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betreffend das europaische Patent 1 746 444
(DE 601 42 594)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 7. Marz 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl,
des Richters Merzbach, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt, der Richterin
Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung sowie des Richters Dipl.-Ing. Univ. Hoffmann

fur Recht erkannt:

Das europdische Patent 1 746 444 wird mit Wirkung fur das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig er-

klart.

II.  Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll.  Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist im europdischen Patentregister als Inhaberin des européischen
Patents EP 1 746 444 B1 eingetragen, das am 6. April 2001 in englischer Sprache
angemeldet wurde und das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der
Nummer DE 601 42 594 gefuhrt wird. Das Streitpatent mit der Bezeichnung ,Ret-
roreflective sheet having printed layer ist aus einer Teilanmeldung zur euro-
paischen Patentanmeldung mit der Vero6ffentlichungsnummer EP 1 193 511 A2
hervorgegangen und nimmt die Prioritat einer Voranmeldung in Japan
(JP 2000-108636) vom 10. April 2000 in Anspruch. Die urspringliche Patentan-



meldung hat zu dem Patent EP 1 193 511 B1 (EP) gefuhrt, welches ebenfalls Ge-
genstand eines Nichtigkeitsverfahrens (2 Ni 46/11) vor dem Bundespatentgericht
war und durch Urteil des Senats vom 27. September 2012 mit Wirkung fiir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig erklart wurde. Das Urteil

Ist nicht rechtskréaftig.

Das Streitpatent umfasst 14 Patentanspriiche. Der erteilte Patentanspruch 1 lautet

in der englischen Originalfassung:

»1. Triangular cube-corner retroreflective sheeting having a printed
layer (2), the sheeting comprising at least a triangular cube-corner
retroreflective elements layer (5) made up of a large number of tri-
angular cube-corner retroreflective elements (4) and a holding
body layer (3), and a surface protective layer (1) provided on said
triangular cube-corner retroreflective elements layer (5), said
printed layer (2) being provided on the lateral faces of said trian-
gular cube-corner retroreflective elements or between said holding
body layer (3) and said surface protective layer (1),

said printed layer (2) being formed of a discrete repetitive pattern
of unit patterns, said unit patterns each having an area of 0.15
mm? to 30 mm?, and said printed layer comprising an ink with a
light colorant which brightens the hue of the sheeting and hides

the color of the sheeting beneath the unit patterns.”

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in deutscher Ubersetzung gemaR der Streit-
patentschrift:

,1. Ruckstrahlende Folie mit dreieckigen Wirfelecken, die eine
gedruckte Schicht (2) aufweist, wobei die Folie zumindest eine
Schicht (5) aus riickstrahlenden Elementen mit dreieckigen Wr-
felecken, die aus einer groRen Anzahl an rickstrahlenden Ele-
menten (4) mit dreieckigen Wiirfelecken und einer Haltekorper-



schicht (3) besteht, und eine Oberflachenschutzschicht (1) um-
fasst, die auf der Schicht (5) aus ruckstrahlenden Elementen mit
dreieckigen Wiirfelecken vorgesehen ist, wobei die gedruckte
Schicht (2) an den seitlichen Flachen der rickstrahlenden Ele-
mente mit dreieckigen Wirfelecken oder zwischen der Haltekor-
perschicht (3) und der Oberflachenschutzschicht (1) vorgesehen
ist,

die gedruckte Schicht (2) aus einem diskreten, sich wiederholen-
den Muster aus Einheitsmustern ausgebildet ist, die Einheitsmus-
ter jeweils eine Flache von 0,15 mm? bis 30 mm? aufweisen und
die gedruckte Schicht (2) eine Tinte mit einem hellen Farbstoff
umfasst, der den Farbton der Folie aufhellt und die Farbe der Folie

unterhalb der Einheitsmuster verdeckt.”

Hinsichtlich des Wortlauts der auf den erteilten Anspruch 1 direkt oder indirekt
rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 14 wird auf die Streitpatentschrift Bezug

genommen,.

Die Beklagte verteidigt ihr Patent im Umfang der mit Schriftsatz vom
4. Februar 2013 (Bl. 169ff. d. A.) als Hauptantrag eingereichten Anspriche 1 bis

10 (Bl. 188 d. A.). Patentanspruch 1 gemal3 Hauptantrag hat danach folgenden

Wortlaut (die Anderungen gegentiber dem erteilten Anspruch 1 sind unter- bzw.

durchgestrichen):

1. Ruckstrahlende Folie mit dreieckigen Wirfelecken, die eine ge-
druckte Schicht (2) aufweist, wobei die Folie zumindest eine
Schicht (5) aus rickstrahlenden Elementen mit dreieckigen Wir-
felecken, die aus einer groRen Anzahl an rickstrahlenden Ele-
menten (4) mit dreieckigen Wiirfelecken und einer Haltekorper-
schicht (3) besteht, und eine Oberflachenschutzschicht (1) um-
fasst, die auf der Schicht (5) aus ruckstrahlenden Elementen mit

dreieckigen Wiirfelecken vorgesehen ist, wobei die gedruckte



Schicht (2) an—den-——seitlichen—Tlachen—derruekstrahlenden—FEle-
mente—mit-dreieckigenWiifelecken—oder zwischen der Haltekor-

perschicht (3) und der Oberflachenschutzschicht (1) vorgesehen

ist und die Schichten der Folie so angeordnet sind, dass einfallen-

des Licht die Schichten in der folgenden Reihenfolge durchdringt:
Oberflachenschutzschicht (1),

gedruckte Schicht (2),

Haltekdrperschicht (3),

rickstrahlende Elemente (4)

dadurch gekennzeichnet, dass

die gedruckte Schicht (2) aus einem diskreten, sich wiederholen-
den Muster aus Einheitsmustern ausgebildet ist, die Einheitsmus-
ter jeweils eine Flache von von 8,25-mm?-bis-36-mm> 0,4 mm? bis
15 mm? aufweisen und die gedruckte Schicht (2) eine Tinte mit ei-
nem hellen Farbstoff umfasst, der den Farbton der Folie aufhellt

und die Farbe der Folie unterhalb der Einheitsmuster verdeckt.

Wegen des Wortlauts der jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1
zurickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 10 wird auf die als Anlage zum Schrift-

satz vom 4. Februar 2013 eingereichte Fassung der Patentanspriche gemali

Hauptantrag (BIl. 188 d. A.) verwiesen.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent im Umfang der ebenfalls mit

Schriftsatz vom 4. Februar 2013 vorgelegten Anspriche 1 bis 9 nach den Hilfs-

antrdgen A (Bl. 189 d. A.) und B (BI. 190 d. A).

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag A hat danach folgenden Wortlaut (die Ande-

rungen gegentber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sind markiert):

1. Ruckstrahlende Folie mit dreieckigen Wiirfelecken, die eine ge-

druckte Schicht (2) aufweist, wobei die Folie zumindest eine



Schicht (5) aus riickstrahlenden Elementen mit dreieckigen Wir-
felecken, die aus einer gro3en Anzahl an rickstrahlenden Ele-
menten (4) mit dreieckigen Wiirfelecken und einer Haltekorper-
schicht (3) besteht, und eine Oberflachenschutzschicht (1) um-
fasst, die auf der Schicht (5) aus ruckstrahlenden Elementen mit
dreieckigen Wirfelecken vorgesehen ist, wobei die gedruckte
Schicht (2) zwischen der Haltekorperschicht (3) und der Oberfla-
chenschutzschicht (1) vorgesehen ist und die Schichten der Folie
so angeordnet sind, dass einfallendes Licht die Schichten in der
folgenden Reihenfolge durchdringt:

Oberflachenschutzschicht (1),

gedruckte Schicht (2),

Haltekorperschicht (3),

rickstrahlende Elemente (4)

dadurch gekennzeichnet, dass

die gedruckte Schicht (2) aus einem diskreten, sich wiederholen-
den Muster aus Einheitsmustern ausgebildet ist, die Einheitsmus-
ter jeweils eine Flache von 0,4 mm? bis 15 mm? aufweisen und die
gedruckte Schicht (2) eine Tinte mit einem hellen Farbstoff um-
fasst, der den Farbton der Folie aufhellt und die Farbe der Folie
unterhalb der Einheitsmuster verdeckt

und die Dicke der gedruckten Schicht (2) 1 bis 5 ym betraqt.

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag B weist folgenden Wortlaut auf (die Ande-

rungen gegentber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag A sind markiert):

1. Ruckstrahlende Folie mit dreieckigen Wirfelecken, die eine ge-
druckte Schicht (2) aufweist, wobei die Folie zumindest eine
Schicht (5) aus rickstrahlenden Elementen mit dreieckigen Wir-
felecken, die aus einer grof3en Anzahl an riuckstrahlenden Ele-

menten (4) mit dreieckigen Wiirfelecken und einer Haltekorper-



schicht (3) besteht, und eine Oberflachenschutzschicht (1) um-
fasst, die auf der Schicht (5) aus ruckstrahlenden Elementen mit
dreieckigen Wirfelecken vorgesehen ist, wobei die gedruckte
Schicht (2) zwischen der Haltekorperschicht (3) und der Oberfla-
chenschutzschicht (1) vorgesehen ist und die Schichten der Folie
so angeordnet sind, dass einfallendes Licht die Schichten in der
folgenden Reihenfolge durchdringt:

Oberflachenschutzschicht (1),

gedruckte Schicht (2),

Haltekorperschicht (3),

rickstrahlende Elemente (4)
dadurch gekennzeichnet, dass

die gedruckte Schicht (2) aus einem diskreten, sich wiederholen-

den Muster aus Einheitsmustern in Form von Rechtecken ausge-

bildet ist, die Einheitsmuster jeweils eine Flache von 0,4 mm? bis
15 mm? aufweisen und die gedruckte Schicht (2) eine Tinte mit ei-
nem hellen Farbstoff umfasst, der den Farbton der Folie aufhellt
und die Farbe der Folie unterhalb der Einheitsmuster verdeckt

und die Dicke der gedruckten Schicht (2) 1 bis 5 um betragt.

Wegen des Wortlauts der jeweils mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1
zurickbezogenen Patentanspriche 2 bis 9 wird auf die als Anlage zum Schriftsatz
vom 4. Februar 2013 eingereichte Fassung der Patentanspriiche gemaf3 den Hilfs-
antrdgen A und B (BIl. 189, 190 d. A.) verwiesen.

Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei auch in der
Fassung des nunmehr geltenden Hauptantrags sowie der Hilfsantrdge A und B
gegeniber dem Stand der Technik nicht patentfahig. Er sei nicht neu, beruhe aber
jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit. Die Klagerin beruft sich auf fol-

gende Druckschriften und Unterlagen:



K1:
K2:

K3:
K4:

K16:

K17:

K19:

K20:

K21:

EP 1 746 444 B1 (Streitpatent)

DE 601 25484 T2 (Ubersetzung des europaischen Patents
EP 1193 511 B1, das aus der auch dem Streitpatent zugrunde lie-
genden europaischen Patentanmeldung EP1 193 511 A2 hervorge-
gangen ist)

Merkmalsanalyse von Anspruch 1 des Streitpatents

WO 99/37470 Al (in 2 Ni 46/11 als K6 bezeichnet)

Schriftsatz der Patentinhaberin vom 21. November 2012 vor dem
OLG Karlsruhe

Schriftsatz der Klagerin vom 20. Juli 2012 im Verfahren 2 Ni 46/11
WO 98/47129 Al (in 2 Ni 46/11 als K4 bezeichnet)

,Handbuch der Printmedien®, Seite 95, November 2000 (in 2 Ni 46/11
als K35 bezeichnet)

Messdaten zur Witterungsbestandigkeit von zwei Folien mit unter-

schiedlicher GroRRe der Einheitsmuster.

Die Klagerin macht ferner unter Bezug auf die Unterlagen K 5 bis K 13 (vorgelegt

mit Schriftsatz vom 5. Juli 2011) sowie K 18 (vorgelegt mit Schriftsatz vom

15. Januar 2013) geltend, dass der Gegenstand des Patents auch wegen

verschiedener offenkundiger Vorbenutzungen nicht neu sei.

Zudem sei der Gegenstand des Streitpatents nach Hauptantrag bzw. den Hilfs-

antrdgen A und B weder klar noch fir den Fachmann nacharbeitbar. Er gehe zu-

dem Uber den Inhalt der Anmeldung wie ursprtinglich eingereicht hinaus.

Seitens des Senats wurden mit Verfiigung vom 22. August 2012 (Bl. 97 d. A.) fol-

gende Fachbuchauszlge in das Verfahren eingeftihrt:

K14:

Allgemeine Fachkunde der Drucktechnik, Armin Leutert, Baden-Ver-
lag Baden, 11. total Uberarbeitete Auflage 1993, Seite 1 des Inhalts-
verzeichnisses und aus Kapitel ,7. Siebdruck® S. 417 - 420, 440 —
443 (in 2 Ni 46/11 als K44 bezeichnet)



K15: Real World Scanning and Halftones, David Blatner and Steve Roth,
Peachpit Press Inc, Berkeley, CA, USA 1993, Seiten XlIl - XVI und 1
— 50 (in 2 Ni 46/11 als K45 bezeichnet).

Im europaischen Prufungsverfahren sind zusatzlich folgende Druckschriften ge-

nannt worden:

EP 0175031 Al
EP 0 269 329 A2
JP 11-305018 A
US 2 310 790
US 3 712 706.

Die Klagerin beantragt,

das Europaische Patent EP 1 746 444 fur das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt (sinngeman),

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in

der verteidigten Fassung richtet,

hilfsweise dem Streitpatent eine der Fassungen der Hilfsantrage A
bzw. B gemal Schriftsatz vom 4. Februar 2013 (Bl. 169, 189, 190
d. A)) zu geben.

Die Beklagte tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie
halt den Gegenstand des Streitpatents fir schutzfahig, jedenfalls in einer der Fas-
sungen der Hilfsantrdge. Eine mangelnde Offenbarung bzw. unzulassige Erweite-
rung liege ebenfalls nicht vor, zumal das Vorbringen der Klagerin dazu in ihrem

Schriftsatz vom 1. Marz 2013 verspatet sei. Zur Stitzung ihres Vorbringens hat die
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Beklagte folgende Unterlagen eingereicht:

HE 4: Schriftsatz der Beklagten vom 12. September 2012 im Verfahren
2 Ni 46/11 mit japanischen Druckschriften und Teillibersetzungen

HE 5: EP 1 081 511 Al (in 2 Ni 46/11 als K7 bezeichnet; nach dem Priori-
tatstag des Streitpatents veroffentlichte Anmeldung, entspricht der
vorveroffentlichten W0O99/54760 A1 = K7 aus 2 Ni 46/11)

HE 6: Auszug aus ,The Screen Printing Handbook®, Japan Association of
Screen Printing Technology, 3" ed., Tokyo 1978, mit Teiltibersetzung

HE 7: Yoshitaka Kumazawa, ,Screen Printing and Graphic Art Reproduc-
tion“, Journal of Printing Science and Technology, Vol. 33 (1996),
No. 1, pp. 21-28, mit Teillbersetzung.

Mit einem am 27.Februar 2013 beim Bundespatentgericht eingegangenen
Schriftsatz (Bl. 198 ff. d. A.) legt sie ferner als Anlage HE 8 ein Gutachten von
Prof. Ulrich Moosheimer (BIl. 202 — 233 d. A.) nebst Lebenslauf von Prof. Moos-
heimer (HE 9) vor, sowie mit am 1. Marz 2013 beim Bundespatentgericht einge-
gangenem Schriftsatz (Bl. 286 ff. d. A.) die zum Gutachten gehdrigen Anlagen

3M Traffic Control Materials Division. (2000). Product Bulletin 880. St.
Paul, USA: 3M.

Coates Screen Technisches Merkblatt 2-Komponenten Siebdruckfarben
Z/IPVC Verkehrszeichenfarben. Coates Screen Inks GmbH Nurnberg,
Deutschland, Version Nr. 4, April 2008

Kipphan, H. Handbuch der Printmedien. Springer-Verlag Berlin 2000,
S. 422-425, 535

Pan, J., Tonkay, G. L., & Quintero, A. (1999). Screen Printing Process
Design of Experiments for Fine Line Printing of Thick Film Ceramic
Substrates. Journal of Electronics Manufacturing 9, Sept. 1999, pp. 203-
213

Scheer H. G., Siebdruck Handbuch. Drager + Wullenwever, Libeck
2007, S. 78
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SEFAR® PET1000 Hochmodulgewebe aus monofilem Polyester, Sefar
AG Heiden, Schweiz, 1/2003

Siebdruckhandbuch, Sefar AG Thal, 06/2008. S. I, 11, 1ll, 76, 77
Siebdruckpraxis 3. Siebdruck-Partner: Marabu GmbH & Co. KG, Tamm;
Sefar AG, Freibach; Kissel + Wolf GmbH, Wiesloch; Ulano International
(V.1) Inc., Schlieren (Zirich), Schweiz. Ohne Datum

RotaMesh screen material: The ultimate workhorse in screens for rotary
screen integration: Rotary screen solutions, RotaMesh® specifications.
Stork Prints BV, Boxmeer, Niederlande. Ohne Datum

SunChemical SICHERHEITSDATENBLATT far Druckfarbe
Produktname 2230791A:Z 60/683-PVC:BF08; Sun Chemical, Bath,
Somerset, Grof3britannien, 20. Juli 2011

3M ScotchliteTM Process Color, Series 880, Product Bulletin 880, 3M
Traffic Control Materials Division, St. Paul, MN, USA, Januar 2000.

Die Klagerin macht dazu geltend, dass das Gutachten (mit Anlagen) verspatet

vorgelegt worden sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der in Bezug auf den nunmehr geltenden Hauptantrag
sowie die Hilfsantrdge A und B neben dem Nichtigkeitsgrund mangelnder Patent-
fahigkeit (Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Abs. 1 Buchst. A) EPU
i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPU) auch die Nichtigkeitsgriinde der
unzureichenden Offenbarung sowie der unzulassigen Erweiterung (Artikel Il § 6
Absatz 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Artikel 138 Absatz 1 Buchst. b und c) EPU) gel-

tend gemacht werden, erweist sich als begrundet.
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Das Streitpatent ist ohne Sachprifung insoweit fir nichtig zu erklaren, als es Uber
die von der Beklagten nur noch beschrankt verteidigte Fassung hinausgeht (St.
Rspr. vgl. BGHZ 170, 215 - Carvedilol Il; GRUR 1996, 857 - Rauchgasklappe).

Die weitergehende Klage hat ebenfalls Erfolg.

Ob dem Streitpatent in der verteidigten Fassung der Nichtigkeitsgrund der unzu-
reichenden Offenbarung und/oder der unzulassigen Erweiterung nach Artikel Il § 6
Absatz 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Artikel 138 Absatz 1 Buchst. b) und c) EPU)
entgegensteht, kann offen bleiben. Denn der ebenfalls geltend gemachte Nichtig-
keitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit, Art. Il §6 Abs.1 Nr. 1 IntPatUG,
Art. 138 Abs. 1 lit a EPU, fuhrt zur Nichtigerklarung des Streitpatents mit Wirkung
fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, weil der mit der Klage
angegriffene Patentgegenstand sowohl in der von der Beklagten beschrankt
verteidigten Fassung des Hauptantrags als auch im Umfang der Hilfsantrage
durch den Stand der Technik nahegelegt war und daher nicht patentfahig ist,
Art. 56 EPU.

Das Streitpatent betrifft eine retroreflektierende Folie mit gedruckter Schicht.

1. In Abs. [0001] bis [0010] der Streitpatentschrift ist zum technischen Hinter-
grund Folgendes ausgefuhrt Anm.: (im Folgenden beziehen sich zitierte Absatz-
nummern stets auf die englischsprachige Patentschrift K1, nicht auf die deutsche

Ubersetzung gemaR K2):

Eine rickstrahlende Folie, die einfallendes Licht zur Lichtquelle reflektiere, sei
wohlbekannt. Eine Folie, die derartige Ruckstrahleigenschaften aufweise, sei in

weitem Ausmald eingesetzt worden, etwa bei Schildern wie Verkehrsschildern,
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Baustellenschildern, Hinweisschildern oder Nummernschildern von Fahrzeugen,
bei Sicherheitseinrichtungen, etwa an Kleidungsstticken und Rettungsgeraten, und
bei Reflektoren wie beispielsweise reflektierenden Sensoren fir sichtbares Licht,
Laserlicht oder Infrarotlicht. Insbesondere sei eine riickstrahlende Wirfeleckenfo-
lie, welche den Ruckstrahleffekt ruckstrahlender Wirfeleckenelemente nutze,
extrem viel besser in Bezug auf das Ruckstrahlvermdgen als herkdmmliche riick-
strahlende Folien, die Mikroglasperlen einsetzten, und ihr Einsatz habe von Jahr

zu Jahr zugenommen infolge ihrer hervorragenden Rickstrahlfahigkeit.

Zu derartigen ruckstrahlenden Folien, mit dreieckigen Wurfelecken, sowie zu Ver-

fahren zu deren Herstellung wird auf verschiedene Druckschriften hingewiesen.

Durch Dampfablagerung hergestellte, riickstrahlende Folien mit dreieckigen Wir-
felecken wiesen einen Nachteil auf, der ihren rickstrahlenden Elementen zuge-
schrieben werde, namlich dass ihr Erscheinungsbild durch den Einfluss der Me-

tallfarbe verdunkelt werde.

Um den Farbton der rickstrahlenden Folie mit dreieckigen Wirfelecken zu ver-
bessern, sei versucht worden, eine durchgehende, gedruckte Schicht in einem Teil

der rickstrahlenden Folie vorzusehen.

Da eine gedruckte Schicht ein etwas schlechteres Haftvermégen sowohl an der
Schicht aus den reflektierenden Elementen als auch an einer Oberflachenschutz-
schicht aufweise, und auch eine schlechte Witterungsbestandigkeit aufweise,
kénne bei ihr ein Abheben in einem Witterungsbestandigkeitsversuch auftreten.
Weiterhin weise sie den Nachteil auf, dass sie leicht Wasser absorbiere. Wenn
eine durchgehende, gedruckte Schicht in einer riickstrahlenden Folie mit dreiecki-
gen Wirfelecken, etwa einer mittels Dampfablagerung hergestellten, rickstrahlen-
den Folie mit dreieckigen Wirfelecken vorgesehen werde, weise die Folie ein
schlechtes Haftvermégen um die gedruckte Schicht herum auf und eine geringe

Witterungsbestandigkeit oder Wasserbestandigkeit.
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Zusatzlich zu der rickstrahlenden Folie mit dreieckigen Wirfelecken umfassten
ruckstrahlende Folien jene, die Mikroglasperlen verwendeten. Diese Folien wiesen
ein schlechteres Ruckstrahlvermdgen auf als die rickstrahlende Folie mit drei-
eckigen Wiurfelecken. Wenn eine gedruckte Schicht vorgesehen sei, kdnnten sie

daher nicht die geforderten Ruckstrahleigenschaften erfillen.

2. Angesichts der Nachteile des Standes der Technik soll durch die Lehre des
Streitpatents eine rickstrahlende Folie mit einem verbesserten Farbton durch ein
sehr einfaches und kostengunstiges Verfahren zur Verfligung gestellt werden, vgl.
Abs. [0011]. Durch das Anordnen einer speziellen gedruckten Schicht auf der
Schicht aus reflektierenden Elementen oder der Oberflachenschutzschicht der
rickstrahlenden Folie soll diese zudem eine hervorragende Witterungs- und
Wasserbestandigkeit erhalten, vgl. Abs. [0012].

3. Zur Losung dieser Aufgabe beschreibt der nach Hauptantrag geltende

Patentanspruch 1 eine

1. Ruckstrahlende Folie mit dreieckigen Wirfelecken,
1.1 die eine gedruckte Schicht (2) aufweist,
1.2 wobei die Folie umfasst

1.2.1 zumindest eine Schicht (5) aus riickstrahlenden Elementen mit drei-
eckigen Wairfelecken, die aus einer groRen Anzahl an rickstrahlenden
Elementen (4) mit dreieckigen Wirfelecken und einer Haltekorperschicht
(3) besteht, und

1.2.2 eine Oberflachenschutzschicht (1), die auf der Schicht (5) aus riick-

strahlenden Elementen mit dreieckigen Wrfelecken vorgesehen ist

1.3.1 wobei die gedruckte Schicht (2) zwischen der Haltekdrperschicht (3)
und der Oberflachenschutzschicht (1) vorgesehen ist

1.3.2 und die Schichten der Folie so angeordnet sind, dass einfallendes
Licht die Schichten in der folgenden Reihenfolge durchdringt:
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Oberflachenschutzschicht (1), gedruckte Schicht (2), Haltekérperschicht
(3), ruckstrahlende Elemente (4)

dadurch gekennzeichnet, dass

1.4 die gedruckte Schicht (2) aus einem diskreten, sich wiederholenden

Muster aus Einheitsmustern ausgebildet ist,

1.5 die Einheitsmuster jeweils eine Flache von 0,4 mm? bis 15 mm? auf-

weisen und

1.6 die gedruckte Schicht (2) eine Tinte mit einem hellen Farbstoff um-
fasst, der den Farbton der Folie aufhellt und die Farbe der Folie unterhalb

der Einheitsmuster verdeckt.
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag A enthalt zusatzlich das Merkmal, dass

1.7 die Dicke der gedruckten Schicht (2) 1 bis 5 um betragt.
Zusatzlich hierzu ist im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag B vorgesehen, dass

1.8 die Einheitsmuster die Form von Rechtecken haben.
4. Als Fachmann sieht der Senat hier einen Physiker oder Ingenieur mit Fach-
hochschul- oder Hochschulabschluss im Bereich Materialwissenschaften/ Werk-
stofftechnik an mit Erfahrung in der Entwicklung von bedruckten Folien, insbeson-
dere mit retroreflektierenden Eigenschaften, dem die optische Wirkung solcher
Folien bekannt ist und der im Hinblick auf Druckverfahren entweder selbst gute

Kenntnisse besitzt oder hierzu einen Druckingenieur zu Rate zieht.

Im Lichte der Patentschrift versteht ein solcher Fachmann die beanspruchte Lehre

wie folgt:

Die beanspruchte Folie ist rickstrahlend bzw. retroreflektierend ausgebildet
(Merkmal 1.), d. h. sie reflektiert aus einer (in einem vorgegebenen Winkelbereich
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beliebigen) Einfallsrichtung kommende, auf die Folie auftreffende Lichtstrahlen
jeweils in die Lichteinfallsrichtung zurtck.

Gemald Merkmal 1.2 mit 1.2.1 weist die patentierte Folie eine grof3e Anzahl an
reflektierenden Elementen mit dreieckigen Wurfelecken auf, die auf (vgl. Fig. 1 bis
3) oder in einer Haltekodrperschicht angeordnet sind. Auf dieser Schicht mit reflek-
tierenden Elementen befindet sich eine Oberflachenschutzschicht (Merkmal 1.2.2).
Zudem ist eine gedruckte Schicht (,printed layer®) vorhanden (Merkmal 1.1), die
zwischen der Haltekdrperschicht und der Oberflachenschutzschicht vorgesehen ist
(Merkmal 1.3.1).

Gemald Merkmal 1.3.2 sind die Schichten so angeordnet, dass einfallendes Licht
sie in der Reihenfolge Oberflachenschutzschicht, gedruckte Schicht, Haltekorper-
schicht und rickstrahlende Elemente durchdringt. Wie der Fachmann ohne Weite-
res erkennt, beschreibt dieses Merkmal die Reihenfolge der Schichten. Dass das
Licht an den bedruckten Stellen der gedruckten Schicht abgeschwéacht wird und
somit nicht Uberall alle Schichten bis zu den ruckstrahlenden Elementen hin voll-
standig durchdringt, ist dabei ohne Belang.

Die gedruckte Schicht ist aus einem diskreten, sich wiederholenden Muster aus
Einheitsmustern ausgebildet (Merkmal 1.4); es kann beispielsweise aus in einem
regelmaRigen Raster angeordneten runden Punkten bestehen, vgl. Fig. 4 der
Streitpatentschrift. Unter dem Ausdruck ,Einheitsmuster® versteht der Fachmann
nur einheitlich ausgebildete Muster, d. h. solche, die sich in Form, Farbe und
Grol3e nicht unterscheiden.

Die Einheitsmuster weisen jeweils eine Flache in einem bestimmten Grol3enbe-
reich auf (Merkmal 1.5).

Die gedruckte Schicht umfasst eine Tinte mit einem hellem Farbstoff, der den
Farbton der Folie aufhellt und die Farbe der Folie unterhalb der Einheitsmuster
verdeckt (Merkmal 1.6). In welchem Malf die Folienfarbe verdeckt bzw. abge-
schwacht werden soll, geht aus den urspringlichen Unterlagen und aus der Streit-
patentschrift nicht hervor; in Abs. [0034] der Streitpatentschrift sind lediglich all-
gemein Verdeckungseigenschaften (,hiding properties®) und in Verbindung mit
speziellen Farbpigmenten sehr gute Verdeckungseigenschaften (,excellent hiding
properties”) angesprochen.
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Das Vorhandensein weiterer Schichten, etwa unterhalb der Schicht aus reflektie-
renden Elementen, schlie3en die Ansprtche nicht aus, vgl. auch Fig. 1 bis 3 (mit

weiteren Schichten).

Beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag A ist die gedruckte Schicht 1 bis 5 pm
dick. Insbesondere wird durch die Begrenzung der Schichtdicke nach oben er-
reicht, dass im Umgebungsbereich der gedruckten Elemente die Haftung zwi-
schen den beiden Schichten nicht verschlechtert wird, zwischen welchen die ge-
druckte Schicht angeordnet ist, vgl. Abs. [0030] der Streitpatentschrift.

Gemald dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag B sind die Einheitsmuster recht-
eckformig. Rechtecke schlie3en aus der Sicht des technischen Fachmanns auch
Quadrate mit ein. Dieser Interpretation steht nicht entgegen, dass in Abs. [0025]
als Beispiele fur Einheitsmuster Quadrate und Rechtecke getrennt angesprochen
sind; der Fachmann erkennt dies als eine spezielle Form und eine allgemeine
Form von Rechtecken. Die Interpretation der Beklagten, dass im Sinne der Patent-
schrift, welche in Bezug auf die verwendeten Begriffe ihr eigenes Lexikon darstellt
(BGH in GRUR 1999, 909 - Spannschraube), ein Quadrat nicht unter den Begriff
,Rechteck” falle, findet in der Patentschrift keine Stitze. Vielmehr wirde es sich
hierbei um eine Auslegung unterhalb des Wortlauts und des Sinngehalts des Pa-
tentanspruchs handeln, was generell nicht zuléssig ist (BGH in GRUR 2007, 309 —
Schussfadentransport).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in den verteidigten Fassungen hat jeweils
fur den Fachmann nahegelegen und beruht nicht auf erfinderischer Tatigkeit.
Dies ergibt sich aus der Wirdigung der zum Stand der Technik genannten Druck-

schriften und Unterlagen.
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1. Als besonders relevant sieht der Senat die vorveroffentlichten Druckschriften
K4, K19, HE 7 sowie den Fachbuchauszug K15 an, auRerdem HE 5. HE 5 ist
zwar nach dem Prioritatstag des Streitpatents veroffentlicht, entspricht jedoch der
vorveroffentlichten Druckschrift ,O 99/54760 A1, die den Parteien aus dem Verfah-
ren 2 Ni 46/11 (dort als K7‘) bekannt ist.

a.) Die Druckschrift K19 zeigt retroreflektierende Elemente, die z. B. in Form von
an StraRenrandern aufgestellten, bedruckten Werbeschildern einsetzbar sind. K19
lehrt einen Schichtaufbau mit einer retroreflektierenden Folie und einer (oder meh-
reren) davon separierbaren, bildtragenden Folie, vgl. S. 2 Z. 17 bis S. 3 Z. 2. Das
Bild kann direkt auf die durchsichtige, separierbare Folie aufgebracht werden, wel-
che mittels eines transparenten Klebers oder rein adhasiv auf der retroreflektieren-
den Folie ablosbar befestigt ist, vgl. S. 4 Z. 24 bis 28 und S. 8 Z. 18 bis 24. Die
separierbare Folie tragt auf einer oder beiden Seiten das in transparenter Druck-
farbe ausgefihrte Bildmotiv, vorzugsweise als Vierfarbdruck, wobei eine Auswahl
separater Punkte einzeln oder einander Uberlappend (in mehreren Farbschichten)
auf die Oberflache aufgebracht werden, vgl. S. 3 Z. 3 bis 12 sowie S. 5 Z. 5 bis 9.
Dies weist eindeutig auf ein Vierfarb-Rasterdruckverfahren hin.

Um die retroreflektierende Folie im Tageslicht (Streulicht) aufzuhellen, ohne die
nachtliche Retroreflektion zu beeintrachtigen, wird zuséatzlich eine sehr helle weil3e
Schicht mit einem Bedeckungsgrad von 1 bis 10 %, vorzugsweise 5 % aufge-
druckt, vgl. S. 3 Z. 19 bis S. 4 Z. 2 sowie S. 5 Z. 15 bis 20. Eine Verbesserung des
Effekts wird dadurch erreicht, dass im Vierfarbdruckprozess vorzugsweise eine
grbbere Punktstruktur als Ublich benutzt wird, z. B. ein 30er bis 45er Raster (,30
screen to 45 screen®), vgl. S. 4 Z. 3 bis 6. Diese Rasterauflosung gibt im Engli-
schen die Anzahl der Rasterlinien bzw. Rasterpunkte pro Zoll (1 Zoll = 25,4 mm)
auf der Folie an, vgl. das Kapitel ,Screen Frequency” in K15 S. 9 und 10 (siehe
unten).

K19 Fig. 1 mit Beschreibung auf S. 5 Z. 29 bis S. 6 Z. 15 zeigt als Ausfihrungs-
beispiel einen mit einem vorderen Rahmenteil 3 und einer Rickwand 2 (,backing
sheet®) versehenen Rahmen, in dem eine aus prismatischen Linsen in einem

transparenten Kunststoff bestehende, retroreflektierende Folie 8, eine bildtragende
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Folie 7 sowie eine vordere Abdeckfolie 6 angeordnet sind. Auf der der retroreflek-
tierenden Folie 8 zugewandten Seite der Folie 7 ist ein Bild 9 aufgedruckt, das aus
vier Farbschichten sowie einer funften, hellen wei3en Schicht mit einem Bede-
ckungsgrad von 5 % bestehen kann, vgl. S. 7 Z. 30 bis 37. Die helle weil3e Schicht
kann auf das gesamte Bild oder nur auf die Gebiete aufgetragen werden, die ent-
weder im Wesentlichen klar oder nur sehr leicht mit Druckfarbe bedeckt sind, vgl.
S.8Z. 1 bis 3.

b.) K4 beschreibt auf S. 3 Z. 1 bis 20 die Herstellung einer retroreflektierenden
Folie, wobei auf einen transparenten Film in einem Walzen-Siebdruckverfahren
teilweise verfestigte Druckmuster aufgebracht werden. Hierauf folgt eine Schicht
aus teilweise verfestigten Prismen. Druckmuster und Prismen werden ausgehar-
tet. Die Prismen kodnnen retroreflektierend ausgebildet, etwa reflektierend be-
schichtet sein. Die Druckmuster kdnnen beispielsweise die Weilde (,whiteness®)
des Produkts verbessern und kénnen z. B. aus Linien oder Punkten in einer wie-
derholten oder zufalligen Anordnung bestehen, vgl. S. 3 Z. 33 bis S. 4 Z. 2. Ge-
maf S. 10 Z. 3 bis 5 kénnen die Muster beliebige Form und Grol3e aufweisen, ab-
hangig von den gewlinschten Eigenschaften.

Fig. 9 mit Beschreibung auf S. 10 Z. 9 bis 23 zeigt eine retroreflektierende Folie,
die ein Substrat 96, mit einem Kleber 97 festgelegte Mikroprismen 64A mit einer
reflektierenden Metallschicht 98 sowie eine transparente Schutzschicht 95 auf-
weist. Zwischen den Mikroprismen 64A und der Schutzschicht 95 ist eine gedruck-
te Schicht (vgl. das Druckelement 20) vorgesehen, wobei fur die Druckmuster

keine Abmessungen angegeben sind.

HES zeigt in Fig. 13 mit Beschreibung in Abs. [0113] eine ruckstrahlende Folie mit
einer Schicht aus reflektierenden Elementen, die aus vielen reflektierenden Ele-
menten 1 und einer Haltekorperschicht 2 besteht, sowie einer Oberflachenschutz-
schicht 4. Eine gedruckte Schicht 5, die zur Informationsvermittlung oder zur Far-
bung der Folie dient, ist zwischen der Oberflachenschutzschicht und der Haltekor-
perschicht oder auf der Oberflachenschutzschicht oder auf der reflektierenden

Oberflache eines reflektierenden Elements vorgesehen, vgl. Abs. [0113] und
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[0115]. Einfallendes Licht (vgl. den Pfeil 10 in Fig. 13) durchdringt die Schichten in
der Reihenfolge Oberflachenschutzschicht 4, gedruckte Schicht, Haltekorper-
schicht 2, reflektierende Elemente 1. Die gedruckte Schicht kann durch Tiefdruck
(,gravure printing“), Siebdruck (,screen printing“) oder Tintenstrahldruck (,ink jet

printing“) aufgebracht werden.

d.) K15 zeigt die Rasterung von zu druckenden Bildern, wie sie an einem Ublichen
Computerarbeitsplatz (,desktop®) vorgenommen werden kann. Ein Bild wird in eine
regelmalidige Anordnung von Rasterpunkten umgesetzt, wobei lokal unterschiedli-
che Helligkeitswerte durch lokal unterschiedliche Grol3en der Rasterpunkte darge-
stellt werden. Der Abschnitt ,Screen Frequency” auf S. 9 und 10 in Verbindung mit
Fig. 2-2 behandelt die Rasterfeinheit bzw. Rasterfrequenz, die im Englischen in
Linien pro Zoll (Ipi = ,lines per inch®) angegeben wird. Im Abschnitt ,Reproduction
Method” auf S. 35 sind einige Druckverfahren angegeben, mit deren Hilfe ein vor-
bereitetes Rasterbild gedruckt werden kann, unter Anderem Offsetdruck (,offset
printing“) und Tiefdruck (,gravure printing“). Im Kapitel ,The Glorious Spot* auf
S. 39 bis 50 werden verschiedene Rasterpunktformen behandelt, etwa kreisrunde,
ovale, elliptische oder quadratische Punkte. Gemald dem Abschnitt ,Special Effect
Spots“ auf S. 47 und 48 werden flr Ubliche ,gute“ Rasterbilder Frequenzen von 50
Ipi und héher benutzt; zur Erzielung spezieller Effekte konnen auch grobere Fre-

quenzen und speziellere Rasterpunktformen eingesetzt werden.

e.) HE 7 (mit Teillibersetzung) gibt auf S. 21 re. Sp. Z. 1 bis 6 die das Aufdruck-
volumen charakterisierende Dicke der gedruckten Schicht fir verschiedene Druck-
verfahren an. Beim Offsetdruck und Tiefdruck soll die Dicke bei bis zu etwa 5 pm
liegen (und damit im Bereich des Merkmals 1.7). Beim Siebdruck seien Aufdrucke
von 10 um bis 50 um normal, mit speziellen Tinten seien Aufdrucke von bis zu

etwa 1 mm madglich.

2. Es kann dahingestellt werden, ob durch eine Folie mit dem streitpatentgeméalien

Aufbau die im Streitpatent Abs. [0013] angegebene Verbesserung der Witterungs-
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und Wasserbestandigkeit tatsachlich erreicht wird. Eine solche Folie war ndmlich
fur den Fachmann aufgrund anderer Uberlegungen naheliegend.

Hierbei ist zu bertcksichtigen, dass als Ausgangspunkt fir die Prifung auf erfinde-
rische Tatigkeit nicht ausschliel3lich auf die der Beschreibung des Streitpatents zu
entnehmende Aufgabe abzustellen ist; es ist vielmehr auch zu erwagen, ob die
Bewaltigung eines zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehérenden (anderen)
Problems dessen Lésung nahegelegt hat, vgl. BGH in GRUR 2011, 607 — Kosme-

tisches Sonnenschutzmittel I, m. w. N.

a.). Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal3 Hauptantrag beruht nicht auf erfin-

derischer Tatigkeit.

Als dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemalR Hauptantrag am nachsten kom-
mend sieht der Senat die Druckschrift K4 an. Wie oben ausgefihrt, zeigt diese in
Fig. 9 eine retroreflektierende Folie mit einer Schicht aus ruckstrahlenden Ele-
menten mit dreieckigen Wirfelecken (Prismen 64A) und einer Haltekorperschicht
(Kleberschicht 97, Substrat 96) sowie einer Oberflachenschutzschicht (95), wobei
eine gedruckte Schicht (vgl. das Druckelement 20) zwischen der Haltekérper-
schicht und der Oberflachenschutzschicht vorgesehen ist, und wobei die ge-
druckte Schicht zur Erh6hung des Weildgrads aus weif3en Linien oder Punkten in
einem wiederholten oder zufalligen, mit heller (weil3er) Tinte gedruckten Muster
bestehen kann, das die Farbe der Folie unterhalb der Musterelemente verdeckt
(S.32.33bis S.4 711, S. 8 Z. 12 bis 17) — Merkmale 1.1, 1.2 mit 1.2.1 und
1.2.2,1.3.1,1.6.

K4 vermittelte demnach dem Fachmann die Anregung, in einer zur Verbesserung
der Weile einer retroreflektierenden Folie dienenden Druckschicht als eine von
wenigen Mdglichkeiten ein Punktmuster in einer wiederholten Anordnung einzu-
setzen. Fur den Fachmann bot sich als ein besonders einfaches wiederholtes
Punktmuster die Anordnung der Punkte in einem regelmafigen Raster an, zumal
ihm aus dem Druck von Rasterbildern eine rasterférmige Anordnung von Druck-

punkten bekannt war. Aus Grunden der tUber die ganze Folie einheitlichen Aufhel-
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lung drangte es sich geradezu auf, die Rasterpunkte einheitlich grof3 zu wahlen
(auch im Streitpatent sind keine anderen Griinde fur die Wahl von einheitlichen
Mustern erkennbar; insbesondere erscheint eine einheitliche Ausbildung der
Muster fur eine gute Haftung der Folienschichten nicht erforderlich) — teilweise
Merkmal 1.4.

Fur das Bedrucken einer retroreflektierenden Folie mit weil3en Rasterpunkten
musste der Fachmann die Parameter des Rasters wahlen, insbesondere die
Rasterfrequenz bzw. Rasterfeinheit und ebenso den Bedeckungsgrad (bedruckte
Flache im Verhaltnis zur Gesamtflache; bei einheitlich grol3en Rasterpunkten ent-
spricht dies der Flache eines Rasterpunkts im Verhaltnis zur Flache einer Raster-

zelle).

Hinsichtlich des Bedeckungsgrads erkannte der Fachmann ohne Weiteres, dass
ein geringer Bedeckungsgrad mit weil3er Farbe die Retroreflektivitat nur wenig be-
eintrachtigt, aber auch naturgemafld die Weil3e relativ wenig verbessern kann,
wahrend ein hoher Bedeckungsgrad zwar die Folie deutlicher aufhellt, aber auch
die Retroreflektivitat starker beeintrachtigt. Bei der Auswahl eines geeigneten
Bedeckungsgrads musste der Fachmann somit eine Abwagung treffen zwischen
der Verbesserung der Weil3e (unter Inkaufnahme geringerer Retroreflektivitat) und
der Erhaltung der Retroreflektivitat (unter Inkaufnahme einer geringeren Weil3e).
Es lag im Bereich ublichen fachmannischen Handelns, im Rahmen einer solchen
Abwagung je nach den gewiinschten Eigenschaften der Folie den Bedeckungs-
grad geeignet auszuwéhlen. Stellte der Fachmann die Verbesserung der Weil3e in
den Vordergrund, so fihrte ihn dies ohne Weiteres in den auch im Streitpatent
Abs. [0029] als besonders vorteilhaft bezeichneten Bereich eines Bedeckungs-
grads von bis zu 40 % (einen Uber die erwdhnten fachmé&nnischen Erwagungen
hinausgehenden, besonderen Vorteil dieses Bedeckungsbereichs hat die Patent-
inhaberin nicht angegeben, er ist auch sonst nicht ersichtlich). Bei derartigen Be-
deckungsgraden sind in einem regelmaRigen Raster angeordnete Punkte mit
ublichen einfachen Formen (etwa kreisformig, oval oder quadratisch) zwangslaufig
diskret, d. h. sie berthren oder Uberlappen einander nicht; vgl. K15 S. 40 Kapitel
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,Optical Jump®, S. 43 sechstletzte bis drittletzte Zeile und S. 44 vorletzte und letzte

Zeile — letzter Teil des Merkmals 1.4.

Der Auswahl eines Bedeckungsgrads bis zu 40% steht nicht entgegen, dass in
K19 ein Bedeckungsgrad von z. B. 5% vorgeschlagen wird. Dieser relativ geringe
Bedeckungsgrad stort kaum die retroreflektierenden Eigenschaften der Folie (vgl.
K19 S. 3 le. Abs.) und erscheint in K19 angemessen, da dort, wie der Fachmann
erkennen konnte, die Retroreflektivitat zwangslaufig bereits durch das mehrfarbige
Druckmotiv beeintrachtigt wird und eine weitere Beeintrachtigung durch die flinfte
weilde Schicht (die auf die gesamte Flache einschliel3lich des mehrfarbigen Druck-
motivs aufgetragen werden kann) gering gehalten werden muss; allerdings ver-
bessert ein derart geringer Bedeckungsgrad naturgemaf3 die Weil3e nur in relativ
geringem Mal. Wollte der Fachmann dagegen eine Folie beispielsweise durch
eine einzige Druckschicht aufhellen, dann zog er auch einen hdheren

Bedeckungsgrad mit starkerer Verbesserung der Weil3e in Betracht.

Zudem bewegte sich der Fachmann ebenfalls im Bereich routinemafiigen Han-
delns, wenn er (da bei einer einheitlich einzufarbenden Folie im Unterschied zum
Druck von Rasterbildern keine feinen Bilddetails sichtbar sein sollen, sondern sich
lediglich bei Betrachtung aus einiger Entfernung ein einheitlicher Eindruck ergeben
soll) ein relativ grobes Raster wahlte, dessen Frequenz fur eine relativ grol3e vor-
gesehene Betrachtungsdistanz durchaus 20 Ipi oder noch weniger betragen kann.

Zwar ist der Beklagten darin zuzustimmen, dass aus dem Stand der Technik beim
Druck von Rasterbildern die Verwendung eher hoher Rasterfrequenzen (60 Ipi und
grof3er) tblich war. Wie dem Fachmann bewusst war, ist dies vor allem darin be-
grindet, dass beim Drucken von Bildern (insbesondere fur hochwertigen Bild-
druck) unterschiedlich helle Bilddetails in relativ hoher Auflosung wiedergegeben
werden sollen. K19 legte fir den Bilddruck auf an Straf3en aufzustellenden Werbe-
plakaten bereits die Verwendung eines groberen Rasters als Ublich nahe, z. B.

von 30 bis 45 Ipi; auch hier muss die Rasterfrequenz so gewahlt werden, dass bei
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der vorgesehenen, relativ gro3en Betrachtungsdistanz Details des mehrfarbigen
Bildes erkennbar bleiben.

Bei der im vorliegenden Fall vorzunehmenden, einheitlich wirkenden Einfarbung
der Folie durch Rasterpunkte spielen jedoch Bilddetails keine Rolle, so dass der
Fachmann, nicht zuletzt im Hinblick auf eine einfache Herstellung, ein grobes
Raster mit grober Auflésung gewahlt hatte. Die Grobheit des Rasters ist hier ledig-
lich dadurch begrenzt, dass sich beim vorgesehenen Betrachtungsabstand ein
einheitlicher Eindruck ergeben soll. Im Fall eines relativ groRen vorgesehenen
Betrachtungsabstands, etwa fur grof3e Hinweistafeln oder grol3e Plakate, bot es
sich fur den Fachmann daher an, auch eine geringere Rasterfeinheit als die in K19
beispielhaft angegebenen 30 Ipi in Betracht zu ziehen, beispielsweise 20 Ipi oder
weniger. Bei einer solchen Rasterfeinheit sind aus wenigen Metern Entfernung
keine einzelnen Rasterpunkte mehr zu erkennen, wovon sich der Senat durch
Betrachtung der in K15 auf S. 41 bis 47 (zur Demonstration verschiedener Raster-
punktformen) mit Rasterfrequenzen von 20 Ipi gedruckten Bilder Uberzeugt hat.
Damit stimmt Uberein, dass bei einer Rasterfrequenz von 20 Ipi (mit zugehdérigem
Mittenabstand d zweier benachbarter Rasterpunkte von (25,4 mm / 20) = 1,27
mm) und einer Betrachtungsentfernung s von 4 m oder grof3er der Betrachtungs-
winkel d / s fir zwei benachbarte Rasterpunkte kleiner ist als 0,02° und damit
kleiner als der (dem Fachmann bekannte) kleinste Betrachtungswinkel, unter dem
ein menschliches Auge zwei beabstandete Objekte gerade noch auflésen kann
(vgl. etwa den von der Beklagten in Zusammenhang mit dem Gutachten HE 8 ein-
gereichten Auszug aus dem Siebdruckhandbuch der Sefar AG Seite 77); d.h. in
diesem Fall kann das menschliche Auge keine einzelnen Rasterpunkte unter-

scheiden.

Fur ein grobes Raster mit 20 Ipi und bei einem Bedeckungsgrad von 20% ergeben
sich Rasterpunkte mit einer Flache von (25,4 mm / 20)2 x 20/100 = 0,32 mmz, ab
einem Bedeckungsgrad von 25% und mehr ergeben sich Flachen von (25,4 mm /
20)2 x 25/100 = 0,4 mm?2 und mehr. Somit liegt die Flache der Einheitsmuster bei

relativ hohem Bedeckungsgrad und grobem Raster im Bereich des Merkmals 1.5.
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Fur den Fachmann war es zudem offensichtlich, dass diese die Verbesserung der
Weil3e betreffende Lehre nicht an den speziellen Aufbau und die spezielle Herstel-
lungsweise der retroreflektierenden Folien gemafld K4 (in Fig. 9 mit der Schichten-
reihenfolge Oberflachenschutzschicht 95, Druckschicht 20, rickstrahlende drei-
eckige Wiurfelecken 64A, Haltekorperschicht 97/96; es sind auch andere Schich-
tenanordnungen moglich, vgl. K4 Fig. 6, 11 bis 17, 20 und 21) gebunden ist, son-
dern auch auf ahnlich aufgebaute, mit Druckmustern zu versehende retroreflektie-
rende Folien tGbertragen werden kann, etwa auf die aus HE 5 Fig. 13 bekannte Fo-
lie, welche einen zu K4 Fig. 9 weitgehend analogen Aufbau mit gleicher optischer
Wirkung und mit einer ebenfalls zum Einfarben verwendbaren Druckschicht
aufweist, wobei im Unterschied zu K4 Fig. 9 die retroreflektierenden Elemente
nicht unmittelbar an die Druckschicht und die Oberflachenschutzschicht anschlie-
Ren, sondern eine weitere transparente Schicht 2 (welche dort die retroreflektie-
renden Elemente tragt, aber auf die optische Wirkung keinen Einfluss hat) dazwi-
schen liegt. Damit ist neben dem Merkmal 1.3.1 auch das Merkmal 1.3.2 erfillt.

Durch die im Rahmen fachiblichen Handelns liegende Wahl geeigneter Parame-
ter fur das K4 entnehmbare regelmafiige helle Punktmuster zum Aufhellen einer
retroreflektierenden Folie und die Anwendung dieser Lehre auf die aus HE 5
bekannte retroreflektierende Folie konnte der Fachmann somit zum Gegenstand
des Anspruchs 1 gemal} Hauptantrag gelangen, ohne erfinderisch tatig werden zu
missen. Eine sich hieraus etwa ergebende Verbesserung des Zusammenhalts
der Folie ist dann als Bonus-Effekt anzusehen, der das zwangslaufige Ergebnis
der Anwendung dieser naheliegenden Lehre ist, und der eine erfinderische Tatig-
keit nicht begriinden kann, vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, 8 4 Rdn 126 (mit
Hinweis auf BGH in GRUR 2003, 317 — Kosmetisches Sonnenschutzmittel; BGH
in GRUR 2003, 693 — Hochdruckreiniger).

b.). Der Gegenstand des Anspruchs 1l nach Hilfsantrag A beruht nicht auf

erfinderischer Tatigkeit.

Als mogliche Bedruckverfahren fur die aus HE 5 Fig. 13 bekannte Folie sind in
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HE 5 Abs. [0115] (WO 99/54760 A1 S. 40 Abs. 3) Tiefdruck (gravure printing),
Siebdruck (screen printing) oder Tintenstrahldruck (ink jet printing) angegeben.

Gemald dem von der Beklagten eingereichten Fachbuchauszug HE 7 liegt die
Schichtdicke beim Tiefdruck bei bis zu 5 pm (beim Siebdruck ist sie im Allge-
meinen hoher). Bei den hier in Rede stehenden, mittelgroRen Bedeckungsgraden
(siehe oben unter 11.2.a)) ist davon auszugehen, dass die Schichtdicke (die beim
Tiefdruck abhangig vom Bedeckungsgrad schwanken kann) in einem mittleren

Bereich liegt und jedenfalls grof3er als 1 pm ist.

Zumindest dann, wenn der Fachmann zum Bedrucken der aus HE 5 bekannten
Folie aus den drei in HE 5 angegebenen Druckverfahren das Tiefdruckverfahren
auswahlte, das bekanntlich fur den hier erforderlichen Rasterdruck geeignet ist
(vgl. K15 S. 35), gelangte er somit zwangslaufig in den Schichtdickenbereich des
Merkmals 1.7.

c.). Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag B beruht ebenfalls nicht
auf erfinderischer Tatigkeit.

Wie dem Fachmann bekannt war, kann fir den Rasterdruck eine Rasterpunktform
aus verschiedenen mdglichen Formen von Rasterpunkten, z. B. runden, ovalen,
elliptischen und quadratischen Rasterpunkten (,square spots“) ausgewahlt wer-
den, vgl. etwa K15 S. 41 bis 47, insbesondere Fig. 6-7. Quadratische Raster-
punkte sind als Spezialfall rechteckiger Rasterpunkte anzusehen, vgl. das oben

unter 1.4 hierzu Ausgefuhrte.

Auch in der Streitpatentschrift sind rechteckige Einheitsmuster lediglich als eine
Mdglichkeit unter vielen wahlbaren Einheitsmustern aufgeftihrt, vgl. Abs. [0025].
Ein bei der hier in Frage stehenden, einheitlich einzufarbenden Folie relevanter
Vorteil rechteckiger Punkte bzw. Einheitsmuster ist nicht ersichtlich. Insbesondere
lehrt das Streitpatent nicht, dass eckige Einheitsmuster fur die angesprochene
Verbesserung des Haftvermbgens etwa besser geeignet seien als runde.
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Bei der Wahl von rechteckigen Punkten handelt es sich somit um die beliebige
Auswahl aus verschiedenen, dem Fachmann zur Verfiigung stehenden Mdoglich-
keiten, welche eine erfinderische Leistung nicht begriinden kann, vgl. BGH in
GRUR 2008, 56 — Injizierbarer Mikroschaum, mit Hinweis auf BGH a. a. O. — Bla-

senfreie Gummibahn I.
3. Demnach kann der Patentanspruch 1 des Streitpatents weder in der Fassung

des Hauptantrags noch in der Fassung einer der Hilfsantrdge Bestand haben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1

ZPO. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1

PatG, 8§ 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Sredl Merzbach Baumgardt Thum-Rung Hoffmann

pro



