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betreffend das européische Patent 1 511 402
(DE 503 08 695)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 12. Juli 2016 durch den Vorsitzenden Richter
Schramm und die Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer, Katker,
Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

fur Recht erkannt:

l. Das europaische Patent 1 511 402 wird im Umfang der Patentan-
spruche 1 bis 7 mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der Bundesre-

publik Deutschland fir nichtig erklart.

II. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

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

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 23. Mai 2003 beim Europaischen
Patentamt in deutscher Sprache angemeldeten und mit Wirkung fur die Bundesre-
publik Deutschland erteilten Patents 1 511 402 (Streitpatent), das die Prioritat der
deutschen Anmeldung DE 102 23 375 vom 25. Mai 2002 in Anspruch nimmt und
das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 503 08 695 ge-

fuhrt wird.



Das Streitpatent, das in vollem Umfang und hilfsweise beschrankt mit acht Hilfs-
antragen verteidigt wird, tragt die Bezeichnung ,Verfahren zum Herstellen von be-
druckten Bekleidungssticken aus Stoff* und umfasst 40 Patentanspriiche, deren
angegriffene Patentanspriiche 1 bis 7 in der mal3geblichen deutschen Fassung

wie folgt lauten:

1. Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druck-
bildern flir ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von
bedruckten Stoffteilen (24a; 24b) fur ein Beklei-
dungsstick aus zusammengendhten Stoffteilen
(24a; 24b), aufweisend folgende Schritte:

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

(b) der Kunde (2) legt die Ausfiihrung des ge-
wiinschten Bekleidungsstiicks tber die Herstel-
lercomputer (12)-Kundencomputer (4)-Verbin-
dung fest, indem er bei mehreren Ausflihrungs-
parametern - z.B. Grunddesign, Farbe, GroBe -
jeweils ein Auswahlziel von mehreren maogli-
chen Auswahlzielen festlegt;

(c)auf Grund von Daten aus der genannten Aus-
flhrungsfestlegung wird mittels eines Druckers
(14) der Satz von Druckbildern auf einem Be-
druckungsmedium gedruckt, wobei das Bedruk-
kungsmedium entweder direkt eine Stoffflache
ist oder ein Zwischenmedium ist, dessen Be-
druckung spater auf Stoff Gbertragen werden
kann,

(d) wobei zu dem Satz von Druckbildern Druck-
bilder mit unterschiedlichen Abmessungen ge-
hoéren und wobei die Druckbilder jeweils, mit
oder ohne Nahtzugabe, die Abmessungen ei-
nes bedruckten Stoffteils (24a; 24b) fir das Zu-
sammennghen zu dem Bekleidungsstick ha-
ben.

2. \Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass aus der Stofffla-
che, die entweder aus der direkten Bedruckung
stammt oder aus der BedruckungsUbertragung von
dem Zwischenmedium stammt, Stoffteile (24a; 24b)
- z. B. Brustteil, Rikkenteil, Armelteil - ausgeschnit-
ten werden und so der Satz von bedruckten Stofftei-
len (24a; 24b) erzeugt wird.



Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass aus einer unbe-
druckten Stoffflache Stoffteile (24a; 24b) jeweils mit
den Abmessungen des herzustellenden bedruckten
Stoffteils (24a; 24b) - z. B. Brustteil, Riickenteil, Ar-
melteil - ausgeschnitten werden und dass die aus-
geschnittenen Stoffteile spater der Bedruckungs-
Ubertragung von dem Zwischenmedium unterwor-
fen werden, wodurch der Satz von bedruckten Stoff-

teilen erzeugt wird.

Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, dass mehrere bedruck-
te Stoffteile (24a; 24b) zu dem Bekleidungsstick zu-
sammengenaht werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens bei ei-
nem Ausflhrungsparameter dem Kunden auf einer
Anzeigeeinrichtung die moglichen Auswahlziele
grafisch dargestellt werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens bei ei-
nem Teil der Auswabhlzielfestiegungen dem Kunden
auf einer Anzeigeeinrichtung grafisch dargestellt
wird, wie das Bekleidungsstiick mit der jeweiligen
Auswabhlzielfestlegung aussieht.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass zu den Ausfiih-
rungsparametern mindestens einer aus der folgen-
den Gruppe gehbrt:

Grunddesign - z.B. Langsstreifen, Brustquer-
streifen, bogenférmige Farbflachengrenze -;
Armlange/Beinldnge/Gesamtlange;
Schnitt - z.B. tailliert, mannlich, weiblich -;
Halsausschnittform:;

Kragenart;

Bundchen ja/nein;

Farbe;

mehrere unterschiedliche Farben;
Schriftobjekt;

Platzierung des Schriftobjekts;

Schriftart des Schriftobjekts;

Logo;

Platzierung des Logos;

Grolle des Bekleidungsstiicks;

Stoffqualitat.



Die Klagerin, die das Streitpatent im Umfang der Patentanspriche 1 bis 7 angreift,

macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend. Sie stlitzt

ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:

(D1)
(D2)
(D3)
(D4)
(DS)
(D6)
(D7)
(D8)
(D9)
(D10)
(D11)

(D12)
(D13)

EP 0732674 A2

WO 01/27818 Al

WO 02/35952 A2

US 6 353 770 B1

WO 01/26006 A2

WO 01/53976 A2

US 6 243 110 B1

US 5487 614 A

US 6 095 628 A

WO 97/28867 Al

FRALIX, Michael Thomas: Fabric Printing in a Totally Digital
Supply Chain, North Carolina State University, 2000. XVI,
251 Seiten [nebst 2 Seiten Bibliographieinformationen der
NCSU Libraries]

US 4 873 643 A

CHENEMILLA, Prashanti: Integrating Digitally Printing Designs
for Mass Customization, North Carolina State University, 2001.
X, 85 Seiten [nebst 2 Seiten Appendix, 1 Seite Abstract]

Die Klagerin ist der Auffassung, dass dem Gegenstand der angegriffenen Pa-

tentanspriche 1 bis 7 die Neuheit fehle, zumindest beruhe er nicht auf erfinderi-

scher Tatigkeit. Er sei durch die Druckschrift D13 neuheitsschadlich vorwegge-

nommen. Die Klagerin verweist insbesondere auf ein ab S. 49 ff. erlautertes ,Mass

Customization Model fir Digitally Printed Garments®. Darin wirden samtliche

Merkmale des angegriffenen Teils des Streitpatents nach erteilter Fassung und

gemalR den Hilfsantragen beschrieben. Dabei zeige etwa der in der Figur 4.5b
aufgefuhrte Auswahlschritt ,SELECT STYLE OPTIONS®, dass bereits fertig ent-



worfene GroRenausfihrungen im Speicher des Herstellercomputers vorhanden

sein mussten.

Zudem nehme die Druckschrift D10 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents nahezu neuheitsschadlich vorweg. Jedenfalls fehle es an der erfinde-
rischen Tatigkeit, da die Datenkommunikation bei der industriellen Herstellung von
Bekleidungsstiicken auch zum Anmeldezeitpunkt bereits tber das Internet erfolgt
sei. Dies belege etwa die Druckschrift D11, die auf das Verfahren gemaR der D10
Bezug nehme. Sie offenbare am Beispiel der Herstellung von Puppenbekleidung,
wie die Digitalisierung der industriellen Herstellung kundenspezifischer Beklei-
dungssticke mittels Internet zu realisieren sei und zeige, dass die Grundprinzipien
des digitalisierten Prozesses gemal’ der D10 auf die industrielle Bekleidungsher-

stellung anwendbar seien.

Auch ausgehend von der Druckschrift D12 und dem allgemeinen Fachwissen
mangele es dem Gegenstand des Streitpatents an erfinderischer Tatigkeit. Glei-

ches gelte vor dem Hintergrund der Druckschrift D7.

Die von der Beklagten eingereichten Hilfsantrage seien nicht zulassig, da die darin
hinzugefligten Merkmale nicht urspringlich offenbart seien. Zudem seien die
Merkmale der Hilfsantrdge, soweit sie Uberhaupt technischer Natur seien, durch
den Stand der Technik, insbesondere die Druckschrift D13, bereits beschrieben,

zumindest nahegelegt.
Die Klagerin beantragt,
das européaische Patent EP 1 511 402 mit Wirkung fur das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner

Patentansprtiche 1 bis 7 fur nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt sinngemals,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe abzuweisen, dass das
Streitpatent im angegriffenen Umfang die Fassung eines der Hilfs-
antrage 1a bis 4b, jeweils Uberreicht in der mindlichen Verhand-
lung vom 12. Juli 2016, erhalt, mit der weiteren MalRgabe, dass bei
den Hilfsantrdgen la bis 2b auch die erteilten Unteranspriiche 2
bis 7 Gegenstand der Antragstellung sein sollen.

Gemal Hilfsantraq la lautet Patentanspruch 1:

1. Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern far
ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten Stofftei-
len (24a; 24b) fur ein Bekleidungsstiick aus zusammengenahten
Stoffteilen (24a; 24b), aufweisend folgende Schritte:

(@) Ein Computer (12) eines Herstellers wird fur Datenverkehr
Uber das Internet verbunden mit einem Computer (4) eines Kun-
den (2);

(b) der Kunde (2) legt die Ausfiihrung des gewinschten Beklei-
dungssticks Uber die Herstellercomputer (12)-Kundencompu-
ter (4)-Verbindung fest, indem er bei mehreren Ausfuhrungspara-
metern - z. B. Grunddesign, Farbe, Grol3e - jeweils ein Auswahl-
ziel von mehreren moglichen Auswahlzielen festlegt, wobei bei
dem herzustellenden Satz von Druckbildern das Grunddesign und
der Parameter ,mehrere unterschiedliche Farben" zu den Ausfih-
rungsparametern gehéren, bei denen ein Auswabhlziel festgelegt

wird;



(c) in einem Datenspeicher des Herstellercomputers (12) sind
pro Grunddesign mehrere Ausgangs-Grafikdateien, abgestuft
nach GrolRen des Bekleidungssticks, gespeichert, wobei jede
Ausgangs-Grafikdatei fur die zu dem betreffenden Grunddesign
und zu der betreffenden Grof3e des Bekleidungsstiicks gehoren-
den Druckbilder des herzustellenden Satzes von Druckbildern

vorgesehen ist;

(d) auf Grund von Daten aus der genannten Ausfuihrungsfestle-
gung und unter Herausgreifen der Ausgangs-Grafikdatei fur das
ausgewahlte Grunddesign und die gewinschte GroRRe des Beklei-
dungssticks aus dem Datenspeicher des Herstellercompu-
ters (12) wird mittels eines Druckers (14), der elektronisch gesteu-
ert das jeweilige Druckbild aus einer gro3en Anzahl von dicht an
dicht befindlichen Druckbildpunkten erzeugt, der Satz von Druck-
bildern auf einem Bedruckungsmedium gedruckt, wobei das Be-
druckungsmedium entweder direkt eine Stoffflache ist oder Papier
als ein Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung spéater auf Stoff

Ubertragen werden kann,

(e) wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit unter-
schiedlichen Abmessungen gehdren und wobei die Druckbilder
jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die Abmessungen eines be-
druckten Stoffteils (24a; 24b) fir das Zusammenndhen zu dem

Bekleidungsstiick haben.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1b entspricht Patentanspruch 1 gemaf3 Hilfs-

antrag la, mit den Unterschieden, dass im Verfahrensschritt (b) im Anschluss an
die Worter ,[...] bei denen ein Auswahlziel festgelegt wird“, folgendes Merkmal

angehangt wird:



sl---] wobei mit Grunddesign das Aussehen des Satzes von
Druckbildern hinsichtlich Art der Aufteilung von Druckbildern in

Teilflachen, fur die die Farben festgelegt werden, bezeichnet ist;*

und dass der Begriff ,GrolRe(n) des Bekleidungsstucks® in dem Verfahrens-
schritt (c) durch den Begriff ,Standard-Bekleidungsstuckgrofe(n) ersetzt wird,
sowie in Verfahrensschritt (d) der Begriff ,GroRe des Bekleidungsstiicks® durch

den Begriff ,Bekleidungsstlickgrofle“ ersetzt wird.

Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 2a entspricht Patentanspruch 1 gemal Hilfs-
antrag 1a mit dem Unterschied, dass an den Verfahrensschritt (b) zusatzlich fol-

gendes Merkmal angehangt wird:

.[---] und wobei mindestens ein Schriftobjekt und/oder ein Logo
Ausfuihrungsparameter sind, bei denen der Kunde bei Bedarf je-
weils ein Auswabhlziel festlegen kann, das in das betreffende

Druckbild bzw. die betreffenden Druckbilder eingesetzt wird;"

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2b entspricht Patentanspruch 1b mit dem

Unterschied, dass an den Verfahrensschritt (b) folgendes Merkmal angehangt

wird:

.[.-.] und wobei mindestens ein Schriftobjekt (Wort oder Zahl)
und/oder ein Logo Auswahlparameter sind, bei denen der Kunde
bei Bedarf jeweils ein Auswahlziel festlegen kann, das in das be-
treffende Druckbild bzw. die betreffenden Druckbilder eingesetzt

wird;“

An die jeweiligen Patentanspriiche 1 der Hilfsantrdge 1a bis 2 b schlieRen sich je-
weils die weiteren angegriffenen Patentanspriiche 2 bis 7 in ihrer erteilten Fas-

sung an.
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Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 3a entspricht Patentanspruch 1 gemal Hilfs-

antrag 1a mit den Unterschieden, dass die Einleitung wie folgt lautet:
,1. Verfahren zum Herstellen eines Bekleidungsstiicks aus einem
Satz zusammengenahter Stoffteile, die mit einem Satz von Druck-
bildern bedruckt sind, aufweisend folgende Schritte: [...]*

und dass folgende Verfahrensschritte (f) und (g) angehangt werden:
»,(f) aus einer Stoffflache werden die Stoffteile ausgeschnitten, be-
vor oder nachdem sie mit den betreffenden Druckbildern bedruckt

sind; und

(g) das Bekleidungsstiuck wird fertiggestellt, in dem mehrere be-

druckte Stoffteile zusammengenaht werden.”

Die erteilten Patentanspriiche 2 und 3 werden gestrichen, die Nummerierung der
Ubrigen angegriffenen Patentanspriiche wird angepasst.

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3b entspricht Patentanspruch 1 gemanR Hilfs-

antrag 1b, mit dem Unterschied, dass er die Einleitung (,Verfahren zum Herstellen
eines Bekleidungsstickes aus [...]“) und die zusatzlichen Verfahrensschritte (f)

und (g) des Patentanspruchs 1 gemalf Hilfsantrag 3a erhélt.

Die erteilten Patentanspriche 2 und 3 werden unter Anpassung der Nummerie-

rung der angegriffenen Patentanspriiche gestrichen.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 4a entspricht Patentanspruch 1 gemaf3 Hilfs-

antrag 3a mit den Unterschieden, dass das Wort ,Bekleidungsstick(s)“ in der
Einleitung und im Verfahrensschritt (g) jeweils durch das Wort ,Sportbekleidungs-
stuck(s)“ ersetzt wird, und dass an den Verfahrensschritt (b) das zusatzliche
Merkmal aus Hilfsantrag 2a (,[...] und wobei mindestens ein Schriftobjekt und/oder
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ein Logo Ausfuhrungsparameter sind, bei denen [...]*) angehangt wird. Die erteil-
ten Patentanspriiche 2 und 3 werden unter Anpassung der Nummerierung der an-

gegriffenen Patentanspriche gestrichen.

Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 4b entspricht Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-

antrag 3b mit den MaRRgaben, dass das Wort ,Bekleidungsstuck(s)“ in der Einlei-
tung und im Verfahrensschritt (g) jeweils durch das Wort ,Sportbekleidungs-

stlck(s)“ ersetzt wird, und dass an den Verfahrensschritt (b) das zusatzliche
Merkmal aus Hilfsantrag 2b (,[...] und wobei mindestens ein Schriftobjekt (Wort
oder Zahl) und/oder ein Logo Ausflihrungsparameter sind, bei denen [...]*) ange-
hangt wird. Die erteilten Patentanspriiche 2 und 3 werden unter Anpassung der

Nummerierung der angegriffenen Patentanspriiche gestrichen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen. Nach ihrer Auffassung ist
der Gegenstand der angegriffenen Patentanspriiche neu und erfinderisch. Insbe-
sondere werde er nicht durch die den ndchstkommenden Stand der Technik bil-
dende Druckschrift D13 vorweggenommen. Nach dem in der D13, S. 53 ff. offen-
barten ,Chenemilla-Verfahren wirden stérende Spriinge bei den Bedruckungsbil-
dern an den Nahten und Abnahern durch ein aufwandiges manuelles Engineering
des Stoff-Designs durch den Hersteller vermieden. Das Streitpatent sehe diesen
Schritt nicht vor, da dort pro Grunddesign bereits in der Entwicklungsphase meh-
rere Ausgangs-Grafikdateien in den bestellbaren Standardgrof3en (fertig) im Her-
stellercomputer gespeichert wirden und der Kunde nur noch auf diese zugreifen
musse. Die Anpassung des Druckmusters sei — im Gegensatz zur D13 — also be-

reits vor der Auswahl vorgenommen worden.

Zudem erfolge der Auswahl- und Bestellvorgang bei dem in der D13 beschriebe-
nen Modell entweder auf einem Computer in einem Verkaufsgeschaft oder auf der
Webseite des Verkaufsgeschafts, so dass das Verfahren nicht streitpatentgemaf
zwischen einem Kundencomputer und einem Herstellercomputer ohne Zwischen-

schaltung eines Computers bzw. der Webseite des Verkaufsgeschafts ablaufe.
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Das Verfahren nach den angegriffenen Patentanspriichen beruhe gegeniber der
D13 auch auf erfinderischer Téatigkeit. Das dort computertechnisch anspruchsvolle
,Chenemilla-Verfahren“ mit manuellem Engineering des jeweiligen Bedruckungs-
musters unter Eingabe individueller KérpermalRe halte den Fachmann davon ab,
dieses Verfahren Uber die streitpatentgemaf3e Verbindung von Hersteller- und

Kundencomputer laufen zu lassen.

Auch die Druckschrift D10 nehme weder die Gegenstande der angegriffenen Pa-
tentanspriche vorweg noch lege sie diese — auch nicht in Verbindung mit der D11
— nahe. Die D10 beschreibe ein Puppen-Modespiel, bei dem im Unterschied zum
Streitpatent auf dem eigenen (einzigen) Computer eines Kindes mittels dort auf-
gespielter Software an Puppen drapierbare Stoffstlicke ausgedruckt wirden, die
durch Klebestreifen und Haken- bzw. Osenverbindungen zusammengehalten,
aber nicht zusammengenaht wirden. Der Ausdruck erfolge am eigenen Drucker
und damit in einem fur Bekleidungssticke unzureichenden DIN-A4-Format. An-
und ausziehbare Bekleidungsstlicke seien in der D10 nicht offenbart. Damit liege
die D10 so weit entfernt vom Gebiet der Herstellung von realen, von Menschen
getragenen Bekleidungssticken, dass der vorliegend zustandige Fachmann sie

nicht in Betracht gezogen hatte.

Die Druckschrift D11, die auf den mit der D10 tUbereinstimmenden ,Barbie Fashion
Designer” Bezug nehme, geben keinen Hinweis, wie das Verfahren gemaf der
D10 umzugestalten sei, um zu einer industriellen Herstellung kundenspezifischer
Bekleidung mittels Internet zu gelangen. Insbesondere finde sich auch im Ab-
schnitt 6.2.1.3 (S. 228) kein Hinweis auf die GroR3e des (Spielzeug-) Bekleidungs-
sticks, insbesondere deren Anpassung. Dieses Thema werde in den Druck-
schriften D10 und D11 gar nicht behandelt.

Auch die D12 unterscheide sich in wesentlichen Punkten vom streitpatentgema-
Ren Verfahren. Das in der D12 offenbarte Verfahren sei im Hinblick auf den dort
im Verkaufsgeschéft stehenden Computer, die Bedruckung von fertigen Beklei-
dungssticken erst nach ihrer Herstellung und die Verwendung einer Siebdruck-
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schablone statt eines patentgemalRen Zwischenmediums nicht mit dem Verfahren
gemald dem Streitpatent vergleichbar. Es kdnne den Gegenstand der angegriffe-

nen Patentanspriiche daher weder vorwegnehmen noch nahelegen.

Bei der D7 finde keine streitpatentgemal3e Mitwirkung des Kunden bei der Festle-
gung von Auswahlzielen statt. Dabei gestalte ein Designer ein ,original image®,
welches sich wiederholt als ,repetitive image* Uber die gesamte Breite und Uber
die gesamte zu bedruckende Lange der Stoffbahn erstrecke, so dass die Druck-

bilder nicht die streitpatentgem&flen Abmessungen eines Stoffteils aufwiesen.

Noch pragnanter seien die Unterschiede der angegriffenen Patentanspriiche in
der Fassung der Hilfsantrage. Entgegen der Auffassung der Klagerin seien deren
Merkmale urspringlich offenbart und auch technischer Natur. Keine der Entge-
genhaltungen offenbare fertig vorbereitete und nach Standardgréf3en abgestufte
Ausgangs-Grafikdateien von Grunddesigns i. S. d. Streitpatents, die auf dem Da-
tenspeicher des Herstellercomputers lagen und vom Kunden lediglich entspre-

chend seiner Auswahlzielfestlegung von dort abgerufen werden missten.

Entscheidungsgrinde

Die auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPU) gestiitzte Klage ist zulassig und

erweist sich auch als begriindet.

1. Das Streitpatent betrifft hinsichtlich der angegriffenen Patentanspriiche ein
Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern fur ein Weiterverarbeiten
zu einem Satz von bedruckten Stoffteilen fur ein Bekleidungsstick aus zusam-
mengenahten Stoffteilen (NK1: [0001]).
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Dabei wird von einem Kunden auf seinem Computer eine Auswahl der Ausfiihrung
des Bekleidungsstiickes getroffen, welche tber eine Datenverbindung, vorzugs-
weise Online, an einen Herstellercomputer Ubermittelt wird. Die Herstellung des
Bekleidungsstiickes erfolgt (spater) bei einem Herstellunternehmen (oder Subun-
ternehmen; NK1: [0056], letzter Satz) mittels der vom Kunden gewlnschten Daten
(NKZ1: [0006], [0008]).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die objektive Aufgabe zu
Grunde, bei der Herstellung eines Satzes von Druckbildern fur die Herstellung von
Bekleidungsstiicken die Vorstellungen eines Kunden zum Design eines Produkts
maoglichst unmittelbar und kostengunstig in einen Herstellungsprozess einzubin-

den.

3. Gelost wird diese Aufgabe gemalR Patentanspruch 1 durch ein Verfahren mit

folgenden Merkmalen:

1 Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern

1.1 fur ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten
Stoffteilen

1.2 fur ein Bekleidungsstiick aus zusammengenahten Stoffteilen

aufweisend folgende Schritte:

2 Ein Computer eines Herstellers wird fur Datenverkehr verbun-

den mit einem Computer eines Kunden;

3 der Kunde legt die Ausfihrung des gewtnschten Bekleidungs-
sticks Uber die Herstellercomputer-Kundencomputer-Verbin-
dung fest,

3.1 indem er bei mehreren Ausfiihrungsparametern jeweils ein Aus-

wabhlziel von mehreren mdglichen Auswahlzielen festlegt;
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3.1.1 wobei die mehreren Ausfuhrungsparameter z. B. Grunddesign,
Farbe, Grof3e sind,

4 mittels eines Druckers wird der Satz von Druckbildern auf ei-

nem Bedruckungsmedium gedruckt,

4.0.1 auf Grund von Daten aus der genannten Ausfihrungsfestle-
gung,
4.1 wobei das Bedruckungsmedium entweder direkt eine Stofffla-

che ist oder ein Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung spé-
ter auf Stoff Gbertragen werden kann,

4.2 wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit
unterschiedlichen Abmessungen gehdren und

4.3 wobei die Druckbilder jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die
Abmessungen eines bedruckten Stoffteils fur das Zusammen-

nahen zu dem Bekleidungsstiick haben.

4. Bei dem vorliegend zustandigen Fachmann handelt es sich um einen
Textilingenieur mit Fachhochschulabschluss und mehrjahriger Berufserfahrung auf
dem Gebiet der Umsetzung eines textilen Designs in ein Produkt, was zudem Er-
fahrungen mit softwarebasierten Losungen zur Automatisierung von Verfahren-
sablaufen einschlie3t. Gegebenenfalls holt er sich zur Realisierung internetba-

sierter Geschaftsmodelle Hilfe bei einem damit vertrauten Softwareingenieur.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erfordert zunéchst eine Auslegung
der Merkmale 1, 1.1, 3.1.1, 4.2 und 4.3.

a) Ein ,Satz von Druckbildern (Merkmal 1) ,fir ein Weiterverarbeiten zu einem
Satz von [...] Stoffteilen® (Merkmal 1.1) ist wortlich so urspriinglich nicht offenbart
(vgl. auch NK6, Mitte). Im Gesamtzusammenhang des urspriinglichen Patentan-
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spruchs 1 ist das Teilmerkmal jedoch zul&dssig. Gemald Anspruchswortlaut und mit
geanderter Beschreibung (vgl. NK1: [0049], letzter Satz; die in der ursprunglichen
Offenbarung folgenden Satze wurden gestrichen) ist der Begriff ,ein Satz von [...]*

dann im Sinne von ,mindestens zwei“ auszulegen.

b) Zum Begriff ,Druckteil bzw. ,Druckbild® (Merkmal 1) fihrt das Streitpatent
aus, dass ein Druckteil aus einer oder mehreren Teilflachen besteht, z. B. Streifen
auf dem Vorderteil (NK1: [0073]). Bei der Auswahl der Farben sind alle farblich va-
riierbaren Teilflachen Farbgruppen zugeordnet. So soll nach einem Beispiel die
Hauptfarbe weil® sein, die Farbe eines Querstreifens rot (NK1: [0076]). Streitpa-
tentgemal soll auch das Grunddesign eine Grundfarbe haben (NK1: [0041], Z. 20-
21; [0054], Z. 26). Ist diese Grundfarbe beispielsweise weil3 bzw. die bereits vor-
liegende Farbe des Stoffteils bzw. Bekleidungsstiickes, so erfolgt dann nach dem
Verstandnis des Fachmanns keine (zusétzliche) Bedruckung mit einer weil3en
oder der vorliegenden Farbe. Zudem ist es streitpatentgemafld méglich, dass z. B.
neben dem Ausfuhrungsparameter ,Grunddesign“ (vgl. NK1: Patentanspruch 1)
als weiterer Parameter lediglich ein einziges ,Schriftobjekt* zu den Ausfihrungspa-
rametern gehort (NK1: Patentanspruch 7), welches nach dem Verstandnis des

Fachmanns sicherlich nicht die Abmessungen des Druckbildes vollflachig ausfullt.

Merkmal 4.3, dass ,die Druckbilder jeweils die Abmessungen eines bedruckten
Stoffteils haben®, ist vor diesem Hintergrund dahingehend zu verstehen, dass die
Abmessung des (dem Kunden auf seinem Computer gezeigten) Druckbildes mit
dem Flachenbereich eines Stoffteils korreliert, welcher fir eine Bedruckung zur
Verfiigung steht und von dem Kunden mit Auswabhlzielen belegt werden kann.
Dies fuhrt bei einem Bekleidungsstiick mit unterschiedlichen Stoffteilen zwangs-

l&ufig zu Druckbildern mit unterschiedlichen Abmessungen (Merkmal 4.2).

c) Entgegen der Ansicht der Beklagten ist der Begriff ,Grunddesign® in Merk-
mal 3.1.1 (und insbesondere nachfolgend in Merkmal 3.1.4™ der Hilfsantrage)
nicht ausschlief3lich auf die Art der Aufteilung der Stoffteil-Flachen in Farbflachen
zu beziehen. Fir diese Auslegung gibt es weder im Streitpatent noch in der ur-
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sprunglichen Anmeldung durchgreifende Anhaltspunkte, auch wenn die Beklagte
meint, dass sich dieser Begriff dem Fachmann aus dem Streitpatent erschliel3e
(NK3: S. 9, Z.288-289; Fig. 2, Mitte und linke Sp.; S. 22, Abs. 4; S. 23, Abs. 3;
S. 20, Abs. 4; Fig. 6 /I NK1: Abs. [0024], Z. 43-44; Fig. 2, Mitte und linke Sp.;
Abs. [0061], [0064], [0054], ,Grundfarbe blau mit weillem gro3en Stern®; Fig. 6).
An keiner dieser Stellen wird das Merkmal jedoch offenbart. Auch sonst wird an
keiner Stelle des Streitpatents die ,Art der Aufteilung von Druckbildern in [farbige]
Teilflachen* als ,Grunddesign® offenbart. Abs. [0072] der NK1 stlitzt vielmehr die
Auslegung, dass mit ,Grunddesign® auch die Art des Kleidungsstickes gemeint ist
(hier: Langarm, Kurzarm). Ebenso bezieht sich Bz.50 in Fig.2 i.V.m.
Abs. [0061], Z. 41-46 auf das gesamte Kleidungsstiick. Weitere Hinweise fur ein
Verstandnis des Begriffes ,Grunddesign® ergeben sich aus Abs. [0022] (,Langs-
streifen auf der Brust und Sterne auf dem Ricken“) mit Anderung der Farbkombi-
nation im Grunddesign — nach z. B. Abs. [0001], Z. 16-17 wird das Grunddesign
jedoch von der Farbe unterschieden — und aus Abs. [0024] (,z. B. Langsstreifen,
Brustquerstreifen, bogenférmige Flachengrenzen®) der NK1. Diesen Stellen ent-
nimmt der Fachmann aber ebenfalls keine Definition des Begriffs. Mangels einer
eindeutigen Definition von ,Grunddesign® im Streitpatent, ist dieser Begriff daher
breit auszulegen, so dass er z. B. auch die Art des Kleidungsstiickes umfasst. Im
Gesamtzusammenhang versteht der Fachmann das ,Grunddesign“ daher im
Sinne eines ,Vorschlags® bzw. einer ,Vorauswahl“ der Kombination verschiedener
Ausfuhrungsparameter hinsichtlich Art des Kleidungsstiickes, Farbe, Langsstreifen
etc., den bzw. die der Kunde dann seinen Vorstellungen entsprechend abandern
kann (vgl. auch NK1: [0041], Z. 9-11), ahnlich einer Grundausstattung bei einem

Fahrzeug oder dem ,Preset® von Einstellungsparametern im Fotobereich.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenuber der

Druckschrift D13 nicht mehr neu, zumindest aber nicht erfinderisch.

a) Die Druckschrift D13 ist eine Masterarbeit aus dem Jahr 2001 und damit ein
zu beachtender, vorveroffentlichter Stand der Technik. Sie beschreibt einen Weg

zur kundenindividuellen Massenproduktion (,mass customization®) von Kleidungs-
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sticken, bei der ein Kunde die Mdglichkeit hat, das Kleidungsstiick vom Entwurf
beginnend, anhand von Auswahlvariablen individuell anzupassen. Gleichwohl er-
folgt die Fertigung in Ublicher Geschwindigkeit einer Massenproduktion, selbst
wenn es sich nur um ein einziges Kleidungsstick handelt (D13: S. i, Abstract; S. ix

auf x, Definition ,Mass Customization®; S. 18).

Als die Vision einer Firma Stork wird im allgemeinen Teil der D13 der Einsatz von
Computertechnologie genannt, zur Herstellung von auf Kundenbedurfnisse zuge-
schnittenen, angepassten, gedruckten Kleidungsstiicken. Dabei wahlt der Kunde
das spezifische Design, Details und Muster des Kleidungssttickes aus (D13: S. 14,
letzter Abs. bis S. 15, Abs. 1 // Merkmale 3, 3.1, 3.1.1).

Eine detaillierte Beschreibung eines Modells dieses im allgemeinen Teil beschrie-
benen Herstellungsverfahrens, bei dem der Kunde in den Design-Prozess einbe-
zogen wird (NK13: S. 53, Z. 16-18), erfolgt auch mit dem Flussdiagramm Fig. 4.5b
auf S. 57 sowie der zugehorigen Beschreibung auf S. 53 bis S. 56. Der Kunde
wahlt dabei zunachst die Art des Kleidungsstiickes (,Category®) aus, wobei er bei
mehreren Eigenschaften (z. B. ,Textile Design®, ,Garment Design®) vorgeschla-
gene Optionen auswahlen kann (z. B. ,Preselected Fabric®, ,Preselected Design®,
,Pregraded Size“ = abgestufte GroRen // D13: Fig. 4.5b i. V. m. S. 54, Z. 9-9-13),
was nichts anderem als der Auswahl eines Auswahlziels von mehreren mdglichen
Auswabhlzielen bei mehreren Ausfiihrungsparametern im Sinne der Merkmale 3.1
und 3.1.1 entspricht. Die D13 beschreibt in diesem Zusammenhang auch ,default
choices” (D13: S. 57, Fig. 4.5b, links oben, ,Default-no-options* i. V. m. S. 53,
Z.18-20 und S. 54, Z. 3-6), was in Verbindung mit der Art des Kleidungsstickes
(,Category®) als Grunddesign im Sinne des Streitpatentes zu verstehen ist.

Der Druck des Kleidungsstiickes wird technisch ausgefiihrt sowie anschliel3end fur
den individuellen Kunden geschnitten und genaht (D13: S. 57, Fig. 4.5b, unten,
.Pretreat, Print, Post Treat* und ,Cut, Make, Trim“i. V. m. S. 55, Z. 20-22, ,digital
printing technology“ und S. 14, letzter Abs. bis S. 15, inkl. Fig. 2.1 // auch S. 18,
Abs. unter ,Mass Customization®, Satz 2; S. 19, Abs. 2 // Merkmale 1, 1.1, 1.2, 4,
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4.0.1, 4.1). Die Kommunikation zwischen Kunde und Hersteller kann dabei inter-
netbasiert sein (D13: S. 54, Z. 1-3, ,in-store-computer or website®, i. V. m. S. 44-
48), was nichts anderes bedeutet, als dass der Computer eines Kunden mit dem

Computer eines Herstellers verbunden ist (Merkmale 2, 3).

Nicht in Abrede gestellt wird von der Beklagten, dass aus dem Verfahren der D13
ein Satz von Druckbildern mit den Merkmalen 4.2 und 4.3 entsteht, was auch zu-
treffend ist (vgl. z. B. D13: S. 41, Fig. 3.5). Wenn auch nicht explizit in der D13 ge-
nannt ist, dass die Druckbilder den Abmessungen der Stoffteile entsprechen, so ist
dies doch z. B. der Fig. 3.6 auf S. 42 i. V. m S. 35 bis 36, Abschnitt ,Manipulation
of Textile Design on Patterns“ unmittelbar zu entnehmen (insbesondere Satz 1).
Das Vorbringen der Beklagten zur Anpassung von Ubergangen von Mustern an
Nahtstellen zwischen einzelnen Stoffteilen vermag nicht zu Gberzeugen. Denn in
der D13 wird gerade nicht — wie von der Beklagten behauptet — ein vollflachiges
Muster auf einen Stoffbogen gedruckt bzw. ein Stoff mit einem Bedruckungsmus-
ter ausgesucht, aus dem computergestitzt zur Vermeidung stérender Spriinge an
Nahten die Stoffteile im Wege herkdmmlicher Schneiderei ausgeschnitten werden.
Vielmehr erfolgt ein gezieltes Design der Stoffteile, woraus ein z. B. in Fig. 3.5 auf
S. 41 gezeigter Satz von Druckbildern entsteht, welcher fir herkémmliche digitale
Druckverfahren verwendet wird (D13: S. 7-10, Abschnitt ,Digital Printing“ // Merk-
mal 4.1).

Im Ergebnis sind in der D13 alle Merkmale 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 3.1, 3.1.1, 4, 4.0.1,
4.1, 4.2 und 4.3 vorbeschrieben. Die D13 steht daher dem Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 nach Streitpatent neuheitsschadlich entgegen.

b) Der Senat geht dabei auch stringent von dem Herstellungsverfahren auf
S. 53 bis 57 der D13 aus, welches von der Beklagten als ,Chenemilla-Verfahren®
bezeichnet wird. Der Nachweis von Merkmalen des Streitpatents aul3erhalb dieser
Seiten 53 bis 57 erfolgt dabei unter Verweis auf Stellen, die Gbergeordnet sind und

daher vom Fachmann als auch zu diesem Chenemilla-Verfahren gehdrend mitge-
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lesen werden. Ein ,Zusammenfugen von Versatzstiucken®, wie die Beklagte meint,

ist daher nicht gegeben.

Selbst wenn unterstellt wirde, dass die im allgemeinen Teil der D13 genannten
Merkmale vom Fachmann nicht erganzend mitgelesen wirden, so waren diese
Merkmale fir eine konkretisierende Ausgestaltung des Chenemilla-Verfahrens in
naheliegender Weise vom Fachmann einbezogen worden. Der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht dann ausgehend von der D13 je-

denfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Als wesentlichen Unterschied des Streitpatents zur D13 sieht die Beklagte, dass
der (Kunden-) Computer der D13 in einem Verkaufsgeschaft steht (D13, S. 54,
Z. 3). Da der Begriff ,Kundencomputer im Streitpatent nicht einschrankend defi-
niert ist, ist darunter auch der Computer in einem Verkaufsgeschaft zu verstehen,
wobei das Verkaufsgeschaft in einer Kundenbeziehung zu einem Hersteller steht.
Selbst wenn aber in einem solchen Computer kein Kundencomputer im Sinne des
Streitpatents zu verstehen sein sollte, lag es zum einen nahe, das Chenemilla-
Verfahren auch fur Heimcomputer zur Verfigung zu stellen. Zum anderen kann es
sich gemaR der D13 explizit auch um eine Website handeln. Die Lesart der Be-
klagten von S. 54, Z. 3 als ,from an instore website“ teilt der Senat nicht. Der
Fachmann versteht diese Passage auf S. 54, Z. 3 vielmehr als ,from an in-store
computer or [from a] website®. Aber auch wenn der Lesart der Beklagten gefolgt
wuirde und die auf S. 54, Z. 3 der D13 genannte Website ausschliel3lich von einem
Verkaufsgeschaft aus aufgerufen werden koénnte, bedurfte es keiner erfinderi-

schen Tatigkeit, die Website auch fur Heimcomputer zur Verfigung zu stellen.

Das Streitpatent hat auch in der Fassung der insgesamt acht Hilfsantrage keinen

Bestand.



-21 -

1. Durch die Hilfsantrage l1a bis 4b ergeben sich gegeniiber Patentanspruch 1

nach Hauptantrag Anderungen bzw. Erganzungen, welche kursiv gesetzt sind. Mit

der hochgestellten Ziffer wird angegeben, ab welchem Hilfsantrag das Merkmal in

die Fassung des Patentanspruchs aufgenommen ist.

1.1 In Hilfsantrag 1a kommen in Patentanspruch 1 die kursiv gesetzten Merk-

male zur Anspruchsfassung nach Hauptantrag hinzu.

o

N

=
[N
<))

3.1.1

3.1.2%2

Verfahren zum Herstellen eines Satzes von Druckbildern
fir ein Weiterverarbeiten zu einem Satz von bedruckten
Stoffteilen

fur ein Bekleidungsstiick aus zusammengenahten Stoffteilen,

aufweisend folgende Schritte:

Ein Computer eines Herstellers wird fur Datenverkehr verbun-
den mit einem Computer eines Kunden;

wobei die Verbindung Uber das Internet erfolgt;

der Kunde legt die Ausfiihrung des gewinschten Bekleidungs-
stucks Uber die Herstellercomputer-Kundencomputer-Verbin-
dung fest,

indem er bei mehreren Ausfiihrungsparametern jeweils ein Aus-
wabhlziel von mehreren moglichen Auswahlzielen festlegt;

wobei die mehreren Ausfiihrungsparameter z. B. Grunddesign,
Farbe, Grol3e sind;

wobei bei dem herzustellenden Satz von Druckbildern das
Grunddesign zu den Ausfuhrungsparametern gehort, bei denen
ein Auswabhlziel festgelegt wird,

und wobei bei dem herzustellenden Satz von Druckbildern der

Parameter ,mehrere unterschiedliche Farben" zu den Ausfih-
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rungsparametern gehort, bei denen ein Auswahlziel festgelegt

wird;

in einem Datenspeicher des Herstellercomputers sind pro
Grunddesign mehrere Ausgangs-Grafikdateien gespeichert;
wobei die mehreren Ausgangs-Grafikdateien abgestuft nach
Grol3e des Bekleidungssticks sind;

wobei jede Ausgangs-Grafikdatei fur die zu dem betreffenden
Grunddesign und zu der betreffenden Grol3e des Bekleidungs-
stiicks gehoérenden Druckbilder des herzustellenden Satzes von

Druckbildern vorgesehen ist;

mittels eines Druckers wird der Satz von Druckbildern auf ei-
nem Bedruckungsmedium gedruckt,

auf Grund von Daten aus der genannten Ausflhrungsfestle-
gung,

und unter Herausgreifen der Ausgangs-Grafikdatei fur das
ausgewahlte Grunddesign und die gewlnschte Grol3e des Be-
kleidungsstiicks aus dem Datenspeicher des Herstellercompu-
ters,

wobei der Drucker elektronisch gesteuert das jeweilige Druck-
bild aus einer groRen Anzahl von dicht an dicht befindlichen
Druckbildpunkten erzeugt;

wobei das Bedruckungsmedium entweder direkt eine Stofffla-
che ist oder ein Zwischenmedium ist, dessen Bedruckung spé-
ter auf Stoff Gbertragen werden kann,

wobei das Zwischenmedium Papier ist;

wobei zu dem Satz von Druckbildern Druckbilder mit
unterschiedlichen Abmessungen gehdren und

wobei die Druckbilder jeweils, mit oder ohne Nahtzugabe, die
Abmessungen eines bedruckten Stoffteils fur das Zusammen-
nadhen zu dem Bekleidungsstiick haben.
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1.2 Mit Hilfsantrag 2a kommt zu den Merkmalen von Hilfsantrag 1a in der Merk-

malsgruppe 3.1 Merkmal 3.1.5% hinzu:

3.1.5*  und wobei mindestens ein Schriftobjekt und / oder ein Logo
Ausfuhrungsparameter sind, bei denen der Kunde bei Bedarf
jeweils ein Auswahlziel festlegen kann, das in das betreffende

Druckbild bzw. die betreffenden Druckbilder eingesetzt wird,;

1.3 Mit Hilfsantrag 3a richtet sich das Verfahren auf die Herstellung eines Beklei-

dungsstiuckes. Ausgehend von den Merkmalen des Hilfsantrags 1a ist Merkmals-
gruppe 1 ersetzt durch Merkmalsgruppe 1*. Die Merkmale 5%, 5.1 und 6%

kommen hinzu.

1% Verfahren zum Herstellen eines Bekleidungsstiickes

1.2% aus einem Satz zusammengenahter Stoffteile,

1.1% die mit einem Satz von Druckbildern bedruckt sind,

53 aus einer Stoffflache werden die Stoffteile ausgeschnitten,

5.1% bevor oder nachdem sie mit den betreffenden Druckbildern be-
druckt sind;

6% das Bekleidungsstiick wird fertiggestellt, indem mehrere be-

druckte Stoffteile zusammengenaht werden.

1.4 Der Hilfsantrag 4a kombiniert alle Merkmale der Hilfsantrage 1a, 2a und 3a,

wobei Merkmal 1% auf die Herstellung eines Sportbekleidungsstiickes gerichtet ist

mit den unveranderten Merkmalen 1.2%2 und 1.1%.

1% Verfahren zum Herstellen eines Sportbekleidungsstiickes
1.232 aus einem Satz zusammengenahter Stoffteile,

1.13 die mit einem Satz von Druckbildern bedruckt sind,
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1.5 Die Hilfsantrége 1b, 2b, 3b und 4b entsprechen den jeweiligen Hilfsantragen

la, 2a, 3a und 4a mit den folgenden Mafl3gaben.

a) Bei allen Hilfsantragen ,b“ kommt in der Merkmalsgruppe 3 das folgende
Merkmal 3.1.4* hinzu.

3.1.4"™  wobei mit Grunddesign das Aussehen des Satzes von Druckbil-
dern hinsichtlich Art der Aufteilung von Druckbildern in Teilfla-

chen, fur die die Farben festgelegt werden, bezeichnet ist;
b) In den Hilfsantragen 2b, 3b und 4b wird das Schriftobjekt von Merk-
mal 3.1.5% erganzt um den Klammerausdruck ,Wort oder Zahl, so dass das

Merkmal 3.1.5% wie folgt lautet.

3.1.5®  und wobei mindestens ein Schriftobjekt (Wort oder Zahl) und /

oder ein Logo Auswahlparameter sind, bei denen der Kunde bei
Bedarf jeweils ein Auswabhlziel festlegen kann, das in das be-
treffende Druckbild bzw. die betreffenden Druckbilder einge-

setzt wird;

c) In den Merkmalen 3a.1'* und 3a.2'® wird der Begriff ,GroRe des
Bekleidungssticks® durch ,Standard-Bekleidungsstlckgrofie ersetzt. In Merkmal

4.0.2' wird er ersetzt durch ,BekleidungsstiickgroRe”.

3a.1% wobei die mehreren Ausgangs-Grafikdateien abgestuft nach

Standard-BekleidungsstiickgréfRen sind;

3a.2'° wobei jede Ausgangs-Grafikdatei fur die zu dem betreffenden
Grunddesign und zu der betreffenden Standard-Bekleidungs-

stiuckgrofRe gehorenden Druckbilder des herzustellenden Sat-
zes von Druckbildern vorgesehen ist;



-25 -

4.0.2"  und unter Herausgreifen der Ausgangs-Grafikdatei fiir das
ausgewahlte Grunddesign und die gewiinschte Bekleidungs-

stuckgréRe aus dem Datenspeicher des Herstellercomputers,

2. Die Hilfsantrage 1a, 2a, 3a und 4a sind zulassig. Die Hilfsantrage 1b, 2b, 3b
und 4b sind nicht zul&ssig.

2.1 Zu den zulassigen Merkmalen:

a) Das Merkmal 2.1 ist urspriinglich offenbart und Gegenstand des Streitpa-
tents (NK3: S. 2, Z. 63-65; S. 19, Z. 603-605 // NK1: [0008]; [0051]).

b) Das Merkmal 3.1.2' ist urspriinglich offenbart und Gegenstand des Streitpa-
tents (NK3: S. 1, Abs. 1(b) i.V.m. S. 9, Z. 288 // NK1: [0001], Abs. (b) i. V. m.
[0024], Z. 43).

c) Das Merkmal 3.1.3" ist urspriinglich offenbart und Gegenstand des Streitpa-
tents (NK3: S. 1, Abs. 1(b) i. V.m. S. 9, Z. 298 // NK1: [0001], Abs. (b) i. V. m.
[0024], Z. 54).

d) Die Merkmale 3a'® 3a.1'? 3a.2' und 4.0.2" sind nicht wortlich offenbart.
Gemall dem Abs. [0040] i. V. m. Abs. [0042] Satze 1 und 2 der NK1 greift ein
zweites Programmteil auf einen Datenspeicher zu, in dem mehrere Ausgangs-
Grafikdateien gespeichert sind. Die Grunddesigns sind nach Abs. [0041] als Kom-
binationen mehrerer Ausfuhrungsparameter vorzugsweise in jeder Grof3e in dem
Datenspeicher vorhanden. Zudem sind gemald Abs. [0051], Z. 53-56 im Herstel-
lercomputer die Auswahlziele als auszuwahlende Maoglichkeiten der mehreren
Ausfuhrungsparameter (vgl. Abs. [0024]) gespeichert. Im Gesamtzusammenhang
entnimmt der Fachmann daraus, dass die Ausgangs-Grafikdateien im Hersteller-

computer gespeichert sein kbnnen.
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Die Verknupfung der Ausgangs-Grafikdatei mit dem Grunddesign und der Beklei-
dungsstuckgrofie ist ausgehend von Abs. [0040] der NK1 (vgl. NK3: S. 14, Z. 472
bis S. 15, Z. 475) zulassig, da dort die Ausgangs-Grafikdatei mit Ausfihrungspa-
rametern (z. B. Grunddesign und BekleidungsstiickgréRe, vgl. NK1: Abs. [0024]) in
einem Datenspeicher liegt.

e) Der Begriff ,abgestuft” in Verbindung mit der GroRe des Bekleidungsstiickes
in Merkmal 3a.1'@ ist ebenfalls nicht wértlich offenbart. Die Verallgemeinerung der
beispielhaft genannten BekleidungsstuckgréRen S, M, L und XL in Abs. [0024],
Z. 4-5 der NK1 als ,Abstufung® wird jedoch als zuléssig erachtet.

f)  Merkmal 4.0.3'? ergibt sich in zulassiger Weise aus Abs. [0031], Z. 44-46
I. V. m. [0010], Z. 11-13 der NK1 (NKS3: S. 3, Z. 91-92). Zwar ist die zugehdrige ur-
sprungliche Offenbarung von Abs. [0031] der NK1 in der NK3 anders (vgl. NK3:
S. 11, Z. 363 bhis S. 12, Z. 376). Dennoch wird ein elektronisch gesteuerter Dru-
cker auf S. 11, Z. 366 der NK3 genannt, so dass im Ergebnis Merkmal 4.0.3* zu-

lassig ist.

g) Merkmal 4.1.1'* leitet sich in zulassiger Weise aus Abs. [0012], Z.29-31
(Limpragniertes Papier) i. V. m. Abs. [0082], Z. 24 (allgemein ,Papier-Druckteile®)
der NK1 ab (vgl. NK3: S. 4, Z. 107i. V. m. S. 27, Z. 822).

h) Merkmal 3.1.5% leitet sich in zulassiger Weise aus Abs. [0024] der NK1 ab
(vgl. NK3: S. 9, Z. 300, 303). Das Einsetzen eines Ausflihrungsparameters (Logo)
in ein Druckteil bei Bedarf ist in Abs. [0077] der NK1 offenbart (NK3: S. 26,
Abs. 1).

1) Die Merkmalsgruppen 1°* bzw. 1** sind auf ein Verfahren zum Herstellen ei-
nes Bekleidungsstiickes gerichtet. Urspringlich wurde ein Verfahren zum Her-
stellen eines Satzes von Druckbildern unter Schutz gestellt. Da aber bereits
Merkmal 4.3 des erteilten Patentanspruchs 1 auf ein Zusammennahen gerichtet ist
und die Unteranspriiche 2, 3 und 4 die Bedruckung von Stoffteilen und das Zu-
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sammennédhen zu einem Bekleidungsstick umfassen, wird vom urspringlichen
Schutzumfang des Streitpatents — insbesondere wegen Unteranspruch 4 — auch
ein Verfahren zum Herstellen eines Bekleidungsstickes umfasst. Ein Aliud liegt

damit nicht vor.

Dass die Bekleidungsstiicke gemaR Merkmal 1** Sportbekleidungsstiicke sein
kénnen, ist urspriinglich in Abs. [0007] der NK1 offenbart (NK3: S. 2, Abs. 4).

j)  Die Merkmale 5° und 5.1% sind urspriinglich in Abs. [0014] der NK1 offen-
bart (NK3: S. 4, Abs. 3).

k) Das Merkmal 6% ist urspriinglich in Abs. [0017] der NK1 offenbart (NK3: S. 5:
Abs. 3).

) Das Merkmal 3.1.5% ist in der geklammerten Erganzung des Schriftobjektes
als ,Wort oder Zahl“ wortlich nicht offenbart. Es lasst sich aber in Verallgemeine-
rung der auf dem Trikot der Fig. 6 beispielhaft gezeigten Wdorter und Zahlen in zu-
lassiger Weise ableiten.

2.2 Zu den unzulassigen Merkmalen:

a) Das Merkmal 3.1.4™ ist woértlich nicht urspriinglich offenbart. Die damit
festgelegte Definition des Begriffes ,Grunddesign” als ,das Aussehen des Satzes
von Druckbildern hinsichtlich Art der Aufteilung von Druckbildern in Teilflachen, fur
die die Farben festgelegt werden® ergibt sich — wie in Abschnitt Il.1.c dargelegt —
auch nicht aus einer Gesamtzusammenschau des Streitpatents, weder explizit
noch implizit. Der Begriff ,Grunddesign® ist vielmehr (s. 0. Il.1.c) breit auszulegen

und kann nicht auf diese Definition eingeengt werden.

b) Zwar kann eine Abstufung der Bekleidungsstiickgréf3e aus den GroRenanga-
ben S, M, L und XL des Streitpatents abgeleitet werden (s.0.). Gleichwohl ist die
Anderung des Begriffs ,GroRe des Bekleidungsstiickes* in ,Standard-Beklei-
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dungsstiickgroe“ gemal den Merkmalen 3a.1'® und 3a.2'® (sowie 4.0.2*° soweit
der Fachmann im Gesamtzusammenhang unter der ,gewlnschten Bekleidungs-
stickgroRe“ auch eine Standard-Bekleidungsstickgrof3e versteht) nicht zulassig,
da weder der Begriff urspringlich offenbart ist, noch offenbart ist, was Standard
bei einer Standard-Bekleidungsstiickgrof3e ist. Auch liest der Fachmann ausge-
hend von den GréfRenangaben S, M, L und XL beliebige andere ,Standardgro-

Ren“ nicht automatisch mit.

3. Das Streitpatent kann auch nicht in der Fassung der (zulassigen) Hilfsan-

trage wirksam verteidigt werden.

3.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1a beruht gegen-

Uber der D13 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

a) Gemal der D13 kann die Kommunikation zwischen Kunde und Hersteller
internetbasiert Uber eine Website erfolgen (D13: S. 54, Z. 1-3, ,in-store computer
or website®, i. V. m. S. 44-48 // Merkmal 2.1'®). Damit sind Ausgangsgrafikdateien
im Sinne von Teilmerkmal 4.0.2'® zwangsléufig (zumindest urspriinglich) auf dem

Herstellercomputer abgelegt.

Wie bereits dargelegt (vgl. Abschnitt I1.2.a) wahlt der Kunde nach dem Chene-
milla-Verfahren der D13 auf den Seiten 53 bis 57 zunéchst die Art des Kleidungs-
stlickes (,Category“) aus und legt daftir mehrere Eigenschaften (z. B. , Textile De-
sign®, ,Garment Design“) aus vorgeschlagenen Optionen fest (z. B. ,Preselected
Fabric, ,Preselected Design®, ,Pregraded Size“ // D13: Fig. 4.5b i. V. m. S. 54,
Z.9-13). Die D13 beschreibt in diesem Zusammenhang auch ,default choices*
(D13: S. 57 ,Default-no-options® i. V. m. S. 53, Z. 18-20 und S. 54, Z. 3-6), was in
Verbindung mit der Art des Kleidungsstlickes (,Category“) als streitpatentgemalfes
Grunddesign im Rahmen der gebotenen breiten Auslegung des Begriffes zu ver-
stehen ist. (Merkmal 3.1.2*%). Zudem werden in der D13 auf S. 51 als ,Lowest Le-

vel of Mass Customization“ Parameter wie “Logo”, “Color” und “Customized textile
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design for print” genannt, die den Fachmann ohne erfinderische Tatigkeit zu den
Merkmalen 3.1.2'® und 3.1.3" fiihren.

Gemald S.53, Z.18-20 der D13 greift das Chenemilla-Verfahren bereits auf
,2default-choices® zurtick, also vorgeschlagene ,Templates®, welche vom Kunden
geeignet abgeéndert werden konnen. Diese ,default-choices® fUhren den Fach-
mann unmittelbar zu den streitpatentgemalfen Ausgangs-Grafikdateien der Merk-
male 3a'?, 3a.1' und 3a.2'? sowie 4.0.2*, wobei auch in der D13 abgestufte Gro-
Ren verwendet werden (,Pregraded Size®) (D13: Fig. 4.5b, S. 57 Mitte links).

Das Merkmal 4.0.3'? stellt zunéchst die allgemeine Beschreibung eines handels-
Ublichen Druckers dar. Davon abgesehen ist das Merkmal unmittelbar in der D13
beschrieben (vgl. D13: z. B. S. 13-16, Abschnitt ,Future of Digital Printing“), so
dass es die erfinderische Tatigkeit nicht begrinden kann.

Die D13 verweist zumindest in Bezug auf das Aufdrucken eines Logos unter ande-
rem auf den Transferdruck (vgl. D13: S. 51, Z. 6). Bei dem Sublimationsdruck-
bzw. Transferdruckverfahren (vgl. NK1: [0012], [0054]-[0055] // D11: Abs. S. 35
auf 36) handelt es sich um ein dem Fachmann bereits vor dem Anmeldetag des
Streitpatents bekanntes, einschlagiges, fachibliches Vorgehen, bei dem Transfer-
papiere verwendet werden. Deshalb kann auch die Bedruckung auf Papier als
Zwischenmedium gemaR Merkmal 4.1.1' die erfinderische Tatigkeit nicht begriin-

den.

b) Die Beklagte wendet hiergegen ein, dass das Chenemilla-Verfahren der D13
ein Eingeben von Kdrpermalien erfordere (D13: S. 54, Z. 13-16), wohingegen das
Streitpatent mit StandardmalR3en arbeite. Zudem seien gemald dem Streitpatent
das Grunddesign in mehreren Grol3en fertig im Herstellercomputer abgespeichert
und die Druckmuster an die GroRR3e des Bekleidungsstlickes fur den Druck ange-
passt. Im Unterschied dazu werde gemalf der D13 erst nach einer Bestellung eine

Anpassung des Designs bzw. der Druckmuster vorgenommen.
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Hier verkennt die Beklagte, dass auch das Chenemilla-Verfahren von abgestuften
GroRRen ausgeht (D13: S. 57, ,Preselected Size®) und damit Standardmalie zu-
mindest nahelegt. Zudem wird mit dem Verfahren der D13 auch aus vorgeschla-
genen Optionen ausgewahlt, weshalb es ein naheliegendes Vorgehen, nahezu
eine Selbstverstandlichkeit ist, dass ein Designer vor dem Druck des Kleidungs-
stiickes die zu druckenden Druckmuster an die GrofR3e des Kleidungsstickes an-
passt. Selbst wenn sich aus der Fig. 4.5b der D13 ergeben sollte, dass die ab-
schlieBende Festlegung des Designs des Kleidungsstiickes erst nach der Bestel-
lung durch den Kunden erfolgt, ist es naheliegend, auch Ausgangsgrafikdateien
entsprechend der Grol3e vorzuhalten. Insbesondere dann, wenn mit abgestuften
Grolken (,Preselected Size*) gearbeitet wird (vgl. hierzu auch D13: S. 25, Z. 10-14;

,Design options (with standard sizes) [...]).

Davon abgesehen wird die von der Beklagten als besonders wesentlich bezeich-
nete Abstimmung des Grunddesigns bzw. des Druckmusters auf die betreffende
KleidungsstickgrofRe (durch den Designer des Herstellers) im Streitpatent weder
genannt, noch konnte der Fachmann dieses aus der Streitpatentschrift implizit
entnehmen, weshalb der diesbeztigliche Vortrag zur Abgrenzung des Streitpatents

gegenuber der D13 nicht zutrifft.

3.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2a beruht gegen-

Uber der D13 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Denn das Merkmal 3.1.5%® ist zumindest in Bezug auf ein Logo ebenfalls in der
D13 offenbart (D13: z. B. S. 51, Z. 6; S. 77, vorletzter Satz). Davon ausgehend
dann auch Ziffern oder Schriftobjekte zu verwenden, kann die erfinderische Tatig-

keit nicht begrinden.

3.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3a beruht gegen-

Uber der D13 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Auch die Merkmale 1*?, 1.1%, 1.2% 5% 513 uynd 6% sind aus der D13 bekannt.
Gemal z. B. der Fig.(4.5b (D13: S. 57, unten) wird das Bekleidungssttick bedruckt
(,Print“), anschlieRend geschnitten (,Cut‘) und zusammengenaht (,Make®). Glei-
ches zeigt die Fig. 2.1 im ,allgemeinen® Teil (D13: S. 15; ,Printing®, ,Model Cut-
ting®, ,Cut & Sew").

3.4 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4a beruht gegen-

Uber der D13 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Ein Sportbekleidungssttick wird in der D13 als solches zwar nicht explizit erwahnt.
Der Fachmann erhélt aber hierzu mit dem Begriff ,outerwear (D13: S. 54, Z. 10)
einen Hinweis auf Funktionsbekleidungsstiicke, so dass eine erfinderische Tatig-

keit mit Merkmal 1*® nicht begriindet werden kann.

4. Ein bestandfahiger Rest ist flir den Senat auch nicht in den Gegenstanden

der Unteranspriiche 2 bis 5 nach Hilfsantrag 4a zu erkennen.

a) Das Zusammenn&hen von Stoffstiicken nach Unteranspruch 2 ist fir ein Be-
kleidungsstiick eine fachiibliche Angelegenheit, im Ubrigen ist es in der D13
(S. 50, ,Cut, Sew, Finish) offenbart.

b) Die interaktive Auswahl von Auswahlzielen nach Unteranspruch 3 ist auch in
der D10 (D10: S. 8, Z. 21-26), in der D12 (D12: Fig. 4) oder in der D13 (D13: be-

schrieben.

c) Die grafische Darstellung des vom Kunden ausgewdahlten Kleidungsstiickes
nach Unteranspruch 4 erfolgt auch in der D10 (D10: S. 11, Z. 17-23), in der D12
(D12: Fig. 4) oder in der D13 (D13: S. 57, ,Virtual Try On®).

d) Unter den Gegenstand von Unteranspruch 5 fallende Ausfihrungsparameter
sind auch beispielsweise in der D13 benannt (D13: S. 49-52).
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5. Die Hilfsantrdge 1b, 2b, 3b und 4b sind aufgrund der urspriinglich nicht offen-

barten Merkmale 3.1.4'® sowie 3a.1%, 3a.2'® und 4.0.2 zur nachtréaglichen Defi-
nition des Begriffes ,Grunddesign“ bzw. durch den Begriff ,Standardbekleidungs-

stiickgroRe” nicht zulassig (s.o0.).

6. Da die Patentanspruchssatze gemafd Haupt- und Hilfsantréagen jeweils als in

sich geschlossene Einheit zu verstehen sind, braucht auf die Unteranspriiche der

unter Ziff. 5 genannten Hilfsantrage nicht weiter eingegangen zu werden. Fir eine
abweichende Beurteilung der Patentfahigkeit der Gegenstande der unter-
geordneten Patentanspriche ist von der Beklagten weder etwas geltend gemacht
noch sonst aufgrund des festgestellten Sachverhalts erkennbar (vgl. BGH v.
12.12.2006 — X ZR 131/02, GRUR 2007, 309 Rn. 42 — Schussfadentransport; v.
29.09.2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 Rn. 96 — Sensoranordnung). Im
Ubrigen ist der jeweilige Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1b, 2b, 3b und 4b
nicht zulassig (s. 0.), so dass auch die auf ihn riickbezogenen Unteranspriiche

nicht zulassig sind.

7. Auf die Frage der mdglicherweise mangelnden Technizitat einzelner Merk-

male kommt es nicht mehr an.

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

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
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Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwaltin oder Patentanwéltin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof,
Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt
mit der Zustellung des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber

mit dem Ablauf von funf Monaten nach der Verkindung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde.

Schramm Dr. Egerer Katker Dr. Wismeth Dr. Freudenreich
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