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betreffend das européische Patent 0 655 336
(DE 694 17 353)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 10. Marz 2004 unter Mitwirkung des Richters
Mullner als Vorsitzenden, der Richter Dipl.-Ing. Kiustner und Dipl.-Ing. Bork, der
Richterin Schuster sowie des Richters Dipl.-Ing. Bulskamper

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent 0 655 336 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang
der Anspriche 1 und 2 fur nichtig erklart.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120%

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur die Bundesre-
publik Deutschland erteilten europaischen Patents 0 655 336 (Streitpatent), das
am 28. November 1994 unter Inanspruchnahme der Prioritat der japanischen Pa-
tentanmeldungen JP 298194/93 und JP 298195/93 vom 29. November 1993,
JP 178877/94 vom 29. Juli 1994 und JP 183681/94 vom 4. August 1994 angemel-
det worden ist. Das in der Verfahrenssprache Englisch veréffentlichte Streitpatent,
das beim Deutschen Patentamt unter der Nummer 694 17 353 gefiihrt wird, betrifft
einen Tintenbehélter, ein Ein- und Ausbauverfahren und ein Gerat zur Anwen-
dung. Es umfasst 19 Anspriche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut
hat:



Ein Tintenbehalter (21), der eine Mehrzahl von Tintenspeicher-
teilen zur Speicherung von einer aus einer Mehrzahl von einem
Farbaufzeichnungskopf (201) zuzufihrenden Tintenarten (Y, C,
M) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenraum des
Tintenbehalters (21) mittels einer im wesentlichen T-férmigen
Trennwand (36, 37) unterteilt ist, so dass mindestens drei Tin-

tenarten (Y, C, M) gespeichert werden kdnnen.

Wegen des weiter angegriffenen, unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurtickbezoge-

nen Patentanspruchs 2 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin behauptet, die Lehre des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinde-

rischen Tatigkeit. Zur Begriindung beruft sie sich auf folgende Druckschriften:

- US4 771295 (D1)
- US 4940 998 (D2)
- DE 3220939 Al (D3)
- US 3887 287 (D4)

Die Klagerin beantragt,
das europaische Patent 0 655 336 mit Wirkung fur das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patent-
anspriche 1 und 2 fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie ist der Ansicht, die Klagerin habe nur die Kombination der Patentanspriiche 1

und 2, mithin Anspruch 2 angegriffen; im tbrigen halt sie das Streitpatent fur be-

standsfahig.



Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der der in Art [l § 6 Absatz 1 Nr 1 IntPatUG, Art 138 Ab-
satz 1 lit a EPU iVm Artikel 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPU vorgesehene Nichtigkeits-

grund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist begriindet.

1. Gegenstand der Nichtigkeitsprifung sind die erteilten Patentanspriiche 1 und 2
und nicht nur eine Kombination aus beiden Ansprichen. Dafir spricht schon der
Wortlaut des Klageantrags. Die Klagerin hat beantragt, das Streitpatent "...im Um-
fang der Patentanspriiche 1 und 2 fir nichtig zu erklaren". Auch in der Klagebe-
grindung nimmt die Klagerin hinsichtlich beider Anspriche gesondert zur erfinde-
rischen Tatigkeit Stellung. Der Klagegegenstand ist somit klar festgelegt; der hier-
gegen gerichtete Einwand der Beklagten, den sie in der mindlichen Verhandlung

nicht mehr weiter verfolgt hat, ist unbegriindet.

2. Das Streitpatent betrifft einen Tintenbehélter, der in einen Tintenstrahlbausatz
und in ein Tintenstrahl-Aufzeichnungsgerat eingebaut werden kann. Nach der Pa-
tentbeschreibung wird auf dem Gebiet der Tintenstrahltechnik seit einigen Jahren
ein leicht austauschbarer Tintenstrahlbausatz in Form einer Kartusche verwendet,
bei der ein Aufzeichnungskopf und ein Tintenbehalter zu einer einzigen Einheit in-
tegriert sind, u.a. um die Gro3e des Gerats zu vermindern und einen wartungs-
freien Betrieb zu erreichen. Der Tintenstrahlbausatz werde nach Aufbrauchen der
Tinte mit dem Aufzeichnungskopf weggeworfen, obwohl dieser im Bezug zu der
Menge der im Tintenbehélter aufnehmbaren Tinte eine extrem lange Lebensdauer
habe; dies sei aus Umweltschutzgriinden bedenklich. Deshalb sei im Stand der
Technik eine Konstruktion vorgeschlagen, bei der der Aufzeichnungskopf und der
Tintenbehalter trennbar und dieser deshalb gesondert ersetzbar sei. Diese Kon-
struktion fuihre aber insbesondere bei Vollfarben-Aufzeichnungsgeraten, bei denen
vier Tintenbehalter parallel zur Abtastrichtung ausgerichtet seien, zu einer uner-

winschten VergroRerung des Gerats.



3. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, eine Tin-
tenbehalterkonstruktion zu schaffen, die die grof3te Tintenkapazitat innerhalb eines
fur den Tintenbehéalter zur Verfigung stehenden Raumes bietet. Ferner soll es
maoglich sein, einen derartigen Tintenbehalter in einen Tintenstrahlbausatz oder in
ein Tintenstrahl-Aufzeichnungsgerat einzubauen und ihn daraus zu entfernen.
Dartber hinaus soll die Erfindung einen Tintenbehélter schaffen, der eine Mehr-
zahl von Tintenspeicherteilen besitzt, von denen jedes eine aus einer Mehrzahl
von dem Farbaufzeichnungskopf zuzufliihrender Tintenarten speichert, wobei min-
destens drei Farbtinten voneinander durch die Trennwande, die den Innenraum

des Tintenbehalters aufteilen, voneinander getrennt sind.

4. Patentanspruch 1 beschreibt dem gemaf einen Tintenbehéalter mit folgenden

Merkmalen:

a) Es handelt sich um einen Tintenbehalter.
b) Der Tintenbehalter umfasst eine Mehrzahl von Tintenspei-
cherteilen zur Speicherung von einer Mehrzahl von einem

Farbaufzeichnungskopf zuzufiihrenden Tintenarten.

Oberbeqriff

c) Der Innenraum des Tintenbehalters ist mittels einer im we-
sentlichen T-férmige Trennwand unterteilt.
d) Durch die Unterteilung des Innenraums des Tintenbehélters

kdnnen mindestens drei Tintenarten gespeichert werden.

Kennzeichen

5. Wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht, ist der Tintenbehalter nach Patent-
anspruch 1 neu, da in keiner der entgegengehaltenen Druckschriften ein Behélter
gezeigt wird, bei dem der Innenraum durch eine im wesentlichen T-férmige Trenn-

wand unterteilt ist.



6. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 beruht nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Der Senat ist Uberzeugt, dass er dem Fachmann durch den Gegenstand
nach der US 4 771 295 und mit seinem bei der Fachhochschulausbildung erwor-

benen Wissen nahegelegt war.

Fachmann ist hier ein Techniker oder Ingenieur einer Fachhochschule mit berufli-
cher Erfahrung auf dem Gebiet der Tintenversorgung von Druckkdpfen in Dru-

ckern.

Die US 4 771 295 zeigt einen Tintenbehalter, der alle Merkmale des Oberbegriffs
des Patentanspruchs 1 des Streitpatents aufweist. Bei diesem Tintenbehéalter 10
sind Tintenspeicherteile 12, 14, 16 zum Speichern dreier verschiedenfarbiger Tin-
tenarten Y, C, M vorgesehen, die einem Farbaufzeichnungskopf 28 zugefuhrt wer-
den koénnen. Die Tintenspeicherteile werden durch gerade Trennwande 62, 64 im
Behalter gebildet (Sp 1, Z 68 bis Sp 2, Z 3; Sp 2, Z 17 bis Z 35 und Sp 3, Z 3 bis
Z 13; Fig 1, 2). Die Anordnung der Speicherteile ist gemal Fig 1 so, dass diese
parallel zur Aufzeichnungsrichtung des Aufzeichnungskopfes angeordnet sind,

was von den Beteiligten auch nicht bestritten wird.

Durch diese Anordnung der Speicherteile des Tintenbehélters parallel zur Auf-
zeichnungsrichtung wird zusammen mit der maximalen Breite des Aufzeichnungs-
tragers die Breite des Druckers bestimmt, da der Aufzeichnungskopf mit dem zu-
gehdorigen Tintenbehdlter mittels des erforderlichen Schlittens Uber die gesamte
Breite des Aufzeichnungstragers bewegt werden muss, um diesen (nahezu) rand-

los zu bedrucken.

Ausgehend von diesem Stand der Technik wird die dem Patent zugrundeliegende
Aufgabe vom Senat tbereinstimmend mit dem Vortrag der Patentinhaberin dahin-
gehend interpretiert, einen Tintenbehalter mit mehreren Kammern und mit még-
lichst groRRer Tintenkapazitat zu schaffen, der einen zur Verfligung stehenden

Raum optimal ausfullt und ftr den Anschluss an einen Aufzeichnungskopf mog-



lichst wenig Montageraum bendétigt. Der Montageraum soll dabei in Aufzeich-

nungsrichtung des Aufzeichnungskopfes (Druckerbreite) minimiert werden.

Ein im Verlauf seiner Fachhochschulausbildung im methodischen Konstruieren un-
terrichteter Fachmann erkennt ohne weiteres, dass er die Breite des Druckers al-
lein Uber die Breite des Tintenbehélters beeinflussen kann, da die maximale
GrolR3e des Aufzeichnungstragers und die Gestalt des Aufzeichnungskopfes vorge-
geben sind. Er wird dabei selbstverstandlich die Menge der verschiedenen Tinten-
arten beibehalten wollen. Mit diesen Voraussetzungen wird er alle moglichen L6-
sungen des Problems aufzeigen, diese systematisch bewerten und die optimale

Losung aussuchen.

Ausgehend von den nebeneinander angeordneten Tintenspeicherteilen des Tin-
tenbehélters nach der US 4 771 295 bietet es sich dem Fachmann an, die Breite
des Tintenbehéalters um eine oder um zwei Breiten der Tintenspeicherteile zu ver-
ringern, da dies konstruktiv sehr einfach zu verwirklichen ist. Soll die Breite des
Tintenbehalters um zunachst eine Breite eines Tintenspeicherteils verringert wer-
den bieten sich dem systematisch denkenden Fachmann zwei Mdglichkeiten:

a) Die Tintenspeicherteile werden in Aufzeichnungsrichtung schmaler und senk-
recht dazu langer.

b) Zwei Tintenspeicherteile bleiben parallel in Aufzeichnungsrichtung angeordnet,
das Dritte wird in senkrecht zur Aufzeichnungsrichtung vor oder hinter den beiden
anderen angeordnet und in der Breite diesen angepasst.

Die Variante b) erschlief3t sich dem Fachmann aufgrund der mathematischen Aus-
bildung in Geometrie an der Fachhochschule Uber die Betrachtung von Variations-
madglichkeiten der Anordnung rechteckiger Korper. Das Auffinden beider einfacher
Varianten ist fur den Fachmann nicht mit einer erfinderischen Tatigkeit verknupft,
sondern das Ergebnis einfacher systematischer Uberlegungen.



Eine Bewertung der Variante a) zeigt dem Fachmann, dass er konstruktive
Schwierigkeiten erwarten muss, wenn er seine Tintenabfluss6ffnungen in der bis-
herigen GroR3e beibehalten will, da die Zwischenwande eventuell mit diesen kolli-
dieren bzw der Ubergang von Zwischenwand und Tintenabflussoéffnung aufwendig
gestaltet werden muss. Ferner kann es in diesem Bereich zu Verformungen kom-
men, wenn der Tintenbehalter spritzgegossen wird. Der Fachmann wird daher die-

se Loésung nicht ndher in Erwégung ziehen.

Mit der konstruktiven Anordnung der Tintenspeicherteile in der Variante b) ergibt
sich in naheliegender Weise das beanspruchte kennzeichnende Merkmal, wonach
der Innenraum des Tintenbehélters durch eine T-formige Trennwand unterteilt ist.
Bei dieser Variante treten die bei a) geschilderten Nachteile nicht auf, da ausrei-
chend Platz fir die Tintenabflusséffnungen vorhanden ist. Ferner ist der Tintenbe-
halter als Spritzgussteil einfach herzustellen, da die T-formige Trennwand den Be-
héalter zusatzlich gegen temperaturbedingte Verformung schiitzt.

Die weitere mogliche Variante a), bei der drei Tintenspeicherteile in Reihe senk-
recht zur Aufzeichnungsrichtung angeordnet sind, wird der Fachmann nicht in Be-
tracht ziehen, da sich langere Tintenzufuhrkandle zum Aufzeichnungskopf erge-
ben, die fur eine rasche und storungsfreie Tintenzufuhr zum Kopf nicht forderlich
sind. AulRerdem ist ein derartig schmal und lang ausgebildeter Tintenbehélter
schwieriger auf dem Schlitten zu befestigen und zu entnehmen. Der Fachmann
wird daher fur seinen Tintenbehélter aus zuvor genannten Grunden auf die Vari-

ante b) zurtickgreifen.

Der von der Patentinhaberin beanspruchte glickliche Griff bei der Auffindung der
Merkmale des Patentanspruchs 1 liegt nicht vor, diese Merkmale liegen vielmehr
aus vorgenannten Grinden im Griffbereich des Durchschnittsfachmannes. Das

Streitpatent ist daher bezuglich seines Patentanspruchs 1 fur nichtig zu erklaren.

7. Der Gegenstand nach Anspruch 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tétig-
keit.



Aus der US 4 771 295 ist bereits bekannt, die Tintenabflusséffnungen 22, 24, 26
der drei Tintenarten Y, M, C zum Aufzeichnungskopf 28 so anzuordnen, dass die
Tintenzufuhrkanéle 108, 110, 112 zwischen Tintenabflussoffnung und Aufzeich-
nungskopf moglichst kurz ausgebildet sind. Werden sehr kurze Tintenzufuhrkanale
auch bei dem Tintenbehalter nach Anspruch 1 angestrebt, so ist es dem Fach-
mann unmittelbar einsichtig, alle Tintenabfluss6ffnungen nahe dem Punkt anzu-

ordnen, an dem sich die drei Tintenspeicherteile unmittelbar gegenseitig berthren.

Das Streitpatent ist daher auch bezlglich seines Patentanspruchs 2 fur nichtig zu

erklaren.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO,
der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs 1 PatG iVm
8 709 ZPO.

Mullner Kistner Bork Schuster Bilskamper
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