IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
An Verkindungs Statt

zugestellt am
3 Ni 24/08 (EU) 10. Dezember 2009

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das europaische Patent 0 823 327
(DE 697 31 513)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 14. Juli 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Engels, Dipl.-Chem. Dr. Gerster und der

Richterinnen Dr. Schuster und Dipl.-Chem. Dr. Miinzberg

fur Recht erkannt:

1. Das europdische Patent 0 823 327 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise da-
durch fur nichtig erklart, dass die Patentanspriche folgende

Fassung erhalten:

»L. Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druck-
platte, welches einen Schritt des Scannens und Belichtens ei-
ner positiven fotoempfindlichen lithographischen Druckplatte
mit einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung mit
keiner Fotoempfindlichkeit gegenuber ultraviolettem Licht,
welche einen Ldslichkeitsunterschied in einem alkalischen
Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichte-
ten Teil aufweist, umfasst, welche als Komponenten zum Her-

vorrufen des Loslichkeitsunterschieds umfasst

(@) einen lichtabsorbierenden  Farbstoff mit  einem
Absorptionsfrequenzbereich, welcher einen Teil oder die Ge-
samtheit des Wellenldngenbereichs von 650 bis 1.300 nm ab-
deckt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial, und

(b) eine hochmolekulare Verbindung, deren Ldslichkeit in ei-

nem alkalischen Entwickler hauptsachlich durch eine Ande-



rung, die sich von einer chemischen Anderung unterscheidet,
veranderbar ist, welche auf einem Trager ausgebildet ist,
mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlangenbe-
reich von 650 bis 1.300 nm gehért und welche eine Lichtinten-
sitat von mindestens 2 x 10° mJ/s cm? aufweist, die zur Aus-
bildung eines Bildes durch die hochmolekulare Verbindung
ausreicht,

worin die fotoempfindliche Zusammensetzung weiterhin ent-
halt c) ein loslichkeitsunterdriickendes Mittel, welches zum
Senken der Auflésungsrate der Mischung, umfassend einen
lichtabsorbierenden Farbstoff der Komponente (a) und eine
hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alka-
lischen Entwickler in der Lage ist,

worin das loslichkeitsunterdriickende Mittel (c) mindestens ei-
nen Bestandteil, ausgewahlt aus Sulfonsaureestern, Phos-
phorsdureestern, aromatischen Carbonsaureestern, Carbon-
saureanhydriden, aromatischen Ketonen, aromatischen Alde-
hyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, dar-

stellt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, welches die Verwendung ei-
ner positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst,
worin das fotothermische Umwandlungsmaterial (a) mindes-
tens eine Verbindung, ausgewahlt aus einem Cyaninfarbstoff,
einem Polymethinfarbstoff, einem Squariliumfarbstoff, einem
Croconiumfarbstoff, einem Pyryliumfarbstoff und einem Thio-

pyryliumfarbstoff ist.

3. Verfahren nach einem der Anspriche 1 oder 2, welches
die Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusam-
mensetzung umfasst, worin die hochmolekulare Verbin-

dung (b) ein Novolakharz und/oder ein Polyvinylphenolharz ist.



4. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3, welches die
Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammenset-
zung umfasst, worin der lichtabsorbierende Farbstoff einen
Absorptionsfrequenzbereich aufweist, welcher den Wellenlan-
genbereich von 650 bis 1.100 nm abdeckt.

5. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, welches die
Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammenset-
zung umfasst, worin das loslichkeitsunterdrickende Mittel (c)
mindestens eine Verbindung darstellt, welche zum Unterdri-
cken der Auflésungsrate der Mischung, umfassend die oben-
genannten Komponenten (a) und (b), in einem alkalischen

Entwickler auf ein Niveau von maximal 80 % in der Lage ist.

6. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, worin die
Lichtstrahlung zu einem Wellenlangenbereich von 650 bis
1.100 nm gehort.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6, worin die
Lichtstrahlung  eine  Lichtintensitdt von  mindestens

1,0 x 10" mJ/s-cm2 aufweist.

8. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 7, welches
weiterhin den Schritt des Entwickelns mit einem alkalischen
Entwickler nach dem Schritt des Scannens und Belichtens

umfasst.”

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Klagerin trdgt % und die Beklagte ¥ der Kosten des

Rechtsstreits.



4. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung
in H6he von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 5. August 1997 unter Inanspruch-
nahme der Prioritat der japanischen Anmeldungen 20701396 vom 6. August 1996,
30272296 vom 14. November 1996 und 926497 vom 22. Januar 1997 angemel-
deten und u. a. mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land erteilten europdischen Patents 0 823 327 (Streitpatent), das vom Deutschen
Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 697 31 513 T2 gefuhrt wird.
Das Streitpatent, das die Bezeichnung ,Verfahren zur Herstellung einer positiv ar-
beitenden lithographischen Druckplatte* tragt, umfasst 10 Patentanspriiche, die in

der deutschen Ubersetzung wie folgt lauten:

»L. Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte,
welches einen Schritt des Scannens und Belichtens einer positi-
ven fotoempfindlichen lithographischen Druckplatte mit einer posi-
tiven fotoempfindlichen Zusammensetzung mit keiner Fotoemp-
findlichkeit gegentber ultraviolettem Licht, welche einen Ldslich-
keitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem
belichteten und einem unbelichteten Teil aufweist, umfasst, wel-
che als Komponenten zum Hervorrufen des L&slichkeitsunter-

schieds umfasst

(@) einen lichtabsorbierenden  Farbstoff mit  einem
Absorptionsfrequenzbereich, welcher einen Teil oder die Ge-
samtheit des Wellenl&angenbereichs von 650 bis 1.300 nm ab-
deckt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial, und

(b) eine hochmolekulare Verbindung, deren Loslichkeit in ei-

nem alkalischen Entwickler hauptsachlich durch eine Ande-



rung, die sich von einer chemischen Anderung unterscheidet,

veranderbar ist, welche auf einem Trager ausgebildet ist,

mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlangenbereich
von 650 bis 1.300 nm gehért und welche eine Lichtintensitat von
mindestens 2 x 10° mJ/s-cm? aufweist, die zur Ausbildung eines

Bildes durch die hochmolekulare Verbindung ausreicht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, worin die fotoempfindliche
Zusammensetzung weiterhin enthalt c) ein léslichkeitsunterdri-
ckendes Mittel, welches zum Senken der Auflésungsrate der Mi-
schung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff der Kom-
ponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung der Kompo-

nente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, welches die Ver-
wendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung
umfasst, worin das fotothermische Umwandlungsmaterial (a) min-
destens eine Verbindung, ausgewdahlt aus einem Cyaninfarbstoff,
einem Polymethinfarbstoff, einem Squariliumfarbstoff, einem Cro-
coniumfarbstoff, einem Pyryliumfarbstoff und einem Thiopyryli-

umfarbstoff ist.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, welches die
Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung
umfasst, worin die hochmolekulare Verbindung (b) ein Novolak-

harz und/oder ein Polyvinylphenolharz ist.

5. Verfahren nach einem der Anspriche 2 bis 4, welches die
Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung
umfasst, worin das ldslichkeitsunterdriickende Mittel (¢) mindes-

tens einen Bestandteil, ausgewahlt aus Sulfonsaureestern, Phos-



phorsaureestern, aromatischen Carbonsaureestern, Carbonsau-
reanhydriden, aromatischen Ketonen, aromatischen Aldehyden,

aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, darstellt.

6. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, welches die
Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung
umfasst, worin der lichtabsorbierende Farbstoff einen Absorpti-
onsfrequenzbereich aufweist, welcher den Wellenlangenbereich
von 650 bis 1.100 nm abdeckt.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 2 bis 6, welches die
Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung
umfasst, worin das ldslichkeitsunterdriickende Mittel (c) mindes-
tens eine Verbindung darstellt, welche zum Unterdriicken der
Auflédsungsrate der Mischung, umfassend die obengenannten
Komponenten (a) und (b), in einem alkalischen Entwickler auf ein

Niveau von maximal 80 % in der Lage ist.

8. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 7, worin die Licht-
strahlung zu einem Wellenlangenbereich von 650 bis 1.100 nm

gehort.

9. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 8, worin die Licht-
strahlung eine Lichtintenistat von mindestens 1,0 x 10" mJ/s-cm?

aufweist.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, welches weiter-
hin den Schritt des Entwickelns mit einem alkalischen Entwickler

nach dem Schritt des Scannens und Belichtens umfasst.”

Die Klagerin greift mit vorliegender Klage das Streitpatent in vollem Umfang an

und macht die Nichtigkeitsgrinde mangelnder Patentfahigkeit und nicht ausrei-



chender Offenbarung der Erfindung geltend. Zur Begriindung stitzt sie sich auf

folgende Druckschriften:

D1 WO 97/39894 Al (EP 0 825 927 A1), Anmeldetag 22. April 1997
D1.1 GB 9608394.4 vom 23. April 1996

D1.2 GB 9614693.1 vom 12. Juli 1996

D1.3 PCT/GB96/01973 vom 13. August 1996

D1.4 GB 9700884.1 vom 17. Januar 1997

D2 N.l. Fisher, F.M. Hamer, Proc.R. Soc. 1935, A153, S. 703 bis 723
D3 Schaubilder zur Lichtintensitat/Lichtempfindlichkeit gemar Merkmal M9b
D4 JP S56-69192 A

D4.1 englische Ubersetzung von D4

D5 US 5372907 A

D6 H.Y. Shi, A. Reiser, Macromolecules 1995, 28, S. 5595 bis 5600

sowie ein in der mundlichen Verhandlung tberreichtes Technisches Datenblatt

Jnfrarot Linsen".

Sie ist der Ansicht, dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 fehle bereits die
Neuheit gegentuber der als nachveroffentlichter Stand der Technik zu beriicksich-
tigenden internationalen Anmeldung WO 97/39894 A1 (D1), die ihrerseits zu
Recht u. a. die Prioritdten vom 23. April 1996 (D1.1) und vom 12. Juli 1996 (D1.2)
in Anspruch nehme. Es sei in den Prioritatsdokumenten D1.1 und D1.2 zwar nicht
wortlich erwéhnt, dass die Zusammensetzung der Beschichtung keine Fotoemp-
findlichkeit gegeniiber UV-Licht aufweise. Da die Zusammensetzungen nach den
in den Prioritdtsdokumenten enthaltenen Beispielen aber im Wesentlichen den
Beispielen der D1 entsprachen, mussten sie die UV-Unempfindlichkeit zwangslau-
fig inh&rent aufweisen. Fur den Zeitrang der D1 sei deshalb auf die D1.1 und D1.2
abzustellen, der gegenuber der Prioritat des Streitpatents vom 6. August 1996 al-
ter sei. Die Klagerin halt ferner auch die Druckschrift D4 fur neuheitsschadlich. Im

Ubrigen entbehre der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der erfinderischen Té-



tigkeit gegeniuber der D5, jedenfalls wenn diese mit der D6 kombiniert werde.

Gleiches gelte fur die Gegenstande der abhangigen Anspriiche 2 bis 10.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 0 823 327 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den in der mindlichen
Verhandlung dberreichten Patentanspriichen 1 bis 17 gemali
Hilfsantrag 1 und den Patentanspriichen 1 bis 8 gemal3 Hilfsan-

trag 2.

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Patentanspruch 1

der erteilten Fassung dadurch, dass ihm folgender Disclaimer hinzugefugt ist:

»=ausgenommen ein Verfahren, bei dem
(1) die Druckplatte aus einem elektrogekérnten und anodisierten
Aluminiumtrager und einer der folgenden darauf beschichteten

Zusammensetzungen (i)-(iii) besteht:

(i) eine Zusammensetzung, bestehend aus
- 86 Gewichtsteilen Harz A, bei dem es sich um eines von
BakeliTe unter der Bezeichnung LB6564 vertriebenes

Phenol/Kresol-Novolakharz handelt,

- 10 Gewichtsteilen der folgenden Verbindung
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und 4 Gewichtsteilen Farbstoff B der folgenden Formel:

(i) eine Zusammensetzung, bestehend aus

90 Gewichtsteilen Harz A, wie oben definiert,

4 Gewichtsteilen Farbstoff B, wie oben definiert, und

6 Gewichtsteilen einer der folgenden Verbindungen: 1
Ethyl-4-methyl-chinoliniumbromid, Monazoline C, 3-Ethyl-
2-[3-ethyl-2(3H)-benzothiazolyliden)-2-methyl-1-propenyl]-
benzothiazolium-bromid, 3-Ethyl-2-methyl-benzothia-
zoliumiodid, Cetylpyridiniumbromid, Ethylviologendibromid
oder Cetrimide;

(iif) eine Zusammensetzung, bestehend aus

90 Gewichtsteilen Harz A, wie oben definiert, und

10 Gewichtsteilen des folgenden Farbstoffs

czﬁsjgm:cﬂwfmﬂwm N~cais
- é ;
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(2) und bei dem die Druckplatte unter Verwendung einer 200 mW
Einfachmodus-Laserdiode von 830 nm Wellenlange, fokussiert auf

eine 10 pm Auflésung, belichtet wird.*

An Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1 schlie3en sich die erteilten Patentan-
spruche 2 bis 4 und 6 bis 10 an, letztere als neu nummerierte Anspriiche 5 bis 9
mit entsprechend geénderten Riuckbeziigen. Patentanspruch 10 des Hilfantrags 1
und die hierauf riickbezogenen Patentanspriiche 11 bis 17 stimmen mit Patentan-
spruch 1 gemal Hilfsantrag 2 und den hierauf rickbezogenen Patentanspri-
chen 2 bis 8 uberein.

Wegen des Wortlauts der Patentanspriiche 1 bis 8 des Hilfsantrags 2 wird auf die

Urteilsformel verwiesen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie héalt
die Neuheit des Streitpatents, dem seinerseits die beanspruchten Prioritaten zu-
stiinden, gegentber der Entgegenhaltung D1 fur gegeben, weil dieser nur der
Zeitrang des Anmeldetages vom 22. April 1997 zukomme. Die Prioritaten der alte-
ren Anmeldungen D1.1 und D1.2 kdnne die D1 nicht rechtswirksam in Anspruch
nehmen. Die Beklagte schlief3t sich insoweit der Entscheidung T 0888/02 vom
12. August 2004 an, in der die Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts
die Ansicht vertreten habe, dass das in der D1 beanspruchte Merkmal, wonach die
Loslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem wassrigen Entwickler
durch Einwirkung von UV-Licht nicht erh6ht werde, in den Prioritdtsdokumenten
D1.1 und D1.2 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei. Ausgehend hiervon
hat die Beschwerdekammer das aus der D1 hervorgegangene europaische Patent
0 825 927 gegeniber der prioritatsalteren nachveréffentlichten Anmeldung EP-A -
0 823 327 des Streitpatents nicht als neu angesehen und die gegen den Widerruf

der D1 gerichtete Beschwerde der Patentinhaberin zurlickgewiesen.

Die Beklagte ist ferner der Ansicht, dass auch das in Patentanspruch 1 des Streit-
patents enthaltene Merkmal einer Lichtstrahlung, welche eine Lichtintensitat von

mindestens 2x10° mJ/s-cm? aufweist, in der D1 nicht beschrieben sei.
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Das Streitpatent ist am 12. Juni 2008 auf die jetzige Beklagte als Rechtsnachfol-
gerin der urspringlich in die Rolle eingetragenen Patentinhaberin umgeschrieben
worden. Die Klagerin hat dem Eintritt der Rechtsnachfolgerin in die Beklagtenstel-

lung zugestimmt.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien sowie der eingereichten Doku-
mente und des Wortlauts der Patentanspriche gemal3 Hilfsantrdgen wird auf den
Akteninhalt und die Sitzungsniederschrift verwiesen.

Die Beklagte hat nach Schluss der mindlichen Verhandlung darauf hingewiesen,
dass auch in der zwischen den Parteien des vorliegenden Verfahrens ergangenen
- mit teilweiser deutscher Ubersetzung als Anlagen B3 und B4 eingereichten - nie-
derlandischen Entscheidung 3114619/HA ZA 08-2157 vom 22. Juli 2009 die von
der D1 in Anspruch genommenen Prioritaten GB9608394.4 vom 23. April 1996

und GB 9614693.1 vom 12. Juli 1996 nicht als wirksam anerkannt worden seien.

Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zulassig und teilweise begriindet. Der geltend gemachte Nichtig-
keitsgrund mangelnder Patentfahigkeit gemaR Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG,
Art. 138 Abs. 1 lit a EPU fiihrt zur Nichtigerklarung des Streitpatents in dem aus

dem Urteilstenor ersichtlichen Umfang. Im Ubrigen war die Klage abzuweisen.

1. Das Streitpatent betrifft das Gebiet der Herstellung von Druckplatten (Uberset-
zung der Patentschrift S. 2, Abs. 0001). Zusammen mit dem Fortschritt in der Bild-
bearbeitungs-Technologie durch Computer wurde die Aufmerksamkeit auf ein fo-
toempfindliches oder warmeempfindliches direktes Plattenherstellungssystem ge-
richtet, bei welchem ein Resist-Bild direkt aus digitaler Bildinformation durch einen
Laserstrahl oder einen Thermoschreibkopf ohne Verwendung einer Silbersalz-
maskierungsschicht gebildet wird. Das Bild wird dabei auf der mit einem fotoemp-

findlichen Material beschichteten Druckplatte im Wesentlichen durch einen LOs-
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lichkeitsunterschied in einem Entwickler zwischen einem belichteten und einem
nicht belichteten Teil der Druckplatte erzeugt (S. 3, Abs. 0009). Je nachdem, in
welchem Bereich des Spektrums die Absorptionsfrequenz des Farbstoffes liegt,
muss zusatzlich eine Warmebehandlung der belichteten Platte erfolgen und/oder
es muss unter Gelblicht gearbeitet werden, um UV-empfindliches Beschichtungs-
material vor unerwinschter Belichtung mit dem UV-Anteil zu schitzen (S. 2,
Abs. 0006).

2. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Streitpatents, ein Verfahren zur
Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithografischen Druckplatte vorzuse-
hen, welche hinsichtlich der Konstruktion einfach ist, welche zur direkten Auf-
zeichnung z.B. mittels eines Halbleiter-Lasers oder eines YAG-Lasers geeignet ist,
und welche hohe Empfindlichkeit und eine hervorragende Aufbewahrungsstabilitat
besitzt; es soll weder eine Nachbelichtungs-Warmebehandlung erforderlich sein,
die Belichtung soll bei gewbhnlichem wei3en Licht mdglich sein und die Druck-
platte soll ausgezeichnete Brenneigenschaften aufweisen und bei hoher Empfind-
lichkeit belichtet werden (S. 4, Abs. 0019 bis 0023).

3. Gelost werden soll diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung einer
Druckplatte gemaf erteiltem Patentanspruch 1, welches folgende Merkmale auf-

weist:

M1 einen Schritt des Scannens und Belichtens,

M2 eine positive fotoempfindliche lithographische Druckplatte mit
einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung,

M3 mit keiner Fotoempfindlichkeit gegeniber ultraviolettem
Licht,

M4 welche einen Loslichkeitsunterschied in einem alkalischen
Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelich-
teten Teil aufweist,

M5 welche als Komponenten zum  Hervorrufen des

Loslichkeitsunterschieds umfasst
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a) einen lichtabsorbierenden Farbstoff mit einem
Absorptionsfrequenzbereich, welcher einen Teil oder
die Gesamtheit des Wellenlangenbereichs von 650
bis 1.300 nm abdeckt, als fotothermisches Um-
wandlungsmaterial, und

M6 b) eine hochmolekulare Verbindung,

M7 deren Loslichkeit in einem alkalischen Entwickler hauptsach-
lich durch eine Anderung, die sich von einer chemischen An-
derung unterscheidet, veranderbar ist,

M8 welche auf einem Trager ausgebildet ist,

M9a mittels einer Lichtstrahlung, welche zum Wellenlangenbe-
reich von 650 bis 1.300 nm gehdrt und

M9b welche eine Lichtintensitat von mindestens 2x10° mJ/s-cm?2
aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmo-

lekulare Verbindung ausreicht.

4. Als zustandiger Fachmann ist ein Dipl.-Chemiker oder Dipl.-Physiker, der mit
der Herstellung von Materialien fir die Fotografie vertraut ist und Uber Kennt-
nisse/Erfahrungen verfugt, wie sich diese Materialien auf die Herstellung von Ver-
vielfaltigungsformen/Druckplatten tGbertragen lassen.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung der Erfin-
dung steht dem Streitpatent nicht entgegen, denn das Streitpatent beschreibt die
Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann
(Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit b) EPU).

Der Ansicht der Klagerin, die Lehre des Streitpatents sei mangels unzureichender
Offenbarung nicht ausfihrbar, weil das Merkmal M3 ,keine Fotoempfindlichkeit
gegeniber ultraviolettem Licht* im erteilten Anspruch 1 im Widerspruch zu Ausfih-

rungen in der Beschreibung stehe, wonach die Belichtung einerseits mit einer
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Hochdruck-Quecksilberlampe erfolgen kénne, die nach fachmannischen Kenntnis-
sen Licht im UV-Wellenlangenbereich emittiere (vgl. Ubersetzung der Streitpatent-
schrift S. 34/38, Abs. 0106, 0107) und andererseits in den Ausfihrungsbeispielen
angegeben sei, dass die Belichtung unter einer gelben Lampe erfolgen solle (vgl.
Ubersetzung der Streitpatentschrift S. 27/38, Abs. 0073), kann nicht gefolgt wer-
den. Dass unter Gelblicht belichtet werden kann, bedeutet ndmlich nicht zwangs-
laufig, dass die streitpatentgemale Beschichtungszusammensetzung UV-emp-
findlich ist; es wird jedenfalls damit keine Aussage uber die Fotoempfindlichkeit
der Beschichtung gegenuber einfallendem (incident) UV-Licht selbst getroffen. Die
Belichtung der Druckplatte gemal Referenzbeispiel 18 mit einer Hockdruck-
Quecksilberlampe, deren Emissionsspektrum u. a. hohe Anteile der Linien 313
und 365 nm aufweist, belegt vielmehr, dass nach UV-Belichtung - nicht durch Ult-
raviolettstrahlungsanteile, die in Weil3licht enthalten sein kénnen - eine fotochemi-
sche Anderung auftritt, die zur weitgehenden Auflésung der fotoempfindlichen Be-
schichtung der Druckplatte fiihrt (vgl. Ubersetzung der Streitpatentschrift, S. 35/38,
Tab. 9, Beispiel 18 i. V. m. Abs. 0112). Dies steht nicht im Widerspruch zu den
Ausfuhrungen im Streitpatent, wonach der lichtabsorbierende Farbstoff eine Ver-
bindung ist, die Licht im Ultraviolett-Bereich nicht im Wesentlichen absorbiert oder
absorbiert, aber nicht im Wesentlichen daftr empfindlich ist, und welche die foto-
empfindliche Zusammensetzung nicht durch eine schwache Ultraviolettstrahlung,
die in WeiRlicht enthalten sein kann, zu modifizieren vermag (vgl. Ubersetzung der
Streitpatentschrift S. 5/38, Abs. 0034). Im Ergebnis stellt die Streitpatentschrift je-
denfalls fest, dass die Herstellung der Druckplatte unter Weif3licht mdglich ist, so
dass fiir den Fachmann diesbezuglich keine Unklarheit besteht (vgl. Ubersetzung
der Streitpatentschrift, S. 4/38, Abs. 0021 und S. 37/38, Abs. 0121).

Auch der Einwand der Klagerin, Merkmal 7 des erteilten Patentanspruches 1, wo-
nach die Lo6slichkeit der Beschichtung in einem alkalischen Entwickler hauptsach-
lich durch eine Anderung, die sich von einer chemischen Anderung unterscheide,
veranderbar ist, basiere nur auf Vermutungen, ohne dass der Fachmann an Hand
der Angaben in der Streitpatentschrift Uberprifen kbnne, ob dieses Merkmal erfullt

sei, kann nicht durchdringen, da es auf den Wirkungsmechanismus letztlich nicht
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ankommt. Entscheidend fur die Herstellung ist, dass der belichtete Teil der Be-
schichtung sich nach Belichtung anders verhélt als der unbelichtete, namlich dass
er in einem alkalischen Entwickler 18slich ist, wahrend der unbelichtete Teil durch
die Entwicklerldsung nicht aufgeldst wird.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der gemal Hauptan-
trag verteidigten, erteilten Fassung ist durch die am 30. Oktober 1997 und damit
nach dem Anmeldetag des Streitpatents als europaische Anmeldung 0 825 927
mit Benennung von Deutschland als Vertragsstaat veroffentlichte Entgegenhaltung
WO 97/39894 Al (D1) neuheitsschadlich getroffen, da die D1 wirksam die Priori-
taten der Anmeldungen D1.1 und D1.2 in Anspruch nimmt und deshalb das prio-
ritatsaltere Recht darstellt (Art. 54 Abs. 3 und 4 EPU 1973).

1. Die D1 beschreibt, wie auch die Beklagte nicht in Abrede stellt, ein Verfahren
zur Herstellung einer positiv arbeitenden lithographischen Druckplatte, welches

unstrittig die Merkmale M1 bis M9a aufweist.

a) Der Schritt des Scannens und Belichtens einer positiven fotoempfindlichen
lithographischen Druckplatte mit einer positiven fotoempfindlichen Zusammenset-
zung (Merkmale M1 und M2) geht aus der Entgegenhaltung D1 hervor (vgl. D1,
Anspr. 37 bis 39 i. V. m. S. 18, Z. 18 bis 22 und Anspr. 1). Die Zusammensetzung
ist nicht fotoempfindlich gegenuber ultraviolettem Licht (Merkmal M3: D1,
Anspr. 37 i. V. m. Anspr. 1). Die fotoempfindliche Zusammensetzung weist einen
Loslichkeitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichte-
ten und einem unbelichteten Teil auf (Merkmal M4: vgl. D1, Anspr. 37 i. V. m. S. 4,
Z. 25 bis 27 und Anspr. 1, 5 und 22). Als Komponenten zum Hervorrufen des Lds-
lichkeitsunterschieds umfasst die Beschichtung a) einen lichtabsorbierenden
Farbstoff mit einem Absorptionsfrequenzbereich, der im Wellenl&angenbereich tber
600 nm liegt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial (Merkmal M5: vgl. D1,

Anspr. 36) und b) eine hochmolekulare Verbindung (Merkmal M6: vgl. D1,
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Anspr. 37 i. V. m. Anspr. 1 bis 3), deren Ldslichkeit in einem alkalischen Entwickler
hauptsachlich durch eine Anderung, die sich von einer chemischen Anderung un-
terscheidet, veranderbar ist (Merkmal M7: vgl. D1, S.7, Z.9 bis 18). Die Be-
schichtung ist auf einem Trager ausgebildet (Merkmal M8: vgl. D1, Anspr. 21).
Mittels einer Lichtstrahlung innerhalb des Wellenlangenbereichs von 650 bis
1.300 nm wird ein Bild auf die hochmolekulare Verbindung ubertragen (Merk-
mal M9a: vgl. D1, Anspr. 37 bis 39).

b) Entgegen der Ansicht der Beklagten ist auch das Merkmal M9b des Patentan-

spruchs 1 des Streitpatents durch die D1 vorweggenommen.

Das Merkmal M9b betrifft die Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlangenbe-
reich von 650 bis 1.300 nm gehért und welche eine Lichtintensitat von mindestens
2 x 10° mJ/s-cm? aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmole-
kulare Verbindung ausreicht. Dieses Merkmal ist in der D1 zwar nicht expressis
verbis vorbeschrieben. Die dort verwendeten Halbleiterlaserdioden haben jedoch
eine Leistung von 200 mW, emittieren Licht der Wellenlange zwischen 600 und
1.100 nm und sind auf einen Strahldurchmesser von 10 um fokussiert (vgl. D1,
S.17,Z.10 bis 13 i. V. m. S. 18, Z. 23/24). Aus diesen Angaben kann die Lichtin-

tensitat nach der Formel

I (|n chmz) = PLaser/ F

berechnet werden, wobei ,P“ fur die Leistung des Lasers (in W) und ,F* fur die
Flache des fokussierten Strahls (in cm?) steht. Daraus ergibt sich, dass mit der
Halbleiterlaserdiode der D1 im Idealfall eine Lichtintensitét von 2,55 x 10® mJ/s cm?
zu erzielen ist. Insofern ist auch das von der Beklagten als M9b bezeichnete
Merkmal, wonach mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlangenbe-
reich von 650 bis 1.300 nm gehort und welche eine Lichtintensitat von mindestens
2 x 10° mJ/s cm? aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmole-

kulare Verbindung ausreicht, durch die Entgegenhaltung D1 vorbeschrieben.
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Die Beklagte hat hierzu vorgetragen, die MeBmethoden des Streitpatents und der
Entgegenhaltung D1 lieRen sich nicht miteinander vergleichen, da das Streitpatent
die Intensitat des Lasers mittels eines Lichtleistungsmessgerats auf der Druck-
platte messe (vgl. Ubersetzung der Streitpatentschrift S. 25/26/38 Abs. 0065),
wahrend die Berechnung der Lichtintensitat des Lasers der D1 allein auf Grund
der Leistungsdaten des Lasers eine Berechnung vor der Optik am Resonator dar-
stelle. Im Ubrigen lasse sich ein Laser auch nicht mit der maximalen Leistung
betreiben. Sie bestreite, dass mit dem Laser der D1 die Untergrenze der Lichtin-
tensitat auf der Druckplatte erreicht werden kénne, die zur Erzeugung eines Bildes
erforderlich sei. Diesem Einwand kann indessen nicht gefolgt werden. Denn selbst
wenn die Laserdioden der D1 mit einer Spannung unter dem maximal zulassigen
Wert betrieben und sich Leistungsverluste auf Grund der optischen Einrichtungen
zur Fokussierung des Strahls zwischen dem Laser und der Platte einstellen und
daher die berechnete Lichtintensitat nicht mit der auf der Druckplatte des Streit-
patents gemessenen gleichgesetzt werden kann, verdeutlicht der Vergleich des
Wertes fur die Lichtintensitat im Merkmal M9b des Streitpatents mit dem berech-
neten Wert fur den Laser der D1, dass mit dem Laser der D1 im Idealfall eine um
den Faktor 100 hohere Lichtintensitat erreicht werden kann und daher selbst bei
gro3en Leistungsverlusten noch ein Wert gemald Merkmal M9b von mindestens
2 x 10° mJ/s cm? zu erzielen ist. Unter Hinweis auf ein in der miindlichen Ver-
handlung Ubergebenes Datenblatt zu Infrarot-Linsen hat die Klagerin zudem aus
Sicht des Senats zutreffend darauf hingewiesen, dass fir den Fachmann keine
Schwierigkeit besteht, fur einen Laser, der Licht im IR-Bereich emittiert, zur Fo-
kussierung des Strahls kein Material, d. h. Linsen, in den Strahlengang einzube-
ziehen, das fur IR-Licht nicht durchgangig ist; mit einem Intensitatsverlust in der
GrolRenordnung von etwa 80 %, wie ihn die Klagerin in der mundlichen Verhand-

lung beispielhaft erwdhnt hat, muss daher nicht gerechnet werden.

Der Patentanspruch 1 in seiner gemafd Hauptantrag verteidigten Fassung ist da-
her in allen Merkmalen durch die Druckschrift D1 vorweggenommen.
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2. Die Entgegenhaltung D1 nimmt auch die Priorititen der Anmeldungen
GB 9608394.4 vom 23. April 1996 (D1.1) und GB 9614693.1 vom 12. Juli 1996
(D1.2) wirksam in Anspruch und stellt damit gegenliber dem Streitpatent, das die
jungeren Prioritaten der japanischen Anmeldungen 20701396 vom 6. August 1996
und 30272296 vom 14. November 1996 und 926497 vom 22. Januar 1997 bean-

sprucht, das prioritatséltere Recht dar.

a) Bei Anmeldung eines Patents kann das Prioritatsrecht einer vorangegange-
nen Anmeldung in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung
betreffen (Art. 87 Abs. 1 EPU). Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung
erfullt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in
der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung geho-
rend offenbart ist (BGH GRUR 2002, 146 - Luftverteiler; EPA GrBK 1/98 GRUR
Int. 2002, 83; Busse/Keukenschrijver, PatG 6. Aufl. 840 Rdn.16; Ben-
kard/Ullmann/Grabinski, EPU Art. 88 Rdn. 9). Der Gegenstand der Erfindung ist
bei der prioritdtsbeanspruchenden Anmeldung aus den Patentanspriichen zu er-
mitteln, bei der prioritatsbegrindenden aus der Gesamtheit der Anmeldungsun-
terlagen. Dabei muss der Gegenstand der Nachanmeldung der friheren Anmel-
dung unmittelbar und eindeutig entnommen werden kénnen. Fir die Beurteilung
der identischen Offenbarung gelten insoweit die Prinzipien der Neuheitsprifung
(BGH GRUR 2002, 146 - Luftverteiler; GRUR 2003, 133 - elektronische Funkti-
onseinheit, BGH GRUR 2008, 597 - BetonstralRenfertiger - jew. m. w. N.).

Nach den Prinzipien der Neuheitsprifung ist Gber das in einer zum Stand der
Technik gehdrenden Schrift explizit Beschriebene hinaus auch das als offenbart
und damit vorweggenommen anzusehen, was zwar nicht ausdriicklich erwahnt,
aus der Sicht des Fachmanns jedoch fur die Ausfuihrung der unter Schutz gestell-
ten Lehre selbstverstandlich ist und vom Fachmann mitgelesen wird und daher
keiner besonderen Offenbarung bedarf (vgl. BGH Mitt. 2009, 119 - Olanzapin un-
ter Klarstellung der Grundséatze der Entscheidung ,Elektrische Steckverbindung,
BGH GRUR 2000, 296). Das ,Mitlesen“ von Selbstverstandlichem ist deshalb

auch bei der Ermittlung des Inhalts einer fur die wirksame Inanspruchnahme eines
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Prioritatsrechts oder die Prufung einer unzulassigen Erweiterung mafgeblichen
ursprunglichen Anmeldung einzubeziehen mit der einschréankenden Mal3gabe,
dass es auch darauf ankommt, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fa-
higkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets eine solche selbst-
verstandliche Erganzung der Anmeldung als zur Erfindung gehérend entnehmen
kann (BGH GRUR 2002, 146, 148 - Luftverteiler; EPA GrBK 1/98 GRUR Int. 2002,
80, 83).

b) Nach diesen Grundsatzen ist im vorliegenden Fall von der Identitat der Verfah-
ren gemald den prioritatsbegrindenden Anmeldungen D1.1 und D1.2 mit den in

den Patentansprichen der D1 beschriebenen Gegenstdnden auszugehen.

aa) Das insoweit allein strittige Merkmal in Anspruch 1 der D1, wonach die
Loslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem wassrigen alkalischen
Entwickler durch einfallende UV-Strahlung nicht erhoht wird (the aqueous develo-
per solubility of the composition ist not increased by incident UV radiation), ist
zwar in den prioritéatsbegrindenden Voranmeldungen D1.1 und D1.2 nicht expres-
sis verbis erwéhnt. Der Fachmann liest dieses Merkmal beim Studium der Druck-
schriften D1.1 und D1.2 nach Uberzeugung des Senats jedoch mit. Er stellt beim
Lesen nadmlich sofort fest, dass die Durchfihrung der in D1.1 und D1.2 beschrie-
benen Verfahren kein Schutzlicht erfordert. Denn es ist den Druckschriften D1.1
und D1.2 keinerlei Hinweis auf die zwingende Einhaltung einer solchen Malf3-
nahme zu entnehmen. Vielmehr wird das Verfahren als sehr einfach durchfiihrbar
beschrieben (vgl. D1.1, S. 1, Abs. 2). Nichts Anderes ist dem Fachmann im Um-
gang mit fotothermisch direkt bebilderbaren Druckplatten ohnehin gelaufig (vgl.
z.B. D4.1, S. 3, Z. 3 bis 11). Das Fehlen einer solchen Angabe ist fur den Fach-
mann daher ein klarer Hinweis, dass einfallende UV-Strahlung, welche sowohl
Bestandteil des Sonnenlichts als auch kunstlicher Lichtquellen sein kann und mit-
hin im Weildlicht - wie die Streitpatentschrift ausfihrt - vorkommt, die Ldslichkeit
der Beschichtungszusammensetzung nicht beeinflusst; andernfalls sind Schutz-
malnahmen gegenuber einfallendem UV-Licht als unerlasslich anzusehen. Wirde

einfallendes UV-Licht namlich zu einer Veranderung der Loéslichkeit der Be-
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schichtungszusammensetzung fuhren, ware eine zufriedenstellende Bebilderung

nicht moglich, da kein klares Bild entsteht.

bb) Da nach Ansicht des Senats im vorliegenden Fall kein Zweifel bestehen kann,
dass der Fachmann, der mangels eines entsprechenden Hinweises in der D1.1
und D1.2 bei der Herstellung der Druckplatten ohne Schutzlicht arbeitet, dem Of-
fenbarungsgehalt dieser Anmeldungen auch ohne ausdriickliche Erwahnung als
selbstverstandlich entnimmt, dass bei der durch einen Warmeeintrag erfolgenden
Belichtung der Druckplatten die Loslichkeit der Beschichtungszusammensetzung
durch einfallendes UV-Licht nicht beeinflusst wird, ist das strittige Merkmal als zur

Erfindung gehorig erkennbar offenbart (vgl BGH a. a. O. - Luftverteiler).

Gestutzt wird diese Beurteilung auch durch den Gesichtspunkt, dass das Merkmal
der D1, wonach ,die Léslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem
wassrigen alkalischen Entwickler durch einfallende UV-Strahlung nicht erhéht
wird®, nicht dazu dient, die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Be-
schichtung in anderer Weise auszugestalten als dies in den prioritatsbegriinden-
den Schriften D1.1 und D1.2 der Fall ist. Dies wird aus der Ubereinstimmenden
Zusammensetzung der fotoempfindlichen Beschichtungen der Druckplatten der
Beispiele 1 bis 8 und 11 der prioritdtsbeanspruchenden Schrift D1 mit den Bei-
spielen 2 bis 4 der D1.1 und den Beispielen 2 bis 11 der D1.2 ersichtlich. Dem
stehen die zusatzlich in die Beispiele der D1 aufgenommenen Merkmale der Tra-
gerplatte aus Aluminium mit einer Dicke von 0,3 mm und einer Nachbehandlung
mit einer wassrigen Loésung aus anorganischem Phosphat sowie den Unterschie-
den in der Konzentration der alkalischen Entwicklerlésung nicht entgegen. Abge-
sehen davon, dass zwischen diesen Angaben in den Beispielen der D1 und den
Angaben in den Voranmeldungen D1.1 und D1.2 keine inhaltliche Diskrepanz be-
steht (vgl. D1, Beispiele 1 bis 8i. V. m. S. 17, Z. 1 bis 8 und D1.1, S. 5, vorl. Abs.
und Beispiele 2 bis 4; D1.2, S. 8, Abs. 2 und 3), spielen diese lediglich in der Be-
schreibung erlauterten Mekmale hinsichtlich der Lehren der D1 und der Voran-
meldungen D1.1 und D1.2 keine Rolle. Denn im Mittelpunkt der Lehren steht die

Herstellung einer lithographischen Druckplatte mit einer Beschichtung, welche
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durch Zusatz eines lichtabsorbierenden Farbstoffs als fotothermisches Umwand-
lungsmaterial die Differenz zwischen der Loslichkeit des belichteten und unbe-
lichteten Teils der Druckplatte erhéht und damit die Entwicklung der Platte in ei-
nem wassrigen Entwickler nach Bebilderung ermdglicht (vgl. D1.1, S. 4, drittl.
Abs.; D1.2, S. 2, vorl. Abs.; D1, S. 5, Z. 14 bis 17).

cc) Da die Gegenstande der Voranmeldungen D1.1 und D1.2 nach Uberzeugung
des Senats bereits aufgrund der impliziten Offenbarung dieselbe Erfindung wie die
der Nachanmeldung D1 betreffen, kann die in der mindlichen Verhandlung auch
erorterte Frage dahingestellt bleiben, ob sich dasjenige, was dem angesproche-
nen Fachmann beim Nacharbeiten einer Lehre als inharentes Merkmal unmittelbar
und zwangslaufig offenbar wird (vgl BGH GRUR 1980, 283 - Terephtalsaure; fer-
ner EPA G 1/98 GRUR Int. 2002, 83), zu dem prioritatsbegriindenden Offenba-
rungsgehalt einer Voranmeldung gerechnet werden kann.

Die Klagerin hat insoweit zwar zutreffend geltend gemacht, dass die in der D.1.1
enthaltenen Beispiele 2 bis 4 und die in der D1.2 enthaltenen Beispiele 2 bis 11
mit den in der D1 enthaltenen Beispielen 1 bis 8 und 11 lbereinstimmen, welche
UV-unempfindliche Beschichtungszusammensetzungen betreffen (vgl. D1, S. 13,
Z.9 bis 17 i. V. m. S. 20, Tab. oben, S. 22, Beispiel 10, S. 23, Beispiel 11). lhre
Folgerung, dass gleiche Malinahmen zu gleichen Wirkungen fuhren missen und
demnach die Beschichtungszusammensetzungen zwangslaufig auch dieselben
Eigenschaften aufweisen, ist zweifellos auch unter Gesichtspunkt der fehlenden
Neuheit relevant (BGH, a. a. O. - Terephtalsaure; BGH GRUR 1980, 283 - borhal-
tige Stahle). Der Senat hat allerdings Bedenken, ob bei der Ermittlung des Offen-
barungsgehalts einer prioritdtsbegriindenden Anmeldung auch diejenigen Infor-
mationen, die der Fachmann einer Druckschrift nicht allein beim Lesen, sondern
erst bei der Nacharbeitung der darin erhaltenen Beispiele entnimmt, als unmittel-
bar und eindeutig erkennbar zur angemeldeten Erfindung gehérend offenbart an-
zusehen sind und damit im Kontext der Prifung des Offenbarungshalts einer Prio-
ritatsschrift zu bericksichtigen sind (vgl auch BGH GRUR 2004, 407 - Fahrzeug-

leitsystem).
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c) Die ubrigen angegriffenen Patentanspriiche in der gemal Hauptantrag vertei-
digten Fassung bedirfen keiner weiteren isolierten Prifung, weil die Beklagte das
Streitpatent hilfsweise mit dem gewahrbaren zulassig gednderten Anspruchssatz
gemal Hilfsantrag 2 verteidigt hat und sich der Senat mit einer hiervon abwei-
chenden teilweisen Aufrechterhaltung einzelner weiterer Patentanspriiche gemaf
Hauptantrag in Widerspruch zu dem malRgeblichen Willen der Patentinhaberin
setzen wirde. Verteidigt der Patentinhaber das Streitpatent im Nichtigkeitsverfah-
ren mit Anspruchsséatzen gemafld Haupt- und Hilfsantragen, so bringt er hiermit
zum Ausdruck, in welcher Reihenfolge und in welcher Form er das Streitpatent
beschrankt verteidigen will und eine Prifung wiinscht. Es besteht deshalb kein
Anlass fur die Annahme, dass er nur einzelne Patentanspriche aus dem An-
spruchssatz gemalR Hauptantrag vorrangig vor dem Hilfsantrag verteidigen will
(BPatG GRUR 2009, 46 - lonenaustauschverfahren).

V.

1. Der Gegenstand der Patentanspriiche 1 bis 17 gemald Hilfsantrag 1 erweist
sich - ungeachtet der Frage der Zulassigkeit dieser Anspriche - nicht als patentfa-

hig.

a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 ist nicht neu.

Patentspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Haupt-
antrags durch die Aufnahme eines Disclaimers. Gegenstand des Disclaimers in
dessen Absatz (1) sind die Beschichtungen der Druckplatte, wie sie in der alteren
Anmeldung D1 in den Beispielen 1 bis 8 und 11 beschrieben sind (vgl. D1, Tab.
S. 20 oben, Beisp. 1 bis 8 und S. 23, Beisp. 11). Die im Absatz (2) des Disclaimers
angegebene Verwendung einer Single-mode Laserdiode mit 200 mW Leistung,
einer Wellenlange von 830 nm und der Fokussierung auf 10 um Auflésung ist der
Entgegenhaltung D1 auf Seite 18, Zeilen 23/24 zu entnehmen.
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Dieser Disclaimer vermag die Neuheit des Gegenstandes nach Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 gegeniber Entgegenhaltung D1 jedoch nicht herzustellen. Vom
Wortlaut dieses Anspruches sind nunmehr namlich lediglich solche Beschich-
tungszusammensetzungen ausgenommen, die eine fotoempfindliche Zusammen-
setzung mit keiner Fotoempfindlichkeit gegeniber UV-Licht, welche einen Loslich-
keitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und
einem unbelichteten Teil aufweist, umfassen und aus den konkreten Bestandteilen
der Beschichtungszusammensetzungen gemal den Beispielen 1 bis 8 und 11 der

D1, insbesondere Harz A, bestehen.

Die strittige Eigenschaft der Beschichtungszusammensetzung, i. e. keine Foto-
empfindlichkeit gegentber UV-Licht, ergibt sich jedoch ohne Nacharbeitung der
Beispiele, da sie sich dem Fachmann bereits beim Lesen der Entgegenhaltung D1
erschlief3t, wie vorstehend unter Abschnitt 11.2 ausgefihrt. Aus diesem Grund
kann die mit dem Disclaimer beabsichtigte Ausnahme der fraglichen Beispiele
vom Schutzumfang des Patentanspruches 1 nach Hilfsantrag 1 dessen Neuheit

gegenuber Entgegenhaltung D1 nicht herstellen.

b) Die ubrigen angegriffenen Patentanspriiche 2 bis 17 in der gemald Hilfsan-
trag 1 verteidigten Fassung bedirfen aus den oben unter Ill 2 ¢) genannten Grin-
den keiner weiteren isolierten Prifung, weil die Beklagte das Streitpatent weiter
hilfsweise mit dem gewahrbaren zulassig gednderten Anspruchssatz gemaf Hilfs-

antrag 2 verteidigt hat.

2) Der Gegenstand der Patentanspriiche gemald Hilfsantrag 2 erweist sich als

patentfahig.

a) Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 ist durch die Aufnahme der Merkmale
der erteilten Anspriche 2 und 5 in den erteilten Anspruch 1 formal in zulassiger
Weise beschrankt. Die darauf riickbezogenen Anspriiche 2 bis 8 entsprechen den
erteilten Ansprichen 3,4 und 6 bis 10 in neuer Nummerierung und mit ange-

passten Rickbezigen.
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b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 2 ist neu.

Er unterscheidet sich vom Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags da-
durch, das er neben den Merkmalen M1 bis M9b die Merkmale der erteilten An-

spruche 2 und 5 aufweist; diese zusatzlichen Merkmale lauten:

- worin die fotoempfindliche Zusammensetzung weiterhin enthalt c) ein l6slich-
keitsunterdriickendes Mittel, welches zum Senken der Aufldsungsrate der Mi-
schung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff der Komponente (a)
und eine hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alkalischen
Entwickler in der Lage ist,

- worin das loslichkeitsunterdrickende Mittel (c) mindestens einen Bestandteil,
ausgewahlt aus Sulfonsaureestern, Phosphorsaureestern, aromatischen Car-
bonsaureestern, Carbonsaureanhydriden, aromatischen Ketonen, aromati-

schen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, darstellt.

aa) Auch beim Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte nach der Entgegenhal-
tung D1 kann die Beschichtung ein léslichkeitsunterdriickendes Mittel enthalten,
welches zum Senken der Auflésungsrate der Mischung, umfassend einen lichtab-
sorbierenden Farbstoff der Komponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung
der Komponente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist (vgl. D1,
Anspr. 37 i. V. m. Anspr. 1 und 6 bis 20). Die l6slichkeitsunterdrickenden Mittel c),
die in den prioritatsbegrindenden Schriften D1.1 und D1.2 der D1 eine Stitze ha-
ben, sind jedoch lediglich solche, die eine Chinoliniumgruppe aufweisen, zu den
Benzothiazolidinen, Pyridinen, Imidazolinen oder IR-Farbstoffen mit einer Chinoli-
niumgruppe zu zahlen sind, wobei letztere in der Beschichtungszusammenset-
zung gleichermal3en sowohl als lichtabsorbierende Farbstoffe im Sinne der Kom-
ponente a) als auch im Sinne der Komponente c) des Streitpatents, i. e. als ein
|8slichkeitsunterdriickendes Mittel wirken (vgl. D1.1: S. 4, vorvorl. und vorl. Abs.
und Anspr. 1 bis 5; D1.2: Anspr. 9 bis 11 i. V. m. S. 3, letzt. Abs. bis S. 4, Abs. 4;
D1, Anspr. 1, 6 und 9 bis 12). Bei den ldslichkeitsunterdriickenden Mitteln c) ge-

mank Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 handelt es dagegen um solche, die mindes-
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tens einen Bestandteil, ausgewahlt aus Sulfonséaureestern, Phosphorsaureestern,
aromatischen Carbonsaureestern, Carbonsaureanhydriden, aromatischen Keto-
nen, aromatischen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern
betreffen. Derartige l6slichkeitsunterdriickende Mittel c) werden in der D1 zwar
auch genannt (D1, Anspr. 13 bis 20). Hierzu zahlt z. B. der Sulfonséureester Ethyl-
p-toluol-sulfonat des Anspruches 18 der D1 (vgl. hierzu auch Streitpatentschrift
S. 24/38, Abs. 0057). Die in den Patentansprichen 13 bis 20 angegebenen I6s-
lichkeitsunterdriickenden Mittel ¢) haben allerdings in den prioritdtsbegrindenden
Druckschriften D1.1 und D1.2 keine Stitze, sondern sind erstmals der am
22. April 1997 nachangemeldeten Entgegenhaltung D1 zu entnehmen (vgl. D1,
Anspr. 13 bis 20). Die D1 kann insoweit die Prioritaten der D1.1 und D1.2 nicht in
Anspruch nehmen. Da die I6slichkeitsunterdriickenden Mittel ¢c) des Anspruchs 1
in Hilfsantrag 2 aber bereits den Prioritdtsanmeldungen der Streitpatentschrift, die
allesamt vor dem Anmeldetag der Entgegenhaltung D1, dem 22. April 1997, an-
gemeldet wurden, zu entnehmen sind, kommt der Entgegenhaltung D1 diesbe-
zuglich kein &lterer Zeitrang zu; sie ist in diesem Umfang mithin nicht zu dem
Stand der Technik zu zahlen, der das Verfahren gemaR Anspruch 1 nach Hilfsan-

trag 2 neuheitsschadlich vorwegnehmen kann.

bb) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist auch durch den
weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht neuheitsschadlich ge-

troffen.

Entgegenhaltung D2 beschreibt lediglich Absorptionsspektren verschiedener Cya-
ninfarbstoffe; weitere Hinweise auf die Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsan-

trags 2 sind der Druckschrift nicht zu entnehmen.

In den Schaubildern der Entgegenhaltung D3 hat die Klagerin in mehreren Gra-
phen ausschlief3lich die Werte fur die Lichtintensitat und die Empfindlichkeitscha-
rakteristik, die im Streitpatent in den Tabellen 3, 6 und 8 angegeben sind, zusam-

mengefasst dargestellt.
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Die Entgegenhaltung D4 betrifft ein warmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial,
das ein Phenol-Harz vom Novolak-Typ im Gemisch mit Carbon Black (Ruf3) in ei-
nem bestimmten Mischungsverhaltnis enthalt (vgl. D4.1, Anspr. 1). Hinweise auf
die Ausgestaltung des Verfahrens nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 gehen aus

der Entgegenhaltung D4 nicht hervor.

In Druckschrift D5 wird eine strahlungsempfindliche Harzzusammensetzung aus
einem Resol- und einem Novolak-Harz in Verbindung mit einer latenten Bronsted-
Saure und einem Infrarot-Absorber zur Beschichtung von lithographischen Druck-
platten beschrieben (vg. D5, Anspr. 1 i. V. m. Sp. 1, Z. 11 bis 18). Die Beschich-
tung ist im Unterschied zur Beschichtungszusammensetzung nach Anspruch 1
des Hilfsantrags 2 IR- und UV-empfindlich (Sp. 3, Z. 1 bis 19).

Die wissenschaftliche Publikation D6 beschaftigt sich mit dem lgslichkeitsunter-
drickenden Einfluss u. a. von aromatischen Ketonen auf Novolak-Harze (vgl. D6,
Abstract i. V. m. Tab. 1). Weitergehende Hinweise auf das Verfahren nach An-

spruch 1 des Hilfsantrags 2 sind in der Druckschrift D6 nicht enthalten.

b) Das Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte nach An-
spruch 1 des Hilfsantrags 2 wird durch den vorverdffentlichten Stand der Technik
D2, D4, D5 und D6 nicht nahegelegt und beruht daher auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Die Klagerin ist der Ansicht, die Entgegenhaltung D5 konne fur sich allein schon
die erfinderische Téatigkeit des beanspruchten Verfahrens zur Herstellung einer li-
thografischen Druckplatte nach Anspruch 1 des Hauptantrags und sinngemafi
auch nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 in Frage stellen. Diesem Einwand kann
nicht gefolgt werden. Die Druckschrift D5 gibt dem Fachmann namlich keinerlei
Hinweise auf die Gestaltung des Verfahrens gemall Anspruch 1 des Hilfsan-
trags 2. Zum Einen ist fur die Herstellung einer positiv oder negativ arbeitenden
Druckplatte gemal3 D5 die Anwesenheit von Resol- und Novolak-Harzen in Ver-

bindung mit einer latenten Bronsted-Saure und einem IR-Absorber erforderlich
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(Anspr. 1 i.V.m. Sp. 4, Z.59 bis Sp. 5, Z. 4). Die Beschichtungszusammenset-
zungen kommen ferner ohne eine Nachbelichtungs-Warmebehandlung nicht aus
(Anspr. 1). Sie sind zudem auch UV-empfindlich (vgl. D5, Sp. 3, Z.1 bis 19).
Selbst wenn der Fachmann der D5 noch den Hinweis entnimmt, dass zur Herstel-
lung einer positiv arbeitenden lithographischen Druckplatte auf die Nachbelich-
tungs-Warmebehandlung verzichtet werden kann (Sp. 3, Z. 51 bis 61), liefert ihm
die Entgegenhaltung keine Anregung dahingehend, die in D5 beschriebene Zu-
sammensetzung der Beschichtung so abzuandern, dass sie zur Losung der streit-
patengeméalen Aufgabe der Zusammensetzung gemal Anspruch 1 des Hilfsan-

trags 2 entspricht.

Auch in der Zusammenschau der D5 mit der Druckschrift D6 gelangt der Fach-
mann nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2. Denn in der
Entgegenhaltung D6, bei der die l6slichkeitsunterdriickende Wirkung von z. B.
aromatischen Ketonen, wie sie im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 genannt sind, auf
Novolak-Harze untersucht wird (vgl. D6, Tab. 1) und auch versucht wird, den die
Loslichkeit in alkalischen Entwicklern verringernden Wirkungsmechanismus zu er-
klaren, wie die Klagerin geltend gemacht wird, kann der Fachmann keinen Zu-
sammenhang mit den Ubrigen MalRnahmen des Patentanspruchs 1 des Hilfsan-
trags 2 erkennen und ihn zur Lésung der streitpatentgemaflen Aufgabe ausge-

hend von D5 anregen.

Auch ausgehend von der Entgegenhaltung D4 (D4.1) war es fur den Fachmann
nicht naheliegend, zur Lésung der streitpatentgemalRen Aufgabe (vgl. Uberset-
zung der Streitpatentschrift S. 4/38, Abs. 0019 bis 0023), i. e. die Beschichtungs-
zusammensetzung zur Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithographi-
schen Druckplatte so auszugestalten, dass das Verfahren auf Grund einer hohen
Empfindlichkeit der Druckplattenbeschichtung mit einer kurzen Belichtungszeit bei
Weildlicht und ohne Nachwéarmebehandlung ausgefuhrt werden kann, zu gelan-
gen. Denn die Beschichtungszusammensetzung fur die Druckplatten der D4
(D4.1) fahrt davon weg, eine Zusammensetzung mit den Merkmalen des An-

spruchs 1 des Hilfsantrags 2 mit dem Ziel kurze Belichtungszeiten zu erreichen
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einzusetzen. Entgegen der streitpatentgemafien Lehre wird das warmeabsorbie-
rende Medium der Entgegenhaltung D4.1, Ruf3, namlich als das geeignetste unter
den Pigmenten angesehen (vgl. D4.1, S. 4, Z. 16 bis 20). Es absorbiert Strah-
lungsenergie aus verschiedensten Quellen, auch aus UV-Lichtquellen, und gibt sie
in Form von Warme an das Harz ab (D4.1, S. 8, Z. 6 bis 9). Weil dabei jedoch
noch zu geringe Unterschiede in der Ldslichkeit in einem alkalischen Entwickler
zwischen den belichteten und unbelichteten Arealen auftreten kbnnen, muss die
Verwendung von Rul3 dahingehend optimiert werden, dass sein Anteil im Harz
eine bestimmte Konzentration aufweist (S. 4, Z. 26 bis S. 5, Z. 15). Es wird in die-
sem Zusammenhang in D4 aber nicht angegeben, ob die Zusammensetzung so
empfindlich gestaltet werden kann, dass sich bei diesem Verfahren zur Herstel-
lung einer positiven fotoempfindlichen Druckplatte eine mdoglichst kurze Belich-
tungszeit ergibt (D4.1, S. 10, Z. 17 bis 26).

Die Druckschrift D2 beschreibt die Absorptionsspektren verschiedener Cyanin-
Farbstoffe. Sie geht nicht Gber vorgenannten Stand der Technik hinaus und kann
daher das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 weder fiir sich noch in

der Zusammenschau mit den Entgegenhaltungen D4, D5 oder D6 nahelegen.

Das Verfahren zur Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithographischen
Druckplatte des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 2 beruht somit auf einer erfin-

derischen Tatigkeit, der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 hat daher Bestand.

Mit diesem Patentanspruch haben auch die auf ihn riickbezogenen Anspriche 2
bis 8, die weitere nicht platt selbstverstandliche Ausgestaltungen des Verfahrens
nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 betreffen und die die Klagerin auch nicht mehr

im Einzelnen angegriffen hat, Bestand.

Der nach SchlieBung der mundlichen Verhandlung eingereichte Schriftsatz der

Beklagten vom 27. Juli 2009 war nicht nachgelassen. Er gibt zur Wiederer6ffnung
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der mindlichen Verhandlung keine Veranlassung, zumal der Schriftsatz keine
neuen Gesichtspunkte enthalt (8 99 PatG, 88 156, 283 ZPO).

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8 92 Abs. 1 ZPO.

Der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs. 1 PatG

I.V.m. 8§ 709 ZPO.

Dr. Schermer Engels Dr. Gerster Dr. Schuster Dr. Minzberg

Pr
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In der Patentnichtigkeitssache





…



betreffend das europäische Patent 0 823 327 


(DE 697 31 513)





hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 14. Juli 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Engels, Dipl.-Chem. Dr. Gerster und der Richterinnen Dr. Schuster und Dipl.-Chem. Dr. Münzberg





für Recht erkannt:





Das europäische Patent 0 823 327 wird mit Wirkung für das Ho­heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise da­durch für nichtig erklärt, dass die Patentansprüche folgende Fassung erhalten:





	„1.	Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druck­platte, welches einen Schritt des Scannens und Belichtens ei­ner positiven fotoempfindlichen lithographischen Druckplatte mit einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung mit keiner Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht, welche einen Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichte­ten Teil aufweist, umfasst, welche als Komponenten zum Her­vorrufen des Löslichkeitsunterschieds umfasst





	(a)	einen lichtabsorbierenden Farbstoff mit einem Absorptions­frequenzbereich, welcher einen Teil oder die Ge­samtheit des Wellenlängenbereichs von 650 bis 1.300 nm ab­deckt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial, und


	(b)	eine hochmolekulare Verbindung, deren Löslichkeit in ei­nem alkalischen Entwickler hauptsächlich durch eine Ände­rung, die sich von einer chemischen Änderung unterscheidet, veränderbar ist, welche auf einem Träger ausgebildet ist,


	mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbe­reich von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtinten­sität von mindestens 2 x 106 mJ/s cm² aufweist, die zur Aus­bildung eines Bildes durch die hochmolekulare Verbindung ausreicht,


	worin die fotoempfindliche Zusammensetzung weiterhin ent­hält c) ein löslichkeitsunterdrückendes Mittel, welches zum Senken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff der Komponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alka­lischen Entwickler in der Lage ist,


	worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindestens ei­nen Bestandteil, ausgewählt aus Sulfonsäureestern, Phos­phorsäureestern, aromatischen Carbonsäureestern, Carbon­säureanhydriden, aromatischen Ketonen, aromatischen Alde­hyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, dar­stellt.





	2.	Verfahren nach Anspruch 1, welches die Verwendung ei­ner positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst, worin das fotothermische Umwandlungsmaterial (a) mindes­tens eine Verbindung, ausgewählt aus einem Cyaninfarbstoff, einem Polymethinfarbstoff, einem Squariliumfarbstoff, einem Croconiumfarbstoff, einem Pyryliumfarbstoff und einem Thio­pyryliumfarbstoff ist.





	3.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, welches die Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusam­mensetzung umfasst, worin die hochmolekulare Verbin­dung (b) ein Novolakharz und/oder ein Polyvinylphenolharz ist.



	4.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, welches die Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammenset­zung umfasst, worin der lichtabsorbierende Farbstoff einen Absorptionsfrequenzbereich aufweist, welcher den Wellenlän­genbereich von 650 bis 1.100 nm abdeckt.





	5.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, welches die Verwendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammenset­zung umfasst, worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindestens eine Verbindung darstellt, welche zum Unterdrü­cken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend die oben­genannten Komponenten (a) und (b), in einem alkalischen Entwickler auf ein Niveau von maximal 80 % in der Lage ist.





	6.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, worin die Lichtstrahlung zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.100 nm gehört.





	7.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, worin die Lichtstrahlung eine Lichtintensität von mindestens 1,0 x 107 mJ/s·cm² aufweist.





	8.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, welches wei­terhin den Schritt des Entwickelns mit einem alkalischen Entwickler nach dem Schritt des Scannens und Belichtens umfasst.“





Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.





Die Klägerin trägt ¾ und die Beklagte ¼ der Kosten des Rechts­streits.



Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.





Tatbestand





Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 5. August 1997 unter Inanspruch­nahme der Priorität der japanischen Anmeldungen 20701396 vom 6. August 1996, 30272296 vom 14. November 1996 und 926497 vom 22. Januar 1997 angemel­deten und u. a. mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch­land erteilten europäischen Patents 0 823 327 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 697 31 513 T2 geführt wird. Das Streitpatent, das die Bezeichnung „Verfahren zur Herstellung einer positiv ar­beitenden lithographischen Druckplatte“ trägt, umfasst 10 Patentansprüche, die in der deutschen Übersetzung wie folgt lauten:





„1.	Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte, welches einen Schritt des Scannens und Belichtens einer positi­ven fotoempfindlichen lithographischen Druckplatte mit einer posi­tiven fotoempfindlichen Zusammensetzung mit keiner Fotoemp­findlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht, welche einen Löslich­keitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichteten Teil aufweist, umfasst, wel­che als Komponenten zum Hervorrufen des Löslichkeitsunter­schieds umfasst





	(a)	einen lichtabsorbierenden Farbstoff mit einem Absorptions­frequenzbereich, welcher einen Teil oder die Ge­samtheit des Wellenlängenbereichs von 650 bis 1.300 nm ab­deckt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial, und


	(b)	eine hochmolekulare Verbindung, deren Löslichkeit in ei­nem alkalischen Entwickler hauptsächlich durch eine Ände­rung, die sich von einer chemischen Änderung unterscheidet, veränderbar ist, welche auf einem Träger ausgebildet ist,





mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtintensität von mindestens 2 x 106 mJ/s·cm² aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmolekulare Verbindung ausreicht.





2.	Verfahren nach Anspruch 1, worin die fotoempfindliche Zusam­mensetzung weiterhin enthält c) ein löslichkeitsunterdrü­ckendes Mittel, welches zum Senken der Auflösungsrate der Mi­schung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff der Kom­ponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung der Kompo­nente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist.





3.	Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, welches die Ver­wendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst, worin das fotothermische Umwandlungsmaterial (a) min­destens eine Verbindung, ausgewählt aus einem Cyaninfarbstoff, einem Polymethinfarbstoff, einem Squariliumfarbstoff, einem Cro­coniumfarbstoff, einem Pyryliumfarbstoff und einem Thiopyryli­umfarbstoff ist.





4.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, welches die Ver­wendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst, worin die hochmolekulare Verbindung (b) ein Novolak­harz und/oder ein Polyvinylphenolharz ist.





5.	Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, welches die Ver­wendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst, worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindes­tens einen Bestandteil, ausgewählt aus Sulfonsäureestern, Phos­phorsäureestern, aromatischen Carbonsäureestern, Carbonsäu­reanhydriden, aromatischen Ketonen, aromatischen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, darstellt.





6.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, welches die Ver­wendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst, worin der lichtabsorbierende Farbstoff einen Absorpti­onsfrequenzbereich aufweist, welcher den Wellenlängenbereich von 650 bis 1.100 nm abdeckt.





7.	Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, welches die Ver­wendung einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung umfasst, worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindes­tens eine Verbindung darstellt, welche zum Unterdrücken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend die obengenannten Komponenten (a) und (b), in einem alkalischen Entwickler auf ein Niveau von maximal 80 % in der Lage ist.





8.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, worin die Licht­strahlung zu einem Wellenlängenbereich von 650 bis 1.100 nm gehört.





9.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, worin die Licht­strahlung eine Lichtintenistät von mindestens 1,0 x 107 mJ/s·cm² aufweist.





10.	Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, welches weiter­hin den Schritt des Entwickelns mit einem alkalischen Entwickler nach dem Schritt des Scannens und Belichtens umfasst.“





Die Klägerin greift mit vorliegender Klage das Streitpatent in vollem Umfang an und macht die Nichtigkeitsgründe mangelnder Patentfähigkeit und nicht ausrei­chender Offenbarung der Erfindung geltend. Zur Begründung stützt sie sich auf folgende Druckschriften:





D1	WO 97/39894 A1 (EP 0 825 927 A1), Anmeldetag 22. April 1997


D1.1	GB 9608394.4 vom 23. April 1996


D1.2	GB 9614693.1 vom 12. Juli 1996


D1.3	PCT/GB96/01973 vom 13. August 1996


D1.4	GB 9700884.1 vom 17. Januar 1997


D2	N.I. Fisher, F.M. Hamer, Proc.R. Soc. 1935, A153, S. 703 bis 723


D3	Schaubilder zur Lichtintensität/Lichtempfindlichkeit gemäß Merkmal M9b


D4	JP S56-69192 A


D4.1	englische Übersetzung von D4


D5	US 5 372 907 A


D6	H.Y. Shi, A. Reiser, Macromolecules 1995, 28, S. 5595 bis 5600





sowie ein in der mündlichen Verhandlung überreichtes Technisches Datenblatt „Infrarot Linsen“.





Sie ist der Ansicht, dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 fehle bereits die Neuheit gegenüber der als nachveröffentlichter Stand der Technik zu berücksich­tigenden internationalen Anmeldung WO 97/39894 A1 (D1), die ihrerseits zu Recht u. a. die Prioritäten vom 23. April 1996 (D1.1) und vom 12. Juli 1996 (D1.2) in Anspruch nehme. Es sei in den Prioritätsdokumenten D1.1 und D1.2 zwar nicht wörtlich erwähnt, dass die Zusammensetzung der Beschichtung keine Fotoemp­findlichkeit gegenüber UV-Licht aufweise. Da die Zusammensetzungen nach den in den Prioritätsdokumenten enthaltenen Beispielen aber im Wesentlichen den Beispielen der D1 entsprächen, müssten sie die UV-Unempfindlichkeit zwangsläu­fig inhärent aufweisen. Für den Zeitrang der D1 sei deshalb auf die D1.1 und D1.2 abzustellen, der gegenüber der Priorität des Streitpatents vom 6. August 1996 äl­ter sei. Die Klägerin hält ferner auch die Druckschrift D4 für neuheitsschädlich. Im Übrigen entbehre der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der erfinderischen Tä­tigkeit gegenüber der D5, jedenfalls wenn diese mit der D6 kombiniert werde. Gleiches gelte für die Gegenstände der abhängigen Ansprüche 2 bis 10.





Die Klägerin beantragt,





das europäische Patent 0 823 327 mit Wirkung für das Hoheitsge­biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.





Die Beklagte beantragt,





die Klage abzuweisen;


hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Patentansprüchen 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1 und den Patentansprüchen 1 bis 8 gemäß Hilfsan­trag 2.





Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Patentanspruch 1 der erteilten Fassung dadurch, dass ihm folgender Disclaimer hinzugefügt ist:





„ausgenommen ein Verfahren, bei dem


(1)	die Druckplatte aus einem elektrogekörnten und anodisierten Aluminiumträger und einer der folgenden darauf beschichteten Zusammensetzungen (i)-(iii) besteht:





(i)	eine Zusammensetzung, bestehend aus


	-	86 Gewichtsteilen Harz A, bei dem es sich um eines von Ba­keliTe unter der Bezeichnung LB6564 vertriebenes Phenol/Kresol-Novolakharz handelt,


	-	10 Gewichtsteilen der folgenden Verbindung



file_0.bin











	-	und 4 Gewichtsteilen Farbstoff B der folgenden Formel:





file_1.bin











file_2.bin











(ii)	eine Zusammensetzung, bestehend aus


	-	90 Gewichtsteilen Harz A, wie oben definiert,


	-	4 Gewichtsteilen Farbstoff B, wie oben definiert, und


	-	6 Gewichtsteilen einer der folgenden Verbindungen: 1 Ethyl-4-methyl-chinoliniumbromid, Monazoline C, 3-Ethyl-2-[3-ethyl-2(3H)-benzothiazolyliden)-2-methyl-1-propenyl]-benzothiazolium-bromid, 3-Ethyl-2-methyl-benzothia­zoliumiodid, Cetylpyridiniumbromid, Ethylviologendibromid oder Cetrimide;


(iii)	eine Zusammensetzung, bestehend aus


	-	90 Gewichtsteilen Harz A, wie oben definiert, und


	-	10 Gewichtsteilen des folgenden Farbstoffs





file_3.bin












(2)	und bei dem die Druckplatte unter Verwendung einer 200 mW Einfachmodus-Laserdiode von 830 nm Wellenlänge, fokussiert auf eine 10 µm Auflösung, belichtet wird.“





An Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 schließen sich die erteilten Patentan­sprüche 2 bis 4 und 6 bis 10 an, letztere als neu nummerierte Ansprüche 5 bis 9 mit entsprechend geänderten Rückbezügen. Patentanspruch 10 des Hilfantrags 1 und die hierauf rückbezogenen Patentansprüche 11 bis 17 stimmen mit Patentan­spruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 und den hierauf rückbezogenen Patentansprü­chen 2 bis 8 überein.


Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 1 bis 8 des Hilfsantrags 2 wird auf die Urteilsformel verwiesen.





Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie hält die Neuheit des Streitpatents, dem seinerseits die beanspruchten Prioritäten zu­stünden, gegenüber der Entgegenhaltung D1 für gegeben, weil dieser nur der Zeitrang des Anmeldetages vom 22. April 1997 zukomme. Die Prioritäten der älte­ren Anmeldungen D1.1 und D1.2 könne die D1 nicht rechtswirksam in Anspruch nehmen. Die Beklagte schließt sich insoweit der Entscheidung T 0888/02 vom 12. August 2004 an, in der die Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts die Ansicht vertreten habe, dass das in der D1 beanspruchte Merkmal, wonach die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem wässrigen Entwickler durch Einwirkung von UV-Licht nicht erhöht werde, in den Prioritätsdokumenten D1.1 und D1.2 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart sei. Ausgehend hiervon hat die Beschwerdekammer das aus der D1 hervorgegangene europäische Patent 0 825 927 gegenüber der prioritätsälteren nachveröffentlichten Anmeldung EP-A -0 823 327 des Streitpatents nicht als neu angesehen und die gegen den Widerruf der D1 gerichtete Beschwerde der Patentinhaberin zurückgewiesen.





Die Beklagte ist ferner der Ansicht, dass auch das in Patentanspruch 1 des Streit­patents enthaltene Merkmal einer Lichtstrahlung, welche eine Lichtintensität von mindestens 2x106 mJ/s·cm² aufweist, in der D1 nicht beschrieben sei.



Das Streitpatent ist am 12. Juni 2008 auf die jetzige Beklagte als Rechtsnachfol­gerin der ursprünglich in die Rolle eingetragenen Patentinhaberin umgeschrieben worden. Die Klägerin hat dem Eintritt der Rechtsnachfolgerin in die Beklagtenstel­lung zugestimmt.





Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien sowie der eingereichten Doku­mente und des Wortlauts der Patentansprüche gemäß Hilfsanträgen wird auf den Akteninhalt und die Sitzungsniederschrift verwiesen.


Die Beklagte hat nach Schluss der mündlichen Verhandlung darauf hingewiesen, dass auch in der zwischen den Parteien des vorliegenden Verfahrens ergangenen - mit teilweiser deutscher Übersetzung als Anlagen B3 und B4 eingereichten - nie­derländischen Entscheidung 3114619/HA ZA 08-2157 vom 22. Juli 2009 die von der D1 in Anspruch genommenen Prioritäten GB9608394.4 vom 23. April 1996 und GB 9614693.1 vom 12. Juli 1996 nicht als wirksam anerkannt worden seien.





Entscheidungsgründe





Die Klage ist zulässig und teilweise begründet. Der geltend gemachte Nichtig­keitsgrund mangelnder Patentfähigkeit gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a EPÜ führt zur Nichtigerklärung des Streitpatents in dem aus dem Urteilstenor ersichtlichen Umfang. Im Übrigen war die Klage abzuweisen.





I.





1.	Das Streitpatent betrifft das Gebiet der Herstellung von Druckplatten (Überset­zung der Patentschrift S. 2, Abs. 0001). Zusammen mit dem Fortschritt in der Bild­bearbeitungs-Technologie durch Computer wurde die Aufmerksamkeit auf ein fo­toempfindliches oder wärmeempfindliches direktes Plattenherstellungssystem ge­richtet, bei welchem ein Resist-Bild direkt aus digitaler Bildinformation durch einen Laserstrahl oder einen Thermoschreibkopf ohne Verwendung einer Silbersalz­maskierungsschicht gebildet wird. Das Bild wird dabei auf der mit einem fotoemp­findlichen Material beschichteten Druckplatte im Wesentlichen durch einen Lös­lichkeitsunterschied in einem Entwickler zwischen einem belichteten und einem nicht belichteten Teil der Druckplatte erzeugt (S. 3, Abs. 0009). Je nachdem, in welchem Bereich des Spektrums die Absorptionsfrequenz des Farbstoffes liegt, muss zusätzlich eine Wärmebehandlung der belichteten Platte erfolgen und/oder es muss unter Gelblicht gearbeitet werden, um UV-empfindliches Beschichtungs­material vor unerwünschter Belichtung mit dem UV-Anteil zu schützen (S. 2, Abs. 0006).





2.	Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Streitpatents, ein Verfahren zur Her­stellung einer positiven fotoempfindlichen lithografischen Druckplatte vorzuse­hen, welche hinsichtlich der Konstruktion einfach ist, welche zur direkten Auf­zeichnung z.B. mittels eines Halbleiter-Lasers oder eines YAG-Lasers geeignet ist, und welche hohe Empfindlichkeit und eine hervorragende Aufbewahrungsstabilität besitzt; es soll weder eine Nachbelichtungs-Wärmebehandlung erforderlich sein, die Belichtung soll bei gewöhnlichem weißen Licht möglich sein und die Druck­platte soll ausgezeichnete Brenneigenschaften aufweisen und bei hoher Empfind­lichkeit belichtet werden (S. 4, Abs. 0019 bis 0023).





3.	Gelöst werden soll diese Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte gemäß erteiltem Patentanspruch 1, welches folgende Merkmale auf­weist:





M1	 einen Schritt des Scannens und Belichtens,


M2	eine positive fotoempfindliche lithographische Druckplatte mit einer positiven fotoempfindlichen Zusammensetzung,


M3	mit keiner Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht,


M4	welche einen Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelich­teten Teil aufweist,


M5	welche als Komponenten zum Hervorrufen des Löslichkeitsun­terschieds umfasst



		a)	einen lichtabsorbierenden Farbstoff mit einem Absorp­tionsfrequenzbereich, welcher einen Teil oder die Gesamtheit des Wellenlängenbereichs von 650 bis 1.300 nm abdeckt, als fotothermisches Um­wandlungsmaterial, und


M6		b)	eine hochmolekulare Verbindung,


M7	deren Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler hauptsäch­lich durch eine Änderung, die sich von einer chemischen Än­derung unterscheidet, veränderbar ist,


M8	welche auf einem Träger ausgebildet ist,


M9a	mittels einer Lichtstrahlung, welche zum Wellenlängenbe­reich von 650 bis 1.300 nm gehört und


M9b	welche eine Lichtintensität von mindestens 2x106 mJ/s·cm² aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmo­lekulare Verbindung ausreicht.





4.	Als zuständiger Fachmann ist ein Dipl.-Chemiker oder Dipl.-Physiker, der mit der Herstellung von Materialien für die Fotografie vertraut ist und über Kennt­nisse/Erfahrungen verfügt, wie sich diese Materialien auf die Herstellung von Ver­vielfältigungsformen/Druckplatten übertragen lassen.





II.





Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung der Erfin­dung steht dem Streitpatent nicht entgegen, denn das Streitpatent beschreibt die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit b) EPÜ).





Der Ansicht der Klägerin, die Lehre des Streitpatents sei mangels unzureichender Offenbarung nicht ausführbar, weil das Merkmal M3 „keine Fotoempfindlichkeit gegenüber ultraviolettem Licht“ im erteilten Anspruch 1 im Widerspruch zu Ausfüh­rungen in der Beschreibung stehe, wonach die Belichtung einerseits mit einer Hochdruck-Quecksilberlampe erfolgen könne, die nach fachmännischen Kenntnis­sen Licht im UV-Wellenlängenbereich emittiere (vgl. Übersetzung der Streitpatent­schrift S. 34/38, Abs. 0106, 0107) und andererseits in den Ausführungsbeispielen angegeben sei, dass die Belichtung unter einer gelben Lampe erfolgen solle (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift S. 27/38, Abs. 0073), kann nicht gefolgt wer­den. Dass unter Gelblicht belichtet werden kann, bedeutet nämlich nicht zwangs­läufig, dass die streitpatentgemäße Beschichtungszusammensetzung UV-emp­findlich ist; es wird jedenfalls damit keine Aussage über die Fotoempfindlichkeit der Beschichtung gegenüber einfallendem (incident) UV-Licht selbst getroffen. Die Belichtung der Druckplatte gemäß Referenzbeispiel 18 mit einer Hockdruck-Quecksilberlampe, deren Emissionsspektrum u. a. hohe Anteile der Linien 313 und 365 nm aufweist, belegt vielmehr, dass nach UV-Belichtung - nicht durch Ult­raviolettstrahlungsanteile, die in Weißlicht enthalten sein können - eine fotochemi­sche Änderung auftritt, die zur weitgehenden Auflösung der fotoempfindlichen Be­schichtung der Druckplatte führt (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift, S. 35/38, Tab. 9, Beispiel 18 i. V. m. Abs. 0112). Dies steht nicht im Widerspruch zu den Ausführungen im Streitpatent, wonach der lichtabsorbierende Farbstoff eine Ver­bindung ist, die Licht im Ultraviolett-Bereich nicht im Wesentlichen absorbiert oder absorbiert, aber nicht im Wesentlichen dafür empfindlich ist, und welche die foto­empfindliche Zusammensetzung nicht durch eine schwache Ultraviolettstrahlung, die in Weißlicht enthalten sein kann, zu modifizieren vermag (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift S. 5/38, Abs. 0034). Im Ergebnis stellt die Streitpatentschrift je­denfalls fest, dass die Herstellung der Druckplatte unter Weißlicht möglich ist, so dass für den Fachmann diesbezüglich keine Unklarheit besteht (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift, S. 4/38, Abs. 0021 und S. 37/38, Abs. 0121).





Auch der Einwand der Klägerin, Merkmal 7 des erteilten Patentanspruches 1, wo­nach die Löslichkeit der Beschichtung in einem alkalischen Entwickler hauptsäch­lich durch eine Änderung, die sich von einer chemischen Änderung unterscheide, veränderbar ist, basiere nur auf Vermutungen, ohne dass der Fachmann an Hand der Angaben in der Streitpatentschrift überprüfen könne, ob dieses Merkmal erfüllt sei, kann nicht durchdringen, da es auf den Wirkungsmechanismus letztlich nicht ankommt. Entscheidend für die Herstellung ist, dass der belichtete Teil der Be­schichtung sich nach Belichtung anders verhält als der unbelichtete, nämlich dass er in einem alkalischen Entwickler löslich ist, während der unbelichtete Teil durch die Entwicklerlösung nicht aufgelöst wird.





III.





Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der gemäß Hauptan­trag verteidigten, erteilten Fassung ist durch die am 30. Oktober 1997 und damit nach dem Anmeldetag des Streitpatents als europäische Anmeldung 0 825 927 mit Benennung von Deutschland als Vertragsstaat veröffentlichte Entgegenhaltung WO 97/39894 A1 (D1) neuheitsschädlich getroffen, da die D1 wirksam die Priori­täten der Anmeldungen D1.1 und D1.2 in Anspruch nimmt und deshalb das prio­ritätsältere Recht darstellt (Art. 54 Abs. 3 und 4 EPÜ 1973).





1.	Die D1 beschreibt, wie auch die Beklagte nicht in Abrede stellt, ein Verfahren zur Herstellung einer positiv arbeitenden lithographischen Druckplatte, welches unstrittig die Merkmale M1 bis M9a aufweist.





a)	Der Schritt des Scannens und Belichtens einer positiven fotoempfindlichen litho­graphischen Druckplatte mit einer positiven fotoempfindlichen Zusammenset­zung (Merkmale M1 und M2) geht aus der Entgegenhaltung D1 hervor (vgl. D1, Anspr. 37 bis 39 i. V. m. S. 18, Z. 18 bis 22 und Anspr. 1). Die Zusammensetzung ist nicht fotoempfindlich gegenüber ultraviolettem Licht (Merkmal M3: D1, Anspr. 37 i. V. m. Anspr. 1). Die fotoempfindliche Zusammensetzung weist einen Löslichkeitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichte­ten und einem unbelichteten Teil auf (Merkmal M4: vgl. D1, Anspr. 37 i. V. m. S. 4, Z. 25 bis 27 und Anspr. 1, 5 und 22). Als Komponenten zum Hervorrufen des Lös­lichkeitsunterschieds umfasst die Beschichtung a) einen lichtabsorbierenden Farbstoff mit einem Absorptionsfrequenzbereich, der im Wellenlängenbereich über 600 nm liegt, als fotothermisches Umwandlungsmaterial (Merkmal M5: vgl. D1, Anspr. 36) und b) eine hochmolekulare Verbindung (Merkmal M6: vgl. D1, Anspr. 37 i. V. m. Anspr. 1 bis 3), deren Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler hauptsächlich durch eine Änderung, die sich von einer chemischen Änderung un­terscheidet, veränderbar ist (Merkmal M7: vgl. D1, S. 7, Z. 9 bis 18). Die Be­schichtung ist auf einem Träger ausgebildet (Merkmal M8: vgl. D1, Anspr. 21). Mittels einer Lichtstrahlung innerhalb des Wellenlängenbereichs von 650 bis 1.300 nm wird ein Bild auf die hochmolekulare Verbindung übertragen (Merk­mal M9a: vgl. D1, Anspr. 37 bis 39).





b)	Entgegen der Ansicht der Beklagten ist auch das Merkmal M9b des Patentan­spruchs 1 des Streitpatents durch die D1 vorweggenommen.





Das Merkmal M9b betrifft die Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbe­reich von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtintensität von mindestens 2 x 106 mJ/s·cm² aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmole­kulare Verbindung ausreicht. Dieses Merkmal ist in der D1 zwar nicht expressis verbis vorbeschrieben. Die dort verwendeten Halbleiterlaserdioden haben jedoch eine Leistung von 200 mW, emittieren Licht der Wellenlänge zwischen 600 und 1.100 nm und sind auf einen Strahldurchmesser von 10 µm fokussiert (vgl. D1, S. 17, Z. 10 bis 13 i. V. m. S. 18, Z. 23/24). Aus diesen Angaben kann die Lichtin­tensität nach der Formel





I (in W/cm²)  =  PLaser / F





berechnet werden, wobei „P“ für die Leistung des Lasers (in W) und „F“ für die Fläche des fokussierten Strahls (in cm²) steht. Daraus ergibt sich, dass mit der Halbleiterlaserdiode der D1 im Idealfall eine Lichtintensität von 2,55 x 108 mJ/s cm² zu erzielen ist. Insofern ist auch das von der Beklagten als M9b bezeichnete Merkmal, wonach mittels einer Lichtstrahlung, welche zu einem Wellenlängenbe­reich von 650 bis 1.300 nm gehört und welche eine Lichtintensität von mindestens 2 x 106 mJ/s cm² aufweist, die zur Ausbildung eines Bildes durch die hochmole­kulare Verbindung ausreicht, durch die Entgegenhaltung D1 vorbeschrieben.



Die Beklagte hat hierzu vorgetragen, die Meßmethoden des Streitpatents und der Entgegenhaltung D1 ließen sich nicht miteinander vergleichen, da das Streitpatent die Intensität des Lasers mittels eines Lichtleistungsmessgeräts auf der Druck­platte messe (vgl. Übersetzung der Streitpatentschrift S. 25/26/38 Abs. 0065), während die Berechnung der Lichtintensität des Lasers der D1 allein auf Grund der Leistungsdaten des Lasers eine Berechnung vor der Optik am Resonator dar­stelle. Im Übrigen lasse sich ein Laser auch nicht mit der maximalen Leistung betreiben. Sie bestreite, dass mit dem Laser der D1 die Untergrenze der Lichtin­tensität auf der Druckplatte erreicht werden könne, die zur Erzeugung eines Bildes erforderlich sei. Diesem Einwand kann indessen nicht gefolgt werden. Denn selbst wenn die Laserdioden der D1 mit einer Spannung unter dem maximal zulässigen Wert betrieben und sich Leistungsverluste auf Grund der optischen Einrichtungen zur Fokussierung des Strahls zwischen dem Laser und der Platte einstellen und daher die berechnete Lichtintensität nicht mit der auf der Druckplatte des Streit­patents gemessenen gleichgesetzt werden kann, verdeutlicht der Vergleich des Wertes für die Lichtintensität im Merkmal M9b des Streitpatents mit dem berech­neten Wert für den Laser der D1, dass mit dem Laser der D1 im Idealfall eine um den Faktor 100 höhere Lichtintensität erreicht werden kann und daher selbst bei großen Leistungsverlusten noch ein Wert gemäß Merkmal M9b von mindestens 2 x 106 mJ/s cm² zu erzielen ist. Unter Hinweis auf ein in der mündlichen Ver­handlung übergebenes Datenblatt zu Infrarot-Linsen hat die Klägerin zudem aus Sicht des Senats zutreffend darauf hingewiesen, dass für den Fachmann keine Schwierigkeit besteht, für einen Laser, der Licht im IR-Bereich emittiert, zur Fo­kussierung des Strahls kein Material, d. h. Linsen, in den Strahlengang einzube­ziehen, das für IR-Licht nicht durchgängig ist; mit einem Intensitätsverlust in der Größenordnung von etwa 80 %, wie ihn die Klägerin in der mündlichen Verhand­lung beispielhaft erwähnt hat, muss daher nicht gerechnet werden.





Der Patentanspruch 1 in seiner gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung ist da­her in allen Merkmalen durch die Druckschrift D1 vorweggenommen.



2.	Die Entgegenhaltung D1 nimmt auch die Prioritäten der Anmeldungen GB 9608394.4 vom 23. April 1996 (D1.1) und GB 9614693.1 vom 12. Juli 1996 (D1.2) wirksam in Anspruch und stellt damit gegenüber dem Streitpatent, das die jüngeren Prioritäten der japanischen Anmeldungen 20701396 vom 6. August 1996 und 30272296 vom 14. November 1996 und 926497 vom 22. Januar 1997 bean­sprucht, das prioritätsältere Recht dar.





a)	Bei Anmeldung eines Patents kann das Prioritätsrecht einer vorangegange­nen Anmeldung in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung be­treffen (Art. 87 Abs. 1 EPÜ). Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung erfüllt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehö­rend offenbart ist (BGH GRUR 2002, 146 - Luftverteiler; EPA GrBK 1/98 GRUR Int. 2002, 83; Busse/Keukenschrijver, PatG 6. Aufl. § 40 Rdn. 16; Ben­kard/Ullmann/Grabinski, EPÜ Art. 88 Rdn. 9). Der Gegenstand der Erfindung ist bei der prioritätsbeanspruchenden Anmeldung aus den Patentansprüchen zu er­mitteln, bei der prioritätsbegründenden aus der Ge­samtheit der Anmeldungsun­terlagen. Dabei muss der Gegenstand der Nachanmeldung der früheren Anmel­dung unmittelbar und eindeutig entnommen werden können. Für die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten insoweit die Prinzipien der Neuheitsprüfung (BGH GRUR 2002, 146 - Luftverteiler; GRUR 2003, 133 - elektronische Funkti­onseinheit, BGH GRUR 2008, 597 - Betonstraßenfertiger - jew. m. w. N.).





Nach den Prinzipien der Neuheitsprüfung ist über das in einer zum Stand der Technik gehörenden Schrift explizit Beschriebene hinaus auch das als offenbart und damit vorweggenommen anzusehen, was zwar nicht ausdrücklich erwähnt, aus der Sicht des Fachmanns jedoch für die Ausführung der unter Schutz gestell­ten Lehre selbstverständlich ist und vom Fachmann mitgelesen wird und daher keiner besonderen Offenbarung bedarf (vgl. BGH Mitt. 2009, 119 - Olanzapin un­ter Klarstellung der Grundsätze der Entscheidung „Elektrische Steckverbindung, BGH GRUR 2000, 296). Das „Mitlesen“ von Selbstverständlichem ist deshalb auch bei der Ermittlung des Inhalts einer für die wirksame Inanspruchnahme eines Prioritätsrechts oder die Prüfung einer unzulässigen Erweiterung maßgeblichen ursprünglichen Anmeldung einzubeziehen mit der einschränkenden Maßgabe, dass es auch darauf ankommt, ob der mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fä­higkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets eine solche selbst­verständliche Ergänzung der Anmeldung als zur Erfindung gehörend entnehmen kann (BGH GRUR 2002, 146, 148 - Luftverteiler; EPA GrBK 1/98 GRUR Int. 2002, 80, 83).





b)	Nach diesen Grundsätzen ist im vorliegenden Fall von der Identität der Verfah­ren gemäß den prioritätsbegründenden Anmeldungen D1.1 und D1.2 mit den in den Patentansprüchen der D1 beschriebenen Gegenständen auszugehen.





aa)	Das insoweit allein strittige Merkmal in Anspruch 1 der D1, wonach die Löslich­keit der Beschichtungszusammensetzung in einem wässrigen alkalischen Entwickler durch einfallende UV-Strahlung nicht erhöht wird (the aqueous develo­per solubility of the composition ist not increased by incident UV radiation), ist zwar in den prioritätsbegründenden Voranmeldungen D1.1 und D1.2 nicht expres­sis verbis erwähnt. Der Fachmann liest dieses Merkmal beim Studium der Druck­schriften D1.1 und D1.2 nach Überzeugung des Senats jedoch mit. Er stellt beim Lesen nämlich sofort fest, dass die Durchführung der in D1.1 und D1.2 beschrie­benen Verfahren kein Schutzlicht erfordert. Denn es ist den Druckschriften D1.1 und D1.2 keinerlei Hinweis auf die zwingende Einhaltung einer solchen Maß­nahme zu entnehmen. Vielmehr wird das Verfahren als sehr einfach durchführbar beschrieben (vgl. D1.1, S. 1, Abs. 2). Nichts Anderes ist dem Fachmann im Um­gang mit fotothermisch direkt bebilderbaren Druckplatten ohnehin geläufig (vgl. z. B. D4.1, S. 3, Z. 3 bis 11). Das Fehlen einer solchen Angabe ist für den Fach­mann daher ein klarer Hinweis, dass einfallende UV-Strahlung, welche sowohl Bestandteil des Sonnenlichts als auch künstlicher Lichtquellen sein kann und mit­hin im Weißlicht - wie die Streitpatentschrift ausführt - vorkommt, die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung nicht beeinflusst; andernfalls sind Schutz­maßnahmen gegenüber einfallendem UV-Licht als unerlässlich anzusehen. Würde einfallendes UV-Licht nämlich zu einer Veränderung der Löslichkeit der Be­schichtungszusammensetzung führen, wäre eine zufriedenstellende Bebilderung nicht möglich, da kein klares Bild entsteht.





bb)	Da nach Ansicht des Senats im vorliegenden Fall kein Zweifel bestehen kann, dass der Fachmann, der mangels eines entsprechenden Hinweises in der D1.1 und D1.2 bei der Herstellung der Druckplatten ohne Schutzlicht arbeitet, dem Of­fenbarungsgehalt dieser Anmeldungen auch ohne ausdrückliche Erwähnung als selbstverständlich entnimmt, dass bei der durch einen Wärmeeintrag erfolgenden Belichtung der Druckplatten die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung durch einfallendes UV-Licht nicht beeinflusst wird, ist das strittige Merkmal als zur Erfindung gehörig erkennbar offenbart (vgl BGH a. a. O. - Luftverteiler).





Gestützt wird diese Beurteilung auch durch den Gesichtspunkt, dass das Merkmal der D1, wonach „die Löslichkeit der Beschichtungszusammensetzung in einem wässrigen alkalischen Entwickler durch einfallende UV-Strahlung nicht erhöht wird“, nicht dazu dient, die Zusammensetzung und die Eigenschaften der Be­schichtung in anderer Weise auszugestalten als dies in den prioritätsbegründen­den Schriften D1.1 und D1.2 der Fall ist. Dies wird aus der übereinstimmenden Zusammensetzung der fotoempfindlichen Beschichtungen der Druckplatten der Beispiele 1 bis 8 und 11 der prioritätsbeanspruchenden Schrift D1 mit den Bei­spielen 2 bis 4 der D1.1 und den Beispielen 2 bis 11 der D1.2 ersichtlich. Dem stehen die zusätzlich in die Beispiele der D1 aufgenommenen Merkmale der Trä­gerplatte aus Aluminium mit einer Dicke von 0,3 mm und einer Nachbehandlung mit einer wässrigen Lösung aus anorganischem Phosphat sowie den Unterschie­den in der Konzentration der alkalischen Entwicklerlösung nicht entgegen. Abge­sehen davon, dass zwischen diesen Angaben in den Beispielen der D1 und den Angaben in den Voranmeldungen D1.1 und D1.2 keine inhaltliche Diskrepanz be­steht (vgl. D1, Beispiele 1 bis 8 i. V. m. S. 17, Z. 1 bis 8 und D1.1, S. 5, vorl. Abs. und Beispiele 2 bis 4; D1.2, S. 8, Abs. 2 und 3), spielen diese lediglich in der Be­schreibung erläuterten Mekmale hinsichtlich der Lehren der D1 und der Voran­meldungen D1.1 und D1.2 keine Rolle. Denn im Mittelpunkt der Lehren steht die Herstellung einer lithographischen Druckplatte mit einer Beschichtung, welche durch Zusatz eines lichtabsorbierenden Farbstoffs als fotothermisches Umwand­lungsmaterial die Differenz zwischen der Löslichkeit des belichteten und unbe­lichteten Teils der Druckplatte erhöht und damit die Entwicklung der Platte in ei­nem wässrigen Entwickler nach Bebilderung ermöglicht (vgl. D1.1, S. 4, drittl. Abs.; D1.2, S. 2, vorl. Abs.; D1, S. 5, Z. 14 bis 17).





cc)	Da die Gegenstände der Voranmeldungen D1.1 und D1.2 nach Überzeugung des Senats bereits aufgrund der impliziten Offenbarung dieselbe Erfindung wie die der Nachanmeldung D1 betreffen, kann die in der mündlichen Verhandlung auch erörterte Frage dahingestellt bleiben, ob sich dasjenige, was dem angesproche­nen Fachmann beim Nacharbeiten einer Lehre als inhärentes Merkmal unmittelbar und zwangsläufig offenbar wird (vgl BGH GRUR 1980, 283 - Terephtalsäure; fer­ner EPA G 1/98 GRUR Int. 2002, 83), zu dem prioritätsbegründenden Offenba­rungsgehalt einer Voranmeldung gerechnet werden kann.


Die Klägerin hat insoweit zwar zutreffend geltend gemacht, dass die in der D.1.1 enthaltenen Beispiele 2 bis 4 und die in der D1.2 enthaltenen Beispiele 2 bis 11 mit den in der D1 enthaltenen Beispielen 1 bis 8 und 11 übereinstimmen, welche UV-unempfindliche Beschichtungszusammensetzungen betreffen (vgl. D1, S. 13, Z. 9 bis 17 i. V. m. S. 20, Tab. oben, S. 22, Beispiel 10, S. 23, Beispiel 11). Ihre Folgerung, dass gleiche Maßnahmen zu gleichen Wirkungen führen müssen und demnach die Beschichtungszusammensetzungen zwangsläufig auch dieselben Eigenschaften aufweisen, ist zweifellos auch unter Gesichtspunkt der fehlenden Neuheit relevant (BGH, a. a. O. - Terephtalsäure; BGH GRUR 1980, 283 - borhal­tige Stähle). Der Senat hat allerdings Bedenken, ob bei der Ermittlung des Offen­barungsgehalts einer prioritätsbegründenden Anmeldung auch diejenigen Infor­mationen, die der Fachmann einer Druckschrift nicht allein beim Lesen, sondern erst bei der Nacharbeitung der darin erhaltenen Beispiele entnimmt, als unmittel­bar und eindeutig erkennbar zur angemeldeten Erfindung gehörend offenbart an­zusehen sind und damit im Kontext der Prüfung des Offenbarungshalts einer Prio­ritätsschrift zu berücksichtigen sind (vgl auch BGH GRUR 2004, 407 - Fahrzeug­leitsystem).



c)	Die übrigen angegriffenen Patentansprüche in der gemäß Hauptantrag vertei­digten Fassung bedürfen keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte das Streitpatent hilfsweise mit dem gewährbaren zulässig geänderten Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 2 verteidigt hat und sich der Senat mit einer hiervon abwei­chenden teilweisen Aufrechterhaltung einzelner weiterer Patentansprüche gemäß Hauptantrag in Widerspruch zu dem maßgeblichen Willen der Patentinhaberin setzen würde. Verteidigt der Patentinhaber das Streitpatent im Nichtigkeitsverfah­ren mit Anspruchssätzen gemäß Haupt- und Hilfsanträgen, so bringt er hiermit zum Ausdruck, in welcher Reihenfolge und in welcher Form er das Streitpatent beschränkt verteidigen will und eine Prüfung wünscht. Es besteht deshalb kein Anlass für die Annahme, dass er nur einzelne Patentansprüche aus dem An­spruchssatz gemäß Hauptantrag vorrangig vor dem Hilfsantrag verteidigen will (BPatG GRUR 2009, 46 - Ionenaustauschverfahren).





IV.





1.	Der Gegenstand der Patentansprüche 1 bis 17 gemäß Hilfsantrag 1 erweist sich - ungeachtet der Frage der Zulässigkeit dieser Ansprüche - nicht als patentfä­hig.





a)	Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist nicht neu.





Patentspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Haupt­antrags durch die Aufnahme eines Disclaimers. Gegenstand des Disclaimers in dessen Absatz (1) sind die Beschichtungen der Druckplatte, wie sie in der älteren Anmeldung D1 in den Beispielen 1 bis 8 und 11 beschrieben sind (vgl. D1, Tab. S. 20 oben, Beisp. 1 bis 8 und S. 23, Beisp. 11). Die im Absatz (2) des Disclaimers angegebene Verwendung einer Single-mode Laserdiode mit 200 mW Leistung, einer Wellenlänge von 830 nm und der Fokussierung auf 10 µm Auflösung ist der Entgegenhaltung D1 auf Seite 18, Zeilen 23/24 zu entnehmen.



Dieser Disclaimer vermag die Neuheit des Gegenstandes nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 gegenüber Entgegenhaltung D1 jedoch nicht herzustellen. Vom Wortlaut dieses Anspruches sind nunmehr nämlich lediglich solche Beschich­tungszusammensetzungen ausgenommen, die eine fotoempfindliche Zusammen­setzung mit keiner Fotoempfindlichkeit gegenüber UV-Licht, welche einen Löslich­keitsunterschied in einem alkalischen Entwickler zwischen einem belichteten und einem unbelichteten Teil aufweist, umfassen und aus den konkreten Bestandteilen der Beschichtungszusammensetzungen gemäß den Beispielen 1 bis 8 und 11 der D1, insbesondere Harz A, bestehen.





Die strittige Eigenschaft der Beschichtungszusammensetzung, i. e. keine Foto­empfindlichkeit gegenüber UV-Licht, ergibt sich jedoch ohne Nacharbeitung der Beispiele, da sie sich dem Fachmann bereits beim Lesen der Entgegenhaltung D1 erschließt, wie vorstehend unter Abschnitt III.2 ausgeführt. Aus diesem Grund kann die mit dem Disclaimer beabsichtigte Ausnahme der fraglichen Beispiele vom Schutzumfang des Patentanspruches 1 nach Hilfsantrag 1 dessen Neuheit gegenüber Entgegenhaltung D1 nicht herstellen.





b)	Die übrigen angegriffenen Patentansprüche 2 bis 17 in der gemäß Hilfsan­trag 1 verteidigten Fassung bedürfen aus den oben unter III 2 c) genannten Grün­den keiner weiteren isolierten Prüfung, weil die Beklagte das Streitpatent weiter hilfsweise mit dem gewährbaren zulässig geänderten Anspruchssatz gemäß Hilfs­antrag 2 verteidigt hat.





2)	Der Gegenstand der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 2 erweist sich als patentfähig.





a)	Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist durch die Aufnahme der Merkmale der erteilten Ansprüche 2 und 5 in den erteilten Anspruch 1 formal in zulässiger Weise beschränkt. Die darauf rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8 entsprechen den erteilten Ansprüchen 3, 4 und 6 bis 10 in neuer Nummerierung und mit ange­passten Rückbezügen.



b)	Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist neu. 





Er unterscheidet sich vom Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags da­durch, das er neben den Merkmalen M1 bis M9b die Merkmale der erteilten An­sprüche 2 und 5 aufweist; diese zusätzlichen Merkmale lauten:





-	worin die fotoempfindliche Zusammensetzung weiterhin enthält c) ein löslich­keitsunterdrückendes Mittel, welches zum Senken der Auflösungsrate der Mi­schung, umfassend einen lichtabsorbierenden Farbstoff der Komponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist,


-	worin das löslichkeitsunterdrückende Mittel (c) mindestens einen Bestandteil, ausgewählt aus Sulfonsäureestern, Phosphorsäureestern, aromatischen Car­bonsäureestern, Carbonsäureanhydriden, aromatischen Ketonen, aromati­schen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern, darstellt.





aa)	Auch beim Verfahren zur Herstellung einer Druckplatte nach der Entgegenhal­tung D1 kann die Beschichtung ein löslichkeitsunterdrückendes Mittel enthalten, welches zum Senken der Auflösungsrate der Mischung, umfassend einen lichtab­sorbierenden Farbstoff der Komponente (a) und eine hochmolekulare Verbindung der Komponente (b), in dem alkalischen Entwickler in der Lage ist (vgl. D1, Anspr. 37 i. V. m. Anspr. 1 und 6 bis 20). Die löslichkeitsunterdrückenden Mittel c), die in den prioritätsbegründenden Schriften D1.1 und D1.2 der D1 eine Stütze ha­ben, sind jedoch lediglich solche, die eine Chinoliniumgruppe aufweisen, zu den Benzothiazolidinen, Pyridinen, Imidazolinen oder IR-Farbstoffen mit einer Chinoli­niumgruppe zu zählen sind, wobei letztere in der Beschichtungszusammenset­zung gleichermaßen sowohl als lichtabsorbierende Farbstoffe im Sinne der Kom­ponente a) als auch im Sinne der Komponente c) des Streitpatents, i. e. als ein löslichkeitsunterdrückendes Mittel wirken (vgl. D1.1: S. 4, vorvorl. und vorl. Abs. und Anspr. 1 bis 5; D1.2: Anspr. 9 bis 11 i. V. m. S. 3, letzt. Abs. bis S. 4, Abs. 4; D1, Anspr. 1, 6 und 9 bis 12). Bei den löslichkeitsunterdrückenden Mitteln c) ge­mäß Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 handelt es dagegen um solche, die mindes­tens einen Bestandteil, ausgewählt aus Sulfonsäureestern, Phosphorsäureestern, aromatischen Carbonsäureestern, Carbonsäureanhydriden, aromatischen Keto­nen, aromatischen Aldehyden, aromatischen Aminen und aromatischen Ethern betreffen. Derartige löslichkeitsunterdrückende Mittel c) werden in der D1 zwar auch genannt (D1, Anspr. 13 bis 20). Hierzu zählt z. B. der Sulfonsäureester Ethyl-p-toluol-sulfonat des Anspruches 18 der D1 (vgl. hierzu auch Streitpatentschrift S. 24/38, Abs. 0057). Die in den Patentansprüchen 13 bis 20 angegebenen lös­lichkeitsunterdrückenden Mittel c) haben allerdings in den prioritätsbegründenden Druckschriften D1.1 und D1.2 keine Stütze, sondern sind erstmals der am 22. April 1997 nachangemeldeten Entgegenhaltung D1 zu entnehmen (vgl. D1, Anspr. 13 bis 20). Die D1 kann insoweit die Prioritäten der D1.1 und D1.2 nicht in Anspruch nehmen. Da die löslichkeitsunterdrückenden Mittel c) des Anspruchs 1 in Hilfsantrag 2 aber bereits den Prioritätsanmeldungen der Streitpatentschrift, die allesamt vor dem Anmeldetag der Entgegenhaltung D1, dem 22. April 1997, an­gemeldet wurden, zu entnehmen sind, kommt der Entgegenhaltung D1 diesbe­züglich kein älterer Zeitrang zu; sie ist in diesem Umfang mithin nicht zu dem Stand der Technik zu zählen, der das Verfahren gemäß Anspruch 1 nach Hilfsan­trag 2 neuheitsschädlich vorwegnehmen kann.





bb)	Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist auch durch den weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht neuheitsschädlich ge­troffen.





Entgegenhaltung D2 beschreibt lediglich Absorptionsspektren verschiedener Cya­ninfarbstoffe; weitere Hinweise auf die Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsan­trags 2 sind der Druckschrift nicht zu entnehmen.





In den Schaubildern der Entgegenhaltung D3 hat die Klägerin in mehreren Gra­phen ausschließlich die Werte für die Lichtintensität und die Empfindlichkeitscha­rakteristik, die im Streitpatent in den Tabellen 3, 6 und 8 angegeben sind, zusam­mengefasst dargestellt.



Die Entgegenhaltung D4 betrifft ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial, das ein Phenol-Harz vom Novolak-Typ im Gemisch mit Carbon Black (Ruß) in ei­nem bestimmten Mischungsverhältnis enthält (vgl. D4.1, Anspr. 1). Hinweise auf die Ausgestaltung des Verfahrens nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 gehen aus der Entgegenhaltung D4 nicht hervor.





In Druckschrift D5 wird eine strahlungsempfindliche Harzzusammensetzung aus einem Resol- und einem Novolak-Harz in Verbindung mit einer latenten Brönsted-Säure und einem Infrarot-Absorber zur Beschichtung von lithographischen Druck­platten beschrieben (vg. D5, Anspr. 1 i. V. m. Sp. 1, Z. 11 bis 18). Die Beschich­tung ist im Unterschied zur Beschichtungszusammensetzung nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 IR- und UV-empfindlich (Sp. 3, Z. 1 bis 19).





Die wissenschaftliche Publikation D6 beschäftigt sich mit dem löslichkeitsunter­drückenden Einfluss u. a. von aromatischen Ketonen auf Novolak-Harze (vgl. D6, Abstract i. V. m. Tab. 1). Weitergehende Hinweise auf das Verfahren nach An­spruch 1 des Hilfsantrags 2 sind in der Druckschrift D6 nicht enthalten.





b)	Das Verfahren zur Herstellung einer lithographischen Druckplatte nach An­spruch 1 des Hilfsantrags 2 wird durch den vorveröffentlichten Stand der Technik D2, D4, D5 und D6 nicht nahegelegt und beruht daher auf einer erfinderischen Tätigkeit.





Die Klägerin ist der Ansicht, die Entgegenhaltung D5 könne für sich allein schon die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens zur Herstellung einer li­thografischen Druckplatte nach Anspruch 1 des Hauptantrags und sinngemäß auch nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 in Frage stellen. Diesem Einwand kann nicht gefolgt werden. Die Druckschrift D5 gibt dem Fachmann nämlich keinerlei Hinweise auf die Gestaltung des Verfahrens gemäß Anspruch 1 des Hilfsan­trags 2. Zum Einen ist für die Herstellung einer positiv oder negativ arbeitenden Druckplatte gemäß D5 die Anwesenheit von Resol- und Novolak-Harzen in Ver­bindung mit einer latenten Brönsted-Säure und einem IR-Absorber erforderlich (Anspr. 1 i. V. m. Sp. 4, Z. 59 bis Sp. 5, Z. 4). Die Beschichtungszusammenset­zungen kommen ferner ohne eine Nachbelichtungs-Wärmebehandlung nicht aus (Anspr. 1). Sie sind zudem auch UV-empfindlich (vgl. D5, Sp. 3, Z. 1 bis 19). Selbst wenn der Fachmann der D5 noch den Hinweis entnimmt, dass zur Herstel­lung einer positiv arbeitenden lithographischen Druckplatte auf die Nachbelich­tungs-Wärmebehandlung verzichtet werden kann (Sp. 3, Z. 51 bis 61), liefert ihm die Entgegenhaltung keine Anregung dahingehend, die in D5 beschriebene Zu­sammensetzung der Beschichtung so abzuändern, dass sie zur Lösung der streit­patengemäßen Aufgabe der Zusammensetzung gemäß Anspruch 1 des Hilfsan­trags 2 entspricht.





Auch in der Zusammenschau der D5 mit der Druckschrift D6 gelangt der Fach­mann nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2. Denn in der Entgegenhaltung D6, bei der die löslichkeitsunterdrückende Wirkung von z. B. aromatischen Ketonen, wie sie im Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 genannt sind, auf Novolak-Harze untersucht wird (vgl. D6, Tab. 1) und auch versucht wird, den die Löslichkeit in alkalischen Entwicklern verringernden Wirkungsmechanismus zu er­klären, wie die Klägerin geltend gemacht wird, kann der Fachmann keinen Zu­sammenhang mit den übrigen Maßnahmen des Patentanspruchs 1 des Hilfsan­trags 2 erkennen und ihn zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe ausge­hend von D5 anregen.





Auch ausgehend von der Entgegenhaltung D4 (D4.1) war es für den Fachmann nicht naheliegend, zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe (vgl. Überset­zung der Streitpatentschrift S. 4/38, Abs. 0019 bis 0023), i. e. die Beschichtungs­zusammensetzung zur Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithographi­schen Druckplatte so auszugestalten, dass das Verfahren auf Grund einer hohen Empfindlichkeit der Druckplattenbeschichtung mit einer kurzen Belichtungszeit bei Weißlicht und ohne Nachwärmebehandlung ausgeführt werden kann, zu gelan­gen. Denn die Beschichtungszusammensetzung für die Druckplatten der D4 (D4.1) führt davon weg, eine Zusammensetzung mit den Merkmalen des An­spruchs 1 des Hilfsantrags 2 mit dem Ziel kurze Belichtungszeiten zu erreichen einzusetzen. Entgegen der streitpatentgemäßen Lehre wird das wärmeabsorbie­rende Medium der Entgegenhaltung D4.1, Ruß, nämlich als das geeignetste unter den Pigmenten angesehen (vgl. D4.1, S. 4, Z. 16 bis 20). Es absorbiert Strah­lungsenergie aus verschiedensten Quellen, auch aus UV-Lichtquellen, und gibt sie in Form von Wärme an das Harz ab (D4.1, S. 8, Z. 6 bis 9). Weil dabei jedoch noch zu geringe Unterschiede in der Löslichkeit in einem alkalischen Entwickler zwischen den belichteten und unbelichteten Arealen auftreten können, muss die Verwendung von Ruß dahingehend optimiert werden, dass sein Anteil im Harz eine bestimmte Konzentration aufweist (S. 4, Z. 26 bis S. 5, Z. 15). Es wird in die­sem Zusammenhang in D4 aber nicht angegeben, ob die Zusammensetzung so empfindlich gestaltet werden kann, dass sich bei diesem Verfahren zur Herstel­lung einer positiven fotoempfindlichen Druckplatte eine möglichst kurze Belich­tungszeit ergibt (D4.1, S. 10, Z. 17 bis 26).





Die Druckschrift D2 beschreibt die Absorptionsspektren verschiedener Cyanin-Farbstoffe. Sie geht nicht über vorgenannten Stand der Technik hinaus und kann daher das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 weder für sich noch in der Zusammenschau mit den Entgegenhaltungen D4, D5 oder D6 nahelegen.





Das Verfahren zur Herstellung einer positiven fotoempfindlichen lithographischen Druckplatte des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 2 beruht somit auf einer erfin­derischen Tätigkeit, der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 hat daher Bestand.





Mit diesem Patentanspruch haben auch die auf ihn rückbezogenen Ansprüche 2 bis 8, die weitere nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen des Verfahrens nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 betreffen und die die Klägerin auch nicht mehr im Einzelnen angegriffen hat, Bestand.





V.





Der nach Schließung der mündlichen Verhandlung eingereichte Schriftsatz der Beklagten vom 27. Juli 2009 war nicht nachgelassen. Er gibt zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung keine Veranlassung, zumal der Schriftsatz keine neuen Gesichtspunkte enthält (§ 99 PatG, §§ 156, 283 ZPO).





VI.





Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.
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