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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 18. Dezember 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,
die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann und die Richterinnen Dr. Kober-Dehm

und Dr. Marx

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 12. Juli 2016 wird auf Kosten der

Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 511 402 (Streitpatents), das am
23. Mai 2003 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritat vom
25. Mai 2002 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur Herstellung von be-
druckten Kleidungsstiicken aus Stoff betrifft. Das Streitpatent umfasst
40 Patentanspriche, von denen Patentanspruch 1, dem die Patentanspriiche 2

bis 15 nachgeordnet sind, wie folgt lautet:

"1. Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern fir ein
Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten Stoffteilen (24a;
24Db) fur ein Bekleidungsstiick aus zusammengenéhten Stoffteilen
(24a; 24b), aufweisend folgende Schritte:



(@) Ein Computer (12) eines Herstellers wird fur Datenverkehr
verbunden mit einem Computer (4) eines Kunden (2);

(b) der Kunde (2) legt die Ausfihrung des gewlnschten Beklei-
dungsstlicks Uber die Herstellercomputer (12)-
Kundencomputer (4)-Verbindung fest, indem er bei mehreren
Ausfuhrungsparametern - z.B. Grunddesign, Farbe, GroRe -
jeweils ein Auswabhlziel von mehreren mdglichen Auswahlzie-

len festlegt;

(c) auf Grund von Daten aus der genannten Ausfuhrungsfestle-
gung wird mittels eines Druckers (14) der Satz von Druckbil-
dern auf einem Bedruckungsmedium gedruckt, wobei das Be-
druckungsmedium entweder direkt eine Stoffflache ist oder ein
Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung spéater auf Stoff

Ubertragen werden kann,

(d) wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit unter-
schiedlichen Abmessungen gehoren und wobei die Druckbil-
der jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die Abmessungen ei-
nes bedruckten Stoffteils (24a; 24b) fur das Zusammenné&hen
zu dem Bekleidungsstiick haben."

Die Klagerin hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprtiche 1 bis 7
angegriffen. Sie hat geltend gemacht, sein Gegenstand sei insoweit nicht pa-
tentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und hilfs-

weise in acht gednderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent im angegriffenen Umfang mit Wir-
kung fur die Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart. Dagegen richtet
sich die Berufung der Beklagten, die weiterhin die Abweisung der Klage erstrebt
und das Streitpatent ferner mit modifizierten Fassungen der erstinstanzlichen

Hilfsantrage la bis IVa verteidigt. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.



Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist unbegriindet.

I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von bedruckten

Kleidungsstlicken aus Stoff.

1. Nach den Ausfiuihrungen in der Streitpatentschrift ist aufgrund der
US-amerikanischen Patentschrift 6 243 110 (D7) im Stand der Technik ein Ver-
fahren bekannt, bei dem das von einem Designer entworfene Muster Uber ein
Netzwerk (Local Area Network - LAN) an einen Tintenstrahldrucker Ubermittelt
wird, der sowohl die Kontur der auszuschneidenden Stoffteile als auch das da-
rauf aufzubringende Druckmuster auf eine Stoffbahn druckt. Bisher habe man
bei der fabrikmafRigen Herstellung von bedruckten Bekleidungsstiicken Sieb-
druck oder Offsetdruck eingesetzt. Beide Verfahren wiesen Nachteile auf. Das
Siebdruckverfahren kénne bei kleineren Serien nur in Handarbeit und damit
nicht mit hoher Geschwindigkeit durchgefiihrt werden. AuRerdem sei die Feh-
lerhaufigkeit hoch. Bei gro3en Serien kénne zwar mit einer SiebdruckstralRe
gearbeitet werden, die indessen hohe Investitionskosten verursache. Das Off-
setdruckverfahren sei nur einsetzbar, wenn die Motivliange in Langsrichtung der

Stoffbahn nicht allzu grof3 sei.

Die Streitpatentschrift nennt keine Aufgabe. Im Hinblick auf die geschil-
derten Nachteile der im Stand der Technik bekannten Druckverfahren kann die
Aufgabe des Streitpatents darin gesehen werden, ein Verfahren zur Verfiigung
zu stellen, das es ermdglicht, bei der Herstellung von bedruckten Bekleidungs-
stiicken in einfacher Weise vom Kunden ausgewahlte Ausfihrungsparameter

zu bericksichtigen.



2. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt Patentanspruch 1 in der erteilten
Fassung ein Verfahren vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen
(Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klammern, kursiv die Merk-

male des Hilfsantrags I):

1. Das Verfahren dient der Erstellung eines Satzes von Druckbil-
dern [1],

1.1 mit dem ein Satz von bedruckten Stoffteilen (24a; 24b)
fur ein Bekleidungsstick aus zusammenzunahenden
Stoffteilen (24a; 24b) hergestellt werden kann [1.1; 1.2];

1.2 der Druckbilder mit unterschiedlichen Abmessungen um-
fasst [4.2], die jeweils die Abmessungen eines bedruck-
ten Stoffteils (24a; 24b) - mit oder ohne Nahtzugabe -
haben [4.3];

1.3 fur den Ausfuhrungsparameter wie beispielsweise
Grunddesign, Farbe oder GroRRe festgelegt werden
[3.1.1].

2. Das Bedruckungsmedium ist eine Stoffflache oder ein Zwi-
schenmedium, dessen Bedruckung spater auf Stoff Ubertra-
gen werden kann [4.1].

3. Das Verfahren umfasst folgende Schritte:

3.0 In einem Datenspeicher eines Computers (12) eines
Herstellers sind pro Grunddesign mehrere Ausgangs-
Grafikdateien, abgestuft nach GroRen des Bekleidungs-
stiicks gespeichert, wobei jede Grafikdatei fir die zu dem
betreffenden Grunddesign und zu der betreffenden Gro-
e gehorenden Druckbilder vorgesehen ist.

3.1 Der Herstellercomputer (12) wird fir den Datenverkehr
mit dem Computer (4) eines Kunden verbunden (2) [2].
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3.2 Der Kunde legt die Ausfihrung des gewtnschten Beklei-
dungssticks Uber die Computerverbindung fest [3], wo-
bei

3.2.1 er bei mehreren Ausfihrungsparametern jeweils
eines von mehreren Auswahlzielen festlegt [3.1],

3.2.2 zu den festgelegten Ausfihrungsparametern das
Grunddesign gehort.

3.3 Ein Drucker (14) druckt aufgrund von Daten aus der Aus-
fuhrungsfestlegung den Satz von Druckbildern auf das
Bedruckungsmedium [4; 4.0.1], indem er

3.3.1 die Ausgangs-Grafikdatei fur das ausgewahlte
Grunddesign und die gewiinschte Grof3e des Be-
kleidungsstucks aus dem Datenspeicher heraus-
greift und

3.3.2 elektronisch gesteuert das jeweilige Druckbild aus
einer grof3en Anzahl von dicht an dicht befindli-
chen Druckbildpunkten erzeugt.

3. Zum Verstandnis der erfindungsgemalRen Lehre und einzelner

Merkmale sind folgende Bemerkungen veranlasst:

Mit dem erfindungsgemafen Verfahren soll die Auswahl der Ausfiihrung
eines Kleidungsstiicks durch den Kunden in der Weise mit der Herstellung des
Kleidungsstiicks verbunden werden, dass auf der Grundlage der vom Kunden
getroffenen Auswahl ein Satz Druckbilder hergestellt wird, anhand dessen die
einzelnen Bestandteile eines Kleidungsstiicks mit den vom Kunden gewahlten

Ausfiuhrungsparametern bedruckt werden kénnen.

a) Nach Merkmal 3.1 wird zwischen dem Computer des Herstellers und

dem Computer des Kunden eine Verbindung fir den Datenverkehr hergestellt,
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uber die der Kunde nach Merkmal 3.2 die Auswahl der Ausfiihrung des Klei-

dungsstuicks festlegt.

In Patentanspruch 1 ist nicht ndher festgelegt, wie der Kundencomputer
beschaffen und in Bezug auf seine Leistungsfahigkeit ausgelegt sein muss. In
der Beschreibung wird in einem Ausfuhrungsbeispiel ein PC genannt (Beschr.
Abs. 51). Soweit die Beklagte hieraus ableiten will, dass es sich bei einem Kun-
dencomputer im Sinne des Streitpatents um einen in der Verfigungsgewalt des
Kunden befindlichen, fir den Kunden leicht zug&nglichen Computer mit einem
fur Privatcomputer typischen, begrenzten Funktionsumfang handeln muss, kann
dem nicht beigetreten werden. Der Ausdruck "Kundencomputer" ist kein techni-
scher Fachbegriff mit einem feststehenden Sinngehalt in Bezug auf die Be-
schaffenheit und die Leistungsfahigkeit des Geréts. Im Kontext des Streitpa-
tents stellt er lediglich eine Funktionsbezeichnung dar, mit der der Computer
gemeint ist, von dem aus der Kunde die gewinschte Ausfihrung des Beklei-

dungsstuicks festlegt.

Ebenso wenig ist in Patentanspruch 1 bestimmt, wie die Verbindung zwi-
schen dem Computer des Kunden und des Herstellers beschaffen sein muss. In
der Streitpatentschrift heildt es hierzu lediglich, dass die Verbindung vorzugs-
weise eine Online-Verbindung ist (Beschr. Abs. 8, 51). Sie muss es lediglich
erlauben, die Ausfuhrung des gewinschten Bekleidungssticks auf irgendeine
Weise festzulegen. Damit ist insbesondere auch nicht festgelegt, auf welche
Weise und auf welchem Computer ein Datensatz generiert wird, der Daten zu

der vom Kunden gewahlten Ausfiuihrung des Bekleidungsstiicks enthalt.

b) Der Patentanspruch (Merkmal 1.3) nennt als Ausfihrungsparameter,
die der Kunde festlegen kann, beispielhaft das Grunddesign, die Farbe und die
Grol3e des Kleidungsstiicks. Die Parteien streiten Uber die Bedeutung des Be-

griffs "Grunddesign".
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aa) Das Patentgericht hat angenommen, der Begriff sei mangels einer
Definition in der Streitpatentschrift weit in dem Sinne auszulegen, dass darunter
die Kombination mehrerer Ausfihrungsparameter wie der Art, der Farbe und
des Musters des Kleidungsstiicks im Sinne einer Vorauswahl zu verstehen sei,
die dem Kunden ahnlich einer Grundausstattung bei einem Fahrzeug oder ei-
nem Preset als Vorauswahl angeboten werde, die er aber entsprechend seinen

Vorstellungen andern kénne.
bb) Dies halt den Angriffen der Berufung nicht stand.

Der Begriff "Grunddesign" ist zwar weder in den Patentanspriichen noch
in der Streitpatentschrift abschlie3end definiert. Er wird in Unteranspruch 7 und
in Absatz 24 der Streitpatentschrift als Ausfihrungsparameter neben weiteren
Parametern wie beispielsweise Armlange, Schnitt, Farbe oder Stoffqualitat auf-
gefuihrt und lediglich Gber die Angabe von Beispielen konkretisiert. Danach ge-
hdren "Langsstreifen”, "Brustquerstreifen” und "bogenférmige Farbflachengren-
zen" zu den Kriterien, die das Grunddesign ausmachen sollen. Schon aus dem
Umstand, dass der Parameter Grunddesign in Unteranspruch 7 und in Ab-
satz 24 der Streitpatentschrift gleichrangig neben anderen Ausflihrungsparame-
tern genannt wird, ergibt sich, dass das Grunddesign - anders als das Patentge-
richt angenommen hat - nicht in einer als Vorauswahl zusammengestellten
Kombination einiger der aufgelisteten Parameter bestehen kann, sondern eine
eigenstandige Kategorie darstellt, die sich nach den hierfiir angefuhrten Bei-
spielen als Grundmuster des Bekleidungsstiicks definieren lasst. Als eigenstan-
diger Parameter kann er seinerseits mit den anderen Ausfiihrungsparametern
kombiniert werden, indem beispielsweise die Farbe der Streifen, der bogenfor-
migen Flache oder des sonstigen Grundmusters festgelegt oder ein sich tber
die Streifen des Grunddesigns erstreckender Schriftzug aufgebracht wird. Inso-

fern kann mit der Beklagten angenommen werden, dass mit dem Ausfuhrungs-
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parameter "Grunddesign" jedenfalls (auch) die Art der Aufteilung des Druckbil-

des in Teilflachen, fir die Farben festgelegt werden, gemeint ist.

Bei mehreren dieser Ausfuhrungsparameter legt der Kunde jeweils ein
"Auswabhlziel" fest (Merkmal 3.2.1). Er wahit also etwa eines von mehreren
Grunddesigns, eine von mehreren zur Auswahl stehenden Farben und eine der

angebotenen Grol3en.

c) Auf der Grundlage der vom Kunden hinsichtlich der Ausfiihrung des
Kleidungssticks getroffenen Auswahl wird ein Satz von Druckbildern erstellt
(Merkmal 1). Patentanspruch 1 enth&lt keine Festlegungen dazu, wie dieser
Datensatz erstellt wird. Er bestimmt lediglich, dass der Druck "aufgrund von Da-
ten aus der Ausfiihrungsfestlegung” erfolgt (Merkmal 3.3). Bei der Generierung
des Datensatzes fur die Druckbilder missen daher - in nicht ndher festgelegter
Weise - die Daten der Ausfuhrungsfestlegung bertcksichtigt werden. Erst der
nicht angegriffene, nebengeordnete Patentanspruch 21, der ein fur die Herstel-
lung eines Satz von Druckbildern einsetzbares Datenverarbeitungsprogramm
betrifft, sieht vor, dass auf der Basis der Kundenauswahl| ein Datensatz erstellt
wird, aus dem eine Grafikdatei generiert werden kann. Merkmal 3.0 des Hilfsan-

trags | enthalt ahnliche Festlegungen.

d) Der Satz von Druckbildern umfasst nach Merkmal 1.2 Druckbilder mit
unterschiedlichen Abmessungen, die jeweils den Abmessungen eines bedruck-
ten Stoffteils (24a; 24b) - mit oder ohne Nahtzugabe - entsprechen. In Verbin-
dung mit dem in Merkmal 1 genannten Ziel des Verfahrens ergibt sich hieraus,
dass unter einem Satz von Druckbildern die Gesamtheit der Druckbilder zu ver-
stehen ist, die als Vorlage fur das Bedrucken der einzelnen - entsprechend zu-
zuschneidenden und zusammenzunahenden - Stoffteile eines Bekleidungs-
stiicks benotigt werden und fur die jeweils die Ausfiihrungsparameter festgelegt

werden (Merkmal 1.3).
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II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begriindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 werde durch die Masterarbeit von
Chenemilla (Integrating Digitally Printed Designs for Mass Customization, D13)
vorweggenommen. Zumindest werde er dem Fachmann, einem Textilingenieur
mit Fachhochschulabschluss und mehrjahriger Berufserfahrung auf dem Gebiet
der Umsetzung eines textilen Designs in ein Produkt und softwarebasierter L6-
sungen zur Automatisierung von Verfahrensablaufen, durch diese Entgegenhal-

tung nahegelegt.

Diese Schrift beschreibe ein Verfahren zur kundenindividuellen Massen-
produktion von Kleidungsstiicken, bei dem der Kunde die Méglichkeit habe, das
Kleidungsstick anhand von Auswabhlvariablen individuell festzulegen. Die
Kommunikation zwischen Kunden und Hersteller erfolge internetbasiert tber
Computer, wobei der Kunde aus mehreren vorgeschlagenen Optionen Art und
Design des Kleidungsstiicks festlegen und damit zwischen mehreren Ausfiih-
rungsparametern im Sinne des Streitpatents wéahlen konne. Das Schnittmuster
werde auf dieser Grundlage ausgedruckt. Anschlie3end wirden die einzelnen
Teile fur das Kleidungsstiick zugeschnitten und zusammengenéht. Mit dem be-
schriebenen Verfahren werde wie beim Streitpatent ein Satz von Druckbildern
hergestellt, die den Abmessungen der Stoffteile entspréachen (D13, S. 42 Fig.
3.6). Der von der Beklagten als wesentlich angesehene Unterschied, dass bei
dem Verfahren nach der D13 der Computer, an dem der Kunde seine Auswahl
vornehme, anders als beim Streitpatent in einem Verkaufsgeschaft stehe, kon-
ne die Patentfahigkeit nicht begriinden. Nicht nur ein Heimcomputer, sondern
auch der Computer eines Verkaufsgeschafts sei ein Kundencomputer im Sinne
des Streitpatents, und zumindest habe es nahegelegen, das in der D13 be-

schriebene Verfahren auch fir Heimcomputer zur Verfigung zu stellen.
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Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in den mit den Hilfsantréagen la,
lla, llla und IVa sei dem Fachmann durch die D13 nahegelegt. Die Verteidigung
des Streitpatents mit den Hilfsantragen Ib, Iib, lllb und IVb sei unzulassig, da
der hiermit verteidigte Gegenstand mit der Definition des Grunddesigns als Art
der Aufteilung von Druckbildern in Teilflachen, fur die die Farben festgelegt

werden, Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinausgehe.
lll. Diese Beurteilung halt den Angriffen der Berufung stand.

1. Zutreffend hat das Patentgericht angenommen, dass in der Verof-
fentlichung von Chenemilla (D13) alle Merkmale der erteilten Fassung von Pa-

tentanspruch 1 offenbart sind.

a) In D13 wird ein Modell vorgeschlagen, mit dem die individualisierte
(kundenindividuelle) Massenfertigung (mass customization) in der Bekleidungs-
branche dadurch effizienter gestaltet werden soll, dass der Direktverkauf (retail)
starker mit der Produktion (manufacturing) verknipft wird (D13 S. 54). Damit
liegt der D13 ein vergleichbares Anliegen zugrunde wie dem Streitpatent, das
den Vorgang der Auswahl der Ausfiihrung des Bekleidungssticks mit dem Vor-
gang der Bedruckung und damit eines Teils der Herstellung zusammenfihren
will (Beschr. Streitpatent Abs. 6).

Die D13 bemangelt, dass die bisherigen Modelle der individualisierten
Massenfertigung die Moglichkeiten, den Kunden einzubinden, nicht ausschopf-
ten und beispielsweise die Auswahlmdglichkeiten begrenzten oder eine Vorfer-
tigung der Produkte vorséhen, so dass dem Kunden nur ein begrenztes Spekt-
rum an Auswahlmaoglichkeiten bleibe. Ferner wird kritisiert, dass die Modelle
nicht aufzeigten, wie die Interaktion zwischen Kunden und Hersteller gestaltet
werden kdnne (D13 S. 53 oben).
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Das in D13 vorgeschlagene Verfahren sieht demgegeniber vor, dass
dem Kunden mdglichst viele Auswahlmdéglichkeiten eingeraumt werden. Das
Verfahren nach der D13 gliedert sich in drei Phasen: Auswahl durch den Kun-
den (decision), Bestellung durch den Kunden (order) und Herstellung des Klei-
dungsstiicks (execution), wobei der Kunde in allen Phasen einbezogen werden
und den Umfang der Individualisierung bestimmen soll (D13 S. 53). Der Ablauf
des Verfahrens ist in Figur 4.5b der D13 wiedergegeben (D13 S. 57).

Fur den ersten Verfahrensabschnitt sieht das Modell vor, dass der Kunde
an einem Computer im Geschéft (in-store computer) oder Gber eine Website die
Ausfuhrung des Kleidungsstlcks festlegen kann. Dabei kann ihm eine Auswabhl
von Ausfihrungsparametern mit unterschiedlichem Umfang zur Verfigung ge-
stellt werden, sei es, dass er unter vorgegebenen Parametern auswahlen oder
eigene Designvorstellungen einbringen kann. Ferner soll der Kunde die M6g-
lichkeit haben, die getroffene Auswahl des Designs des Kleidungsstiicks am
Bildschirm zu Uberprifen und gegebenenfalls zu andern. Hat der Kunde den
Auswahlprozess abgeschlossen, wird der Auftrag mit weiteren Bestelldaten an
den Hersteller weitergeleitet. Dort werden auf der Grundlage der vom Kunden
getroffenen Auswahl mit Hilfe eines entsprechenden Datenverarbeitungs- und
Grafikprogramms (Accumark PDS) die Vorlagen (patterns) [Schnittmuster] far
das Kleidungsstiick erstellt. Mittels des Programms "PhotoShop" wird das vom
Kunden gewéhlte Muster, das entweder einer Datenbank des Herstellers ent-
nommen oder erstellt wird, so auf den Vorlagen fir die einzelnen Bestandteile
des Kleidungsstiicks angeordnet und gegebenenfalls digital bearbeitet, dass es
der GroRRe des Kleidungsstuicks und der durch Abn&her bewirkten Waélbung der
einzelnen Bestandteile angepasst ist und nicht durch Saume, Néhte oder Ab-
naher unterbrochen wird (D13 S. 55 und S. 34-36). Die so bearbeitete Bilddatei

wird auf einem Datentrager gespeichert und mit Hilfe eines Digitaldruckers auf
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den Stoff gedruckt; die Teile werden sodann zugeschnitten und zu dem ent-
sprechenden Kleidungssttick zusammengenaht (D13 S. 36, 43, 55).

b) Damit offenbart D13 zunéchst die Merkmale 1 und 2 sowie 3.3. Die
Vorlagen (patterns) entsprechen den Druckbildern nach Merkmal 1. Da die Vor-
lagen auf den Stoff aufgebracht werden, der dann entsprechend zugeschnitten
werden soll, entnimmt der Fachmann der D13, dass diese Vorlagen die Abmes-
sungen aufweisen, die die entsprechenden Stoffteile des herzustellenden Klei-
dungssticks haben sollen, und er gegebenenfalls die Nahtzugabe einrechnen
muss. Das in D13 beschriebene Verfahren stellt u.a. ebenfalls die Gré3e und
die Farbe zur Auswahl und nennt dabei weitere Ausfihrungsparameter wie Stil,
Stoffdesign oder Logoaufdruck, ohne dass es sich hierbei um eine abschlie-
Rende Aufzahlung handelte. Im Hinblick darauf, dass der Parameter "Grundde-
sign" in Patentanspruch 1 nur als Beispiel fir mogliche Ausfihrungsparameter
genannt wird, aber nicht als zwingender Parameter vorgesehen ist, kann offen-
bleiben, ob der Parameter "Grunddesign" dem in D13 genannten Parameter

Stoffdesign (textile design) entspricht.

c) Ohne Erfolg rugt die Berufung, dass das Patentgericht auch eine
Ausfuhrungsfestlegung durch den Kunden und die Nutzung einer erfindungs-
gemalRen Computerverbindung hierzu (Merkmale 3.1 und 3.2) als offenbart an-
gesehen hat. Hierfir kommt es nicht darauf an, auf welchem Computer vorge-
gebene Ausfuhrungsparameter gespeichert sind. Auch wenn der Kunde, der,
wie in der D13 geschildert, in einem Verkaufsgeschaft am Computer oder tber
eine Website die gewlnschte Ausfihrung des Kleidungsstiicks bestimmt, kei-
nen Zugriff auf Herstellerdaten hat, generiert er elektronische Daten, die die
Ausfuhrung des gewiinschten Kleidungsstiicks bestimmen sollen. Indem sie in
irgendeiner Form Uber das Internet Ubermittelt werden, wie es die D13 lehrt, ist

den Anforderungen des Patentanspruchs 1 genugt.
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2. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in keiner der mit den

Hilfsantragen verteidigten Fassungen patentfahig.

a) Die Verteidigung des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der letz-
ten Fassung der Hilfsantrage | bis IV ist zulassig. Soweit die Beklagte diese ge-
genuber den erstinstanzlichen Hilfsantragen la bis IVa dadurch geandert hat,
dass der Ausfuhrungsparameter "mehrere unterschiedliche Farben" nicht mehr
zu den vom Kunden mindestens festzulegenden Ausflihrungsparametern ge-
hort, hat die Beklagte zulassigerweise den Bedenken des Senats Rechnung
getragen, dass sich die zunachst weiterverfolgten erstinstanzlichen Hilfsantrage
la bis IVa dem nicht angegriffenen Patentanspruch 8 unterordnen und daher
nicht zulassig sein durften (vgl. BGH, Urteil vom 1. Marz 2017 - X ZR 10/15,
GRUR 2017, 604 Rn. 27-29 - Ankopplungssystem).

b) Mit den zuséatzlichen Merkmalen des Hilfsantrags | wird der Gegen-
stand von Patentanspruch 1 dahin beschrankt, dass von den moglichen Ausfiih-
rungsparametern jedenfalls der Ausfihrungsparameter Grunddesign festgelegt
werden muss (Merkmal 3.2.2). Fir ein gewahltes Grunddesign und eine hierzu
verfugbare Grof3e ist in einem Datenspeicher des Herstellercomputers jeweils
eine Grafikdatei gespeichert (Merkmal 3.0). Auf diese Grafikdatei greift der Dru-

cker zu, der den Satz von Druckbildern auf das Medium druckt (Merkmal 3.3.1).

c) Auch mit diesen zuséatzlichen Merkmalen war der Gegenstand von
Patentanspruch 1 dem Fachmann, gegen dessen Definition im angefochtenen

Urteil die Parteien keine Einwande erhoben haben, durch die D13 nahegelegt.

Welche Ausfuihrungsparameter er vorgibt, steht grundsatzlich im Belie-
ben des Fachmanns, der sich dabei vornehmlich an wirtschaftlichen und Marke-
ting-Gesichtspunkten orientieren wird. Mit dem Textildesign (textile design)
nennt die D13 einen dem Grunddesign jedenfalls ahnlichen Parameter. Die D13

befasst sich ferner ausdricklich mit der Anpassung des Druckbildes an die
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GroR3e des zu bedruckenden Teils des Bekleidungsstiicks. Es bietet sich daher
an, fur standardisierte Gro3en entsprechend geeignete Druckbilder vorzuhalten
und als Grafikdateien zu speichern. Ebenso bietet es sich an, den Druckvor-
gang dadurch effizient auszugestalten, dass hierbei auf die betreffende Grafik-
datei zugegriffen werden kann. Es trifft zwar zu, dass Chenemilla nur die (nach-
tragliche) Speicherung des kundenspezifischen Designs offenbart. D13 betont
jedoch die individuellen Auswahimaoglichkeiten. Werden diese beschréankt, kann
es wirtschaftlich zweckmallig sein, groRenspezifische Grafikdateien vorab zu
erstellen und zu speichern; die technischen Mittel hierfur gibt D13 bereits an.

d) Die weiteren Hilfsantrage Il bis IV fligen dem Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 ebenfalls nichts hinzu, was die Patentfahigkeit begriinden

konnte.

aa) Das in Hilfsantrag 1l zusatzlich vorgesehene Merkmal, dass aul3er
dem Grunddesign, der Farbe und der GroR3e entweder ein Schriftobjekt oder ein
Logo als Ausfuhrungsparameter festzulegen ist, vermag die erfinderische Téatig-
keit nicht zu begriinden. Abgesehen davon, dass derartige Ausfihrungspara-
meter auch in D13 vorgesehen sind, stehen sie, wie ausgefuhrt, im Belieben

des Fachmanns.

bb) In den mit den Hilfsantragen Ill und IV verteidigten Fassungen ist Pa-
tentanspruch 1 auf das Herstellen eines Bekleidungsstiicks aus mit einem Satz
von Druckbildern bedruckten Stoffteilen gerichtet und sieht dementsprechend
vor, dass die Stoffteile vor oder nach dem Bedrucken ausgeschnitten werden
und zu dem Bekleidungsstiick zusammengenaht werden. Dies formuliert ledig-
lich aus dem - mit der D13 ubereinstimmenden - Zweck, zu dem der erfin-
dungsgemalle Satz von Druckbildern erstellt wird, weitere Verfahrensschritte
und kann daher an der Beurteilung der Patentfahigkeit nichts andern.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Grabinski Hoffmann

Kober-Dehm Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.07.2016 - 3 Ni 6/16 (EP) -



