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betreffend das deutsche Patent 10 2005 006 092

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mindlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter
Gutermuth, die Richterin Martens sowie die Richter Dipl.-Ing. Bork,

Dr.-Ing. Baumgart und Dipl.-Ing. (Univ.) Richter

fur Recht erkannt:

|. Das deutsche Patent 10 2005 006 092 wird im Umfang der
Anspriche 1 bis 5 sowie 9 und 10, soweit letztere nicht auf die
Anspriche 6 bis 8 zurlickbezogen sind, sowie der Anspri-
che 11 bis 20 fur nichtig erklart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung von 120 % des jeweils
zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 10. Februar 2005 angemeldeten
deutschen Patents 10 2005 006 092 (Streitpatent), das die Prioritat der zwei Oster-
reichischen Patentanmeldungen 227/2004 vom 12. Februar 2004 und 118/2005
vom 26. Januar 2005 in Anspruch nimmt und dessen Erteilung am 16. April 2009
veroffentlicht wurde. Das Streitpatent betrifft eine Tintenstrahldruckvorrichtung und
ein Verfahren zum Drucken von Bildern auf einem Druckmedium. Es umfasst
20 Patentansprtche, die mit Ausnahme der Anspriche 6 bis 8 mit der Nichtigkeits-

klage angegriffen sind.



Die nebengeordneten Patentanspriche 1 und 11 lauten in der erteilten Fassung
gemalf DE 10 2005 006 092 B4 (N1) wie folgt:

,1.  Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem Drucktisch (2) zur
Bewegung eines Druckmediums (3) in einer Vorschubrich-
tung (17) und mit einem oberhalb des Drucktisches (2) ange-
ordneten Druckkopfschlitten (10) zur Bewegung von zumin-
dest einer Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) in einer Quer-
vorschubrichtung (15, 16), wobei fir jede zu druckende Far-
be eine Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) mit zumindest
einem Druckkopf (12) ausgebildet ist, und wobei jeder Druck-
kopf (12) zumindest eine in Vorschubrichtung (17) des
Druckmediums (3) ausgerichtete Dusenreihe (18) und die
Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) eine effektive Reihenlan-
ge (33) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine wei-
tere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumindest
einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Dusen (34, 73) und
einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) ausgebildet ist, wo-
bei die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) fur das
Auftragen von weil3er Tinte ausgebildet ist und die Reihen-
lange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) und die
Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-Anord-
nung (31, 40, 41, 71) einander zumindest teilweise Uberlap-
pen und eine Steuereinrichtung (61) bzw. eine Disensteue-
rung (65) zur Ansteuerung der Dusen (19, 34, 73) ausgebil-
det ist, wobei die Steuereinrichtung (61) mit mehreren an die-
ser einstellbaren Druckmodi ausgebildet ist und wobei in ei-
nem Druckmodus zum Grundieren eines Bildes mit weil3er
Tinte von den Dusen (19) der Dusenreihe (18) der Farb-
Druckkopf-Anordnung (11, 32) nur jene Dusen (19) ange-
steuert sind, die auRerhalb des Uberdeckungsbereiches zwi-
schen der Reihenldnge (33) der Farb-Druckkopf-Anord-
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nung (11, 32) und der zum Auftragen von weil3er Tinte ange-
steuerten Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-
Anordnung (31, 40, 41, 71) liegen.”

Verfahren zum Drucken von mehrfarbigen Bildern durch Auf-
tragen von Tintenpunkten (52, 78, 79) auf einem Druckme-
dium (3) mit einer Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem
Drucktisch (2) zur Bewegung eines Druckmediums (3) in ei-
ner Vorschubrichtung (17) und mit einem oberhalb des
Drucktisches (2) angeordneten Druckkopfschlitten (10) zur
Bewegung von zumindest einer Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) in einer Quervorschubrichtung (15, 16), wobei
fur jede zu druckende Farbe eine Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) mit zumindest einem Druckkopf (12) ausgebil-
det ist, und wobei jeder Druckkopf (12) zumindest eine in
Vorschubrichtung (17) des Druckmediums (3) ausgerichtete
Dusenreihe (18) und die Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32)
eine effektive Reihenlange (33) aufweist, wobei durch eine
Steuereinrichtung (61) aus digitalen Bilddaten (62), welche
keine Information Uber das Auftragen von weier Tinte ent-
halten, Steuersignale fur die Tintenpunkte (52, 78, 79) er-
zeugt werden und Dusen (19) der zumindest einen Dlsenrei-
he (18) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) angesteuert
werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

in der Steuereinrichtung (61) eine Berechnung von Bildinfor-
mationsdaten fur weil3e Tintenpunkte (51) erfolgt und mit die-
sen Steuersignalen fir die weil3en Tintenpunkte (51) eine
weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumin-
dest einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Dusen (34, 73)
und einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) angesteuert

werden,



wobei die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) fur
das Auftragen von weil3er Tinte ausgebildet wird und die Rei-
henléange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) und
die Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-Anord-
nung (31, 40, 41, 71) einander zumindest teilweise Uberlap-
pen und eine Steuereinrichtung (61) bzw. eine Disensteue-
rung (65) zur Ansteuerung der Dusen (19, 34, 73) ausgebil-
det ist, die mit mehreren an dieser einstellbaren Druckmodi
ausgebildet ist, wobei in einem Druckmodus zum Grundieren
eines Bildes mit weil3er Tinte von den DiUsen (19) der Dusen-
reihe (18) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) nur jene
Diisen (19) angesteuert werden, die auBerhalb des Uberde-
ckungsbereiches zwischen der Reihenlange (33) der Farb-
Druckkopf-Anordnung (11, 32) und der zum Auftragen von
weiller Tinte angesteuerten Reihenlange (37, 42, 74) der

weiteren Druckkopfanordnung (31, 40, 41, 71) liegen.”

Wegen des Wortlauts der auf den Vorrichtungsanspruch 1 zuriickbezogenen Pa-
tentanspriche 1 bis 5 sowie 9 und 10 wird auf die Streitpatentschrift ebenso Be-
zug genommen wie wegen der auf das Verfahren nach Patentanspruch 11 zuriick-

bezogenen Anspriche 12 bis 20.

Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Patents gehe Uber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung und auch gleichermal3en
Uber den Inhalt der fur die Prioritéat in Anspruch genommenen Voranmeldungen hi-
naus. Die Gegenstéande der Patentanspriiche 1 und 11 des Streitpatents seien un-
zuldssig erweitert, da sie ein ursprunglich — nach ihrer Auffassung als erfindungs-
wesentlich — offenbartes, den Gegenstand des Hauptanspruchs in der anmel-
dungsgemallen Fassung in Kombination naher qualifizierendes Merkmal nicht
mehr enthielten. Da dieses Merkmal in Ubereinstimmung mit den urspringlichen
Unterlagen auch bereits den Prioritdtsanmeldungen als zur Erfindung gehdrig zu
entnehmen sei, kbnne das Streitpatent lediglich den Anmeldetag als Zeitrang be-



anspruchen. Daruber hinaus sei das Streitpatent im angegriffenen Umfang man-
gels Patentfahigkeit fur nichtig zu erklaren, weil die durch den Anspruch 1 in der
erteilten Fassung definierte Tintenstrahldruckvorrichtung und das durch den An-
spruch 11 in der erteilten Fassung definierte Verfahren zum Drucken gegentber
dem eingefuihrten Stand der Technik nicht neu seien, jedenfalls beruhten diese
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Die Klagerin stutzt ihr Vorbringen zur Patentfahigkeit u. a. auf folgende Unterla-

gen:
NK1 GB 2 389 078 A mit deutscher Ubersetzung (Anlage NK1a)
und zeichnerischer Darstellung eines in NK1 beschriebenen

Druckmodus (Anlage NK1b)

NK2 WO 2006/0 78 799 A2 mit deutscher Ubersetzung (Anla-
ge NK2a)

NK3 US 2003/0142168 A1 mit deutscher Ubersetzung (Anla-
ge NK3a)

NK4 DE 603 00 892 T2

NK5 US 2001/0020964 Al

NK6 US 4,198,641

NK7 US 5,946,011

NK8 US 4,593,295

NK9 US 2003/0090539 Al.



Far ihr Gbriges Vorbringen bezieht sie sich u. a. auf folgende Unterlagen:

N1

Nla

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

Streitpatentschrift DE 10 2005 006 092 B4

Offenlegungsschrift DE 10 2005 006 092 Al

Registerauszug DPMA

Prioritatsdokument A 227/2004

Prioritatsdokument A 118/2005

Beschluss der Patentabteilung 27 des DPMA vom
31. Januar 2011

Merkmalsgliederung zu Anspruch 1 und 11 des Streitpa-

tents

Klageschrift v. 14. Juni 2011 im parallelen Verletzungsstreit

hierzu Schriftsatz der Nichtigkeitsklagerin V.
17. November 2011

hierzu Replik der Nichtigkeitsbeklagten v. 8. August 2012

DE 20 2005 012 179 U1

Urteil des LG Mannheim V. 27. November 2009,
Az: 7 O 60/07

Urteii des OLG Karlsruhe v. 21. Dezember 2011,
Az: 6 U 212/09



N13

N14

N15

N16

Gutachten Prof. Dr.-Ing. W... aufgrund Beweisbeschlusses
des LG Mannheim vom 15. Februar 2008

Urteil des LG Dusseldorf vom 28. Februar 2013,
Az: 4a O 107/11, im parallelen Verletzungsstreit

Merkmalsgliederung der Anspriiche 1 und 10 gemaf Hilfs-
antrag v. 31. Januar 2013

Schriftsatz der Nichtigkeitsbeklagten an das LG Dusseldorf
v. 1. Februar 2013.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2005 006 092 im Umfang der Anspri-

che 1 bis 5 sowie 9 und 10, soweit letztere nicht auf die Anspri-

che 6 bis 8 zurtickbezogen sind, sowie der Anspriiche 11 bis 20

fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte, die schriftsatzlich angekindigt hatte, das Streitpatent mit den Hilfs-

antragen | bis XIV verteidigen zu wollen, hat in der mindlichen Verhandlung zu-

letzt nur noch die neuen Hilfsantrage V, Xllil, XIV sowie XIVa zur Entscheidung ge-

stellt.



Sie hat hierzu erklart, die Hilfsantrage V, XIIl und XIV entsprachen denjenigen
gleicher Nummerierung, die mit Schriftsatz vom 2. September 2013 bzw. vom
30. September 2013 eingereicht worden waren; sie unterschieden sich durch
Streichungen des Unteranspruchs 3 in Hilfsantrag V und Xlll sowie der Unteran-
spruche 16, 17 und 20 bei allen drei Hilfsantragen, wobei die Anspruchsnumme-
rierung des erteilten Patents beibehalten sei.

Die Klagerin beantragt, den in der mindlichen Verhandlung erstmals gestellten
Hilfsantrag XIVa als verspatet zuriickzuweisen. Eine Uberprufung hinsichtlich der
Zulassigkeit der Fassung von Hilfsantrag XIVa in jeglicher Hinsicht sei ihr im Ter-
min ebenso wenig moglich wie hinsichtlich der Frage der Prioritat. Gleiches gelte
fur die Prufung des Anspruchssatzes auf Patentfahigkeit. Soweit die Beklagte die
spate Vorlage des Hilfsantrags XIVa mit dem Verlauf der mindlichen Verhand-
lung, insbesondere den Hinweisen des Senats zur unterschiedlichen Beurteilung
des Vorrichtungs- und des Verfahrensanspruchs, begriindet hatte, widerspricht ihr
die Klagerin unter Berufung auf Ziffer 6 des Hinweises des Senats nach § 83

Abs. 1 PatG, zu dem die Beklagte fristgemal} hatte Stellung nehmen kénnen.

Patentanspriiche 1 und 11 in der nach Hilfsantrag V verteidigten Fassung des ins-

gesamt 15 Anspriche umfassenden Schutzbegehrens lauten wie folgt (Erganzun-
gen/Anderungen gegeniber Anspruch 1 bzw. 11 in der erteilten Fassung durch
Unterstreichung bzw. Streichung hervorgehoben):

,1.  Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem Drucktisch (2) zur
Bewegung eines Druckmediums (3) in einer Vorschubrich-
tung (17) und mit einem oberhalb des Drucktisches (2) ange-
ordneten Druckkopfschlitten (10) zur Bewegung von zumin-
dest einer Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) in einer Quer-
vorschubrichtung (15, 16), wobei fir jede zu druckende Far-
be eine Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) mit zumindest
einem Druckkopf (12) ausgebildet ist, und wobei jeder Druck-
kopf (12) zumindest eine in Vorschubrichtung (17) des
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Druckmediums (3) ausgerichtete Dusenreihe (18) und die
Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) eine effektive Reihenlan-
ge (33) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine wei-
tere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumindest
einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Dusen (34, 73) und
einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) ausgebildet ist, wo-
bei die Druckkopf-Anordnungen (11, 32, 31, 40, 41, 71) mit

ihren Druckkdpfen an einem gemeinsamen Druckkopfschlit-

ten (10) befestigt sind und die weitere die weitere Druckkopf-
Anordnung (31, 40, 41, 71) in einem einer Vorderseite (38)

des Druckkopfschlittens (10) zugewandten Bereich des

Druckkopfschlittens (10) angeordnet ist, wobei die Vordersei-

te (38) dem entsprechend der Vorschubrichtung (17) des

Druckmediums (3) sich anndhernden Teil des Druckme-

diums (3) zugewandt ist, und fir das Auftragen von weil3er

Tinte ausgebildet ist, und die Reihenlange (33) der Farb-
Druckkopf-Anordnung (11, 32) und die Reihenlange (37, 42,
74) der weiteren Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) ei-
nander zumindest teilweise Uberlappen, und eine Steuerein-

richtung (61) mit_einer Disensteuerung (65) verbunden ist,

die die Disen (19, 34, 73) zum Ausstol} von weilRer bzw. far-
biger Tinte auf das Druckmedium (3) ansteuert bzw-—eine-Bi-
ausgebildetist, wobei die Steuereinrichtung (61) mit mehre-

ren an dieser einstellbaren Druckmodi ausgebildet ist, und

wobei in einem Druckmodus zum Grundieren eines Bildes

durch dicht nebeneinander angeordnete Tintenpunkte (51)

weille Tinte durch die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40,

41, 70) aufgetragen wird, und auf diese Grundierung farbige
Tintenpunkte (52) aufgetragen werden, wobei weiler—TFinte
von den Disen (19) der Dusenreihe (18) der Farb-Druck-

kopf-Anordnung (11, 32) nur jene Disen (19) angesteuert




-11 -

sind, die auBerhalb des Uberdeckungsbereiches zwischen
der Reihenlange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11,
32) und der zum Auftragen von weil3er Tinte angesteuerten
Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-Anord-
nung (31, 40, 41, 71) liegen, wobei diese zum Auftragen der

farbigen Tintenpunkte (52) angesteuerten Disen (19) einer

der Vorschubrichtung entsprechenden Riickseite (39) des

Druckkopfschlittens (10) zugewandt sind.”

. Verfahren zum Drucken von mehrfarbigen Bildern durch Auf-

tragen von Tintenpunkten (52, 78, 79) auf einem Druckme-
dium (3) mit einer Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem
Drucktisch (2) zur Bewegung eines Druckmediums (3) in ei-
ner Vorschubrichtung (17) und mit einem oberhalb des
Drucktisches (2) angeordneten Druckkopfschlitten (10) zur
Bewegung von zumindest einer Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) in einer Quervorschubrichtung (15, 16), wobei
fur jede zu druckende Farbe eine Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) mit zumindest einem Druckkopf (12) ausgebil-
det ist, und wobei jeder Druckkopf (12) zumindest eine in
Vorschubrichtung (17) des Druckmediums (3) ausgerichtete
Dusenreihe (18) und die Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32)
eine effektive Reihenlange (33) aufweist, wobei durch eine
Steuereinrichtung (61) aus digitalen Bilddaten (62), welche
keine Information Uber das Auftragen von weil3er Tinte ent-
halten, Steuersignale fur die Tintenpunkte (52, 78, 79) er-
zeugt werden und Dusen (19) der zumindest einen Dlsenrei-
he (18) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) angesteuert

werden,
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dadurch gekennzeichnet, dass

in der Steuereinrichtung (61) eine Berechnung von Bildinfor-
mationsdaten fur weil3e Tintenpunkte (51) erfolgt und mit die-
sen Steuersignalen fur die weilen Tintenpunkte (51) eine
weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumin-
dest einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Dusen (34, 73)
und einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) angesteuert
werden,

wobei die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) fur
das Auftragen von weil3er Tinte ausgebildet wird und die Rei-
henléange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) und
die Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-Anord-
nung (31, 40, 41, 71) einander zumindest teilweise Uberlap-
pen und eine Steuereinrichtung (61) mit einer DUsensteue-

rung (65) zur Ansteuerung der Disen (19, 34, 73) verbunden

wird bzw. eine Disensteuerung (65) zur Ansteuerung der
Disen{19,34,73)ausgebildetist, die mit mehreren an die-

ser einstellbaren Druckmodi ausgebildet ist, wobei in einem
Druckmodus zum-Grundieren eine Grundierung eines Bildes

mit weilRer Tinte durch dicht nebeneinander angeordnete

weilRe Tintenpunkte (51) gebildet wird, und auf diese Grun-

dierung farbige Tintenpunkte (52) aufgetragen werden, wobei
von den Dusen (19) der Dusenreihe (18) der Farb-Druck-
kopf-Anordnung (11, 32) nur jene Dusen (19) angesteuert

werden, die auRerhalb des Uberdeckungsbereiches zwi-
schen der Reihenlénge (33) der Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) und der zum Auftragen von weil3er Tinte ange-
steuerten Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-

anordnung (31, 40, 41, 71) liegen, wobei diese zum Auftra-

gen der farbigen Tintenpunkte angesteuerten Disen (19) ei-

ner der Vorschubrichtung (17) entsprechenden Rickseite

des Druckkopfschlittens (10) zugewandt sind.*
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Wegen des Wortlauts der jeweils rickbezogenen, insgesamt 13 Unteranspriche
des Anspruchssatzes gemalf} Hilfsantrag V wird auf die Anlage zum Sitzungsproto-

koll verwiesen.

Patentanspriiche 1 und 11 in der nach Hilfsantrag Xlll verteidigten Fassung des

insgesamt 15 Anspriche umfassenden Schutzbegehrens lauten wie folgt (Ergan-
zungen/Anderungen gegeniiber Anspruch 1 bzw. 11 in der Fassung gemaR Hilfs-

antrag V durch Unterstreichung hervorgehoben):

,1.  Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem Drucktisch (2) zur
Bewegung eines Druckmediums (3) in einer Vorschubrich-
tung (17) und mit einem oberhalb des Drucktisches (2) ange-
ordneten Druckkopfschlitten (10) zur Bewegung von zumin-
dest einer Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) in einer Quer-
vorschubrichtung (15, 16), wobei fur jede zu druckende Far-
be eine Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) mit zumindest
einem Druckkopf (12) ausgebildet ist, und wobei jeder Druck-
kopf (12) zumindest eine in Vorschubrichtung (17) des
Druckmediums (3) ausgerichtete Dusenreihe (18) und die
Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) eine effektive Reihenlan-
ge (33) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine wei-
tere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumindest
einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Disen (34, 73) und
einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) ausgebildet ist, wo-
bei die Druckkopf-Anordnungen (11, 32, 31, 40, 41, 71) mit
ihren Druckkdpfen an einem gemeinsamen Druckkopfschlit-
ten (10) befestigt sind und die weitere die weitere Druckkopf-
Anordnung (31, 40, 41, 71) in einem einer Vorderseite (38)
des Druckkopfschlittens (10) zugewandten Bereich des
Druckkopfschlittens (10) angeordnet ist, wobei die Vordersei-
te (38) dem entsprechend der Vorschubrichtung (17) des
Druckmediums (3) sich annahernden Teil des Druckme-
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diums (3) zugewandt ist und fir das Auftragen von weil3er
Tinte ausgebildet ist, und die Reihenlange (33) der Farb-
Druckkopf-Anordnung (11, 32) und die Reihenlange (37, 42,
74) der weiteren Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) ei-
nander zumindest teilweise Uberlappen, und eine Steuerein-
richtung (61) mit einer Disensteuerung (65) verbunden ist,
die die Dusen (19, 34, 73) zum AusstolR von weil3er bzw. far-
biger Tinte auf das Druckmedium (3) ansteuert, wobei die
Steuereinrichtung (61) mit mehreren an dieser einstellbaren
Druckmodi ausgebildet ist, und wobei in einem Druckmodus
zum Grundieren eines Bildes durch dicht nebeneinander an-
geordnete Tintenpunkte (51) weiRe Tinte durch die im der

Vorderseite (38) des Druckkopfschlittens (10) zugewandten

Bereich angeordnete weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40,

41, 71) aufgetragen wird, und auf diese Grundierung farbige
Tintenpunkte (52) aufgetragen werden, wobei von den DU-
sen (19) der Dusenreihe (18) der Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) nur jene Dusen (19) angesteuert sind, die au-
Rerhalb des Uberdeckungsbereiches zwischen der Reihen-
lange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) und der
zum Auftragen von weilRer Tinte angesteuerten Reihenlan-
ge (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-Anordnung (31, 40,
41, 71) liegen, wobei diese zum Auftragen der farbigen Tin-
tenpunkte (52) angesteuerten Disen (19) einer der Vor-
schubrichtung entsprechenden Rickseite (39) des Druck-

kopfschlittens (10) zugewandt sind.”
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Verfahren zum Drucken von mehrfarbigen Bildern durch Auf-
tragen von Tintenpunkten (52, 78, 79) auf einem Druckme-
dium (3) mit einer Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem
Drucktisch (2) zur Bewegung eines Druckmediums (3) in ei-
ner Vorschubrichtung (17) und mit einem oberhalb des
Drucktisches (2) angeordneten Druckkopfschlitten (10) zur
Bewegung von zumindest einer Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) in einer Quervorschubrichtung (15, 16), wobei
fur jede zu druckende Farbe eine Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) mit zumindest einem Druckkopf (12) ausgebil-
det ist, und wobei jeder Druckkopf (12) zumindest eine in
Vorschubrichtung (17) des Druckmediums (3) ausgerichtete
Dusenreihe (18) und die Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32)
eine effektive Reihenlange (33) aufweist, wobei durch eine
Steuereinrichtung (61) aus digitalen Bilddaten (62), welche
keine Information Uber das Auftragen von weier Tinte ent-
halten, Steuersignale fur die Tintenpunkte (52, 78, 79) er-
zeugt werden und Dusen (19) der zumindest einen Dlsenrei-
he (18) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) angesteuert
werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

in der Steuereinrichtung (61) eine Berechnung von Bildinfor-
mationsdaten fur weil3e Tintenpunkte (51) erfolgt und mit die-
sen Steuersignalen fir die weil3en Tintenpunkte (51) eine
weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumin-
dest einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Dusen (34, 73)
und einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) angesteuert
werden,

wobei die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) fur
das Auftragen von weil3er Tinte ausgebildet wird und die Rei-
henlange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) und
die Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-Anord-
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nung (31, 40, 41, 71) einander zumindest teilweise Uberlap-
pen und eine Steuereinrichtung (61) mit einer DUsensteue-
rung (65) zur Ansteuerung der Dusen (19, 34, 73) verbunden
wird, die mit mehreren an dieser einstellbaren Druckmodi
ausgebildet ist, wobei in einem Druckmodus eine Grundie-
rung eines Bildes mit weil3er Tinte durch dicht nebeneinan-
der angeordnete weil3e Tintenpunkte (51) gebildet wird, und

weilRe Tinte durch die im der Vorderseite (38) des Druckkopf-

schlittens (10) zugewandten Bereich angeordnete weitere

Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) aufgetragen wird, und

auf diese Grundierung farbige Tintenpunkte (52) aufgetragen
werden, wobei

von den Dusen (19) der Dusenreihe (18) der Farb-Druck-
kopf-Anordnung (11, 32) nur jene Dusen (19) angesteuert
werden, die auRerhalb des Uberdeckungsbereiches zwi-
schen der Reihenlange (33) der Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) und der zum Auftragen von weil3er Tinte ange-
steuerten Reihenlénge (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-
anordnung (31, 40, 41, 71) liegen, wobei diese zum Auftra-
gen der farbigen Tintenpunkte angesteuerten Dusen (19) ei-
ner der Vorschubrichtung (17) entsprechenden Ruckseite
des Druckkopfschlittens (10) zugewandt sind.”

Wegen des Wortlauts der jeweils rlickbezogenen, insgesamt 13 Unteransprtiche
des Anspruchssatzes gemal Hilfsantrag Xl wird auf die Anlage zum Sitzungspro-

tokoll verwiesen.
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Patentanspriche 1 und 11 in der nach Hilfsantrag XIV verteidigten Fassung des

insgesamt 16 Anspriche umfassenden Schutzbegehrens lauten wie folgt (Ergén-
zungen/Anderungen gegeniber Anspruch 1 bzw. 11 in der Fassung gemaR Hilfs-

antrag V durch Unterstreichung hervorgehoben):

,1.  Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem Drucktisch (2) zur
Bewegung eines Druckmediums (3) in einer Vorschubrich-
tung (17) und mit einem oberhalb des Drucktisches (2) ange-
ordneten Druckkopfschlitten (10) zur Bewegung von zumin-
dest einer Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) in einer Quer-
vorschubrichtung (15, 16), wobei fir jede zu druckende Far-
be eine Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) mit zumindest
einem Druckkopf (12) ausgebildet ist, und wobei jeder Druck-
kopf (12) zumindest eine in Vorschubrichtung (17) des
Druckmediums (3) ausgerichtete Dusenreihe (18) und die
Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) eine effektive Reihenléan-
ge (33) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine wei-
tere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumindest
einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Dusen (34, 73) und
einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) ausgebildet ist, wo-
bei die Druckkopf-Anordnungen (11, 32, 31, 40, 41, 71) mit
ihren Druckkdpfen an einem gemeinsamen Druckkopfschlit-
ten (10) befestigt sind und die weitere die weitere Druckkopf-
Anordnung (31, 40, 41, 71) in einem einer Vorderseite (38)
des Druckkopfschlittens (10) zugewandten Bereich des
Druckkopfschlittens (10) angeordnet ist, wobei die Vordersei-
te (38) dem entsprechend der Vorschubrichtung (17) des
Druckmediums (3) sich annahernden Teil des Druckme-
diums (3) zugewandt ist, und fur das Auftragen von weil3er
Tinte ausgebildet ist, und die Reihenlange (33) der Farb-
Druckkopf-Anordnung (11, 32) und die Reihenlange (37, 42,
74) der weiteren Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) ei-
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nander zumindest teilweise Uberlappen, und eine Steuerein-
richtung (61) mit einer Disensteuerung (65) verbunden ist,
die die Dusen (19, 34, 73) zum Ausstol3 von weil3er bzw. far-
biger Tinte auf das Druckmedium (3) ansteuert, wobei die
Steuereinrichtung (61) mit mehreren an dieser einstellbaren
Druckmodi ausgebildet ist, und wobei in einem Druckmodus
zum Grundieren eines Bildes durch dicht nebeneinander an-
geordnete Tintenpunkte (51) weiRe Tinte durch die weitere
Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 70) aufgetragen wird, und
auf diese Grundierung farbige Tintenpunkte (52) aufgetragen

werden, wobei dies dadurch erfolgt, dass zum Grundieren

des Bildes zuerst die weilRe Tinte durch die weitere Druck-

kopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) aufgetragen wird und so-

dann der Auftrag der farbigen Tintenpunkte anschlieRend an

das Auftragen der weiRen Tintenpunkte erfolgt, wobei von
den Disen (19) der Dusenreihe (18) der Farb-Druckkopf-An-

ordnung (11, 32) nur jene Disen (19) angesteuert sind, die

auRerhalb des Uberdeckungsbereiches zwischen der Rei-
henléange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) und
der zum Auftragen von weil3er Tinte angesteuerten Reihen-
lange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-Anordnung (31,
40, 41, 71) liegen, wobei diese zum Auftragen der farbigen
Tintenpunkte (52) angesteuerten Dusen (19) einer der Vor-
schubrichtung entsprechenden Riuckseite (39) des Druck-

kopfschlittens (10) zugewandt sind.”
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Verfahren zum Drucken von mehrfarbigen Bildern durch Auf-
tragen von Tintenpunkten (52, 78, 79) auf einem Druckme-
dium (3) mit einer Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem
Drucktisch (2) zur Bewegung eines Druckmediums (3) in ei-
ner Vorschubrichtung (17) und mit einem oberhalb des
Drucktisches (2) angeordneten Druckkopfschlitten (10) zur
Bewegung von zumindest einer Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) in einer Quervorschubrichtung (15, 16), wobei
fur jede zu druckende Farbe eine Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) mit zumindest einem Druckkopf (12) ausgebil-
det ist, und wobei jeder Druckkopf (12) zumindest eine in
Vorschubrichtung (17) des Druckmediums (3) ausgerichtete
Dusenreihe (18) und die Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32)
eine effektive Reihenlange (33) aufweist, wobei durch eine
Steuereinrichtung (61) aus digitalen Bilddaten (62), welche
keine Information Uber das Auftragen von weier Tinte ent-
halten, Steuersignale fur die Tintenpunkte (52, 78, 79) er-
zeugt werden und Dusen (19) der zumindest einen Disenrei-
he (18) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) angesteuert
werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

in der Steuereinrichtung (61) eine Berechnung von Bildinfor-
mationsdaten fur weil3e Tintenpunkte (51) erfolgt und mit die-
sen Steuersignalen fir die weil3en Tintenpunkte (51) eine
weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumin-
dest einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Dusen (34, 73)
und einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) angesteuert

werden,
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wobei die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) fur
das Auftragen von weil3er Tinte ausgebildet wird und die Rei-
henléange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) und
die Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-Anord-
nung (31, 40, 41, 71) einander zumindest teilweise Uberlap-
pen und eine Steuereinrichtung (61) mit einer DUsensteue-
rung (65) zur Ansteuerung der Dusen (19, 34, 73) verbunden
wird, die mit mehreren an dieser einstellbaren Druckmodi
ausgebildet ist, wobei in einem Druckmodus eine Grundie-
rung eines Bildes mit weil3er Tinte durch dicht nebeneinan-
der angeordnete weil3e Tintenpunkte (51) gebildet wird, und
auf diese Grundierung farbige Tintenpunkte (52) aufgetragen

werden, wobei dies dadurch erfolgt, dass zum Grundieren

des Bildes zuerst die weilRe Tinte durch die weitere Druck-

kopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) aufgetragen wird und so-

dann der Auftrag der farbigen Tintenpunkte anschlieBend an

das Auftragen der weifRen Tintenpunkte erfolgt, wobei von
den Dusen (19) der Dusenreihe (18) der Farb-Druckkopf-An-

ordnung (11, 32) nur jene Dusen (19) angesteuert werden,

die auBerhalb des Uberdeckungsbereiches zwischen der
Reihenlange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32)
und der zum Auftragen von weil3er Tinte angesteuerten Rei-
henlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopfanordnung (31,
40, 41, 71) liegen, wobei diese zum Auftragen der farbigen
Tintenpunkte angesteuerten Dusen (19) einer der Vorschub-
richtung (17) entsprechenden Ruckseite des Druckkopfschlit-

tens (10) zugewandt sind.”

Wegen des Wortlauts der jeweils rickbezogenen, insgesamt 14 Unteranspriche
des Anspruchssatzes gemalR Hilfsantrag XIV wird auf die Anlage zum Sitzungs-

protokoll verwiesen.
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Patentanspriiche 1 und 11 in der nach Hilfsantrag XIVa verteidigten Fassung des

insgesamt 12 Anspriche umfassenden Schutzbegehrens lauten wie folgt:

»L.  Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem Drucktisch (2) zur
Bewegung eines Druckmediums (3) in einer Vorschubrich-
tung (17) und mit einem oberhalb des Drucktisches (2) ange-
ordneten Druckkopfschlitten (10) zur Bewegung von zumin-
dest einer Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) in einer Quer-
vorschubrichtung (15, 16), wobei fir jede zu druckende Far-
be eine Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) mit zumindest
einem Druckkopf (12) ausgebildet ist, und wobei jeder Druck-
kopf (12) zumindest eine in Vorschubrichtung (17) des
Druckmediums (3) ausgerichtete Dusenreihe (18) und die
Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) eine effektive Reihenlan-
ge (33) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass eine wei-
tere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumindest
einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Disen (34, 73) und
einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) ausgebildet ist, wo-
bei die Druckkopf-Anordnungen (11, 32, 31, 40, 41, 71) mit
ihren Druckkdpfen an einem gemeinsamen Druckkopfschlit-
ten (10) befestigt sind und die weitere Druckkopf-Anord-
nung (31, 40, 41, 71) in einem einer Vorderseite (38) des
Druckkopfschlittens (10) zugewandten Bereich des Druck-
kopfschlittens (10) angeordnet ist, wobei die Vorderseite (38)
dem entsprechend der Vorschubrichtung (17) des Druckme-
diums (3) sich annahernden Teil des Druckmediums (3) zu-
gewandt ist, und fur das Auftragen von weil3er Tinte ausge-
bildet ist, und die Reihenlange (33) der Farb-Druckkopf-An-
ordnung (11, 32) und die Reihenlange (37, 42, 74) der weite-
ren Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) einander zumin-
dest teilweise Uberlappen, und eine Steuereinrichtung (61)
mit einer Dulsensteuerung (65) verbunden ist, die die Du-
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sen (19, 34, 73) zum Ausstol3 von weil3er bzw. farbiger Tinte
auf das Druckmedium (3) ansteuert, wobei die Steuereinrich-
tung (61) mit mehreren an dieser einstellbaren Druckmodi
ausgebildet ist, und wobei in einem Druckmodus zum Grun-
dieren eines Bildes durch dicht nebeneinander angeordnete
Tintenpunkte (51) weil3e Tinte durch die weitere Druckkopf-
Anordnung (31, 40, 41, 70) aufgetragen wird, und nach ei-
nem Vorschub des Druckmediums (3) mit Hilfe der Vor-
schubvorrichtungen (6 und 9) in Richtung der Vorschubrich-
tung (17) auf diese die urspringliche Farbe des Druckme-
diums Uberdeckende, eine gesamte Flache des Bildes weil3
grundierende Grundierung sodann farbige Tintenpunkte auf-
getragen werden, wobei dies dadurch erfolgt, dass zum
Grundieren des Bildes zuerst die wei3e Tinte durch die wei-
tere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) aufgetragen wird
und sodann der Auftrag der farbigen Tintenpunkte anschlie-
Rend an das Auftragen der weif3en Tintenpunkte erfolgt, wo-
bei von den Dusen (19) der Dusenreihe (18) der Farb-Druck-
kopf-Anordnung (11, 32) nur jene Dusen (19) angesteuert
sind, die auBerhalb des Uberdeckungsbereiches zwischen
der Reihenlange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11,
32) und der zum Auftragen von weil3er Tinte angesteuerten
Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-Anord-
nung (31, 40, 41, 71) liegen, wobei diese zum Auftragen der
farbigen Tintenpunkte (52) angesteuerten Dusen (19) einer
der Vorschubrichtung entsprechenden Rickseite (39) des

Druckkopfschlittens (10) zugewandt sind.*
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Verfahren zum Drucken von mehrfarbigen Bildern durch Auf-
tragen von Tintenpunkten (52, 78, 79) auf einem Druckme-
dium (3) mit einer Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit einem
Drucktisch (2) zur Bewegung eines Druckmediums (3) in ei-
ner Vorschubrichtung (17) und mit einem oberhalb des
Drucktisches (2) angeordneten Druckkopfschlitten (10) zur
Bewegung von zumindest einer Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) in einer Quervorschubrichtung (15, 16), wobei
fur jede zu druckende Farbe eine Farb-Druckkopf-Anord-
nung (11, 32) mit zumindest einem Druckkopf (12) ausgebil-
det ist, und wobei jeder Druckkopf (12) zumindest eine in
Vorschubrichtung (17) des Druckmediums (3) ausgerichtete
Dusenreihe (18) und die Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32)
eine effektive Reihenlange (33) aufweist, wobei durch eine
Steuereinrichtung (61) aus digitalen Bilddaten (62), welche
keine Information Uber das Auftragen von weier Tinte ent-
halten, Steuersignale fur die Tintenpunkte (52, 78, 79) er-
zeugt werden und Dusen (19) der zumindest einen Dlsenrei-
he (18) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) angesteuert
werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

in der Steuereinrichtung (61) eine Berechnung von Bildinfor-
mationsdaten fir weil3e Tintenpunkte (51) erfolgt und mit die-
sen Steuersignalen fir die weil3en Tintenpunkte (51) eine
weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) mit in zumin-
dest einer Dusenreihe (35, 72) angeordneten Dusen (34, 73)
und einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74) angesteuert
werden, wobei die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41,
71) fur das Auftragen von weil3er Tinte ausgebildet wird und
die Reihenlange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32)
und die Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopf-An-
ordnung (31, 40, 41, 71) einander zumindest teilweise Uber-
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lappen und eine Steuereinrichtung (61) bzw. eine Dusen-
steuerung (65) zur Ansteuerung der DuUsen (19, 34, 73) aus-
gebildet ist, die mit mehreren an dieser einstellbaren Druck-
modi zum Drucken von weil3er Tinte ausgebildet ist, von de-
nen in einem Druckmodus zum Grundieren eines Bildes zu
dessen farbrichtigen Darstellung die Grundierung durch dicht
nebeneinander angeordnete, weil3e Tintenpunkte (51) gebil-
det wird, und auf dieser die urspringliche Farbe des Druck-
mediums Uberdeckende, eine gesamte Flache des Bildes
weil3 grundierende Grundierung sodann farbige Tintenpunk-
te (52) aufgetragen werden, und wobei in dem Druckmodus
zum Grundieren eines Bildes sowohl der Auftrag der farbigen
Tinte durch die Farb-Druckkopf-Anordnung (32) als auch der
Auftrag der weif3en Tinte durch die weitere Druckkopf-Anord-
nung (31, 40, 41, 71) nach dem Verfahren des verschachtel-
ten Druckens von Tintenzeilen erfolgt, wobei in dem Druck-
modus zum Grundieren eines Bildes mit weil3er Tinte von
den Dusen (19) der Dusenreihe (18) der Farb-Druckkopf-An-
ordnung (11, 32) nur jene Dusen (19) angesteuert werden,
die auBerhalb des Uberdeckungsbereiches zwischen der
Reihenlange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32)
und der zum Auftragen von weil3er Tinte angesteuerten Rei-
henlange (37, 42, 74) der weiteren Druckkopfanordnung (31,
40, 41, 71) liegen, wobei in Bereichen des Bildes, in denen
keine farbigen Tintenpunkte (52, 78, 79) vorgesehen sind,
die weilen Tintenpunkte (51) aufgetragen werden und dass
vor dem Auftragen der farbigen Tintenpunkte (52, 78, 79) auf
dem gesamten Bereich des Bildes die weil3en Tintenpunk-

te (51) aufgetragen werden.”
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Wegen des Wortlauts der jeweils rickbezogenen, insgesamt 10 Unteranspriche
des Anspruchssatzes gemal Hilfsantrag XIVa wird auf die Anlage zum Sitzungs-

protokoll verwiesen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin auch in allen tbrigen Punkten ent-
gegen. Das Streitpatent sei gegeniber den urspringlichen Anmeldeunterlagen
nicht unzulassig erweitert und nehme die 6sterreichischen Prioritdten zu Recht in
Anspruch. Der Gegenstand des Streitpatents sei gegeniber dem vorgelegten

Stand der Technik neu und dem Fachmann nicht nahegelegt.

Die Beklagte stutzt ihr Vorbringen auch auf folgende Unterlagen:

C&C1l EP 1838534B1

C&C2 Ubertragungserklarung

C&C3 ,Provisional Opinion“ der Einspruchsabteilung des EPA
v. 5. Juni 2012

C&C4  Werbebroschire Oryx Hybrid Inkjet-System

C&C5 Werbebroschire AGFA GRAPHICS ANAPURNA M1600

C&C6 WO 02/46323 A2

C&C7 DE69913676T2

C&C8  Auszug aus Wikipedia zu ,,Grundierung®

C&C9 Momentaufnahmen | bis Ill eines Drucks, angelehnt an
NK1.

Im Ubrigen wird zur Erganzung des Tatbestandes auf die gewechselten Schriftsét-
ze samt allen Anlagen sowie auf den Hinweis des Senats vom 29. Juli 2013 Bezug

genommen.
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Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist nicht begriindet, soweit sie sich auf den Nichtigkeitsgrund
der unzulassigen Anderung (88 22 Abs. 1i. V. m. 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) des Streit-
patents stutzt. Sie hat jedoch Erfolg, soweit fehlende Patentfahigkeit nach 88 22
Abs. 1i.V.m. 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG geltend gemacht wird, denn das Streitpatent
ist in der erteilten Fassung sowie in den Fassungen der Hilfsantrage V, XIII und
XIV dem Fachmann ausgehend von der Entgegenhaltung NK1 in Verbindung mit
der Druckschrift NK3 nahegelegt. Soweit die Beklagte das Streitpatent in der Fas-
sung des Hilfsantrags XIVa verteidigt, war dieser Antrag nach 8 83 Abs. 4 PatG

zurickzuweisen.

1. Das Streitpatent betrifft eine Tintenstrahldruckvorrichtung zum Drucken von Bil-
dern auf einem Druckmedium. An einem quer zur Vorschubrichtung des zu bedru-
ckenden Mediums verschieblichen Druckkopfschlitten angeordnete (einzelne)
Druckkdpfe weisen jeweils in Reihen angeordnete Disen zum Auftragen von farbi-
ger und darUber hinaus auch weil3er Tinte auf. Weiterer Bestandteil der Tinten-
strahldruckvorrichtung ist eine zur Ansteuerung der DUsen in einem Druckmodus

zum Grundieren eines Bildes mit weil3er Tinte ausgebildete Steuereinrichtung.

Das Streitpatent betrifft weiterhin ein Verfahren zum Drucken von mehrfarbigen
Bildern, das ein Auftragen von weil3er Tinte in einem Druckmodus zum Grundieren
eines Bildes vorsieht, basierend auf einer Berechnung entsprechender Bildinfor-

mationsdaten in der Steuereinrichtung.

Eine in der Patentschrift als allgemein Ublich herausgestellte Bedruckung mit le-
diglich farbigen Bildpunkten setzt die Verwendung wei3er Druckmedien voraus.
Beim Bedrucken von nicht weil3em Material komme es zu einer Verfalschung der
Farben, und frei bleibende Flachen behielten die dem Druckmedium eigene Farbe
bei, vgl. Absatz 0002.
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Soweit eine zusatzliche Bedruckung mit weil3er Tinte zur Grundierung durch in
Vorschubrichtung vor- bzw. nachgelagerte Disen erfolge, missten bereits aufge-
tragene Tintenpunkte vor dem Uberdrucken mit andersfarbiger Tinte vollstandig
ausgehartet sein. Somit héange die erzielbare Druckgeschwindigkeit auch von der
fur das Ausharten der jeweiligen Tinte bendtigten Zeit ab, vgl. Absatz 0003, in dem
auf die die Bedruckung transparenten Materials ansprechende NK4 Bezug ge-

nommen wird.

Vor diesem Hintergrund ist in der Streitpatentschrift als Aufgabe formuliert, ,eine
kompakt aufgebaute Tintenstrahldruckvorrichtung zu schaffen, mit der es moglich
ist, sowohl auf transparenten, weiRen als auch auf andersfarbigen Medien farb-
richtig dargestellte Bilder bei gleichzeitig jeweils moéglichst hoher Produktivitat her-
stellen zu kdnnen sowie ein Verfahren zum Drucken von farbechten Bildern auf
diesen Medien mit jeweils mdoglichst hoher Produktivitat anzugeben®, vgl. Ab-
satz 0006.

2. Die L6sung sieht das Patent zum Einen in einer Vorrichtung mit den im Patent-
anspruch 1 genannten Merkmalen, die wie folgt gegliedert werden kdnnen:

Gl Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit

G1.1 einem Drucktisch (2) zur Bewegung eines Druckme-
diums (3) in einer Vorschubrichtung (17) und

G1l.2 einem oberhalb des Drucktisches (2) angeordneten Druck-
kopfschlitten (10) zur Bewegung von zumindest einer
Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) in einer Quervor-
schubrichtung (15, 16);

G2 fur jede zu druckende Farbe ist eine Farb-Druckkopf-An-
ordnung (11, 32) mit zumindest einem Druckkopf (12) aus-
gebildet;

G3 jeder Druckkopf (12) weist zumindest eine in Vorschub-
richtung (17) des Druckmediums (3) ausgerichtete Dusen-
reihe (18) auf;
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die Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) weist eine effekti-
ve Reihenlange (33) auf;

es ist eine weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71)
ausgebildet;

mit in zumindest einer DuUsenreihe (35, 72) angeordneten
Dusen (34, 73) und

und einer effektiven Reihenlange (37, 42, 74);

die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) ist far
das Auftragen von weil3er Tinte ausgebildet;

die Reihenlange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11,
32) und die Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druck-
kopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) Uberlappen einander zu-
mindest teilweise;

eine Steuereinrichtung (61) bzw. eine Dusensteue-
rung (65) ist zur Ansteuerung der Dusen (19, 34, 73) aus-
gebildet;

die Steuereinrichtung (61) ist mit mehreren an dieser ein-
stellbaren Druckmodi ausgebildet;

in einem Druckmodus zum Grundieren eines Bildes mit
weil3er Tinte sind von den Dusen (19) der Disenreihe (18)
der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) nur jene Du-
sen (19) angesteuert, die auRerhalb des Uberdeckungsbe-
reiches zwischen der Reihenlange (33) der Farb-Druck-
kopf-Anordnung (11, 32) und der zum Auftragen von wei-
Rer Tinte angesteuerten Reihenlange (37, 42, 74) der wei-
teren Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) liegen.



-29 -

Eine weitere Erscheinungsform der Erfindung sieht das Patent auch in einem Ver-
fahren mit den im Anspruch 11 genannten Merkmalen, die wie folgt gegliedert wer-

den konnen:
V1 Verfahren zum Drucken von mehrfarbigen Bildern durch
Auftragen von Tintenpunkten (52, 78, 79) auf einem
Druckmedium (3);
V2 mit einer Tintenstrahldruckvorrichtung (1) mit

V2.1 einem Drucktisch (2) zur Bewegung eines Druckme-
diums (3) in einer Vorschubrichtung (17) und

V2.2 mit einem oberhalb des Drucktisches (2) angeordneten
Druckkopfschlitten (10) zur Bewegung von zumindest ei-
ner Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) in einer Quervor-
schubrichtung (15, 16);

V3 fur jede zu druckende Farbe ist eine Farb-Druckkopf-An-
ordnung (11, 32) mit zumindest einem Druckkopf (12) aus-
gebildet;

V4 jeder Druckkopf (12) weist zumindest eine in Vorschub-
richtung (17) des Druckmediums (3) ausgerichtete Dusen-
reihe (18) auf;

V5 die Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) weist eine effekti-
ve Reihenlange (33) auf;

V6 durch eine Steuereinrichtung (61) werden aus digitalen
Bilddaten (62), welche keine Information Uber das Auftra-
gen von weil3er Tinte enthalten, Steuersignale fur die Tin-
tenpunkte (52, 78, 79) erzeugt;

V7 Disen (19) der zumindest einen Dusenreihe (18) der
Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) werden angesteuert;

V8 in der Steuereinrichtung (61) erfolgt eine Berechnung von

Bildinformationsdaten fur weil3e Tintenpunkte (51);
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mit diesen Steuersignalen werden fir die weil3en Tinten-
punkte (51) eine weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40,
41, 71) mit in zumindest einer Disenreihe (35, 72) ange-
ordneten Disen (34, 73) und einer effektiven Reihenlan-
ge (37, 42, 74) angesteuert;

die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) wird far
das Auftragen von weil3er Tinte ausgebildet;

die Reihenlange (33) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11,
32) und die Reihenlange (37, 42, 74) der weiteren Druck-
kopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) uberlappen einander zu-
mindest teilweise;

eine Steuereinrichtung (61) bzw. eine Disensteue-
rung (65) ist zur Ansteuerung der Dusen (19, 34, 73) aus-
gebildet;

diese Steuereinrichtung ist mit mehreren an dieser ein-
stellbaren Druckmodi ausgebildet;

in einem Druckmodus zum Grundieren eines Bildes mit
weilRer Tinte werden von den Dusen (19) der Dusenrei-
he (18) der Farb-Druckkopf-Anordnung (11, 32) nur jene
Diisen (19) angesteuert, die auRerhalb des Uberde-
ckungsbereiches zwischen der Reihenlénge (33) der Farb-
Druckkopf-Anordnung (11, 32) und der zum Auftragen von
weil3er Tinte angesteuerten Reihenlange (37, 42, 74) der

weiteren Druckkopfanordnung (31, 40, 41, 71) liegen.
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3. Als Fachmann ist vorliegend ein Hochschulabsolvent des Fachgebiets Mecha-
tronik — denn bei einer patentgemafen Tintenstrahldruckvorrichtung entfalten me-
chanische, elektronische und informationstechnische Elemente eine kombinatori-
sche Wirkung — mit in mehrjahriger Berufstatigkeit erworbenen praktischen Kennt-
nissen auf dem Gebiet von Tintendruckern fir den professionellen Einsatz hin-
sichtlich des mechanischen Aufbaus (wie u. a. von den Merkmalen G.1 und G1.2
vorausgesetzt), der Steuerungslogik (wie vom Merkmal G9 bzw. V13 vorausge-
setzt) und der Verarbeitungseigenschaften der Tinten und Druckmaterialien (wie

von den Merkmalen G2/G6 bzw. V3/V10 vorausgesetzt) heranzuziehen.

4. Im Einzelnen ist von folgendem Verstandnis des Patentgegenstandes auszuge-

hen:

Der auf die Patentkategorie Vorrichtung gerichtete erteilte Anspruch 1 definiert ei-
ne Tintenstrahldruckvorrichtung, die aufgrund einer bestimmten Anordnung der
Druckkopfe fur unterschiedliche Tinten in Kombination mit einer speziellen Dusen-
ansteuerung geeignet ist, neben weiteren, nicht naher bezeichneten Druckmodi ei-
nen — die Vorrichtung insoweit gegenstandlich n&her charakterisierenden — Druck-
modus zum ,Grundieren® eines Druckmediums mit einer von einer hierfir vorgese-
henen Druckkopfanordnung aufzubringenden Tinte — benannt ist weiRe Tinte —
durchzufiihren, wobei auf die resultierenden Tintenpunkte Tinte aus Disen ande-
rer Druckkopfe aufgetragen werden kann oder zuvor aufgebrachte Tintenpunkte
auch entsprechend Uberdruckt werden kdnnen, wie im Folgenden noch erlautert

wird.

Die Vorrichtung ist fir eine Bewegung des Druckkopfschlittens quer (,Quervor-
schubrichtung 15, 16%) zur gleichermallen moglichen Vorschubbewegung des
Druckmediums hergerichtet (Merkmale G1.1, 1.2, 2, 5, s. a. nachstehende Dar-

stellung A, die ,Ruckseite 39“ liegt demnach stromabwarts der ,Vorschubrich-

tung 17“ des Druckmediums). Hierdurch ist es méglich, mit den Disen der jeweili-
gen Dusenreihen eines jeden Druckkopfes gezielt punktférmig Farbe auf jeden
hierftr vorgesehen Oberflachenbereich/Koordinatenpunkt aufzutragen.



-32 -

Weil die Dusen in Reihen vorgegebener, ,effektiver* Lange in Vorschubrichtung
ausgerichtet sind (Merkmale G3, 4, 5.1, 5.2), kdnnen je nach Ansteuerung mehre-
re Zeilen (in Vorschubrichtung des Mediums hintereinander) gleichzeitig gedruckt
werden. Somit erfolgt der Bildausdruck streifenweise auf dem sukzessiv vorzu-

schiebenden Druckmedium.

leffektive Reihenlange 33
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O 7
g o
| - !
Farb-Druckkopf-
Anordnung 32 /
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| < teilweise | __ |
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stromabwarts” | | "weitere" Druck- 3 "stromaufwérts"
kopfanordnung 31 \,.
effektive
Reihenlange 37 \
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Ve :,J “"\ schlitten 10
i /$ ‘\ N,

Quervorschub-
richtung 15, 16

A: Durch Reduktion der Darstellung modifizierte Figur 3 aus dem
Streitpatent, soweit dort Merkmale des angegriffenen An-

spruchs 1 betroffen sind.
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Von der zur relativen Bewegung des Druckmediums gegenuber dem Druckschlit-
ten notwendigen Vorrichtung ist im Anspruch 1 lediglich der Bestandteil ,Druck-
tisch® benannt (Merkmal G1.1). Eine mdgliche Ausflhrungsvariante ist in der
Streitpatentschrift in Figur 1 dargestellt, demnach das Druckmedium mittels Trans-
portwalzen 4, 5, 7, 8 Uber den stationaren Drucktisch 2 fortbewegt wird, vgl. auch
Absatz 0049. Hierbei erzeugt der Drucktisch allerdings nicht die Bewegung, son-
dern dient nach dem Verstandnis des Fachmanns lediglich der senkrechten Lage-
zuordnung des bei der Bewegung bzw. Bedruckung darauf aufliegenden Druck-

mediums gegentber dem Druckschlitten bzw. den Druckkopfen.

Mithin bezeichnet Merkmal G1.1 den Teil der Tintenstrahldruckvorrichtung, der mit
seinen Komponenten neben der Weiterbewegung auch eine definierte, flachige

Ausrichtung eines Druckmediums ermoglicht.

Die ,Steuereinrichtung bzw. [...] Disensteuerung® als vorrichtungstechnischer Be-
standteil der Tintenstrahldruckvorrichtung (Merkmal G8) dient der Umsetzung der
Bilddaten (,digitalen Bildinformation) und gezielten gemeinsamen Ansteuerung
der Disen und Vorschubeinrichtung. Dessen hardwaretechnische Ausfuhrung
bleibt insoweit dem Fachmann gleichermal3en Uberlassen wie die softwaretechni-
sche Ausbildung weiterer, unbestimmter Druckmodi gemaf Merkmal G9 Uber den
durch die Angaben im Merkmal G10 n&her definierten Druckmodus hinaus. Jeden-
falls erfolgt ,das Auftragen des Bildes auf dem Druckmedium 3 [...] durch eine
Kombination von Druckvorgdngen wahrend der Hin- und Her-Bewegung entspre-
chend der Quervorschubrichtung 15, 16 und Vorschubbewegung des Druckme-
diums 3 vgl. Absatz 0054, erster Teilsatz i. V. m. Absatz 0074.

Das Patent schlagt fur die Ausflhrung der Steuereinrichtung einen ,Personal
Computer® vor, der mit einer Schlittensteuerung 63, der Vorschubsteuerung 64

und der Disensteuerung 65 zu verbinden ist, vgl. Absatz 0080 i. V. m. Figur 11.
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Wenn eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 in einem durch die
Steuereinrichtung bereitgestellten Druckmodus betrieben wird (Merkmale G8, G9),
bei dem die einzelnen Disen wahrend der Querbewegungen des Druckschlittens
entsprechend der Bildinformation angesteuert werden (vgl. Absatz 0049, letz-
ter Satz i. V. m. Absatz 0054, Satz 1) und zudem ein Uberdrucken gleicher Orts-
punkte auf dem Druckmedium durch Disen der Farb-Druckkopf-Anordnung (Merk-
mal G4) wie der ,weiteren“ Druckkopf-Anordnung (Merkmal G5) vorgesehen ist
(vgl. Absatz 0058, Zeile 19 ff.), soll trotz der (zumindest) teilweisen Uberlappung
der Dusenreihen (Merkmal G7) in Abfolge der Querbewegungen des Druckschlit-
tens (vgl. Absatz 0011) in einer Richtung nur der auRerhalb des Uberlappungsbe-
reiches liegende Teil der DUsen fur einen Farbauftrag angesteuert werden (Merk-
mal G10). Somit werden bei einer Anordnung der Diusen beider Druckkopf-Anord-
nungen u. a. die in Quervorschubrichtung des Druckschlittens im Uberlappungsbe-
reich hintereinander liegenden Diusen nicht wahrend der gleichen Schlittenbewe-

gung (nacheinander) zum Auftragen von Tinte auf den gleichen Bildpunkt ange-
steuert. Vielmehr erfolgt eine Uberdruckung erst wahrend nachfolgender Quervor-

schubbewegungen.

Im in der Streitpatentschrift beispielhaft angesprochenen Fall eines Auftrags spe-
ziell von weil3er Tinte — entsprechend der Reihenlange mit allen hierfir vorgesehe-
nen DuUsen der weiteren Druckkopfanordnung zum Zwecke der vollflachigen Grun-
dierung (vgl. Absatz 0059, Satze 1 und 2) — kbénnen auf den wahrend einer ersten
Querbewegung bedruckten Streifen nach einem Vorschub des Druckmediums um
die Streifenbreite —und insoweit unterstellt ausreichender Trocknungszeit auf-
grund der notwendigen Rickbewegung des Druckschlittens — farbige Tintenpunkte
aus den auBerhalb des Uberdeckungsbereichs liegenden Disen der Farb-Druck-
kopfanordnung wahrend der zweiten (gleichgerichteten) Querbewegung aufge-
bracht werden. Wéhrend dieser abfolgenden Querbewegung kann bereits wieder
ein (vorgelagerter) Streifen des Druckmediums durch flachigen Tintenauftrag
,grundiert* werden. Vgl. hierzu Absatz 0090, dessen erstem Teil der Wortlaut des
Merkmals G10 entlehnt ist. In diesem Absatz (vgl. Satz 2) ist dieser die Druckvor-

richtung mittelbar charakterisierende Druckmodus auch fur eine andere Auftrags-
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reihenfolge beschrieben, bei der zunachst (auf ein transparentes Medium) aufge-
brachte farbige Tintenpunkte bzw. unbedruckte Bereiche abfolgend mit weil3er
Tinte Uberdeckt bzw. ausgefillt werden. Der Druckmodus entsprechend Merk-
mal G10 soll somit auch fur den im Absatz 0097 angesprochenen Fall einer nach-
folgenden Uberdruckung bereits aufgetragener farbiger Bildpunkte auf transparen-
tem Druckmedium — wo das Bild durch das Druckmedium hindurch sichtbar sein
soll — vorteilhaft anwendbar sein. Diese ,Hinterlegung®, die gleichsam mit der Vor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ausfiihrbar sein soll (Absatz 0067,
erster Satz), dient daher ebenfalls der Grundierung, weil der gleiche ,Grundie-
rungseffekt erzielbar ist®, vgl. Absatz 0022. Vorstehende Ausfihrungen gelten so-
mit auch unabhangig vom —im Anspruch 1 nicht naher bestimmten — Umfang der
Grundierung, d. h. vom Flachenanteil entsprechend bedruckter Bildpunkte am ge-
samten Druckbild: Offenbart ist sowohl die Unterlegung oder Hinterlegung lediglich
einzelner Bildpunkte (Absatz 0072 i. V. m. Absatzen 0082 und 0085) wie auch ei-
ne Grundierung des gesamten Bildes (Absatz 0084 i. V. m. Absatz 0085), aber
auch ein Aufflllen nicht farbig bedruckter Flachen (Absatz 0073 i.V.m. An-
spruch 12).

Die aus dem Merkmal G10 i. V. m. mit dem Merkmal G7 folgende Anordnung, bei
der sich die Reihenlangen insoweit zwingend lediglich teilweise ,uberlappen”
(Merkmal G7) und hieraus ein ,Uberschneidungsbereich“ (vgl. Absatz 0060) resul-
tiert, ermdglicht nicht nur die aufgabengemafR angestrebte hohe Produktivitét.
Denn gegenuber einer im Streitpatent im Absatz 0003 angesprochenen Anord-
nung bzw. Betriebsweise, die einen Tintenauftrag aus in Quervorschubrichtung
des Druckschlittens hintereinander liegenden Disen vorsehen soll, sind bei glei-
cher einzuhaltender Trocknungszeit vor dem Uberdrucken - die sich aus der
Dauer der Riickbewegung des Druckschlittens vor dem erneuten Farbauftrag er-
gibt — hohere Druckgeschwindigkeiten erzielbar. Sie ermdglicht dariber hinaus
auch die aufgabengemall angestrebte kompakte Bauform gegenuber einer Anord-
nung, bei der kein Uberschneidungsbereich der Reihenlangen beider Druckkopf-

anordnungen vorliegt, vgl. Absatz 0060, Satze 2 und 3.
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Die Ansteuerung der jeweiligen Dusen zum Auftragen unterschiedlicher Tinten auf
denselben Bildpunkt hangt ersichtlich auch von deren Verteilung (Abstand) und
Anzahl ab, ohne dass die Anordnung in dieser Hinsicht durch den Anspruch 1 na-

her bestimmt ist.

Die fur die Grundierung vorgesehene Tintenart und die Reihenfolge des Auftrags
bestimmen zwar entsprechend ihrer Anzahl und Verteilung das Bildergebnis bzw.
die Art der Grundierung, die insoweit auch von den zur Bilderzeugung fur jeden
Bildpunkt vorzugebenden Bildinformationen abh&ngen (u. a. Absatz 74), denn die-
se sollen je nach Druckmedium oder Druckmediumoberflache nicht nur zum Aus-
gleich der Farbe des Druckmediums, sondern auch zum Ausgleich optischer Ef-

fekte wie zur Erzielung einer farbechten Darstellung dienen (Absatz 0016).

Jedoch ergeben sich aus der im Streitpatent ausdrucklich beispielhaft angespro-
chenen Verwendung weil3er Tinte zum Grundieren im Sinne einer Unter- oder Hin-
terlegung (,Damit ist beispielsweise eine Grundierung eines Bildes mit weilder Tin-
te [...] moglich, vgl. Absatz 0007) auch im Kontext der Ubrigen Merkmale keine
vorrichtungstechnischen Besonderheiten. So sollen die Dusen der ,weiteren
Druckkopf-Anordnung® (Merkmal G5) laut der Beschreibung in Absatz 0086 zum
Zwecke der Grundierung ,auch [...] mit irgendeiner anderen Farbe zu betreiben®
sein, wobei es sich u. a. um eine ,farblose” Tinte handeln kann (vgl. Absatz 0091).
Somit werden diese DlUsen uber die Zweckangabe ,fur das Auftragen von weil3er
Tinte* (Merkmal G6) lediglich als solche definiert, die die Funktion des AusstolRens

entsprechender Tinten erfullen kbénnen.

Bei lediglich teilweiser Uberdeckung hangt die Anordnung der ,weiteren“ Druck-
kopf-Anordnung gegeniber der Farb-Druckkopf-Anordnung in Bezug auf die Vor-
schubrichtung des Druckmediums allerdings von der Auftragsreihenfolge ab, um
einen Betrieb entsprechend Merkmal G10 ermdglichen zu kénnen: Wahrend Fi-
gur 3 nach dem Verstandnis des Fachmanns eine Anordnung mit teilweiser Uber-

lappung fir den (zeitlich bzw. 6rtlich) vorausgehenden Auftrag weil3er Tinte in Vor-

schubrichtung zeigt (weiterer Druckkopf 31 rechts, entgegen der Vorschubrichtung
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des Druckmediums und somit stromaufwarts), erméglicht die in Figur 5 gezeigte
Anordnung eines (zusatzlichen) Druckkopfes fur das nachtragliche Auftragen wei-
Ber Tinte (zusatzlicher weiterer Druckkopf 41 links in Vorschubrichtung und somit
stromabwarts) eben u. a. die Hinterlegung farbiger Bildpunkte auf transparentem
Druckmedium zur Erzielung eines Grundierungseffektes bzw. eines anderen von

der Tintenart abhangigen Effektes (,farblose Tinte“, vgl. a. a. O.).

Der Anspruch 1, mit dem Uber die in den Merkmalen G5 und G6 angefuhrten Be-
zugszeichen 31 und 41 gemeinsam insoweit auch ausdricklich auf die Ausfiihrung
nach Figur 5 Bezug genommen ist, schweigt sich tber die relative Anordnung der
,weiteren Druckkopf-Anordnung“ (Merkmal G6) im Ubrigen aus. Vgl. hierzu auch
Figur 4, die einen Druckkopfschlitten mit zwei ,weiteren Druckkopf-Anordnungen®
zeigt, die insoweit auch abhangig von der Quervorschub-Bewegungsrichtung vor-
eilend bzw. nacheilend angeordnet sind, jedoch beide bezuglich der Vorschubrich-
tung des Druckmediums stromaufwarts angeordnet sind ahnlich wie bei der Druck-

kopf-Anordnung gemaf Figur 3.

Mithin ist die anspruchsgemaél3e Tintenstrahldruckvorrichtung nicht durch eine Her-
richtung zum Ausfuhren eines Druckmodus, bei dem Tinte aus der ,weiteren
Druckkopf-Anordnung® als erste Schicht auf das Druckmedium aufgebracht wird,
im Speziellen charakterisiert. Vielmehr kann diese auch fur ein Auftragen der Tinte
aus der ,weiteren Druckkopf-Anordnung” zum Zwecke der nachtraglichen Ausbil-
dung einer zweiten Schicht ausgebildet sein. Denn Merkmal G10 definiert lediglich
eine Vorschrift hinsichtlich der — vorrichtungstechnisch durch die Steuereinrichtung
festgelegten - zeitlichen Abfolge der Ansteuerung der Disen untereinander fir den
Fall eines Auftrags unterschiedlicher Tinten durch die zugeordneten Disenreihen
auf ein und denselben Bildpunkt im Verlauf des Bildaufbaus durch Bedruckung
des vorzuschiebenden Druckmediums wahrend der Querbewegungen des Druck-
kopfschlittens, ohne dass die (nicht ndher bestimmte) Art der Grundierung (Unter-
legung/Uberdeckung, Flachenanteil) die Beschaffenheit der Vorrichtung an sich

weiter qualifiziert, zumal die relative Ausrichtung des Uberlappungsbereiches be-
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zuglich der Vorschubrichtung des Druckmediums (stromaufwéarts oder stromab-
warts) durch den Anspruch 1 nicht ndher bestimmt ist.

Die Angabe zur Tintenart ,weile Tinte“ (Merkmale G6 und G10) hat auch im Ubri-
gen keine Relevanz fur die Ausbildung der Tintenstrahldruckvorrichtung als sol-
cher. Mag die verwendete Tintenart zwar eine Bedeutung fur den optischen Ein-

druck des erzeugten Bildes u. a. durch Erzielung eines ,Grundierungseffektes® in-

soweit haben, als sich ein mit der Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 bei de-
ren bestimmungsgemalem Gebrauch in Abhangigkeit von der Bildvorlage erzeug-
tes Bild fur den Fall der Verwendung von anderer als weil3er Tinte bei der Betrach-

tung unterschiede, ist die Vorrichtung Uber das resultierende Bildergebnis selbst

nicht naher definiert.

Zum gleichen Ergebnis bei der gebotenen Auslegung ist auch das OLG Karlsruhe
in seinem Urteil (N12) zum wortgleichen Vorrichtungsanspruch des aus dem
Streitpatent abgezweigten Gebrauchsmusters DE 20 2005 012 179 U1 (N10) ge-
kommen, demnach sich keine Besonderheiten hinsichtlich der Disen aus der Ver-
wendung weil3er Tinte ergéaben, und eine Grundierung auch im offenbarten Sinne
eines nachtraglichen Uberzugs zu verstehen sei, vgl. Seite 16, Absatz 3 und Sei-
te 20, letzter Absatz.

Der auf die Patentkategorie Verfahren (Merkmal V1) gerichtete Anspruch 11 ent-
halt neben kategoriefremden Merkmalen zum vorrichtungstechnischen Aufbau (V2
bis V5, V9 in Teilen, V10 bis V12) — die auch Gegenstand des Vorrichtungsan-
spruchs sind (Merkmale G1 bis G9) und insoweit auch fur die Ausbildung des
Steuerprogrammes bestimmend sind — ergdnzende Angaben zur Generierung der
Steuerdaten entsprechend den Merkmalen V6 bis V9 (in Teilen) und V14, die in-
nerhalb der beanspruchten Kategorie als Bestandteil der die Arbeitsweise bestim-

menden Steuerlogik das Druckverfahren naher definieren.
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So bezeichnen die Merkmale V6 und V8 einen Druckmodus, bei dem in der
Steuereinrichtung eine Berechnung von Bildinformationsdaten fur die weil3en Tin-
tenpunkte erfolgt, soweit die Bilddaten selbst keine Information Gber das Auftragen
von weil3er Tinte enthalten, vgl. Absatz 0083. Mithin werden bei dieser ,software-
mafigen Steuerung® Bildinformationsdaten durch die Steuereinrichtung ,erganzt®,

vgl. Absatz 0074, die hierfir hergerichtet (programmiert) sein muss.

Wahrend der Beschreibung des Streitpatents auch noch ein Druckmodus ent-
nehmbar ist, bei dem zum Zwecke der Bilderzeugung — insoweit anders als beim
Verfahren gemald Anspruch 11 — auch auf Grundlage von digitalen Bildinformatio-
nen bzw. Bilddaten erfolgt, die bereits die den weil3en Tintenpunkten entsprechen-
de Bildinformationen enthalten (vgl. Absatz 0074), ist bei der Druckvorrichtung mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 unbestimmt, fur welche Art der Bereitstellung der
Bildinformationsdaten die Steuereinrichtung hergerichtet sein soll.

Zu den Merkmalen V7, V9, V13 und V14 gelten obige Aussagen zu den Merkma-
len G8, G9 und G10 sinngemal3: So definiert das mit dem Merkmal G10 wortlaut-
identische Merkmal V14 lediglich Restriktionen fur die Abfolge der Farbausbrin-
gung bzw. Ansteuerung der Dusen in den sich teilweise Uberlappenden Druck-
kopf-Anordnungen im Verlauf der Quervorschubbewegung, wofir die Steuerein-
richtung die zugrunde liegenden Bildinformationen fur einen Bildaufbau mittels der

einzeln anzusteuernden Diisen entsprechend umsetzen muss.

1. Zur erteilten Fassung

1.1 Der geltende Anspruch 1i. d. F. geméaf DE 10 2005 006 092 B4 (N1) ist zul&s-
sig; der Gegenstand des Patents geht nicht Gber den Inhalt der Anmeldung in der
Fassung hinaus, in der sie bei der fir die Einreichung der Anmeldung zustandigen
Behorde urspringlich eingereicht worden ist. Der Nichtigkeitsgrund nach § 21
Abs. 1 Nr. 4 PatG ist somit nicht gegeben.
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Die Klagerin hatte hierzu ausgefuhrt, dass die in den nebengeordneten Anspri-
chen 1 oder 2 in der ursprunglich eingereichten Fassung enthaltene einschranken-
de Angabe, demnach das Verhaltnis aus dem Disenabstand D (...der Disen des
Farbdruckkopfes untereinander) und dem Disenabstand d (...der Disen des
Druckkopfes fur weil3e Tinte untereinander) eine rationale Zahl und grof3er als 1
sei, im geltenden Anspruch 1 in der erteilten Fassung nicht mehr enthalten sei. Die
mit dem geltenden Anspruch 1 beanspruchte Teilkombination sei vom Fachmann
indes der urspringlichen Offenbarung nicht als lediglich mdgliche (fakultative)
Ausgestaltung zu entnehmen und definiere ein Aliud. So kénne ohne diese we-
sentliche MalRhahme nicht die der Erfindung zugeschriebene Produktivitatssteige-
rung erzielt werden. Weil in der Anmeldung ein Verhéltnis der Diisenabstande von
1:1 als ungunstig beschrieben sei, konne dieses nicht Gegenstand der Erfindung
sein. Auch zeigten alle Figuren (vgl. nachstehende Darstellung B) Ausfihrungsbei-

spiele, bei denen das Verhaltnis der Disenabstéande grol3er 1 sei.
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Diesem Vorbringen war nicht zu folgen. Denn die Merkmalskombination des erteil-
ten Anspruchs 1 erschliel3t sich dem Fachmann bei verstandiger Wirdigung der
Gesamtoffenbarung der Anmeldung unter Berucksichtigung aller darin beschriebe-

nen Ausfuhrungsvarianten.



-42 -

GemaR § 38 PatG sind im Erteilungsverfahren bis zur Patenterteilung auch Ande-
rungen der Patentanspriche zulassig, soweit sich dies im Rahmen der urspringli-
chen Offenbarung halt. So gehéren zum Gegenstand der Anmeldung alle in den
hierfir eingereichten Unterlagen erwdhnten Merkmalskombinationen, auf die ein
Anspruch gerichtet werden konnte; der Inhalt der Anmeldung wird durch den Inhalt

der urspriinglichen Anspruche nicht begrenzt.

Vorliegend ist der Druckmodus entsprechend Merkmal G10 in der Beschreibung
Absatz 0105 in der die Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung wie-
dergebenden DE 10 2005 006 092 Al (N1a) offenbart. Eine inhaltsgleiche Aussa-
ge enthalt der Absatz 0090 in der Streitpatentschrift. Das im geltenden Anspruch 1
enthaltene Merkmal G7 steht in den beiden ersten Satzen des Absatzes 0070 in
der N1la der Beschreibung (mehrerer) mdglicher Anordnungsvarianten der Disen
innerhalb der Dusenreihen voran, wobei die Aussagen gemald Absatz 0075 in der
N1 (vgl. auch Absatze 0064 und 65 in der N1) auch fir den Fall nachtraglichen
Auftragens weil3er Farbe mit einer ebenfalls tberlappend, jedoch in Vorschubrich-
tung ,vorgeordneter” Druckkopfanordnung gelten. Die Angaben im Absatz 0071
zum Vorliegen einer ,ungunstigen Situation“ (vgl. Absatz 0060 in der N1) sind von
daher im Kontext der Angaben u. a. in den Absatzen 0068 bis 0070 (vgl. Absat-
ze 0057 bis 0059 in der N1) zu betrachten:

Demnach kann der Anteil der bei einem Quervorschub der Druckkopfschlittens mit
teilweise Uberlappend angeordneten Druckkopfanordnungen nicht verwendbaren,
fur den Farbauftrag vorgesehenen Dusen verringert werden, wenn die Dusen der
,weiteren®, fir das Auftragen der weilden Tinte hergerichteten Druckkopfanord-
nung ein ,Vielfaches der Punktdichte® aufweisen, wofur die Uber die Reihenlange
verteilten Disen um einen entsprechend geringeren Disenabstand distanziert
sind. Vorgeschlagen sind ganzzahlige Verhaltnisse von Diusenabstand D 20 zum
Dusenabstand d 36 (vgl. zum Verstandnis der Bezeichnungen hier auch Figur B)
von zwei, drei oder vier, die ein entsprechendes Verhaltnis der Reihenlangen zu
Folge haben. So ist fur das im Absatz 0068 beschriebene Ausfuhrungsbeispiel das
Verhéltnis gleich 2, weil der Disenabstand d 36 — und somit die Reihenlange 33 —
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genau halb so grof3 ist wie der der Dusenabstand D 20 bzw. die Reihenlange 37.
Um auf den gleichen Bildpunkt die unterschiedlichen Farben tbereinander aufbrin-
gen zu konnen, ist der Druckmedienvorschub entsprechend zu wahlen (vgl. Ab-
satz 0069). Nach dem Verstandnis des Fachmanns muissen bei diesen Anordnun-
gen immer auch einzelne Diisen der jeweiligen Reihen im Uberlappungsbereich in
Quervorschubrichtung des Druckschlittens hintereinander tGberdeckend angeord-
net sein, ohne dass diese allerdings wahrend der gleichen Querbewegung zum

Auftragen von Farbe angesteuert werden.

Mithin sind bei einem ganzzahligen Verhéltnis der Reihenlangen dennoch be-
stimmte Dlsen in einem Abstandsverhaltnis von 1 angeordnet. Somit ist eine An-
ordnung von Dusen mit gleichem Abstand jedenfalls fur den Fall einer Anordnung

mit teilweiser Uberlappung von der Erfindung nicht ausgeschlossen.

Ahnliches gilt fur die weitere im Absatz 0070 angeflhrte Variante mit einem ,ratio-
nalzahlig“ gewahlten Verhaltnis der Disenabstande, das zwar im Speziellen fur
ein ,verschachteltes® Drucken von Tintenzeilen (,Interlacing®) vorgeschlagen ist,
bei dem jedoch ebenfalls der eingangs des Absatzes 0070 bezeichnete Druckmo-

dus entsprechend Merkmal G10 zur Anwendung kommen soll.

In der Gesamtschau folgt hieraus, dass die im Absatz 0071 der Nl1a angesproche-
ne ,ungunstige Situation“ eine Anordnung mit genau gleichen Reihenlangen und
genau in Quervorschubrichtung des Druckschlittens einander gegeniberliegender
Dusen gleicher Anzahl betrifft; nur in diesem Fall wirde sich ,die Anzahl der flr
das Erzeugen eines Bildes auf dem Druckmedium 3 erforderlichen Hin- und Zu-
rickbewegungen des Druckkopfschlittens 10 gerade verdoppeln®. Allerdings ist
diese Anordnung wegen der Implikationen des Merkmals G10 fur das Verstandnis
des Merkmal G7 gerade nicht Gegenstand des Beanspruchten, vgl. hierzu vorste-

hende Ausfihrungen zum Verstandnis im Abschnitt 1.4.
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Somit wird der Fachmann die Aussagen im Absatz 0071 zu einem ,Verhaltnis
gleich eins® als erganzende Erlauterung der anmeldungsgemafen Tintenstrahl-
druckvorrichtung bzw. der anmeldungsgemal3en Betriebsweise einer entsprechen-
den Vorrichtung am Beispiel eines Extremfalles der gegenseitigen Uberlappung

der Reihenlangen verstehen.

Weil somit urspriinglich auch andere Verhaltnisse aus dem Dusenabstand D 20
und dem zweiten Diusenabstand d 36 als allein in Form einer rationalen Zahl gr6-
Rer eins offenbart sind, und den zur Erfindung gehdorig offenbarten Varianten mit
lediglich teilweiser Uberlappung unabhangig vom Verhaltnis des Diisenabstandes
auch die zugeschriebene Produktivitatssteigerung wohl zukommen durfte, ist mit
dem Anspruch 1 eine Merkmalskombination beansprucht, die in dieser allgemei-
nen und abstrakten Fassung des Anspruchs, unter die die offenbarten Varianten
fallen, durch die urspriingliche Offenbarung gedeckt ist. Mithin konnte das Patent-
behren auf die das Merkmal G10 einschlieRende Merkmalskombination gerichtet
werden und es konnte den Fachmann auch nicht Uberraschen, wenn alle im Zu-
sammenhang mit diesem Merkmal zur Erfindung gehdrig offenbarten Anordnun-

gen mit dem erteilten Patent vom Schutz mit umfasst sein sollten.

Vor diesem Hintergrund geht der durch den Patentanspruch 1 definierte Gegen-
stand nicht Uber den Gesamtinhalt der urspringlichen Anmeldung hinaus, viel-
mehr erschliel3t sich dieser dem Fachmann aus der urspriinglichen Anmeldung
ohne Weiteres, d. h. unmittelbar und eindeutig. Well die prioritdtsbegrindenden
Anmeldungen den identischen relevanten Offenbarungsgehalt aufweisen, kom-
men der beanspruchten Merkmalskombination auch die Prioritaten der Voranmel-

dungen zu Recht zu.

1.2 Der dem Streitpatent in der erteilten Fassung zu entnehmende Gegenstand
des Patentanspruchs 1 mag gegenuber der im Verfahren bertcksichtigten NK1 im
Hinblick auf Merkmal G1.1 neu sein, jedenfalls ergibt er sich fir den Fachmann in

naheliegender Weise aus der NK1 in Verbindung mit dem Inhalt der NK3.
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1.2.1 Die NK1 offenbart u. a. eine Variante einer Tintenstrahldruckvorrichtung, die
in Ubereinstimmung mit dem Gegenstand des Anspruchs 1 folgende Merkmale

aufweist:

Allen dort beschriebenen Varianten sind die Merkmale G1 und G1.2 einer Tinten-
strahldruckvorrichtung (,inkjet printer®, vgl. Absatz 0001) gemein, weil Tintendruck-
kopfe mit Dusen (,ink ejection elements® vgl. Absatz 0015) zum Ausstol3en von
Tinte auf einem Druckmedium vorgesehen sind (,printhead deposits drops of a co-

lored ink on a print medium®, vgl. Absatz 0003).

Weil bei dieser Art Vorrichtung ein Blatt Papier senkrecht zur Bewegungsrichtung
eines quer verfahrbaren Druckkopfschlittens entsprechend Merkmal G1.2 (,me-
chanism 114 for moving the print head carriage assembly 112% vgl. Absatz 0013)
mittels eines Mechanismus beim Drucken weiterbewegt wird (,mechanism 116 for
feeding a [...] sheet of paper®, ,the print medium is fed a specific distance®, vgl.
Abséatze 0013 und 0014), schlie3t der Fachmann — das gleiche Fachwissen wie
zum Verstandnis des Merkmals G1.1 unterstellt — zwangslaufig auf das Vorhan-
densein einer Vorschubeinrichtung als Teil des Merkmals G1.1, die mit ihren Be-
standteilen auch eine Lagezuordnung des Druckmediums Uber der gesamten vom
Druckkopf Uberstrichenen Flache, d. h. die Einhaltung des Abstands in der not-
wendigerweise nach Art eines Tisches aufgespannten Ebene gegentuber den Di-
sen sicherstellt (,printing alignment with the carriage assembly 112% vgl. Ab-
satz 0014). Allerdings ist ein ,Drucktisch® weder ausdricklich benannt noch ge-

zeigt.

Die im Absatz 0035 beschriebene Variante einer Druckkopf-Anordnung an dem
Druckkopfschlitten weist einzelne, in einer Reihe angeordnete Druckkdpfe (,prin-
theads®) 12b bis 12e fur die Farben Schwarz (,K*), Cyan (,C“), Magenta (,M*) und
gelb (,Y“) auf, vgl. auch Absatz 0012 im Zusammenhang mit Figur 5c (s. hier Dar-
stellung C). Jeder dieser Druckkopfe kann in Reihen angeordnete Duisen (,ink
ejection elements 14“) aufweisen (vgl. Absatz 0017), die gemal der Darstellung in
Figur 2 (s. hier Darstellung D) auch in Gruppen angeordnet sein kdnnen und auch
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eine effektive Reihenléange in Bezug auf die Vorschubrichtung des Druckmediums
aufweisen. Mithin ist die in Figur 5¢c dargestellte Farb-Druckkopfanordnung am
Druckkopfschlitten entsprechend den Merkmalen G2, G3 und G4 ausgebildet, vgl.

hierzu die Gegeniberstellung hier der Darstellungen C und E.

-
—
NP
) |
e L >
x [
by m -
3 ¥ : - :
m = :’l : & 5 g g
5 —H o= gk / r r r
- % 5 @ fevaee . T [___\, ~~~~~~ [ L
T (B O A . | SR S -
= ooooooooo}oo .ooo
Vorschub % = q Eg ' " ; 000 o
i — o a .‘ ,,‘ / .
Druckmedium || 72 ™ e g i i ;
< NEE] 9\0ooo@__q_oooq__ooooooooo
MEa] L _TTTmeea TTReeed TTmmeeeld TTTeeee

L

| |00
9z J4—
X --—

C: Figur 5¢/NK1 (modifiziert durch D: Figur 2/NK1 (gedrehte Darstellung)
Einfligung/gedrehte Darstellung)

(MYK

-
34
Vorschub

Druckmedium

? ¢ Quervorschub
Druckschlitten

E: Figur 5 aus Streitpatent N1 (berei-
nigt)



-47 -

Benachbart der Farbdruckkopfanordnung in Quervorschubrichtung ist u. a. eine
den Merkmalen G5, G5.1 und G5.2 entsprechende, fiir das Auftragen eines Uber-
zugsmittels (,overcoat®, vgl. Absatz 0012) vorgesehene weitere Druckkopfanord-
nung (,printhead 12f“) angeordnet, mit gleichem Aufbau wie die Druckkopfanord-
nung fur die Farbtinten (,the printheads 12a — 12f may be similiar in shape and
construction®, vgl. Absatz 0012). Diese weist ausweislich der Figur 5c eine (kleine-
re) effektive Reihenlange auf, wobei sich die Reihenlangen entsprechend Merk-
mal G7 einander teilweise Uberlappen. Der fur den (nachtraglichen) Auftrag des
Uberzugsmittels vorgesehene Druckkopf 12f ist hierfiir stromabwérts der Vor-
schubrichtung angeordnet — wie der fur diese Auftragsreihenfolge (bei Hinterle-
gung farbiger Tintenpunkte auf transparentem Druckmedium) beim Streitpatentge-
genstand vorzusehende, in Figur 5 des Streitpatents linksseitig eingezeichnet dar-
gestellte und somit der Ruckseite des Druckkopfschlittens zugewandte Druck-
kopf ,W* mit den DUsen 34 (vgl. Darstellung E hier).

Das mittels der weiteren Druckkopfanordnung ahnlichen Aufbaus aufzutragende
Uberzugsmittel soll ein Verschmieren verhindern bzw. eine Wasserfestigkeit bie-
ten (,reduce smudge, to improve water fastness®, vgl. Absatz 0011). Fir den
Fachmann liegt es auf Hand, dass dort die Verwendung einer farblosen Tinte an-
gesprochen ist. Somit ist dieser Druckkopf zum Auftragen des Uberzugsmittels in
seiner vorrichtungstechnischen Beschaffenheit genauso geeignet fir das Auftra-
gen weil3er Tinte, wie die zwar im Streitpatent fir den speziellen Anwendungsfall
der Hinterlegung zuvor aufgebrachter farbiger Tintenpunkte unter Verwendung
weiller Tinte vorgesehene ,weitere Druckkopf-Anordnung® gleichermal3en flr farb-
lose Tinte verwendbar sein soll (vgl. Absatz 0091, im Ubrigen a. a. O.). Weil die
Art der Farbe zwar das Bildergebnis, nicht aber die mit dem Anspruch 1 des Streit-
patents definierte Vorrichtung als solche hinsichtlich der ,weiteren“ Druckkopfan-
ordnung von dieser bekannten Tintenstrahldruckvorrichtung bzw. der hierfir be-
schriebenen Druckkopfanordnung unterscheidungsfahig macht — auf obige Aus-
fuhrungen zum Verstandnis des Anspruchs 1 im Abschnitt I.4. wird hingewiesen -,
ist auch das Merkmal G6 entsprechend seiner Bedeutung im Kontext der tbrigen
Merkmale innerhalb der Patentkategorie aus NK1 bekannt.
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Auch diese Tintenstrahldruckvorrichtung weist neben einer Steuereinrichtung zur
Ansteuerung der Mechanismen fur den Vorschub des Druckmediums und den
Quervorschub des Druckschlittens eine ,Dusensteuerung® zur Ansteuerung der
Dusen in Abhangigkeit von der — ebenso gesteuerten — Schlittenbewegung ent-
sprechend Merkmal G8 auf (,Controller for controlling the mechanisms 114 und
116 and the firing of the printheads®, vgl. Absatz 0014).

Die NK1 schlagt fur die Generierung der entsprechenden Steuerdaten eine Um-
setzung der Rohdaten eines Bildtragers in die Farbwerte der Druckereinrichtung
und dementsprechende Ansteuerungsdaten zur streifenweisen Bedruckung (Strei-
fendaten, ,swath data“) vor. Hierflir werden von einem Host-Rechner vorgegebene
Grundfarbdaten (... die Farben rot/grin/blau im additiven Farbraum, ,RGB data“)
von der Steuereinrichtung in die verfligbaren Farben ebenso umgesetzt wie Daten
zur Aufbringung des Uberzugsmittels, vgl. Absatz 0015, Sétze 1 bis 5 (,the swath
data may be generated entirely by the controller 118%). Soweit die Aufbringung ei-
nes Uberzugsmittels nicht gewiinscht ist, werden bei entsprechender Einstellung
durch den Bediener keine Daten zur Ansteuerung der entsprechenden Druckkopfe
generiert, vgl. Absatz 0015, vorletzter und letzter Satz.

Der Druckmodus fur den Betrieb der in Figur 5¢ dargestellten Anordnung mit zur
Halfte (,half-height“) von dem Druckkopf fuir das Uberzugsmittel tGiberlappten Farb-
druckkopfen (,full-height®, vgl. Absatze 0036 und 0037) sieht vor, dass nur die ers-
ten und zweiten, nicht Uberlappenden Gruppen von 4 Gruppen der Farbdisen an-
gesteuert werden, wahrend gleichzeitig nur die Disen der beiden (Uberlappenden)
Gruppen fur das Auftragen des Uberzugsmittels vorgesehenen Disen aktiv sind,
die somit Uberzugsmittel Uber Tintenpunkten auf dem zuvor bereits farbig be-
druckten Streifen ausstof3en. Vgl. hierzu Absatz 0020 i. V. m. Figur 5e — dieser
Absatz bezieht sich auch auf eine Anordnung mit vollstandiger Uberlappung von
Druckkopfen mit in jeweils 4 Gruppen angeordneten Dusen (s. 0. Zeichnung D) —
in Zusammenhang mit der Beschreibung der Betriebsweise der in der Figur 5¢c

dargestellten Ausfihrungsvariante (s. 0. Zeichnung C).



-49 -

Diese ,gefensterte“ Betriebsweise (,windowed print mode®, vgl. Absatz 0021 in Zu-
sammenhang mit Figur 3), bei der das Druckmedium nach jeder (gleichgerichte-
ten) Querbewegung des Druckkopfschlittens sukzessiv vorgeschoben wird, er-
maoglicht somit, dass wahrend einer ersten Quervorschubbewegung aufgetragene
Tinte trocknen kann, weil der entsprechend farbig bedruckte Streifen des Druck-
mediums erst nach einem Vorschub des Druckmediums in den von der Druckkopf-
Anordnung fir das Uberzugsmittel tiberstrichenen Bereich gelangt; somit wird das
Uberzugsmittel erst wahrend einer der folgenden Quervorschubbewegungen auf-

getragen, vgl. Absatz 0028.

Mithin offenbart die NK1 auch eine fir einen Druckmodus entsprechend Merk-
mal G10 hergerichtete Steuereinrichtung zum Betrieb einer Tintenstrahldruckvor-
richtung mit Druckkodpfen in einer Anordnung gemalf der Figur 5c, die gleichsam
beim streitpatentgemalien Gegenstand des Anspruchs 1 entsprechend dem Ver-

standnis des Merkmals G7 Voraussetzung fur die gleiche Betriebsweise ist.

Die US 2003/0142168 Al (NK3) beschreibt ebenfalls eine Tintenstrahldruckvor-
richtung, bei der neben Druckkopfen fur das Auftragen von farbiger Tinte zudem
Druckkdpfe (,heads 2 bzw. ,head 52) fur das Uberdecken der zunachst aufge-
brachten Farbpunkte im Speziellen mit weiRer Farbe auf einem gemeinsamen,
quer verfahrbaren Druckschlitten (,carriage 3“) angeordnet sind, vgl. dort Ab-
satz 0073 i. V. m. Figuren 1 und 3. Das Druckmedium — hierbei kann es sich um
transparentes (,transparent®) wie undurchsichtiges (,opaque®) Material handeln,
vgl. Absatz 0200, wird bei dieser bekannten Druckvorrichtung mittels Transport-
walzen (,transport roller 50“) Uber einen Drucktisch (,platen 51%) entsprechend
Merkmal G1.1 transportiert. Dieser Drucktisch stellt dort wie beim Streitpatentge-
genstand entsprechend dem gebotenen Verstandnis der Merkmale G1.1 und G1.2
die Lagezuordnung des Druckmediums gegentber dem dartber querbewegten
Druckkopfschlitten sicher, vgl. hierzu Absatz 0220 i. V. m. Figuren 1 und 11a/b.
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Soweit der Fachmann demnach dem konstruktiven Aufbau der aus NK1 hervorge-
henden Tintenstrahldruckvorrichtung nicht bereits das Vorhandensein eines
Drucktisches unterstellt, wird er einen solchen im praktischen Bedarfsfall entspre-
chend dem Vorbild in NK3 in Erwartung des absehbaren Vorteils einer besseren

Lagezuordnung vorsehen.

Mithin lag die Kombination hardwaretechnischer Bestandteile einer Tintenstrahl-
druckvorrichtung, die fir den Betrieb entsprechend eines bekannten Druckmodus
dariiber hinaus steuerungstechnisch hergerichtet ist, in einer Merkmalskombina-
tion entsprechend Anspruch 1 nahe.

1.2.2 Auch das Verfahren gemaRl Anspruch 11 ergibt sich fur den Fachmann je-
denfalls in naheliegender Weise aus der NK1 in Verbindung mit dem Inhalt der
NK3.

Aus vorstehenden Ausflihrungen zum Offenbarungsgehalt der NK1, deren Be-
triebsweise vorsieht, dass ein Auftrag von Uberzugsmittel nur dann erfolgt, wenn
dies durch eine entsprechende Eingabe der Bedienperson eingeleitet wird, folgt
auch die dortige Offenbarung der das Verfahren zum Drucken geméafR An-
spruch 11 mit einer die Merkmale des Anspruchs 1 aufweisenden Tintenstrahl-
druckvorrichtung als solches bzw. néher charakterisierenden Merkmale V1, V6
und V8. Wegen der lbrigen Merkmale V2 bis V5, V7 sowie V9 bis V14 wird zur
Vermeidung von Wiederholungen insoweit auf vorstehende Ausfiihrungen im Ab-

schnitt 11.1.2.1 zu den Merkmalen G1 bis G10 gleichen Inhalts verwiesen.

Die digitalen Bildinformationsdaten, die in NK1 gemaly der Beschreibung Ab-
satz 0015 lediglich umzuwandelnde Farbattribute (,RGB-data“) und somit keine
Daten hinsichtlich eines fallweise zu verwendenden Uberzugsmittels enthalten,
werden erst durch die Steuereinrichtung (,controller 118%) erganzt. Insoweit erfolgt
auch dort eine (nachtragliche) Berechnung von Bildinformationsdaten fur die in
zeitlicher Abfolge Ubereinander aufzutragenden Tintenpunkte erst in der Steuer-
einrichtung. Da diese Berechnung unabhé&ngig von der tatsachlich verwendeten
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Farbe erfolgt, macht die MalRnahme des Merkmals V6 als solche das geméafl An-
spruch 11 beanspruchte Verfahren nicht von der fur die NK1 beschriebenen Be-

triebsweise unterscheidungsfahig.

Allerdings mag das beanspruchte Verfahren insoweit Gber das mit ihm erzeugte
Produkt — das von daher je nach Druckmedium oder Auftragsreihenfolge weif3 hin-
terlegte oder Uberdeckte Farbpunkte aufweisen kann, beides ist im Anspruch 11
nicht eindeutig definiert — unterscheidbar sein. Jedoch war die Erzeugung von Bil-
dern unter Verwendung weil3er Tinte (,white color, vgl. Absatz 0003) durch die
NK3 nahegelegt. Gemal der im Absatz 0003 beispielhaft genannten Anwendung
dient die Farbe Weil3 namlich der Erzielung eines entsprechenden optischen Ein-
drucks (,background color®) auf rlickseitig oder vorderseitig bedruckten, transpa-

renten Druckmedien.

Mithin lag auch die Merkmalskombination des Anspruchs 11 nahe, weil das bean-
spruchte Druckverfahren als solches flr eine in Ublicher Weise mit einem Druck-

tisch aufgebaute Tintenstrahldruckvorrichtung aus NK1 hervorgeht.

2. Die im Umfang des Hilfsantrags V gemal} dortigem Anspruch 1 (bezeichnet
nachfolgend als 1") beanspruchte Tintenstrahldruckvorrichtung wie auch das ge-
maRk Anspruch 11 (bezeichnet nachfolgend als 11%’) beanspruchte Druckverfahren
ergeben sich ebenfalls in naheliegender Weise aus der NK1 in Verbindung mit
dem Inhalt der NK3.
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Die Fassung des Anspruchs 1 gemdal3 Hilfsantrag V ist gegentber dem An-
spruch 1 in der Fassung gemal Streitpatentschrift um folgende Merkmale G10.1,

G11 bis G13 erganzt bzw. weist folgendes geéndertes Merkmal G8 auf:

G11Y  die Druckkopf-Anordnungen (11, 32, 31, 40, 41, 71) mit
ihren Druckkopfen sind an einem gemeinsamen Druck-
kopfschlitten (10) befestigt;

G12"V  die weitere Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) ist in
einem einer Vorderseite (38) des Druckkopfschlit-
tens (10) zugewandten Bereich des Druckkopfschlit-
tens (10) angeordnet, wobei die Vorderseite (38) dem
entsprechend der Vorschubrichtung (17) des Druckme-
diums (3) sich annahernden Teil des Druckmediums (3)
zugewandt ist;

G8™" eine Steuereinrichtung (61) ist mit einer Dlsensteue-
rung (65) verbunden, die die Disen (19, 34, 73) zum
Ausstol3 von weil3er bzw. farbiger Tinte auf das Druck-
medium (3) ansteuert;

G13"WY in einem Druckmodus zum Grundieren eines Bildes
durch dicht nebeneinander angeordnete Tintenpunk-
te (51) wird weil3e Tinte durch die weitere Druckkopf-An-
ordnung (31, 40, 41, 71) aufgetragen und auf diese
Grundierung werden farbige Tintenpunkte (52) aufgetra-
gen;

G10.1"Y wobei diese zum Auftragen der farbigen Tintenpunk-
te (52) angesteuerten Dusen (19) einer der Vorschub-
richtung entsprechenden Rickseite (39) des Druckkopf-

schlittens (10) zugewandt sind.
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Die Fassung des Anspruchs 11Y gemaR Hilfsantrag V ist gegeniiber dem An-
spruch 11 in der Fassung gemal Streitpatentschrift um folgende Merkmale (Hoch-
zeichen ) erganzt bzw. weist folgende geanderte Merkmale (Hochzeichen ™)

auf:

V12™ eine Steuereinrichtung (61) wird mit einer Diisensteue-
rung (65) zur Ansteuerung der Dusen (19, 34, 73) verbun-
den;

v15"Y in einem Druckmodus wird eine Grundierung eines Bildes
mit weilRer Tinte durch dicht nebeneinander angeordnete
weilde Tintenpunkte (51) gebildet, und auf diese Grundie-
rung werden farbige Tintenpunkte (52) aufgetragen;

v16"Y die zum Auftragen der farbigen Tintenpunkte angesteuer-
ten Dusen (19) sind einer der Vorschubrichtung (17) ent-
sprechenden Rickseite des Druckkopfschlittens (10) zu-

gewandt.

U. a. bei der in Figur 5¢ der NK1 dargestellten Ausfuihrungsvariante sind samtli-
che, sich teilweise Uberlappenden Druckkopfe an einem gemeinsamen Druck-
schlitten entsprechend Merkmal G11MY

Absatz 0013.

angeordnet, vgl. auch Absatz 0037 i. V. m.

Der Dusenabstand der ,weiteren Druckkopf-Anordnung® ist durch die Angabe

3"V weder abso-

,<dicht nebeneinander angeordnete Tintenpunkte® im Merkmal G1
lut noch relativ von dem ebenfalls nicht n&her definierten Diusenabstand der Farb-
Druckkopf-Anordnung unterscheidbar. Jedenfalls sind die Disenabsténde in das
Belieben des Fachmann gestellt, dem in der NK1 bereits Anordnungen zur Erzie-
lung einer Punktdichte von 300 oder 600 dpi (dots per inch) vorgeschlagen wer-
den, vgl. Absatz 0018 i. V. m. Absatz 0029 (,...by changing [...] the number of ink
ejektion elements in each group...“). Soweit das Ausdrucken einer Bildvorlage die
Bedruckung eines jeden Bildpunktes mit farbiger Tinte erforderlich macht (vollfla-

chig farbiges Bild) und zusatzlich jeder Farbtintenpunkt —wenn auch dort mit ei-
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nem Uberzugsmittel zur Erzielung einer Wasserfestigkeit (,waterfastness*, vgl. Ab-
satz 0011) — Uberdruckt werden soll, werden auch an einem mit der in NK1 be-
schriebenen Tintenstrahldruckvorrichtung erzeugten Bild dementsprechend dicht
nebeneinander angeordnete Tintenpunkte feststellbar sein. Die Reihenfolge des
Tintenauftrags und somit der Schichtenaufbau ergibt sich auch dort aus der Lage
des Uberlappungsbereiches relativ zur Vorschubrichtung des Druckmediums.

Aus den ergénzten bzw. geanderten Merkmalen G12", 8"V, G13"V und G10.1"
folgt bei einer die Merkmale des Anspruchs 1 in der streitpatentgemal3en Fassung
aufweisenden Tintenstrahldruckvorrichtung eine relative Anordnung der weiteren
Druckkopfanordnung entsprechend der Darstellung in Figur 3, bei der der Uberlap-
pungsbereich stromaufwarts liegt (s. auch Darstellung A oben in Abschnitt 1.4.). Ei-
ne Tintenstrahldruckvorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1V geméR
Hilfsantrag 5 ist insoweit fur eine Betriebsweise entsprechend Merkmal G10 nur
fur die Uberdeckung der zuvor mit der weiteren Druckkopfanordnung im Uberlap-
pungsbereich aufgebrachten Tintenpunkte durch abfolgend mit den Disen der
Farb-Druckkopf-Anordnung — die auRerhalb des Uberdeckungsbereiches liegen —
aufzubringende Tintenpunkte geeignet.

Demgegenuber ist die aus NK1 hervorgehende Druckvorrichtung zwar speziell fur

die Uberdeckung zuvor aufgebrachter Farbtintenpunkte durch ein Uberzugsmittel

in dieser umgekehrten Abfolge vorgeschlagen (,overcoat"...“applied on the top of
the deposited inks®, vgl. Absatz 0020), weil die auch dort gemeinsam mit der Farb-
druckkopf-Anordnung am Druckkopfschlitten befestigte Druckkopfanordnung fir
das Uberzugsmittel (Merkmal G11™Y, vgl. Darstellung G oben, Kennzeich-
nung ,W*) gerade der Ruckseite des Druckkopf-Schlittens (stromabwarts) zuge-
wandt ist, worauf dort die produktivitatssteigernde Anwendung der Betriebsweise

im ,windowed print mode“ entsprechend Merkmal G10 beruht.
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Soweit der Fachmann Bildvorlagen auf die Ruckseite von transparenten Druckme-
dien aufdrucken und auch mit der Farbe weil3 hinterlegen mdchte, um so einen
entsprechenden optischen Eindruck bei der spateren Betrachtung von der Vorder-
seite zu erzielen — dieser Anwendungsfall an sich ist in NK3 beschrieben (,bottom
face printing“, vgl. Absatz 0002) —, konnte er jedoch die aus NK1 bekannte Vor-
richtung bei Verwendung von weiRer Farbe anstelle des Uberzugsmittels ohne Ab-

anderung hernehmen.

Diese in NK1 beschriebene Anordnung mit stromabwarts liegendem Uberlap-
pungsbereich eignet sich insoweit zwar nicht fir den in der NK3 gleichermafien
angefuhrten Anwendungsfall einer Bedruckung der Oberseite eines undurchsichti-
gen (,opaque“) Druckmediums, soweit weil’e Farbe zur Erzielung eines Grundie-
rungseffektes vor dem Bedrucken mit farbiger Tinte aufzutragen ist (,top face prin-
ting“, vgl. Absatz 0003 i. V. m. Absatz 0002). Fur beide Anwendungsfalle schlagt

die NK3 indes u. a. eine Anordnung mit ebenfalls lediglich teilweiser Uberlappung
der fur die weil3e Farbe vorgesehenen Disen bzw. Reihenlange mit der fur den
Farbauftrag vorgesehenen Druckkopf-Anordnung auf einem gemeinsamen Druck-
schlitten (Merkmal G11™) vor, vgl. Absatze 0098, 0109 bis 0111 i. V. m. Figur 3.
Diese Figur 3 zeigt stromabwarts wie auch stromaufwérts liegende Uberlappungs-
bereiche der Druckkdpfe fur weiRe Tinte, die auch dort in zwangslaufiger Reihen-
folge je nach Druckmedium bzw. Druckreihenfolge angesteuert werden, vgl. Ab-
satz 00127.
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F: Figur 4 aus Streitpatent (bereinigt) G: Figur 3 aus NK3 (bereinigt)

Aufgrund der durch NK1 und NK3 gleichermal3en vermittelten Erkenntnis, dass ei-
ne produktivititssteigernde Betriebsweise bei teilweiser Uberlappung auch eine
entsprechende relative Ausrichtung der Druckkopfe entsprechend der Auftragsrei-
henfolge der Tinten gegeniber der Vorschubrichtung erforderlich macht, konnte
der Fachmann bei Bedarf fir eine oberseitige Bedruckung eines mit einer Grun-
dierfarbe vorzubedruckenden Druckmediums unmittelbar die in NK3 fur die Figur 3
(vgl. Darstellung G) beschriebene Anordnung hernehmen, wobei er fir die An-
steuerung den gleichen, aus NK1 bekannten Druckmodus zugrunde legen wirde.
Hierbei wirde er jedoch nicht die stromabwarts gelegenen und somit ungeeigne-
ten Weil3druckkopfe (oben oder unten links in Darstellung G) fur den Auftrag der
Grundierfarbe ansteuern, sondern die Steuereinrichtung sinnfallig fur den Betrieb
des stromaufwarts (oben rechts in Darstellungen G bzw. F) in Uberdeckung ange-
ordneten Druckkopfes (steuerungstechnisch) ausbilden. Aufgrund der offensichtli-
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chen Eignung der aus NK3 bekannten Tintenstrahldruckvorrichtung fur unter-
schiedliche Bedruckungsreihenfolgen, die ja auch im Patent im Hinblick auf Fi-
gur 5 angesprochen ist (vgl. obige Darstellung E) — diese zeigt neben dem hier be-
anspruchten stromaufwaérts angeordneten WeiRdruckkopf auch einen stromab-
warts angeordneten Weil3druckkopf — drangte sich diese fir eine steuerungstech-
nische Herrichtung entsprechend der aus NK1 hervorgehenden Betriebsweise auf.

Vorstehende Ausfiihrungen gelten sinngemafl auch fur das Verfahren zum Dru-
cken gemaR dem Anspruch 11Y. Die erganzten Merkmale V12™, v15™ und v16™
definieren den gleichen vorrichtungstechnischen bzw. steuerungstechnischen
Sachverhalt — auf obige Ausfuhrungen Kapitel Il, Abschnitt 1.2.1a wird hingewie-

sen —, der eine entsprechende Betriebsweise der Vorrichtung voraussetzt.

Somit beruht weder die Tintenstrahldruckvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1Y noch das Druckverfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 11" auf
einer erfinderischen Tatigkeit, weil der Fachmann je nach praktischem Bedarfsfall
— hier dem Auftragen einer Tinte zum Zwecke der Grundierung vor dem Auftragen
der Farbtinte — die Druckképfe entsprechend den Vorbildern im Stand der Technik

anordnen und auch folgerichtig ansteuern wiirde.

3. Die im Umfang des Hilfsantrags Xl gemafld Anspruch 1 beanspruchte Tinten-
strahldruckvorrichtung wie auch das gemanR Anspruch 11 beanspruchte Druckver-
fahren ergeben sich ebenfalls in naheliegender Weise aus der NK1 in Verbindung
mit dem Inhalt der NK3.

So unterscheidet sich der Anspruch 1 hinsichtlich des definierten Gegenstands
nicht vom Anspruch 1V in der Fassung gemaR Hilfsantrag V. Die Erganzung des
Merkmals G13"Y um den Einschub, dass die weiRe Tinte durch ,die im der Vorder-
seite (38) des Druckkopfschlittens (10) zugewandten Bereich angeordnete® weite-
re Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) aufgetragen wird (vgl. hierzu den im Tat-
bestand wiedergegebenen Anspruchswortlaut), wiederholt lediglich entsprechende
explizite (Merkmal G12") bzw. implizit (Merkmal G10.1"V) enthaltene Aussagen,



- B8 -

demzufolge der Uberlappungsbereich eben stromaufwarts liegt. Die gleichlauten-
de Erganzung im Anspruch 1 gegeniiber Anspruch 11" fiigt dem beanspruchten
Druckverfahren im Kontext der tbrigen Merkmale ebenfalls nichts hinzu. Mithin
gelten vorstehende Ausfuhrungen im Abschnitt 1.2 zu den nebengeordneten An-
spriichen 1Y und 11" sinngemag fiir die Anspriiche 1 und 11 des Hilfsantrags XilI,
und somit beruht das jeweils Beanspruchte jedenfalls — die Zulassigkeit dieser An-

spruchsfassungen im Ubrigen unterstellt - nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

4. Die im Umfang des Hilfsantrags XIV gemaf? Anspruch 1 beanspruchte Tinten-
strahldruckvorrichtung wie auch das gemafd Anspruch 11 beanspruchte Druckver-
fahren ergeben sich ebenfalls in naheliegender Weise aus der NK1 in Verbindung
mit dem Inhalt der NK3.

So unterscheidet sich der Anspruch 1 inhaltlich nicht vom Anspruch 1Y in der Fas-
sung geman Hilfsantrag V. Die Erganzung, dass der Tintenauftrag im Druckmodus
zum Grundieren ,dadurch erfolgt, dass [...] zuerst die wei3e Tinte durch die weite-
re Druckkopf-Anordnung (31, 40, 41, 71) aufgetragen wird und sodann der Auftrag
der farbigen Tintenpunkte anschlieRend an das Auftragen der weif3en Tintenpunk-
te erfolgt® (vgl. hierzu den im Tatbestand wiedergegebenen Anspruchswortlaut),

wiederholt lediglich entsprechende explizit (Merkmal G12"Y

) bzw. implizit (Merk-
mal G10.1V) enthaltene Aussagen, demzufolge der Uberlappungsbereich eben
stromaufwarts liegt. Die gleichlautende Erganzung im Anspruch 11 gegenuber An-
spruch 11" in der Fassung gemaf Hilfsantrag V fiigt dem beanspruchten Druck-

verfahren im Kontext der Ubrigen Merkmale ebenfalls inhaltlich nichts hinzu.

Somit gelten vorstehende Aussagen im Abschnitt 11.1.2.1 und 11.1.2.1a sinngemaf3
— wiederum im Lichte des gebotenen Verstandnisses der Anspriche in der jeweils
beanspruchten Patentkategorie, demnach das von der individuellen Bildvorlage
bzw. dem gewitinschten optischen Eindruck des Ausdrucks abhéngige Bildergeb-
nis zwar je nach Druckmedium von der Art der unmittelbar (zuerst) auf das Druck-
medium aufgetragenen Tinte abh&éngt, jedoch die Vorrichtung bzw. das Verfahren
hierdurch nicht unterscheidungsfahig sind, zumal die Ansprtche nicht auf das Bild-
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ergebnis gerichtet sind. Die gleichlautende Erganzung im Anspruch 11 gegeniber
Anspruch 11V in der Fassung gemaR Hilfsantrag V fiigt dem beanspruchten

Druckverfahren im Kontext der tibrigen Merkmale ebenfalls inhaltlich nichts hinzu.

Mithin beruht das jeweils Beanspruchte jedenfalls — die Zul&ssigkeit dieser An-
spruchsfassungen im Ubrigen unterstellt — nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

5. Der erstmals in der mundlichen Verhandlung vorgelegte Hilfsantrag XIVa, mit
dem die Beklagte das Streitpatent verteidigt, ist nach § 83 Abs. 4 PatG zurtickzu-
weisen. Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht eine Verteidigung des Be-
klagten mit einer geanderten Fassung des Streitpatents zurtickweisen und bei sei-
ner Entscheidung unberlcksichtigt lassen, wenn dieses Vorbringen nach Ablauf
der hierfir nach 8§ 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist erfolgt ist und die weiteren Vo-
raussetzungen (Nr. 1 bis 3) von § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG erfillt sind.

5.1. Das neue Vorbringen der Beklagten, das erstmals in der mundlichen Ver-
handlung erfolgt ist, ist damit nach Ablauf der im Hinweis des Senats nach § 83
Abs. 1 PatG gesetzten Fristen eingereicht worden und héatte eine Vertagung der
mindlichen Verhandlung erforderlich gemacht (§ 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG).

5.1.1. Die Beklagte, die auf den Hinweis des Senats nach § 83 Abs. 1 PatG vom
1. August 2013 fristgemalf schriftsatzlich angekindigt hatte, das Streitpatent hilfs-
weise in den Fassungen zuletzt der Hilfsantrage | bis XIV verteidigen zu wollen,
hatte daran im Termin zunachst, wenn auch mit Anderungen in der Reihenfolge
der Hilfsantrage, festgehalten. Im weiteren Verlauf der mindlichen Verhandlung
hat die Beklagte ihre hilfsweise Verteidigung auf die Hilfsantrage V, XIII und XIV

beschréankt sowie erstmals Hilfsantrag XIVa vorgelegt.



-60 -

Zu Hilfsantrag XIVa hat sie vorgetragen, er basiere bezuglich Patentanspruch 1
auf Hilfsantrag V, bezuglich des Verfahrensanspruchs auf Hilfsantrag IX. In den
Patentanspruch 1 dieser Fassung seien Einflgungen aus der Beschreibung des
Patents, genauer aus Absatz 0049 (letzter Satz) sowie Absatz 0084 (3. Satz) in
Verbindung mit den Abséatzen 0070 und 0071 aufgenommen worden. Patentan-
spruch 11 dieser Fassung enthalte zusatzlich die Merkmale der erteilten Unteran-
spruche 12 und 15 sowie weitere Erganzungen basierend auf Absatz 0084, insbe-
sondere Satz 1, sowie einer Passage beginnend mit den Worten: ,.... von denen in
einem Druckmodus...“ bis zu den Worten:“ ... verschachtelten Druckens von Tin-
tenzeilen erfolgt ...“ basierend auf Absatz 0059 (am Ende), Absatz 0054 sowie An-
spruch 18.

Auf die Erklarung der Klagerin, sie kénne sich im Termin zum neu gestellten Hilfs-
antrag nicht einlassen und beantrage diesen zuriickzuweisen, hat die Beklagte
ausgefuhrt, sie trage mit dessen Stellung dem Verlauf der mindlichen Verhand-
lung Rechnung und insbesondere den Hinweisen des Senats zur unterschiedli-

chen Beurteilung des Vorrichtungs- bzw. des Verfahrensanspruchs.

5.1.2. Eine Vertagung der mundlichen Verhandlung rechtfertigende erhebliche
Griunde im Sinne von § 227 Abs. 1 ZPO sind nach hdchstrichterlicher Rechtspre-
chung, die insbesondere vom Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der Anwen-
dung des 8 173 VwWGO entwickelt worden ist und vom Bundesgerichtshof im pa-
tentrechtlichen Bereich fortentwickelt wurde, regelméalfig solche, die den Anspruch
auf rechtliches Gehor einer oder mehrerer Parteien berihren und die auch gerade
zur Gewahrleistung des rechtlichen Gehoérs eine Zurtickstellung des Beschleuni-
gungs- und Konzentrationsgebots erfordern (vgl. BGH, Urteil vom
13. Januar 2004 - X ZR 212/02 m. w. N., veroffentlicht unter dem Schlagwort ,Ver-
tagung“ in GRUR 2004, 354, haufig auch zitiert unter ,Crimpwerkzeug I). Ange-
sichts der verfassungsrechtlichen Garantie des Anspruchs auf rechtliches Gehor
verbleibt dem Gericht dann auch kein Ermessensspielraum bei der Frage der Ver-
tagung (vgl. hierzu Senatsentscheidung vom 25. April 2012, Az: 5 Ni 28/10 (EP)
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-Wiedergabeschutzverfahren®; vgl. auch Senatsentscheidung vom
2. Oktober 2012, Az: 5 Ni 40/10 sowie 5 Ni 47/10 (EP)).

Die Beriicksichtigung des Hilfsantrags XlVa hatte eine Vertagung der mindlichen
Verhandlung erforderlich gemacht, da die Klagerin sich im Termin nicht ausrei-
chend zum neuen Verteidigungsmittel der Beklagten &ufRern konnte. Auch ange-
sichts des fortgeschrittenen Verlaufs der mindlichen Verhandlung war es der Kla-
gerin ohne Gefahrdung ihres rechtlichen Gehdors nicht mdglich, zur Frage der Zu-
lassigkeit der neuen Antragsstellung Stellung zu nehmen sowie eine Uberprifung
der Prioritatsfrage vorzunehmen. Auch zur Frage der Patentfahigkeit war ihr eine
AuRerung in der Kiirze der Zeit nicht ohne Weiteres mdglich, zumal der neue An-
spruchssatz in Anspruch 1 und 11 — worauf die Beklagte ausdrtcklich hinweist —
unbeschadet seiner Komplexitat zusatzlich um Teilmerkmale aus unterschiedli-

chen Absatzen der Beschreibung erganzt wurde.

Zu Recht weist die Klagerin in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Falle
einer Zulassung dieses Verteidigungsmittels der mit der Reform des Patentnichtig-
keitsverfahrens beabsichtigte Beschleunigungseffekt geradezu in sein Gegenteil
verkehrt werden wirde. Im qualifizierten Hinweis vom 1. August 2013 hatte der
Senat bereits unter den Ziffern 3 und 6 auf die unterschiedliche Beurteilung der
nebengeordneten Patentanspriche 1 und 11 (Vorrichtung und Verfahren) durch
den Fachmann und die sich daraus ergebenden Folgen fur die Patentfahigkeit auf-
merksam gemacht. Hierauf hatte die Beklagte innerhalb der gesetzten Fristen
nach 8 83 Abs. 2 PatG durch Vorlage der hilfsweise geanderten Fassungen des
Streitpatents reagiert. Dass sie im Verlauf der mundlichen Verhandlung subjektiv
den Eindruck gewann, den Senat nicht von der Aufrechterhaltung des Streitpa-
tents in einer dieser Fassungen Uberzeugen zu kénnen, rechtfertigt bei gegentber
dem qualifizierten Hinweis des Gerichts unveranderter Beurteilung der Sach- und
Rechtslage jedenfalls nicht die Beriicksichtigung des neuen Verteidigungsvorbrin-

gens.
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5.2. Die nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 PatG kumulativ erforderlichen weite-
ren Voraussetzungen liegen ebenfalls vor. Die Beklagte hat die Verspatung nicht
geniugend entschuldigt (8 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG), indem sie die verspatete Vorlage
des Hilfsantrags lediglich mit dem Verlauf der mindlichen Verhandlung begriindet.
Die nach 8§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG erforderliche Belehrung tber die Folgen
einer Fristversaumung (vgl. ZifferV des Hinweises des Senats vom
17. September 20123 am Ende) war dem gerichtlichen Hinweis beigeflugt.

53. Wie der Senat in seinem Urteil  vom 25. April 2012
(5 Ni 28/10 (EP) - BPatGE 53, 40) néaher begriindet hat, ist die ,Kann“-Vorschrift
des § 83 Abs. 4 PatG in normal gelagerten Fallen grundséatzlich anzuwenden,
schon aus den Grinden der Prozessdokonomie bei hoher Geschaftsbelastung und
der Rechtssicherheit (a. a. O. S. 48). Ein Ausnahmefall wie in den dort genannten
Sachverhalten (z. B. Missverstandnis tUber einen Hinweis, Grenzfalle des Vorlie-
gens der Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 PatG) oder eine damit vergleichbare

Sachlage ist vorliegend offensichtlich nicht gegeben.
[l.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§709S.1undS.2ZPO.
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IV. Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und in-
nerhalb  eines  Monats  beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2
des Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung tber den elektronischen
Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht
(BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130). In diesem Fall muss
die Einreichung durch die Ubertragung des elektronischen Dokuments in die elek-
tronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (82 Absatz 2
BGH/BPatGERVYV).

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefass-

ten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkin-
dung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesge-
richtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Gutermuth Bork Martens Dr. Baumgart Richter
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