesem
Prinzip erzielbaren Vorteile fur zahlreiche praktische Anwendungsfalle nicht er-
forderlich sind. So wird in K3 ausgefihrt, mit einer Matrix aus 6 x 6 Symbolen,
einem nominellen Symbolabstand von 0,3 mm und einer Auflésung von
0,03 mm konnten Positionsangaben fir eine Oberflache von 4,6 Millionen km?2
angegeben werden (K3 S. 31/32). Eine solche Genauigkeit ist fur viele der in K3
angegebenen Einsatzzwecke, etwa das Auslesen von einzelnen Bereichen ei-

ner Buchseite oder einer Speisekarte, bei weitem nicht erforderlich.

Dennoch wird in K3 gerade dieses Codierungssystem als wesentlicher
Teil der Gesamtlosung dargestellt. Eine Abkehr von diesem Prinzip mag den-
noch vorteilhaft gewesen sein, weil dem Vorteil einer Bestimmbarkeit der Lese-
richtung allenfalls unwesentliche Nachteile bei der Genauigkeit der Positionsbe-
stimmung entgegenstanden. Angesichts des hohen Stellenwerts, den die Aus-
fuhrungen in K3 gerade diesem Merkmal beimessen, ergab sich aus K3 indes

keine Anregung, diesen Schritt zu gehen.

Vor diesem Hintergrund ergab sich aus K12 keine weitergehende Anre-
gung. Eine vollstandige Ubernahme der Merkmalsgruppe 3.4 hatte vielmehr
eine vollstandige Abkehr von einem in K3 als zentral dargestellten Losungsprin-

zip bedeutet. Hierzu findet sich in K12 keine Anregung.

4. Die angefochtene Entscheidung stellt sich nicht aus anderen Grin-

den als im Ergebnis zutreffend dar.

a) Entgegen der Auffassung der Klagerin kann das Streitpatent in der
mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung nicht wegen mangelnder Klarheit fur

nichtig erklart werden.
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Im Nichtigkeitsverfahren ist eine Prufung der Klarheit jedenfalls insoweit
nicht statthaft, als die mutmafliche Unklarheit bereits in den erteilten Anspri-
chen enthalten war (vgl. BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13,
GRUR 2016, 361 Rn. 31 - Fugenband).

Danach scheidet im Streitfall eine Prufung auf Klarheit aus. Merkmal 3.3
und die Merkmalsgruppe 6.2, die die von der Klagerin als unklar beanstandeten
Begriffe "Layout"”, "Indikatorinformation"”, "Zusatzinformation" und "Analysieren
des Layouts" enthalten, sind bereits in der erteilten Fassung von Patentan-
spruch 2 vorgesehen. Merkmal 3.4 mit dem beanstandeten Begriff "Inhaltsin-
formation" ist aus der erteilten Fassung von Patentanspruch 9 Gbernommen.
Das in anderem Zusammenhang ebenfalls als unklar beanstandete Merkmal
"visuell unerheblich" ist bereits in der erteilten Fassung von Patentanspruch 1
vorgesehen.

b) Entgegen der Auffassung der Klagerin ist der mit dem Hauptantrag
verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht durch die US-Patentschrift

5 661 506 (K4) vorweggenommen oder nahegelegt.

aa) In K4 ist ein System zur Erfassung von handschriftichem Text,
Zeichnungen oder jeder anderen graphischen Darstellung auf speziell prapa-

riertem Papier wahrend des Schreibvorgangs offenbart.

Zum Schreiben wird vorzugsweise eine Tinte eingesetzt, die fur Infrarot-
licht durchl&ssig ist. Das Schreibgerat ist ferner mit einer Kamera versehen, die
eine Infrarotlichtquelle aufweist. Wahrend des Schreibvorgangs erfasst die Ka-
mera auf dem Papier aufgebrachte Pixel, die Positions- und Richtungsangaben
enthalten. Diese Pixel sind mittels einer Tinte aufgebracht, die Infrarotlicht ab-
sorbiert und fir das menschliche Auge nicht sichtbar ist (K4 Sp. 8 Z. 40-42). In

einem Ausfuhrungsbeispiel besteht jedes Pixel aus einer Matrix von 32 kleinen
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Quadraten (encoding squares), die um ein in der Mitte angeordnetes grof3eres
Quadrat (homing feature) angeordnet sind. Die kleineren Quadrate enthalten
bindre Informationen, die durch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein
von Infrarottinte reprasentiert werden. 16 dieser Quadrate enthalten Angaben
zur Position des Pixels auf dem Blatt (je 8 Bit fur x- und y-Koordinaten). Die
Ausrichtung des Pixels wird dadurch kenntlich gemacht, dass das Quadrat an
der unteren rechten Ecke jedes Pixels nicht bedruckt ist, wahrend die Quadrate

an den drei anderen Ecken bedruckt sind (K4 Sp. 7 Z. 52 bis Sp. 8 Z. 35 mit

Figur 8).
—
l,/A —
%
7
>
%
Fig. 8
86 bb) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist damit die Merkmalsgrup-
pe 3.4 vollstandig offenbart.
87 Die in K4 eingesetzten Pixel stellen grafische Indikatoren im Sinne dieser

Merkmalsgruppe dar. Sie enthalten eine Inhaltsinformation in Form einer Positi-

onsangabe. Als Header-Information zur Unterscheidung benachbarter Pixel
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dient das in der Mitte angeordnete grol3ere Quadrat, mit dessen Hilfe die umlie-
genden kleineren Quadrate als zu dem jeweiligen Pixel zugehérig ermittelt wer-
den kénnen. Als Header-Information zur Anzeige der Ausrichtung dienen die

vier kleinen Quadrate an der Ecke eines Pixels.

cc) Entgegen der Auffassung der Klagerin ist indes Merkmal 4.1 nicht

vollstandig offenbart.

Die auf dem Papier aufgebrachten Pixel sind zwar mit einer Tinte ge-
druckt, die einen Infrarotstrahl im Wesentlichen absorbiert. Diese Tinte ist aber

fur das menschliche Auge nicht sichtbar.

dd) Entgegen der Auffassung der Klagerin war der mit dem Hauptantrag
verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht durch K4 und das prasente

technische Wissen des Fachmanns nahegelegt.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob es zum prasenten Wissen des
Fachmanns gehorte, dass flr Einsatzzwecke wie in K4 Infrarotlicht absorbie-
rende Tinte zur Verfligung steht, die fir das menschliche Auge sichtbar ist. Ei-
nem Einsatz solcher Tinte fur das in K4 offenbarte System stand nach dem un-
widersprochen gebliebenen Vorbringen der Beklagten jedenfalls der Umstand
entgegen, dass die auf das Papier aufgebrachten Quadrate so grof3 sind, dass
sie die Wahrnehmung des geschriebenen oder gezeichneten Inhalts auf der

Papieroberflache in erheblichem Ausmal} beeintrachtigt hatten.

Ebenfalls dahingestellt bleiben kann, ob es mdéglich ist, die in K4 einge-
setzten massiven Quadrate ahnlich der im Streitpatent oder in K3 beschriebe-
nen Methode in eine Ansammlung kleinerer Punkte aufzulésen, die fur das

menschliche Auge nicht oder nur als nicht stérendes Hintergrundbild wahr-
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nehmbar sind. Aus K4 ergab sich jedenfalls keine Anregung, diesen Weg zu

beschreiten.

c) Hinsichtlich der Vero6ffentlichung der internationalen Anmeldung
WO 00/72129 (K16) gilt Entsprechendes.

aa) In K16 ist ein System offenbart, bei dem ein auf Papier ausgedruck-
ter Text Uberlagert ist durch maschinenlesbare Informationen, die mit einer fir
das bloRe menschliche Auge im Wesentlichen nicht sichtbaren Tinte aufge-
bracht sind (K16 S. 5 Z. 2-14). Die maschinenlesbare Information ist in einzelne
Einheiten (tags) aufgeteilt, die einen geschlossenen Ring (10) zur Erkennung
der jeweiligen Einheit (detection ring) und eine Orientierungsachse (16) umfas-
sen (K16 S. 8 Z. 26-30 mit Fig. 5).

o Ve’

l

18k

S O

FIG. 5

O

bb) Damit fehlt es, wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht, an einer
Offenbarung von Merkmal 4.1. Umstande, die dem Fachmann Anlass héatten
geben konnen, die in K16 eingesetzte Tinte durch eine sichtbare Tinte zu erset-

zen und visuelle Beeintrachtigungen der Hauptinformation durch geeignete gra-
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fische Ausgestaltung zu vermeiden, sind weder aufgezeigt noch sonst ersicht-
lich.

d) Aus der US-Patentschrift 4 604 065 (K5) ergibt sich keine abwei-
chende Beurteilung.

K5 offenbart ein System, in dem bestimmte lesbare Bereiche eines
Buchs oder dergleichen so ausgestaltet sind, dass sie Infrarotlicht in unter-
schiedlichem Mal3e reflektieren. Anhand des mit Hilfe eines Lesegerats ermittel-
ten Reflektionsgrades kann dem Benutzer eine Rickmeldung gegeben werden,
etwa daruber, ob er die richtige von mehreren angebotenen Antwortmoglichkei-
ten auf eine Frage ausgewahlt hat (K5 Sp. 3 Z. 62 ff.).

Damit fehlt es jedenfalls an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe 3.4.

e) Der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand des Streitpatents
ist auch durch die US-Patentschrift 5 416 312 (K8) und die Entgegenhaltungen
K3 und K5 nicht nahegelegt.

aa) In K8 sind gedruckte Dokumente, insbesondere Landkarten offen-
bart, die zusatzlich zu dem an den Benutzer gerichteten Inhalt maschinenlesba-

re Informationen in Form von grafischen Mustern enthalten.

Die grafischen Muster dienen der Bestimmung der jeweiligen Position auf
der Oberflache und sollen es ermdglichen, dem Benutzer zusétzliche Informati-
onen zu einem Punkt anzuzeigen, den er mit Hilfe eines Lesegerats ausgewahlt
hat. Als Ausfiihrungsbeispiel wird eine sich Uber die gesamte Oberflache er-
streckende Matrix aus einzelnen Punkten beschrieben, die in Zeilen und Spal-
ten mit gleichem Abstand angeordnet sind. Hierzu werden Teilflachen von je
1 x 1 mm?2 definiert, von denen zur leichteren Erkennung jeweils nur jede zweite

bedruckt ist. Die bedruckten Teilflachen sind in 10 x 10 einzelne Punkte unter-
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teilt. Pro Zeile dienen funf dieser Punkte als Zwischenraum, von den Ubrigen
funf Punkten werden jeweils drei bedruckt. Dies erméglicht den Einsatz eines
Bindrcodes, mit dem die Zahlen 0 bis 9 dargestellt werden kénnen (K8 Sp. 4
Z.1ff.). Um die Erkennung weiter zu erleichtern, wird vorgeschlagen, die be-
druckten Teilflachen nach Art eines Schachbretts anzuordnen. Durch geeignete
Ausgestaltung kénnen zugleich die x- und die y-Richtung definiert werden (K8
Sp. 14-36).

FIG.2 .
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Zum Aufbringen der grafischen Information wird an Stellen, an denen die
Lesbarkeit ansonsten beeintrachtigt wirde, eine Sicherheitstinte eingesetzt, die
fur das menschliche Auge nicht sichtbar ist, aber auf ultraviolettes Licht an-
spricht. An homogenen Stellen, etwa bei der Darstellung von Meeren auf einer
Landkarte, kann stattdessen oder zusatzlich ein zwar sichtbares, aber nur we-
nig stérendes Muster aufgebracht werden (K8 Sp. 6 Z. 6-20). Generell wird
empfohlen, die Dichte der Punkte eher gering zu halten, ndmlich bei weniger als
20 bedruckten Punkten je Teilbereich, wenn der Codierrahmen fur das blof3e

Auge sichtbar ist und weniger als 50 bedruckten Punkte je Teilbereich, wenn
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der Codierrahmen fur das blof3e Auge unsichtbar ist (K8 Sp. 4 Z. 62 bis Sp. 5
Z.3).

bb) Damit sind die Merkmalsgruppen 1, 6 und 7 sowie die Merkmale 2.1,
3.1, 3.2, 3.3, 4.2 und 5.2 offenbart.

cc) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist auch die Merkmalsgrup-

pe 3.4 offenbart.

Wie auch die Beklagte im Ansatz nicht in Zweifel zieht, ermdéglicht die in
K8 offenbarte schachbrettartige Anordnung sowohl eine Unterscheidung be-
nachbarter Teilbereiche als auch die Ermittlung der x- und der y-Achse. Dies

genugt fur die Offenbarung der Merkmalsgruppe 3.4.

Nach Merkmal 3.4 sind die Header-Information und die Inhaltsinformation
in einem Layout angeordnet, das verschiedenen Indikatorinformationen ent-
spricht. Ein solches Layout wird in K8 durch die Unterteilung in bedruckte und

nicht bedruckte Teilbereiche erzeugt.

Dass zur Abtrennung der einzelnen Teilbereiche nicht bedruckte Flachen
benutzt werden, fihrt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Merkmal 3.4
enthalt keine ndheren Vorgaben dazu, durch welche gestalterischen Maf3nah-
men die Unterscheidung benachbarter grafischer Indikatoren und die Ermittlung
der Ausrichtung ermdglicht werden. Fir die Frage der Offenbarung ist deshalb
unerheblich, ob diese Ziele mit Hilfe von bedruckten oder von nicht bedruckten

Bereichen erreicht werden.

dd) Nicht vollstandig offenbart sind Merkmal 2.2, wonach das optische
Gerat einen Infrarotstrahl einsetzt, und die damit korrespondierenden Merkmale

4.1 und 5.1, wonach die grafischen Mikroeinheiten mit einer Infrarotlicht im We-
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sentlichen absorbierenden und die Hauptinformation mit einer Infrarotlicht kaum

absorbierenden Tinte gedruckt sind.

ee) Fir den Fachmann ergab sich keine Veranlassung, fur die in K8 of-
fenbarte Losung den Einsatz von Infrarot- anstelle von Ultraviolettlicht in Be-

tracht zu ziehen.

Allerdings wird in den einleitenden Ausfihrungen von K8 allgemein auf
Sicherheitstinten hingewiesen, die nur auf Licht im nicht sichtbaren Spektrum
reagieren; der ultraviolette Bereich wird dabei nur als Beispiel angefuhrt (K8
Sp. 2 Z. 61, 67). Zudem enthalt K8, wie bereits oben dargelegt wurde, den Hin-
weis, dass zumindest an bestimmten Stellen der Oberflache eine fur das
menschliche Auge sichtbare Tinte eingesetzt werden kann, sofern die grafische
Information so ausgestaltet ist, dass sie die Wahrnehmung der fir den Nutzer
bestimmten (Haupt-)Information nicht entscheidend beeintrachtigt. Hieraus
ergab sich jedoch auch in Zusammenschau mit K3 und K5 keine hinreichende

Anregung, Tinte einzusetzen, die Infrarotlicht absorbiert.

Fur den Fachmann mag sich zwar insbesondere aus K3 erschlossen ha-
ben, dass fir diejenigen Stellen, die nach K8 fiir den Einsatz sichtbarer Tinte in
Frage kommen, die Verwendung von sichtbarer, Infrarotlicht absorbierender
Tinte in Betracht kommt. Dies hétte jedoch den Einsatz eines optischen Sys-
tems erfordert, das sowohl mit Infrarot- als auch mit UV-Licht arbeitet, weil K8
jedenfalls fur einen Teil der Oberflache den Einsatz von Sicherheitstinte vor-
schreibt und bekannte Tinten dieses Typs nach dem unbestritten gebliebenen
und in der Berufungsbegrindung ausdrticklich in Bezug genommenen erstin-
stanzlichen Vortrag der Beklagten nur in Zusammenhang mit UV-Licht nutzbar
sind. Eine Anregung zum Einsatz eines fur beide Frequenzbereiche geeigneten

optischen Systems ist weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.
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Der Fachmann hatte mithin allenfalls dann zum Gegenstand des Streit-
patents gelangen kénnen, wenn er erkannt hatte, dass der Einsatz von Sicher-
heitstinte nicht bei allen in K8 geschilderten Anwendungsféllen erforderlich ist,
so dass die Verwendung von Infrarotlicht absorbierender Tinte fir einen Teil
dieser Anwendungsfalle eine vorteilhafte Alternative darstellt. Auch hierfur ist

eine Anregung indes nicht aufgezeigt.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 121 Abs. 2 PatG in Verbindung
mit § 92 Abs. 1 und § 91 Abs. 1 ZPO.

Bacher Groning Deichful3

Kober-Dehm Marx
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