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hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 12. April 2018 durch die Préasidentin Schmidt, sowie
die Richter Dipl.-Ing. Sandkamper, Dr.-Ing. Baumgart, die Richterin Grote-Bittner
und den Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier

fur Recht erkannt:

Das Patent EP 1 718 472 wird mit Wirkung fur das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %
des zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. fur die Bundesrepublik Deutsch-
land am 18. Februar 2005 angemeldeten und am 11. Juli 2012 in englischer Spra-
che verdffentlichten européischen Patents 1718 472 mit der Bezeichnung
,PRINTING APPARATUS WITH BAR CODE SENSOR® (deutsch: ,Druckvor-
richtung mit Strichcodesensor®). Das auf eine PCT-Anmeldung mit der Veroffent-
lichungsnummer WO 2005/082633 zuriickgehende und die Prioritat der britischen
Patentanmeldung GB 0403827 vom 20. Februar 2004 in Anspruch nehmende
Streitpatent wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
DE 60 2005 035 102 gefihrt.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 15 Anspriiche, wovon die An-
spruche 2 bis 15 auf den Hauptanspruch (Patentanspruch 1) mittelbar oder un-

mittelbar rickbezogen sind. Die Anspriche 1, 8, 12 und 13 des Streitpatents lau-



ten gemald der Streitpatentschrift EP 1 718 472 B1 in der englischen Veroffentli-
chungssprache:

1. A printer for printing an image on an image receiving material provided on a
backing material, said backing material having regularly spaced markings provided
on the back thereof, said printer comprising:

a printhead for printing the image on the image receiving material, when said
printhead is in a printing configuration and said image receiving material is being
pulled from a supply; and means for detecting said markings provided on the
backing material on which the image receiving material is provided; wherein the
means for detecting are for detecting the markings while the image receiving ma-
terial moves past the printhead; and wherein the printer comprises means for de-
termining a spacing between two markings and a width of a marking, and charac-
terised in that the printer is configured to compare the determined marking width
and spacing with a respective reference value during a printing operation and for
causing the printing to be stopped if, as said image receiving material is being
pulled from the supply and is moving past said printhead, the determined spacing
or width differs from the respective reference value by more than a predetermined

amount.”

8. A printer as claimed in any preceding claim in combination with a PC.“

12. LA printer as claimed in any preceding claim, comprising means for sending

information relating to said markings detected to a PC for processing.*

13. ,In combination a printer as claimed in any preceding claim and an image
receiving material provided on a backing material with regularly spaced markings

provided on the backing material.”

In der deutschen, in der Streitpatentschrift ebenfalls angegebenen Ubersetzung

haben diese Anspriiche folgenden Wortlaut:



1. ,Drucker zum Drucken eines Bilds auf einem Bildempfangsmaterial, das auf
einem Verstarkungsmaterial vorgesehen ist, wobei das genannte Verstarkungs-
material in regelméafRigen Abstanden angeordnete, auf der Rickseite desselben
vorgesehene Markierungen aufweist, wobei der genannte Drucker Folgendes
umfasst:

einen Druckkopf zum Drucken des Bilds auf dem Bildempfangsmaterial wenn sich
der genannte Druckkopf in einer Druckkonfiguration befindet und das genannte
Bildempfangsmaterial aus einem Vorrat gezogen wird; und Mittel zum Erkennen
der genannten auf dem Verstarkungsmaterial, auf dem das Bildempfangsmaterial
vorgesehen ist, vorgesehenen Markierungen; wobei die Mittel zum Erkennen zum
Erkennen der Markierungen, wahrend sich das Bildempfangsmaterial an dem
Druckkopf vorbei bewegt, sind; und wobei der Drucker Mittel zum Bestimmen ei-
nes Abstands zwischen zwei Markierungen und einer Breite einer Markierung
umfasst, und dadurch gekennzeichnet, dass der Drucker dazu ausgebildet ist, die
bestimmte Markierungsbreite und den bestimmten Markierungsabstand wahrend
eines Druckvorgangs mit einem jeweiligen Referenzwert zu vergleichen und dazu,
zu bewirken, dass das Drucken angehalten wird, wenn wahrend das genannte
Druckempfangsmaterial aus dem Vorrat gezogen wird und sich an dem genannten
Druckkopf vorbei bewegt, der bestimmte Abstand oder die bestimmte Breite um
mehr als einen vorherbestimmten Betrag von dem jeweiligen Referenzwert ab-

weicht.”

8. ,Drucker nach einem der vorangehenden Anspriche in Kombination mit ei-

nem PC.*

12. ,Drucker nach einem der vorangehenden Anspriiche, umfassend Mittel zum
Senden von Informationen Uber die genannten erkannten Markierungen an einen

PC zu Verarbeitung.”

13. ,Kombination aus einem Drucker nach einem der vorangehenden Anspriche

und einem auf einem Verstarkungsmaterial vorgesehenen Bildempfangsmaterial



mit auf dem Verstarkungsmaterial vorgesehenen, in regelméafigen Abstanden an-

geordneten Markierungen.®

Wegen des Wortlauts der tGbrigen erteilten Anspriche in der englischen Veroéffent-
lichungssprache sowie in der deutschen Ubersetzung wird auf die Streitpatent-

schrift verwiesen.

Die Klagerin greift das Streitpatent —und folgend alle von der Beklagten einge-
reichten gednderten Fassungen — in vollem Umfang an und macht hierfiir den
Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit (Art. Il 86 Abs.1 Nr.1
IntPatUbkG) geltend.

Auf die Erwiderung der Beklagten hat der Senat den Parteien mit Schreiben vom
13. Dezember 2017 einen eine Merkmalsgliederung des erteilten Anspruchs 1
enthaltenden gerichtlichen Hinweis nach 8§ 83 PatG erteilt, und in der mundlichen
Verhandlung mit Bezug auf eine demgegeniuber erganzte Merkmalsgliederung
einen weiteren rechtlichen Hinweis — auch zu den von der Beklagten mit Schrift-
satz vom 20. Marz 2018 eingereichten Hilfsantragen, in deren Umfang die Be-

klagte das Streitpatent hilfsweise verteidigt — gegeben.

Demnach liegen Anspruchsséatze mit Hauptansprichen (Anspruch 1 jeweils) mit
gegenuber der erteilten Fassung geénderten, ersetzenden bzw. hinzugefigten
Merkmalsangaben wie folgend ersatzweise mit hinzugefiigter Gliederung aufge-
fuhrt vor (Abweichungen von der erteilten Fassung durch Unterstreichung hervor-
gehoben, die Zugehdrigkeit zur jeweils relevanten Fassung durch den Rang des
Hilfsantrags wiedergebende Hochzeichen kenntlich gemacht):

M1.1 Drucker zum Drucken eines Bilds auf einem Bildempfangsmaterial,
M1.1.1 das Bildempfangsmaterial ist auf einem Verstarkungsmaterial

vorgesehen,



M1.1.2

(M1.1.2"°

wobei das genannte Verstarkungsmaterial in regelmafiigen
Abstanden angeordnete, auf der Ruckseite desselben vorge-
sehene Markierungen aufweist;

wobei das genannte Verstarkungsmaterial in regelmafiigen

vorherbestimmten Abstdnden angeordnete, auf der Rickseite

desselben vorgesehene Markierungen aufweist;)

M1.1.3H2H4HS wobei sich die Markierungen kontinuierlich tiber die Lange des

M1.2

M1.2.1

M1.3

M1.4

(M1.4¢

M1.5

M1.53H3'H4

Verstarkungsmaterials _erstrecken, und wobei _das Bildemp-

fangsmaterial_Etiketten umfasst und sich mehrere Markierun-

gen Uber die Lange eines Etiketts erstrecken,

der genannte Drucker umfasst einen Druckkopf zum Drucken des
Bilds auf dem Bildempfangsmaterial,
wenn sich der genannte Druckkopf in einer Druckkonfiguration
befindet und das genannte Bildempfangsmaterial aus einem
Vorrat gezogen wird;
der genannte Drucker umfasst (weiterhin) Mittel zum Erkennen der
genannten, auf dem Verstarkungsmaterial — auf dem das Bildemp-
fangsmaterial vorgesehen ist — vorgesehenen Markierungen,
wobei die zum Erkennen der Markierungen vorgesehenen Mittel zur
Erkennung der Markierungen vorgesehen sind, wahrend sich das
Bildempfangsmaterial an dem Druckkopf vorbei beweqgt,

wobei die zum Erkennen der Markierungen und Abstanden zwischen

den Markierungen vorgesehenen Mittel zur Erkennung der Markie-

rungen und Abstanden zwischen den Markierungen vorgesehen

sind, wéhrend sich das Bildempfangsmaterial an dem Druckkopf vor-
bei bewegt,)

der genannte Drucker umfasst (weiterhin) Mittel zum Bestimmen

— einer Breite einer Markierung

und

— eines Abstands zwischen zwei Markierungen;

wobei die Markierungen dieselbe Weite und dieselbe Distanz haben




M1.6 der Drucker ist dazu ausgebildet,
— die bestimmte Markierungsbreite
und
— den bestimmten Markierungsabstand wahrend eines Druckvor-
gangs
mit einem jeweiligen Referenzwert zu vergleichen,
M1.6a" — den Abstand zwischen zwei Markierungen und den Markierungs-
breiten fur aufeinanderfolgende Markierungsintervalle zu bestimmen
M1.6b™ wobei sich die Markierungen kontinuierlich tiber die Lénge des Ver-
stérkungsmaterials erstrecken oder in Form von Gruppen in regelma-
Bigen Intervallen auf dem Verstarkungsmaterial vorhanden sind
M1.7 und der Drucker ist dazu ausgebildet zu bewirken, dass das Drucken
angehalten wird, wenn
M1.7.1a — wenn die bestimmte Breite
oder
— der bestimmte Abstand um mehr als einen vorherbestimm-
ten Betrag von dem jeweiligen Referenzwert abweicht,
(M1.7.1a*2 — wenn die bestimmte Breite
oder
— der bestimmte Abstand um mehr als einen vorherbestimm-
ten Betrag von dem jeweiligen Referenzwert flr aufeinander-
folgende Intervalle_abweicht,)
(M1.7.1a® — wenn die bestimmte Breite
oder
— der bestimmte Abstand um mehr als einen vorherbestimm-
ten Betrag von dem jeweiligen Referenzwert fir mehr als eine
vorherbestimmte Anzahl von Malen abweicht,)
M1.7.1b wéahrend das genannte Druckempfangsmaterial aus dem Vor-

rat gezogen wird und sich an dem genannten Druckkopf vor-
bei beweqt.



(M1.7.1pHLHZE3H - \yahrend das genannte BildBruekempfangsmaterial aus dem
Vorrat gezogen wird und sich an dem genannten Druckkopf

vorbei beweqgt.)

Wegen des Wortlauts der weiteren Anspriche der den Hilfsantragen zugrunde
liegenden Anspruchsséatze im Ubrigen wird auf die Anlage zum Schriftsatz der Be-

klagten vom 20. Marz 2018 verwiesen.

Die Klagerin hat im Hinblick auf die Anspriiche 1 und 13 in der erteilten Fassung
zunéchst vorgebracht, dass deren Gegenstande nach ihrer Auffassung nicht neu
seien oder nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhten, und sich hierbei auf

folgende Entgegenhaltungen gestutzt:

Die Druckschriften

K6 — EP 0 934 168 B1,

K16 — DE 697 05 855 T2 und

K17 — WO 98/16391 Al zur Neuheitsschéadlichkeit,
hiervon ausgehend die Druckschriften

K5 - US 4 531 851 A,

K14 — DE 43 09 750 Al oder

K15 - US 5 061 946 A erganzend zur mangelnden erfinderischen Tatigkeit,
und noch im Hinblick auf die tbrigen Anspriche u. a. die
K4-EP 0575772 Al,

K7 — JP 2000 318249 A,

K11 - EP 1362 706 A2,

K10 — JP 2000 141775 A und

K12 — EP 0 309 751 A2 neben weiteren.

Ferner macht die Klagerin eine Vorbenutzung als offenkundig geltend und ver-
weist hierzu auch auf eine aus dem Jahre 2000 stammend Bedienungsanleitung
eines Druckers. Beim testweisen Betrieb eines entsprechenden, sich im Besitz der

Klagerin befindlichen Druckers hétte die Verwendung eines entsprechend den An-



gaben im Anspruch mit Markierungen versehenen Bands zu einem Anhalten des
Drucks gefuhrt, weshalb sie meint, dass dieser Drucker als vorverotffentlicher

Stand der Technik ebenfalls neuheitsschadlich sei.

Die Klagerin tragt folgend unter Zugrundelegung der vorlaufigen, mit dem gericht-
lichen Hinweis mitgeteilten Annahmen zur Auslegung des erteilten Anspruchs 1
noch ergédnzend vor, dass der Gegenstand dieses Anspruchs durch die Druck-
schrift K15 neuheitsschadlich vorweggenommen sei, und vertritt zu den weiteren
Antragen die Auffassung, dass die Hilfsantrage 1 und 3 bereits unzulassig seien,
da die jeweiligen Hauptanspriche Unklarheiten enthielten.

Jedenfalls sei der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach den Hilfsan-
tragen 1 bis 4 im Ubrigen nicht patentfahig und nach den Hilfsantragen 5 und 6,
weil die in den Anspriichen 1 vorgenommenen Anderungen eine Schutzbe-

reichserweiterung bedingten, nicht zulassig.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1 718 472 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Malgabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung eines der Hilfsantrage 1 bis 6, eingereicht
mit Schriftsatz vom 20. Marz 2018, erhélt.

Sie tritt der Auffassung der Klagerin in allen Punkten entgegen. Die Beklagte
meint, dass die Losung der Aufgabe des Streitpatents, namlich eine Bandab-
schaltung bei Funktionsstorungen des Druckens unter Verwendung stets gleicher
Markierungen uber die gesamte Lange des Transportbandes und nicht nur bei

Erreichen des Bandendes zu ermdglichen, durch die erfindungsgemal3e Vorrich-
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tung Uber die Bestimmung der Breite der Markierung, die auf der Rickseite des
Tragermaterials angebracht seien, und des Abstands zwischen diesen Markierun-
gen, aus dem Stand der Technik nicht bekannt seien. So sei der Gegenstand der
Anspriche 1 und 13 des Streitpatents jeweils gegeniber den Entgegenhaltun-
gen K6 und K15 neu, weil diese vor allem nicht die Merkmale M1.5, M1.6, M1.7
und M1.7.1a des Anspruchs 1 des Streitpatents offenbarten.

Die Beklagte meint ferner, dass die erteilten Anspriiche 1 und 13 des Streitpatents
auch erfinderisch gegenuber den Entgegenhaltungen K6 (K16, K17) seien, dabei
auch in Kombination mit den Dokumenten K5 und K15. Die Lehre nach der Druck-
schrift K5 basiere gegentber dem Streitpatent auf einer vollig anderen Aufgaben-
stellung, namlich wie ein korrekter Druckbeginn zum Drucken eines Druckbilds auf
Etiketten entlang eines die Etiketten aufweisenden Bandes zu bewerkstelligen sei,
das an einer Druckvorrichtung vorbeigefuhrt werde. Mithin kénne auch eine Kom-
bination der Lehre der Dokumente K6 und K5 nicht zu den Gegenstanden der An-
spruche des Streitpatents fuhren.

Die Druckschrift K15 offenbare ein Handgerat fur die Etikettierung, das tber einen
Thermodrucker verfiige, der zum Bedrucken eines Streifens von Aufzeichnungs-
geraten vorgesehen sei, wobei die Streifen eine einzige Markierung auf jedem zu
bedruckenden Etikett aufwiesen. Dieses Gerat schweige sich Uber eine wie auch
immer geartete Bandendabschaltung bzw. Beeinflussung des Bandtransportes bei
Funktionsstbrungen aus, so dass dessen Offenbarung weder fir sich allein ge-
nommen noch in der Zusammenschau mit dem Dokument K6 geeignet sei, den
Gegenstand der Lehre bereits nach den Patentanspriche 1 und 13 des Streitpa-
tents nahe zu legen.

Nach ihren Ausfiihrungen in der mundlichen Verhandlung vertritt die Beklagte die
Auffassung, dass samtliche Hilfsantrage zulédssig seien. Aus der Fassung des
Streitpatents im Umfang der Hilfsantrage 1 und 3, bei der die jeweiligen Hauptan-
spriche um eine fir den beanspruchten Drucker relevante Weiterbildung erganzt
seien, folge dessen Beschrankung gegenuber der erteilten Fassung.

Ahnliches gelte fur die Drucker mit den Merkmalen nach den Anspriichen 1 ge-

malR Hilfsantrag 2 und 4, deren Funktion davon abh&ngt, dass gleich mehrere
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Markierungen Uber die Lange eines Etiketts der Auswertung zugrunde liegen, dies
im Gegensatz zum Offenbarungsgehalt der Druckschrift K15.

Auch folge keine Schutzbereichserweiterung aus den bei den Anspriichen 1 in den
Fassungen nach den Hilfsantragen 5 und 6 erganzten Merkmalen, diese betréafen
eine im Patent beschriebene MalRnahme zur Vermeidung unnétiger Abschaltun-
gen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die zwi-
schen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen und den weiteren
Inhalt der Akte Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist begrindet, weil der Gegenstand des Streitpatents nach
dem Hauptanspruch sowohl in der erteilten Fassung als auch in dessen jeweils
hilfsweise verteidigten Fassungen im Umfang der Hilfsantrage 1 bis 4 nicht neu ist
(Artikel 138 Absatz 1 lit. a) EPU i. V. m. Artikelll 86 Absatz1 Nr.1 IntPatUG
i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2). Die nach den Hilfsantrdgen 5 und 6 verteidigten

Fassungen der Patentanspriche sind unzulassig.

1. Das die Bezeichnung ,Druckvorrichtung mit Strichcodesensor® fuhrende
Streitpatent betrifft einen Drucker zum Drucken eines Bilds u. a. auf ein ,Bildemp-
fangsmaterial“ bspw. in Gestalt von Etiketten (,label”), die vereinzelt auf einem
,Verstarkungsmaterial* angeordnet sind, wodurch das ,Bildempfangsmaterial“ dem
Drucker auch kontinuierlich als Band zugefuhrt werden kann (vgl. Abs. [0001]
i. V. m. Oberbegriff Anspruch 1 und auch Anspruch 14 in der Streitpatentschrift),

weiterhin einen solchen Drucker ,in Kombination mit einem PC* (Anspriche 8
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und 12) und auch noch einen solchen Drucker ,in Kombination® mit dem auf dem

Verstarkungsmaterial vorgesehenen Bildempfangsmaterial (Anspruch 13).

Im Speziellen betrifft das Streitpatent — in dessen Beschreibung weder eine Pro-
blemstellung noch eine Aufgabe ausdrtcklich angegeben ist — einen solchen Dru-
cker, der vorrichtungs- und steuerungstechnisch zur Erkennung von auf dem Ver-
starkungsmaterial vorgesehenen Markierungen und zur Ableitung eines Kriteriums
hieraus hergerichtet ist, um so im Fall einer Blockierung der Bandzufuhr, einer
Motorfehlfunktion oder des Erreichens des Bandendes das ,Drucken anzuhalten®,
vgl. Absatz [0035] i. V. m. Anspruch 1.

Insoweit setzt das Patent Drucker zum Bedrucken kontinuierlich zugeftihrter Ban-
der oder von einzelne Etiketten zusammenh&ngend tragenden Béandern jeweils mit
Markierungen darauf, die zur Durchfihrung bestimmter Steuerungsvorgange des
Druckers herangezogen werden, mit Hinweis auf u.a. die in der Beschreibungs-

einleitung benannten Dokumente K5, K6 und K7 als bekannt voraus.

2. Als Fachmann beschaftigte sich auf dem Gebiet des Streitpatents zum An-
meldezeitpunkt ein Maschinenbauingenieur (Universitatsabschluss) mit mehrjahri-
ger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Band-
druckgeréaten einschlie3lich des antriebs- und steuerungstechnischen Aufbaus,
der von daher tber weitreichende Kenntnisse tUber die fur den Betrieb solcher Ge-

rate notwendige und abzustimmende Hard- und Software verfligt.

3. Die Patentanspriiche sind unter Heranziehung der Beschreibung und der
Zeichnung auszulegen. Aufgrund der nach Art. 69 Abs. 1 EPU maRgeblich am
technischen Sinn- und Gesamtzusammenhang der Patentschrift zu orientierenden
Betrachtung und Auslegung der Patentanspriche durch den angesprochenen
Fachmann — entsprechend der Bedeutung der Merkmale in der beanspruchten
Kombination im Hinblick auf das Leistungsergebnis der Erfindung — ist der Lehre
nach dem Anspruch 1 in der jeweiligen Fassung ein Verstandnis wie folgend aus-

gefuhrt zugrunde zu legen.
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3a. Merkmal M1.1 bezeichnet einen bildwiedergebenden, d.h. Bildinformationen
im Einzelnen auf einem Trager mittels einer nicht naher bestimmten Drucktechnik
umsetzenden Drucker, wobei i. V. mit den Merkmalen M1.2.1, M1.4 und M1.6
folgt, dass dieser Drucker fir eine laufende Bedruckung eines am entsprechenden
Druckkopf (M1.2) wahrend des Druckvorgangs vorbeibewegten Bildempfangs-
materials hergerichtet sein muss. Die vorrichtungstechnischen Bestandteile und

deren Anordnung sind allerdings nicht naher definiert.

Eine mogliche Ausflihrung des ,Bildempfangsmaterials auf Verstarkungsmaterial®
gemald Merkmal M1.1.1 ist im Absatz [0013] angegeben, demnach es sich um ver-
einzelte, abziehbare Klebeetiketten handeln kann, die anhaftend auf einem Band
fur eine Verarbeitung von der Rolle angeordnet sind. Fir den beanspruchten Dru-
cker gemaR Merkmal M1.1 folgt hieraus, dass dieser fur eine Verarbeitung, d. h.
fur den Abzug und die Bedruckung eines Bands, ggf. von einer Vorratsrolle, und
die Erkennung der Markierungen vorrichtungstechnisch beféahigt sein muss (vgl.
Absatz [0018]).

Gemald Merkmal M1.1.2 soll das Verstarkungsband auf der Rickseite mit Mar-
kierungen in regelméafigen Abstanden versehen sein; demnach ist das ,Bildemp-
fangsmaterial“ — ggf. in Gestalt von Etiketten wie mit dem bei den Ansprichen 1 in
ihren Fassungen nach den Hilfsantrdagen 2, 4 und 5 ergéanzten Merkmal
M1.1.3"2"4H5 herausgestellt — auf der abgewandten Vorderseite angeordnet.
Wahrend das Verstarkungsband selbst nicht Bestandteil des Druckers ist — wenn-
gleich der erteilte Anspruch 13 auf diese Einheit abzielt —, ist vorliegend die An-
ordnung auf der Ruckseite und die ,Anordnung in regelmaRigen Abstanden® inso-
weit nicht nur maf3geblich fur die Anordnung und Art der Mittel zum Erkennen der
Markierungen —zumal am vorbeibewegten Band — (Merkmal M1.4) durch den
Drucker, sondern auch fur die ,vom Drucker umfassten® Mittel zum Bestimmen
eines Abstands zwischen zwei Markierungen und einer Breite einer Markierung
(Merkmal M1.5) und dem hierauf beruhenden Vergleich mit zwei Referenzwerten
(vgl. Abs. [0033]) entsprechend Merkmal M1.6. Mithin fordert der Anspruch 1 eine
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Ausbildung bzw. Konfiguration (,printing configuration®, vgl. Absatz [0022]) des
Druckers selbst fur eine entsprechende Funktionalitat.

Das Patent beschreibt im Hinblick auf die Merkmale M1.3 und M1.4 beispielhaft
eine Ausfihrung des Tragermaterials mit untereinander gleich breiten Strichmar-
ken (MalReintrag A, ,width“ / Absatz [0014]) und untereinander gleich weiten Zwi-
schenraumen (Mal3eintrag C, ,separation distance® / Absatz [0014] bzw. ,spacing®
It. Anspruch 1) zwischen den Markierungen in Abzugs- / Vorschubrichtung des
Tragermaterials, vgl. Absatze [0014] und [0024] i. V. m. Figuren 1 und 2, in einer
Ausbildung fur eine druckerseitige lichtoptische Detektion mittels einer eine Licht-
quelle (,light source®) und einen Lichtempfanger (,light detector‘) umfassenden
Sensorik. FUr die — insoweit mittelbare — Bestimmung der Breite einer jeden Mar-
kierung bzw. des Abstands zwischen zwei aufeinanderfolgend detektierten Markie-
rungen im Verlauf der Bandbewegung an der Sensoreinrichtung vorbei schlagt
das Patent eine Auswertung des Signalpegelverlaufs Uber der Zeit vor, indem aus
der jeweils verstreichenden Zeit mit der Unterstellung einer konstanten Bandge-
schwindigkeit auf die relevanten Breiten geschlossen wird. Die zu unterstellende
vorrichtungstechnische Beschaffenheit der ,Mittel zum Erkennen der Markierun-
gen” schlielt von daher deren Befahigung zum Erkennen der ,Abstande zwischen
den Markierungen® ein, weil am vorbeibewegten Band in der entsprechenden Re-
lativstellung zu den ,Mitteln zum Erkennen der Markierungen® eben gerade keine
Markierungen detektiert werden. Insoweit kommt dem beim Anspruch 1 in dessen
Fassung gemaR Hilfsantrag 6 das Merkmal M1.4 ersetzenden Merkmal M1.4°

auch keine demgegeniuber andere Bedeutung zu.

Die dem Drucker mit dem Merkmal M1.5 hierfir zu unterstellende vorrichtungs-
technische Ausgestaltung ist im Anspruch allerdings nicht né&her bestimmt und
bleibt insoweit dem Fachmann Uberlassen, mithin auch die Anpassung an den
praktischen Bedarfsfall, wie beispielsweise die Vorfestlegung der fiir die Bestim-
mung der Abweichung (Merkmal M1.7.1a) mal3geblichen ,Referenzwerte® (Merk-
mal M1.6) an das zu verarbeitende Verstarkungsmaterial je nach Ausgestaltung

der Markierungen darauf. Die jeweiligen ,Breiten“ und ,Abstande“ sind im An-
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spruch 1 allerdings weder absolut vorgegeben noch folgt aus dem bei den An-
spruchen 1 in den jeweiligen Fassungen nach den Hilfsantragen 2, 4 und 5 er-
ganzten Merkmal M1.1.3"2H4H5 eine Relation, die eine bestimmte vorrichtungs-
technische Ausgestaltung des Druckers hinsichtlich der fir die Auswertung des

Signalpegelverlaufs vorgesehen ,Mittel* gemall Merkmal M1.5 implizieren kdnnte.

platen ] CPU
~ light source
) | ;
label 4 \ light |
supply detector . MOTOR
print supply
head roll

Figur 1 aus Streitpatentschrift (freigestellt, Bezeichnungen ergénzt)

label supply
' I Signalpegel bei Detektion
i Auslassung C
Ny [] c

LY

\\ ] t
label Signalpegel bei Detektion

Markierung A
Figuren 2 und 4 aus Streitpatentschrift

(Ansicht Ruckseite mit Markierungen  Signalpegelverlauf Gber der Zeit
bei konstanter Geschwindigkeit

jeweils freigestellt und erganzt)
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Wahrend Merkmal M1.1.2 allein nicht zwingend untereinander gleichbreite Zwi-
schenrdume vorschreibt, folgt i. V. m. dem Merkmal M1.5 im Hinblick auf das
Merkmal M1.6 fur das Verstandnis, d. h. vorliegend fir die dem Drucker zu unter-
stellende und diesen ggf. von anderen Druckern unterscheidende Betriebsweise,
dass gleich breite und gleich weit beabstandet angeordnete Markierungen fir den
Vergleich ,mit einem jeweiligen Referenzwert” auch im Hinblick auch auf die ein-
deutige Zuordnung eines Abschaltkriteriums entsprechend Merkmal M1.7 mit
M1.7.1a zumindest abschnittsweise aufeinanderfolgend gruppenweise (,in Form
von Gruppen®, vgl. Merkmal M1.6b™") vorliegen miissen (vgl. Absatz [0015]), um
Uberhaupt fortlaufend drucken zu kénnen. Nur ein mit derart vorbereitetem Tra-
gerband — nichts anderes fordert das bei den Ansprichen 1 in deren Fassungen

H3H4_ und zudem bei

nach den Hilfsantragen 3 und 4 erganzte Merkmal M1.5a
unterstellt konstanter Bandvorschubgeschwindigkeit (vgl. Absatz [0031]) betriebe-
ner Drucker wird nach dem Verstdndnis des Fachmanns in einer vorrichtungs-
technischen Ausgestaltung zur Bereitstellung dieser Funktionalitat fir eine ,Be-
stimmung“ der Markierungsbreite und einen Vergleich auf das Vorliegen einer Ab-
weichung von entsprechend vorprogrammiert vorliegenden Referenzwerten hin
ein Anhalten des ,Druckens® (Merkmal M1.7) dann bewirken, wenn entweder die
bestimmte Breite oder der bestimmte Abstand von dem jeweiligen Referenzwert
abweicht (M1.7.1a), je nachdem, bei welcher relativen Stellung der Markierungen
gegeniiber der Sensorik eine Anderung der Bandgeschwindigkeit auftritt. Denn bei
regelmalig beabstandeten Markierungen It. der Forderung des Merkmals M1.1.2
und unterstellt konstanter Bandgeschwindigkeit wird ,das Drucken® — das Patent
schweigt sich dartiber aus, welche Mal3Bhahmen im Einzelnen zum so bezeichne-
ten ,Drucken® zahlen bzw. welche hieran beteiligten Komponenten des Druckers
vom ,Anhalten” betroffen sein sollen — entsprechend Merkmal M1.7 bei einer Ver-
langsamung des Bandvorschubs aufgrund einer Hemmung des Antriebs ange-
halten, weil die Bestimmungsmittel (M1.5) die hierbei Gber langere Zeit anstehen-
den Signale der Sensorik als vergro3erten Abstand der Markierung bzw. des Ab-

stands ausdeuten.
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Da hierbei nach dem Verstandnis des Fachmanns und der Offenbarung nicht die
tatsachlichen (wahren), sondern die scheinbaren Breiten und Abstande ,bestimmt*
werden, weil die ,Bestimmung“ von der Bandgeschwindigkeit abhangt, die bei Blo-
ckierung des Bandvorschubs (,label supply jam“) oder einer Fehlfunktion des Mo-
tors von der fur die Festlegung der Referenzwerte unterstellten Bandgeschwin-
digkeit abweicht, ist dem Merkmal M1.7.1b auch ein dahingehender Sinngehalt im
Hinblick auf das Merkmal M1.7 beizumessen, dass namlich der Drucker von sei-
ner steuerungstechnischen Ausgestaltung her den Druckvorgang — der nur bei
einem Betrieb des Druckers mit passend markiertem Band mdglich ist — auch
dann anhalt, wenn z. B. aufgrund eines in den Stillstand blockierten Tragermate-
rials je nach momentaner Relativstellung der Markierungen gegenlber der Senso-
rik entweder keine weitere Markierung mehr oder nicht mehr der folgende markie-
rungsfreie Zwischenraum ,erkannt” werden kann. Der Fachmann unterstellt dem-
nach fur die steuerungstechnische Realisierung der Merkmale M1.7, M1.7.a
und M1.7.1b unmittelbar einen fortlaufenden Vergleich auf Abweichungen (und
nicht erst nach einem Wechsel des Signalpegels nach der Passage einer Markie-
rung oder eines Zwischenraums), wobei das Anhaltekriterium von der einherge-
henden Anderung des Ergebnisses der ,Bestimmung“ abgeleitet ist. Hierdurch
wird eine Uberschreitung der durch die Referenzwerte vorgegebenen Grenzen
zum forcierten Anhalten des Druckvorgangs auch bei stillstehendem Band fiihren
entsprechend dem Erfolg, dessen Realisierung das Patent dem Drucker mit den
Merkmalen gemafd Anspruch 1 z. B. fiir die angesprochenen Storfélle eines Band-
staus oder Bandendes unterstellt (,label supply jam*, ,end of the supply“, vgl. Ab-
satz [0035]).

Ein Bandende in Folge eines vollstandigen Abzugs des Bands —wonach dann
keine Markierungen mehr erkannt werden kénnen — oder einer Blockierung des
weiteren Abzugs — wonach dann auf eine grél3ere scheinbare Markierungs- oder
Abstandsweite erkannt wird — ist hierbei — d. h. bei einem Band mit genau den de-
finierten Markierungen — nicht von einer anderen ,Stérung“ unterscheidbar, die
sich in gleicher Weise auf die ,Bestimmung“ auswirkt. Bei einem Drucker mit den

Merkmalen gemald Anspruch 1 jedenfalls wird eine Blockierung des Bands wéah-
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rend der Erkennung einer Markierung ebenso zur Abschaltung fuhren wie auch
eine Blockierung des Bands wéahrend der Erkennung eines Abstands.

Andererseits drangt sich dem verstandigen Fachmann auf, dass ein entsprechend
der vom erteilten Anspruch 1 umfassten Merkmale hergerichteter Drucker beim
Betrieb mit abweichend markierten Bandern, bei denen die Markierungen entge-
gen der Forderung des Merkmals M1.1.2 gerade nicht dieselbe Weite und die-
selbe Distanz haben, zwar deren scheinbare Breite bzw. Abstande bestimmen
wuirde, der Vergleich mit einem nicht angepassten Referenzwert aber dennoch zu
einem Anhalten des Druckens entsprechend den Merkmalen M1.7 und M1.7.1a
fuhrte.

Eine fortlaufende Bedruckung entsprechend der Implikation des Merkmals M1.1
von in nicht vorherbestimmten Abstanden bzw. teilweise oder insgesamt unregel-
mafig markierten Bandern — entgegen der das Band und nicht den Drucker n&her
bestimmenden Vorgabe durch das Merkmal M1.1.2™® beim Anspruch 1 gemaR
Hilfsantrag 6 oder durch das Merkmal M1.5a"*"* bei den Anspriichen 1 in den
Fassungen der Hilfsantrdge 3 oder 4 oder entgegen der Vorgabe durch das
Merkmal M1.6b™ bei dem den Anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 er-

ganzenden Merkmal — ware nicht mdglich.

Jedenfalls folgt fir einen Drucker, der steuerungstechnisch fir die Bedruckung
eines bestimmten Bands mit definierten Markierungen eingerichtet ist, das von
diesem hierbei mit konstanter Geschwindigkeit am Druckkopf vorbei bewegt wird
(Merkmal M1.7.1.b, vgl. Absatz [0031], bzw. Merkmal M1.7.1b"HH2H3H4 “qass die
Detektion von Markierungen und die hierauf basierende Bestimmung entweder der

Breite bereits einer Markierung oder auch bereits eines Abstands zwischen zwei

Markierungen sowie der unmittelbare Vergleich mit einem jeweiligen Referenzwert
(Merkmal M1.6) zu einem Anhalten des Druckens bei einer Abweichung in unmit-
telbarer Folge sinnvoll nur dann fuhrt, wenn die Markierungen auf dem Band auch
dem Anhaltekriterium entsprechend vorliegen —inkompatibel markierte Bander
waren nicht fortlaufend bedruckbar. Genau dieses Kriterium ermdoglicht das Postu-

lieren einer Fehlfunktion beim Bandtransport (Motorfunktion / Bandgeschwindig-
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keit/Bandlage, vgl. Absatz [0035]) im Sinne der sich dem Fachmann aus den An-
gaben in der Patentschrift aufdrangenden Problemstellung bei der Bedruckung
eines ,Bildempfangsmaterials®: Dessen Verstarkungsmaterial (Merkmal M1.1 mit
M1.1.1) muss hierflr zwingend in regelmafigen Abstédnden angeordnete Markie-
rungen aufweisen, die insoweit auch gleichsam ,kontinuierlich Gber die Lange des
Verstarkungsmaterials® oder zumindest ,in Form von Gruppen in regelmaligen
Intervallen“ vorhanden sein missen. Insoweit ist dem beanspruchten Drucker auf-
grund des im Anspruch 1 in dessen Fassung gemald Hilfsantrag 1 erganzten
Merkmals M1.6b"* keine andere vorrichtungstechnische Herrichtung zu unterstel-
len als bereits durch das Merkmal M1.1.2 impliziert.

Die bei den Anspriichen 1 in deren Fassungen nach den Hilfsantrdgen 5 bzw. 6
erganzten bzw. ersatzweise eingefiihrten Merkmale M1.6a™ bzw. M1.7.1a"™ oder
M1.7.1a"™ stehen im Widerspruch hierzu, weil diese eine andere Funktionalitat des
Druckers und somit eine andere vorrichtungstechnische Beschaffenheit des Dru-
ckers implizieren, die ein forciertes Anhalten des Druckens nicht mehr bereits bei
einer einmalig bestimmten Referenzwertabweichungen vorsieht, sondern erst bei
mehrmalig in Folge registrierten Abweichungen. Mag so zwar auf einen durch &u-
Bere Einflusse verlangsamten Bandtransport geschlossen werden kénnen (vgl.
Absatz [0035]), handelt es sich jedoch im Ubrigen um eine andere Lehre, weil ein
Uber die Detektion nur einer Markierung oder nur eines Zwischenraums auftre-
tende Blockierung des Bandvorschubs gerade nicht mehr unmittelbar zum Anhal-
ten des Druckens fihrt. Diese Ausgestaltung mag im Patent zwar im Ab-
satz [0034] beschrieben sein, ist aber nicht Gegenstand des Schutzbegehrens

nach den erteilten Anspriichen 1 bis einschlief3lich 15.

3b. Dem Anspruch 13 ist kein anderer Sinngehalt als dem erteilten Anspruch 1
beizumessen, wenngleich der Anspruch 13 auf die Einheit von Band und Drucker
und insoweit auf eine Weiterbildung des Druckers mit den Merkmalen jedenfalls
des Anspruchs 1 gerichtet ist. Denn ein bestimmungsgemé&Rer Druckbetrieb mit
lediglich fallweise angestrebtem Anhalten des Druckens entsprechend Merk-

mal M1.7 stellt sich bei einem fir den Betrieb mit einer vorgegebenen Vorschub-
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geschwindigkeit eingestellten Drucker, dessen Steuerung die Berucksichtigung
korrespondierender ,Referenzwerte“ vorsieht, nur bei Anwendung eines Trager-
materials entsprechend Merkmal M1.1.2 ein, ohne dass das Band ,in Kombina-

tion“ der Ausflihrungsart des Druckers selbst etwas hinzufugt.

Im Hinblick auf die Anspriche 8 und 12 offenbart das Patent die Verbindung der
Druckermechanik mit einem auch die Steuerungsfunktionen programmtechnisch
bereitstellenden Computer in Gestalt eines ,PCs®, vgl. Absatz [0037], dem die ab-
folgende Verarbeitung, d. h. die Bestimmung der Breite und des Abstands gemalf}
Merkmal M1.5 und der Vergleich mit dem jeweiligen Referenzwert geman Merk-
mal M1.6 und die Bewirkung des Anhaltens gemall Merkmal M1.7 zugeordnet
sind. Von daher handelt es sich ebenfalls um abhangige Anspriche, als der vor-
richtungstechnische Aufbau des Druckers mit den Funktionalitdten jedenfalls nach
den Angaben im Anspruch 1 auch in einer Einheit aus einem Drucker mit einem

,PC* mit entsprechend verlagerten Funktionalitdten gesehen werden kann.

1. Zum Hauptantrag — Anspruch 1 in der erteilten Fassung

Ein Drucker mit den im erteilten Anspruch angefiihrten Merkmalen ist nicht neu
i. S. des Art. 54 EPU.

Aus der Druckschrift K15 geht ein mittels eines Mikroprozessors gesteuerter
Thermodrucker (vgl. Bezeichnung) in Gestalt eines Etiketten-Handdruckgeréats
(,hand-held labeler for printing labels®, vgl. Kurzfassung) hervor, in einer Ausfiih-
rung zur Verarbeitung eines Bandes (,composite label web®), ausgehend von ei-
nem aufgeroliten Bandvorrat, auf dem die in Abfolge wahrend der Vorbeibewe-
gung des Bands an einem Druckkopf (,print head 45%) bedruckbaren Etiketten an-
heftend angeordnet sind (vgl. Spalte 1, Zeilen 45 bis 49 i. V. m. Spalte 2, Zeilen 42
bis 53 und Spalte 2, Zeile 63 bis Spalte 3, Zeile 4). Mithin ist der bekannte Drucker
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vorrichtungstechnisch bereits entsprechend der Implikationen der Merkmale M1.1,
M1.1.1, M1.2 und M1.2.1 ausgefuhrt.

In dieser Druckschrift ist ebenfalls die Erfassung von auf der Riickseite des Tra-
gerbands (,carrier web®) in vorbestimmter Breite und mit vorbestimmtem Abstand
vorliegenden Markierungen (,marks®) vorgeschlagen, als Grundlage fur die Ein-
steuerung verschiedener in der K15 angesprochener Funktionen, wofur das De-
tektionsergebnis einer entsprechenden Auswertung zugefuhrt wird, vgl. Spalte 6,
Zeile 56 bis Spalte 7, Zeile 7. Die zur Detektion bei der beschriebenen Ausfih-
rungsform vorgesehene, lichtoptisch wirkende Sensorik (,optical sensor 38°) stellt
in ihrer relativen Anordnung im Verlauf der Flhrung des daran vorbei bewegten
Bandes (vgl. Figur 1) ein ,Mittel zum Erkennen der Markierungen® entsprechend
den Merkmalen M1.3 und M1.4 dar. Die scheinbare Breite der Markierungen wird
dort anhand der benétigten Zeit fur das Vorbeiziehen einer Markierung am be-
wegten Band bestimmt, vgl. Spalte 7, Zeilen 22 bis 26 i. V. m. den Zeilen 45 bis
48. So schlagt es auch das Streitpatent zum Nacharbeiten der Lehre des An-

spruchs vor.

Fur die Uberwachung des Druckbetriebs hinsichtlich einer etwaigen Stérung
(,jam®) der Bandbewegung wird dort zusatzlich (,not only“) zur Auswertung der
beim Bandlauf resultierenden Signalfolge im Hinblick auf eine durch die Breite der
Markierungen in Vorschubrichtung verkdrperten Information auch die Bestimmung
des Abstands zwischen abfolgend am Sensor vorbeibewegten Markierungen im
Zeitbereich vorgeschlagen, vgl. Spalte 10, Zeilen 1 bis 6 i. V. m. Spalte 7, Zei-
len 19 bis 29 betreffend den Vergleich auf eine abweichende scheinbare Breite
der Markierungen bzw. i. V. m. Spalte 10, Zeilen 10 bis 32 betreffend den Ver-
gleich auf eine abweichende Lange des Zwischenraums zwischen aufeinanderfol-
genden Markierungen in Vorschubrichtung, weil die fihrenden wie auch nachfol-
genden Kanten einer Markierung erfasst werden (,sensing the leading and trailing
edges®, vgl. Spalte 12, Zeilen 23 bis 27).
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Der Fachmann liest dort aufgrund der gleichen Funktionalitat des Bestimmens der
Breite einer Markierung wie auch des Abstands zwischen zwei Markierungen ent-
sprechende, vom Drucker umfasste ,Mittel“ mit, wie vorliegend mit dem Merkmal

M1.5 in Kombination mit den tGbrigen Merkmalen beansprucht.

Eine sich in einer Zeitiberschreitung beim Passieren der Markierungen widerspie-
gelnde scheinbar groRere Markierungsbreite bzw. scheinbar groRere Auslassung
— gegenuber der tatsachlichen Breite bzw. dem tatsachlichen Abstand — wird dort
steuerungstechnisch im Sinne einer Bandlaufstérung (,jam condition“) ausgedeu-
tet, vgl. Spalte 7, Zeilen 26 bis 29 i. V. m. Zeilen 45 bis 48 i. V. m. Spalte 10, Zei-
len 7 bis 9 und Zeilen 20 bis 24. Nichts anderes schlagt das Streitpatent zum

Nacharbeiten der Lehre des Anspruchs vor.

Diese Auswertung beruht von daher auf einem Vergleich der sich aus der Signal-
folge bei der Erfassung der Markierungen ergebenden scheinbaren Breite bzw.
Distanz mit einem jeweiligen Referenzwert wie vorliegend durch das Merk-
mal M1.6 vorgegeben, mithin ist auch der aus der Druckschrift K15 bekannte Dru-

cker entsprechend Merkmal M1.6 ,ausgebildet®.

Fur den Fall einer sich dadurch auf3ernden Abweichung, dass anstelle einer Mar-
kierung ein markierungsfreier Bereich wahrend der Bandbewegung erkannt wird
— was der Bestimmung einer scheinbar zu langen Auslassung gleichkommt — ist in
der Druckschrift K15 vorgeschlagen, das Band solange weiter vorzuschieben, bis
wieder eine Markierung erfasst wird, vgl. Spalte 12, Zeilen 23 bis 27. Der Fach-
mann liest hierbei mit, dass in diesem Fall einer offensichtlich vorliegenden Sto-
rung jedenfalls die Bedruckung mittels des Druckkopfes ausgesetzt wird, mithin
auch der aus der Druckschrift K15 bekannte Drucker daftr ausgebildet ist, das
,Drucken anzuhalten“ — entsprechend Merkmal M1.7 bei Abweichungen entspre-
chend dem Merkmal M1.7.1a.

Auch im Ubrigen ist die in der Druckschrift beschriebene Ausdeutung eines Stor-

falls Gber die Bestimmung der Markierungsbreite oder des Markierungsabstands



-23 -

(vgl. Spalte 10, Zeilen 1 bis 6), die bei der programmtechnischen Realisierung der
hierfir notwendigen Steuerung im Setzen eines Fehler-Merkers (,error flag®, vgl.
Flussdiagramm Figur 10) miundet, nach dem Verstandnis des Fachmanns kein
Selbstzweck. Vielmehr liest der Fachmann mit, dass hiertiber die steuerungstech-
nischen Mafllnahmen mittels einer hierflir ausgebildeten Steuerungseinrichtung
des Druckers eingeleitet werden, damit ein weiteres, weil nicht mehr sinnvoll még-
liches ,Drucken angehalten wird“ (M1.7) — schlie3lich spezifiziert auch das Streit-
patent die hiervon betroffenen Vorgange nicht naher.

Somit gehen aus der Druckschrift K15 samtliche im geltenden Anspruch 1 ange-
gebenen Merkmale bei einem Drucker vereint hervor. Mithin ist der Gegenstand
des erteilten Anspruchs 1 in dessen gebotener Lesart nicht patentfahig. Bei der
geltenden Antragslage sind die abhangigen Anspriiche — auf obige Ausflihrungen

zum Verstandnis wird hingewiesen — nicht gesondert zu betrachten.

In Anbetracht dieses durch die Druckschrift K15 dokumentierten Standes der
Technik kam es auf die im gerichtlichen Hinweis noch herangezogene und von der
Beklagten in Folge noch betrachtete Entgegenhaltung K6 nicht mehr an. Diese
Entgegenhaltung schreibt fir einen Drucker gleichsam die Auswertung der von
einer lichtoptischen Detektion von Bandmarkierungen herrihrenden Signale hin-
sichtlich des zeitlichen Ablaufs ihres Auftretens und somit allerdings die Zugrun-
delegung der hiermit bestimmten (scheinbaren) Teilung — die der Summe aus ei-
ner Markierungsbreite und Lickenweite dazwischen entspricht —, nicht nur im Hin-
blick auf die Ermittlung der Bandgeschwindigkeit unterschiedslos im Zeitbereich
vor (vgl. Absatz [0045] i. V. m. der Figur 6). Denn im Fall der Bestimmung einer
Abweichung der scheinbaren Teilung von den zur Steuerung zugrunde gelegten
Vorgabewerten — sei es aufgrund eines Bandstaus oder wegen der Detektion ei-
ner tatsachlich abweichend markierten Teilung — soll nach dem Vorschlag der K6
jedenfalls das ,Drucken angehalten® werden (vgl. Absatze [0019] und [0067], ,The

print head 26 would then be controlled to stop printing®).
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1.1  Zum Hilfsantrag 1

Mit dem beim Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 1 ersatzweise aufgefiihrten Merk-
mal M1.7.1b"1H2H3H4 st |ediglich eine offensichtliche Unrichtigkeit beseitigt, indem
der Ausdruck ,Bildempfangsmaterial® wie bereits beim Merkmal M1.1 Anwendung
findet.

Die aus der Vorgabe des erganzten Merkmals M1.6b™ folgende Anordnung der
Markierungen, die sich ,kontinuierlich Gber die Lange des Verstarkungsmaterials
erstrecken sollen®, ist zwingende Voraussetzung fur den Betrieb eines Druckers
unter der Voraussetzung hierauf abgestimmter Referenzwerte (Merkmal M1.6),
damit Uberhaupt eine Bedruckung eines fortlaufend zu bewegenden Bandes mdg-
lich ist, wie dem Merkmal M1.1 zu unterstellen. Zur Vermeidung von Wiederholun-
gen wird auf die Ausfiihrungen im Abschnitt I/3a verwiesen. Allerdings hat die ggf.
kontinuierlich bedruckbare Lange des Bands oder die sich fir ein vorgegebenes
Intervall von regelmaRig beabstandeten Markierungen darauf ergebende Lénge
bis zur Auslosung des Anhaltevorgangs keine Relevanz fur einen Drucker jeden-
falls mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs, da dieser in Abh&ngigkeit von
der Erfassung der Markierungen druckt, ohne die Etiketten selbst erfassen zu kén-

nen.

Der aus der Druckschrift K15 hervorgehende Drucker jedenfalls ist ebenfalls auf
die Verwendung von das Bildempfangsmaterial — dort in Gestalt von Etiketten —
tragendem Verstarkungsmaterial ausgelegt, dessen Markierungen sich kontinuier-
lich Gber die Lange des Verstarkungsmaterials entsprechend dem zusatzlich er-
ganzten Merkmal M1.6b™ erstrecken, vgl. hierzu die Figuren 5 und 6 i. V. m. der
Beschreibung Spalte 7, Zeilen 2 bis 29. In genau dieser Anordnung mit einer vor-
bestimmten Breite und einem vorbestimmten Abstand der Markierungen unterei-
nander, sowie mit einer immer gleichen relativen Lage gegeniber den Etiketten,
kann die Steuerung der Bedruckung der Etiketten in Abfolge auf Grundlage der

Erfassung der Markierung erfolgen. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf
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vorstehende Ausfuhrungen auch zu den Ubrigen Merkmalen des geltenden An-
spruchs im Abschnitt 11/1 verwiesen.

Weil somit aus der Druckschrift K15 auch das beim Anspruch 1 gemaR Hilfsan-
trag 1 gegenuber dem Anspruch 1 in der Fassung gemal} Streitpatent ergéanzte
Merkmal M1.6b™ in gleichartiger Kombination bekannt ist, ist auch der im Umfang

des Hilfsantrags 1 beanspruchte Drucker nicht neu.

1.2  Zum Hilfsantrag 2

Der Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 2 umfasst die Merkmale des Anspruchs 1 ge-
maR Hilfsantrag 1 ohne das Merkmal M1.6b™, dafiir erganzt um das Merk-
mal M1.1.3"2H4"> Dieses Merkmal schreibt zum einen eine kontinuierliche Erstre-
ckung der Markierungen Uber die Lange eines Etiketten tragenden Verstarkungs-
materials vor. Auf ein solches Bandmaterial muss der Bandantrieb bzw. die
Bandfihrung und die Druckeinrichtung wie auch die die Steuerung des Druckers
abgestimmt sein, damit dieser einerseits bestimmungsgeman fortlaufend die un-
terstellt lediglich anhaftenden Etiketten bedrucken kann, andererseits im Sto-
rungsfall auf Basis der bestimmten scheinbaren Breiten und Abstande ein Anhal-
ten ,des Druckens® veranlasst werden kann. Genau diese Funktionalitat in vor-
richtungs- und steuerungstechnischer Hinsicht stellt auch der aus der Druck-
schrift K15 bekannte, u. a. mit einer hierauf abgestimmten Bandfiihrung versehene
Drucker bereit (vgl. Figur 1, die Etiketten werden ausschliel3lich konvex ge-
krimmt). Auf vorstehende Ausfilhrungen zum Anspruch 1 gemald Hauptantrag

bzw. Hilfsantrag wird zur Vermeidung von Wiederholungen daher verwiesen.

Das Merkmal M1.1.3"2"4H5 schreibt zum anderen gleich mehrere im Bereich eines
Etiketts angeordnete Markierungen vor. Die relative Erstreckung der Etiketten ge-
genuber den Markierungen ist jedoch ohne Relevanz fir einen gemaf der Merk-
male des geltenden Anspruchs 1 ausgefuhrten Drucker. Denn dessen Steuerung
muss zwar zwingend mit angepassten Referenzwerten (Merkmal M1.6) in Bezug

auf die am zu bedruckenden Band vorgesehenen Markierungen mit vorbestimmter
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Breite und vorbestimmtem Abstand vorprogrammiert vorliegen, um tberhaupt eine
fortlaufende Bedruckung zu ermdglichen mit einer Steuerung, die ansonsten bei
festgestellten Abweichungen im Rahmen eines Vergleichs (Merkmal M1.7 mit
M1.7.1a) ein Anhalten des Druckens bewirkt. Auf die relative oder auch absolute
Lange eines Etiketts kommt es hierbei indes tberhaupt nicht an. Der Drucker nach
dem mit der Druckschrift K15 dokumentierten Stand der Technik wird wie der Dru-
cker mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs nur ein Band mit korrespondie-
renden Markierungen verarbeiten kénnen, unabhangig davon, welche relative
Lange die Etiketten gegenuber der Verteilung der Markierungen auf dem Verstar-
kungsmaterial haben. Weil diese im Ubrigen unbestimmt ist und im Hinblick auf
diese Verteilung dem Drucker auch nicht ohne weiteres besondere Funktionalita-
ten zu unterstellen sind — bei dem aus der K15 bekannten Drucker verkorpern die
Markierungen je nach Breite und Beabstandung bestimmte Informationsgehalte
bspw. Uber die relative Lage und absolute Lange der Etiketten —, folgt aus diesem
Teil des erganzten Merkmals auch im Ubrigen kein Unterschied gegeniiber dem in

der Druckschrift beschriebenen Drucker.

Mithin ist auch der im Umfang des Hilfsantrags 2 beanspruchte Drucker nicht neu.

1.3  Zum Hilfsantrag 3

Das beim Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 gegentber dem Anspruch 1 in der er-
teilten Fassung erganzte Merkmal M1.5a™"* fugt dem Sinngehalt der Ubrigen
Merkmalskombination nichts hinzu. Denn nur gleich breite Markierungen, die zu-
dem in regelmafRigen Abstanden auf dem Verstarkungsmaterial angeordnet sind,
ermdglichen bei einem — bestimmungsgemal betreibbaren — Drucker in einer
Ausfihrung mit den Ubrigen Merkmalen tGberhaupt eine fortlaufende Bedruckung
Uber mehr als eine Markierung bzw. mehr als einen Markierungsabstand hinaus,
und dartber hinaus eben die Ausdeutung einer Storung als Grundlage fur die Ein-
steuerung eines Anhaltens des Druckens — denn die Steuerung eines Druckers
mit den Merkmalen des geltenden Anspruchs 1 kann nur die scheinbaren Breiten

und Abstande bestimmen und wirde daher bei Markierungen mit tatsachlich un-
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terschiedlicher Weite und unterschiedlicher Distanz ohne Unterschied reagieren.
Auf genau ein nach der Vorschrift des erganzten Merkmals M1.5a"*™* hin ausge-
fuhrtes Tragerband ist daher auch die Steuerung des aus der Druckschrift K15

bekannten Drucker ausgelegt.

Dem steht nicht entgegen, dass bei einem Drucker mit einer solcherart ausge-
fuhrten Steuerung eine bereichsweise abweichend ausgefiihrte Markierung des
Bandes bewusst zum Zwecke der Auslésung der forcierten Anhaltung des Druck-

vorgangs vorgesehen werden kann wie in der K15 noch angesprochen.

Die Zulassigkeit des geltenden Anspruchs dahingestellt sein lassend, ist demnach

auch der im Umfang des Hilfsantrags 3 beanspruchte Drucker nicht neu.
1.4  Zum Hilfsantrag 4

Der Anspruch 1 gemafd Hilfsantrag 4 ist gegeniber dem Anspruch 1 in der erteil-
ten Fassung um die Merkmale M1.1.3"? und M1.5a"™ erganzt und enthélt im Ubri-
gen ersatzweise das Merkmal M1.7.1b"* mit dem richtiggestellten Ausdruck ,Bild-

empfangsmaterial®.

Von daher gelten vorstehende Ausfiihrungen zum Anspruch 1 gemaR Hauptantrag
und zu den Anspriichen 1 in ihren Fassungen nach Hilfsantrag 2 und 3 sinnge-
maf3, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird.

Mithin ist auch der im Umfang des Hilfsantrags 4 beanspruchte Drucker nicht neu.
1.5 Zuden Hilfsantrdgen 5 und 6

Mit den Ansprichen 11 in ihren Fassungen gemal Hilfsantrag 5 bzw. 6 geht eine

unzulassige Erweiterung des Schutzbereichs des Patents einher (8 22 PatG, Art. I
§ 6 (1) Nr. 4 IntPatUG).
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Zur Wurdigung des Sachgehalts der geltenden Anspriiche wird auch auf die Aus-
fuhrungen im Abschnitt 1/2b verwiesen.

Die bei den Anspriichen 1 in deren Fassungen nach den Hilfsantrdgen 5 bzw. 6
das Merkmal M1.7.1a des Druckers gemald dem Anspruch 1 in der Fassung des
Streitpatents ersetzenden Merkmale M1.7.1a™ — mit diesem das erganzte Merk-
mal M1.6a"°— bzw. M1.7.1a™ stehen mit ihrem abweichenden Sinngehalt im Wi-
derspruch zur Lehre des Anspruchs 1 auch in dessen Ausgestaltung nach den

Unteransprichen.

Diese Merkmale implizieren eine andere Funktionalitat und somit eine andere vor-
richtungstechnische Beschaffenheit des Druckers, weil nicht mehr bereits bei einer
einmalig im Verlauf der Vorbeibewegung des Bandes bestimmten Abweichung
vom jeweiligen Referenzwert ein forciertes Anhalten des Druckens erfolgen soll
(Merkmal M1.7.1a), sondern erst bei mehrmalig in Folge registrierten Abweichun-
gen. Voraussetzung hierfir ist (Merkmal M1.6a™), dass die Markierungsbreiten
bzw. Abstdnde aufeinander folgender Markierungsintervalle bestimmt werden
konnen, was nur mdglich ist, wenn das Band selbst dann weiter bewegt wird,

wenn vom Drucker bereits eine relevante Abweichung festgestellt wurde.

So kann zwar auf einen durch &uf3ere Einflisse verlangsamten Bandtransport ge-
schlossen werden (vgl. Absatz [0035]), jedoch handelt es sich im Ubrigen um eine
andere Lehre und keine mdégliche Ausgestaltung. Ein Drucker solcher Funktiona-
litat mag im Patent zwar im Absatz [0034] beschrieben sein, ist aber nicht Gegen-
stand des Schutzbegehrens nach den erteilten Anspriichen 1 bis einschlief3lich 15;
aufgrund unterschiedlicher Betriebsweisen schlie3en der patentierte Gegenstand
nach Anspruch 1 in der erteilten Fassung und der vorliegend im Umfang der An-
spriche 1 in ihren Fassungen gemal’ Hilfsantrag 5 bzw. 6 beanspruchte Drucker

einander aus.

Well die geltenden Anspriiche 1 einen anderen Schutzbereich vermitteln, durch

den der Gegenstand des Patents im hier verteidigten Umfang gegentiber dem er-
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teilten Patent ein (exklusives) Aliud wird, sind die nach den Hilfsantragen 5 und 6
verteidigten Fassungen der Patentanspriiche unzulassig (vgl. Busse, PatG, § 82,
Rdn. 109; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 81, Rdn. 121; zu dieser Problematik vgl. auch
BGH GRUR 2005, 145, 146 — Elektronisches Modul).

2. Einer Beurteilung der weiteren, jeweils abhangigen Anspriche —vgl. vor-
stehende Ausfuhrungen im Abschnitt I/3a auch zu den Anspriichen 8, 12 und 13
des Streitpatents — der fur die einzelnen Antrage zugrunde zu legenden An-
spruchssatze bedurfte es nicht, zumal die Beklagte mit der Stellung der Antrage
zu erkennen gegeben hat, die auf den Anspruch 1 jeweils mittelbar oder unmittel-
bar riickbezogenen Anspriiche nicht selbststandig zu verteidigen. Auch im Ubrigen
hat die Beklagte nicht geltend gemacht — noch ist ersichtlich —, dass die Ausge-
staltungen nach den Unteransprichen zu einer anderen Beurteilung der Patentfa-
higkeit fuhren konnten (BGH, Urteil vom 29. September 2011 — X ZR 109/08 —
BPatGE 52, 301-302 — Sensoranordnung; BGH, Beschluss vom 27. Juni 2007
— X ZB 6/05 —, BGHZ 173, 47-57, BPatGE 2008, 294 — Informationsibermittlungs-
verfahren II; BGH, Urteil vom 13. September 2016 — X ZR 64/14 —, juris — Daten-
generator).

Nach alldem ist die Klage begrundet.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i.V.m. 8§ 709 Satz 1 und 2 ZPO.
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V.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens nach Ablauf von funf Monaten nach Verkindung,
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentan-
walt als Bevollmachtigen schriftlich oder in elektronischer Form beim Bundesge-
richtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Schmidt Sandk&dmper  Dr. Baumgart Grote-Bittner Dr. Geier
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