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BESCHLUSS

In der Einspruchsache

BPatG 154
08.05



hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 13. Januar 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Ing. Pontzen sowie der Richter Dipl.-Ing. Bllskdmper, Paetzold
und Dipl.-Ing. Reinhardt

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Gegen das am 11. Juli 1995 angemeldete und am 28. April 2005 verdéffentlichte
Patent mit der Bezeichnung

"Verfahren zum Bestimmen von Messorten zur Regelung

der Farbgebung beim Drucken von Nutzen"
ist von der Fa. m... AG Einspruch erhoben worden.
In der mundlichen Verhandlung verteidigt die Patentinhaberin ihr Patent nach
Hauptantrag in der erteilten Fassung und mit zwei Hilfsantragen in jeweils gean-

derter Fassung.

Der fur den Hauptantrag und die Hilfsantrage 1 und 2 jeweils wortgleiche Patent-

anspruch 1 lautet:

"Verfahren zum Bestimmen von Messorten zur Regelung der

Farbgebung beim Drucken von Nutzen,



bei dem ein Druckbild mit wenigstens einer Gruppe gleichartiger
Nutzen mit fester Lagezuordnung und jeweiligen markanten Bild-
orten erzeugt wird,

und bei dem eine Auswahl der Messorte vorgenommen wird,
dadurch gekennzeichnet,

dass beziglich jeder Gruppe der markante Bildort an einem ersten
Nutzen und an mindestens einem benachbarten Nutzen markiert
wird,

dass aus Abstdnden der markierten Bildorte die relative Lage der
Nutzen der Gruppe zueinander abgeleitet wird,

dass in dem ersten Nutzen ein erster geeigneter Messort ausge-
wahlt wird und die Koordinaten des Messortes bestimmt werden,
und dass auf Basis der Informationen der relativen Lage der Nut-
zen zueinander und der Koordinaten des ersten Messortes die Ko-
ordinaten der Messorte der weiteren Nutzen bestimmt und fur die

Abtastung gespeichert werden."

Dem Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag schlieRen sich die erteilten Patent-

anspriche 2 und 3 an.

Der Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag durch einen gegenuber sei-

ner erteilten Fassung geéanderten Patentanspruch 2.

Der Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Hauptantrag durch einen geanderten Pa-

tentanspruch 2 und durch Wegfall des Patentanspruchs 3.

Die Patentinhaberin halt die Patentanspriche nach dem Hauptantrag und den bei-

den Hilfsantragen fur zulassig, ihre Gegenstéande fur patentfahig.



Sie beantragt

nach Hauptantrag, das Patent im vollem Umfang aufrecht zu er-
halten,

nach Hilfsantrag 1, das Patent beschréankt aufrecht zu erhalten

mit:

- Patentanspriichen 1 und 3 gemal Patentschrift,

- Patentanspruch 2 gemaR Hilfsantrag 1, tberreicht in der mind-
lichen Verhandlung am 13. Januar 2010,

- Beschreibung und Zeichnung gemal Patentschrift,

nach Hilfsantrag 2, das Patent beschréankt aufrecht zu erhalten

mit:

- Patentansprichen 1 und 2, tberreicht in der mundlichen Ver-
handlung am 13. Januar 2010,

- Beschreibung und Zeichnung gemal Patentschrift.

Die Einsprechende stellt den Antrag, das Patent zu widerrufen.

Sie meint, das Verfahren nach dem fur alle drei Antrage wortgleichen Patentan-
spruch 1 sei gegeniber dem in Betracht zu ziehenden Stand der Technik nicht pa-
tentfahig. Sie stutzt sich u.a. auf den Stand der Technik nach der
DE 43 21 179 A1 (inhaltsgleich mit WO 95/00 336 A2). Bezuglich des Hilfsan-
trags 1 aul3ert sie zusatzlich Bedenken gegen die Zulassigkeit des in der mundli-

chen Verhandlung vorgelegten Patentanspruchs 2.



Die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts ist durch 8§ 147 Abs.3 Satz 1
PatG a. F. begrundet.

1. Der Einspruch ist zulassig.

Der Einspruch ist zuldssig auch angesichts der Tatsache, dass die Begrindung
des einzigen innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemachten Widerrufsgrunds
der mangelnden erfinderischen Tatigkeit auf die Kombination zweier Patentdoku-
mente gestitzt war, deren eines (DE 44 32 371 Al) zwar prioritatsalter, aber nach-
veroffentlicht gegentber der Anmeldung des vorliegenden Streitpatents ist.

Wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung "Leistungshalbleiterbauele-
ment" (Xa ZB 28/08) vom 30. Juli 2009 aber festgestellt hat, beriihrt dies nicht die

Frage der Zulassigkeit, sondern der Begriindetheit des Einspruchs.

2. Der Einspruch hat Erfolg durch den Widerruf des Patents.

Das Patent betrifft ein Verfahren zum Bestimmen von Messorten zur Regelung der
Farbgebung beim Drucken von Nutzen.

In der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift ist ausgefuhrt, dass es zum
Bestimmen von Messorten bekannt sei, das Druckbild wiedergebende Daten zu
verwenden. Als Ergebnis lagen die Koordinaten von Messorten vor, die fur die Ge-
winnung von Istwerten einer zu regelnden physikalischen GrofRe besonders geeig-
net seien. Fur die Regelung von mehreren Farben wirden Messorte innerhalb
grauer Bildbereiche, fur die Regelung einer Sonderfarbe Messorte innerhalb von
mit dieser Farbe im wesentlichen allein bedruckten Bildbereichen bestimmit.

Bei den bekannten Verfahren zum Bestimmen der Messorte mussten durch die in
Anwendung kommenden Programme eine Vielzahl von Bilddaten verarbeitet wer-
den. Die Verfahren seien zeitaufwendig und fir den Nutzendruck nicht optimal an-
gepasst (vgl. Streitpatenschrift Absatze 0002 und 0003).



Das dem Patent zugrundeliegende und mit der fir Hauptantrag und Hilfsantra-
gen 1 und 2 gleichlautenden Aufgabe formulierte technische Problem besteht da-
her darin (Streitpatentschrift Absatz 0004),

ein Verfahren zur Messortbestimmung anzugeben, das beim Nut-
zendruck schnell und mit geringem rechentechnischen Aufwand

funktioniert.

Dieses Problem soll durch das Verfahren nach dem jeweiligen Patentanspruch 1

gemal Hauptantrag bzw. Hilfsantragen 1 und 2 geldst werden.

3. Als Durchschnittsfachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Druckereitechnik
zu sehen, der in einem Druckereibetrieb mit der Qualitatssicherung betraut ist und

auf diesem Gebiet Uber mehrjahrige Berufserfahrung verfugt.

4. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
Die Zulassigkeit des Patentanspruchs 1 sowie die Neuheit des mit ihm bean-
spruchten, zweifellos gewerblich anwendbaren Verfahrens kann dahinstehen,

denn das Verfahren beruht nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Zur Erleichterung von Bezugnahmen ist das Verfahren nach Patentanspruch 1

nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

1. Verfahren zum Bestimmen von Messorten zur Regelung der
Farbgebung,

2. das Verfahren betrifft das Drucken von Nutzen,

3. es wird ein Druckbild wenigstens einer Gruppe gleichartiger
Nutzen mit fester Lagezuordnung und jeweiligen markanten

Bildorten erzeugt,



4. es wird eine Auswahl der Messorte vorgenommen,

- Oberbegriff -

5. bezuglich jeder Gruppe wird der markante Bildort an einem ers-
ten Nutzen und an mindestens einem benachbarten Nutzen
markiert,

6. aus Abstdnden der markierten Bildorte wird die relative Lage
der Nutzen der Gruppe zueinander abgeleitet,

7.in dem ersten Nutzen werden ein erster geeigneter Messort
ausgewahlt und dessen Koordinaten bestimmt,

8. auf Basis der Informationen der relativen Lage der Nutzen zuei-
nander und der Koordinaten des ersten Messorts werden die
Koordinaten der Messorte der weiteren Nutzen bestimmt,

9. die Koordinaten werden fur die Abtastung gespeichert.

- Kennzeichen -

Bei Herstellen einer Vielzahl gleichartiger Druckbilder (z. B. Etiketten, Formulare,
Visitenkarten) war es bereits am Anmeldetag Ubliche Vorgehensweise, je nach
Grol3e der Druckbilder eine Mehrzahl derselben auf einer Druckform abzubilden
und mit dieser Druckform auf einen Bogen zu drucken. Die einzelnen Druckbilder
bilden dabei jeweils ein Nutzen.

Bei der Herstellung einer entsprechenden Druckform wird eine Vorlage eines Nut-
zens in gleichen Abstanden registerhaltig mehrfach auf der Druckform abgebildet.
Es entsteht dann unter der Voraussetzung der ordnungsgemalfen Druckplatten-
herstellung (gleiche Nutzenabstande und -orientierung) eine feste gegenseitige,
jeweils gleiche Lagezuordnung der Nutzen untereinander (ndmlich die durch die
Herstellung registerhaltig erzeugte). Beim Abdruck ergibt sich auf diese Weise je
Formzylinder-Abwicklung eine immer wiederkehrende Gruppe derselben Druckbil-

der in stets gleicher Lagebeziehung. Dabei kbnnen auf der Druckform auch meh-



rere Gruppen mit jeweils flr sich zwar gleichen, gruppenweise jedoch unterschied-
lichen Nutzen abgebildet sein. Fur derartige Gruppen gelten jeweils dieselben La-
gebedingungen wie fir eine einzige Gruppe.

Die Druckbilder selbst weisen dabei selbstverstandlich Bildorte auf, die fur eine
Abtastung geeignet sind und somit markante Bildorte bilden. Dies folgt zwingend
aus der typischen Eigenschaft der farblichen Abgrenzung eines jeden Druckbilds
von der Drucktrager-Oberflache.

Die insoweit geschilderte Vorgehensweise und Situation im Nutzendruck, die die
Maflnahmen nach zumindest den o. g. Merkmalen 2 und 3 umfasst, war am An-
meldetag des Streitpatents Fachwissen des hier zustdndigen Durchschnittsfach-

manns. Dies ist unstreitig.

Des Weiteren war es bekannt, zwecks Prifung der Druckbildqualitdt Druckerzeug-
nisse einer Kontrolle zu unterziehen, dabei insbesondere auch die Farbgebung
von Bereichen innerhalb des Druckbilds zu untersuchen und im Falle unzureichen-
der Qualitat die Farbgebung zu regeln (WO 95/00 336 A2, Seite 6, 2. und 3. Ab-
satz).

Bei dem aus der WO 95/00 336 A2 bekannten Verfahren werden innerhalb eines
Druckbilds liegende Bereiche (Messorte) ausgewahlt, die zur Bestimmung der im
Druck erzeugten Farbgebung zwecks Farbregelung abgetastet werden (Seite 6, 2.
und 3. Absatz; Seite 8, 2. Absatz; Seite 10, Zeilen 3 bis 7; Anspruch 9).

Diese einmal ausgewahlten und zur Farbregelung bestimmten Messorte (0. g.
Merkmale 1, 4) kbnnen bei dem vorbekannten Verfahren reproduzierbar in jedem
Druckexemplar wieder aufgefunden und ausgemessen werden (Seite 10, Zei-
len 27 bis 31; Anspriiche 19, 28, 60). Zum Auffinden der vorherbestimmten Mess-
orte innerhalb des Druckerzeugnisses wird die Lage desselben relativ zu einem
Referenzort bestimmt (Seite 10, Zeilen 31 bis 36; Anspruch 36).

Dem oben definierten, mit der Qualitatssicherung in einem Druckereibetrieb beauf-
tragten Fachmann ist die Kenntnis entsprechender Verfahrensablaufe unbedingt



zu unterstellen, denn die Druckbildinspektion und insbesondere die Farbprifung
mit Farbregelung ist nicht beschrankt auf Einzel-Druckbilder wie in der
WO 95/00 336 A2 beispielhaft dargestellt, sondern wird selbstverstandlich unab-
hangig von der Art des Druckbilds und demnach auch im Nutzendruck benétigt.
Die Patentinhaberin gesteht auch zu, dass das vorbekannte, aus ihrem eigenen
Hause stammende Verfahren Druckerzeugnisse mit einem einzigen Druckbild
ebenso betrifft wie solche mit mehreren Druckbildern in Form von Nutzen. Die in
der WO 95/00 336 A2 beschriebenen Mal3nahmen sind demnach auf den Nutzen-

druck direkt anwendbar bzw. zumindest ohne Weiteres Ubertragbar.

Der insoweit geschilderte Verfahrensablauf gemanR dieser Druckschrift beruht auf
dem Prinzip, zun&chst bei einem ersten Druckerzeugnis Messorte hinsichtlich ihrer
Position innerhalb des Druckbilds festzulegen und die Position fir Messungen an
nachfolgenden Druckerzeugnissen zu hinterlegen (Anspriiche 19, 60). Positions-
werte, die fur jedes Druckerzeugnis dieselben sind, mussen nicht mehr neu ermit-
telt, sondern kdnnen nachfolgend - weil hinterlegt - einfach aufgerufen werden. Fir
den Fall der Messortbestimmung verringert dies den Aufwand fur die Regelung
und fordert die Beschleunigung derselben (Seite 3, letzter Absatz bis Seite 4,
1. Absatz).

Die Anwendung des Prinzips der Hinterlegung wiederkehrender Abmessungen
und der Ruckgriff auf die hinterlegten Werte ohne erneute Messung ist im Nutzen-
druck ebenfalls gang und gabe und fur den Fachmann nicht mehr als eine Routi-
nemaf3nahme. Denn wegen der auf einer ordnungsgemald hergestellten Druck-
form abstandsgleich abgebildeten Nutzen (s. 0.) kann das mit dieser Druckform
hergestellte Druckerzeugnis unter Ruckgriff auf die bereits aus der Druckformher-
stellung bekannten Abstandsmalie registergerecht in entsprechende Bearbei-

tungspositionen zur Trennung der einzelnen Nutzen Uberfiihrt werden.

Im Hinblick auf die Bestimmung und Auffindung von Messorten fiir die Farbrege-
lung fuhrt die Umsetzung des vorgenannten Prinzips auf ein mehrere Nutzen ent-

haltendes Druckerzeugnis durch einfach konsequente Schlussfolgerung in einem
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ersten Schritt auf die Bestimmung der Lage eines ersten Nutzens (Bildort) relativ
zu einem Referenzort und auf die Lagebestimmung der dazu in fester Lagezuord-
nung weiteren Nutzen. Dass die Lagebestimmung der weiteren Nutzen sich auf
eine Messung der zum ersten Nutzen benachbarten Nutzen beschranken und fur
die Ubrigen, nicht benachbarten Nutzen eine lediglich rechnerische Lageermittlung
erfolgen kann, liegt fir den Fachmann nicht nur auf der Hand, sondern drangt sich
ihm aus den oben erlauterten Grinden geradezu auf. Denn die mafl3haltig gleich-
malige Beabstandung der Nutzen ist bereits mit Herstellung der Druckform vorge-
sehen, die Abstandswerte sind demnach bekannt. Eine Wiederholung der Mes-
sung an samtlichen Nutzen ist deshalb offensichtlich nicht notwendig und vor dem
Hintergrund einer schnellen Bild-/Messortbestimmung mit geringem rechentechni-
schen Aufwand (vgl. streitpatentgemal3e Aufgabe) sogar ohne Weiteres als kon-
traproduktiv erkennbar. Dass dabei die Lagebezeichnung der Referenz-Bildorte
durch Markieren (auf einem Bildschirm) erfolgen kann, geht aus der
WO 95/00 336 A2 unmittelbar hervor (Anspruch 59). Unter diesen Vorausset-
zungen ergeben sich dem Fachmann die Malinahmen nach den Merkmalen 5, 6

in nahezu selbstverstandlicher Weise.

Entsprechendes gilt fur die Bestimmung der Messorte innerhalb der Nutzen. In ei-
nem nachsten Schritt ergibt sich deshalb in konsequenter Weiterverfolgung besag-
ten Prinzips die Bestimmung des gewlnschten Messorts innerhalb des Druckbilds
des ersten Nutzens, womit dann wegen der Gleichheit der Nutzen der Gruppe und
ihrer festen gegenseitigen Lagezuordnung (s. 0.) die Positionen der Messorte aller
weiteren Nutzen der Gruppe relativ zu dem Referenz-Messort ohne neuerliche
Messung bestimmbar sind (vgl. WO 95/00 336 A2, Anspriiche 9, 59, 60). Dieses
fuhrt ohne Weiteres auf die Mal3nahmen nach den Merkmalen 7 und 8.

Die so ermittelten Koordinaten dann fir die Abtastung zu speichern (Merkmal 9),
ist zum einen wegen ihrer beabsichtigten Wiederverwendung selbstverstandlich
und ergibt sich zum anderen auch aus der WO 95/00 336 A2 (z. B. Anspru-
che 40, 41, 60).
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Im Ergebnis zeigt sich, dass der Fachmann ausgehend von der im Nutzendruck
Ublichen Anordnung gleichartiger Nutzen in fester, gleichmafiger Lagezuordnung
mit dem fur die Farbregelung vorgeschlagenen Messverfahren nach der
WO 95/00 336 A2 ohne erfinderische Tatigkeit zu dem Verfahren nach Patentan-
spruch 1 hat kommen kénnen. Hierzu war lediglich eine Anpassung des dieser
Druckschrift enthnehmbaren Messverfahrens an den Nutzendruck mit der ihm eige-
nen Mehrzahl von Druckbildern innerhalb eines Druckerzeugnisses notwendig,
welche Anpassung - wie oben geschildert - schon im Rahmen einfach schlussfol-
gerichtiger Umsetzung zu den entsprechenden Malinahmen des Verfahrens nach
Patentanspruch 1 fuhren konnte. Die typischen Anforderungen der routinemafi-

gen Alltagsarbeit des Fachmanns mussten dabei nicht Uberschritten werden.

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag kann demnach keinen Bestand haben.

5. Zu den Patentansprichen 1 gemalf den Hilfsantragen 1 und 2
Das Verfahren nach dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach den Hilfsantragen 1

und 2 beruht nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Die jeweiligen Patentanspriiche 1 nach den Hilfsantragen 1 und 2 stimmen wort-
identisch mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag Uberein. Die diesbezugli-
chen obenstehenden Ausfiihrungen haben deshalb hier gleichermal3en Gultigkeit.
Demnach kann den Hilfsantragen 1 und 2 mangels Patentfahigkeit ihres jeweiligen

Patentanspruchs 1 ebenfalls nicht stattgegeben werden.

6. Zu den Unteransprichen nach Hauptantrag und den Hilfsantragen 1 und 2
Die Unteranspriiche nach dem Hauptantrag und den Hilfsantragen fallen mit dem
jeweiligen in Bezug genommenen Hauptanspruch mangels dessen Patentfahigkeit

gegeniber dem Stand der Technik.
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Die Zulassigkeit dieser Unteranspriche, auch des Patentanspruchs 2 nach dem

Hilfsantrag 1, kann bei dieser Sachlage dahinstehen.

Pontzen Bilsk&amper Paetzold Reinhard

Ko



