BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 11/13 Verkiindet am
1. Juni 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 199 64 572

BPatG 154
05.11



hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 1. Juni 2016 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Sandkamper und

Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der angefochtene
Beschluss der Patentabteilung 27 des DPMA vom 18. Juli 2012
aufgehoben und das Patent beschréankt aufrecht erhalten mit fol-

genden Unterlagen:

Patentanspriche 1 bis 17 gemald Hilfsantrag 1, Uberreicht in der

mundlichen Verhandlung am 1. Juni 2016

Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1 bis 26 wie Patentschrift.



Die Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prifung
mehrerer eingelegter Einspriiche gegen dessen Erteilung das Patent 199 64 572
mit der Bezeichnung

»1intenstrahldrucker und zugehoriger Tintentank®,
durch den am 18. Juli 2012 nach Anhoérung verkiindeten Beschluss widerrufen.

Das Patent, dessen Erteilung am 24. Dezember 2008 veroffentlicht wurde und zu
dem die Patentschrift DE 199 64 572 B4 herausgegeben wurde, nimmt Prioritaten
von sechs japanischen Voranmeldungen mit dem 18. Mai 1998 als altestem Priori-
tatsdatum in Anspruch.

Die dem angegriffenen Patent zugrunde liegende Patentanmeldung ist geman
Erklarung vom 7. Dezember 2007 aus einer Trennung von der Stammanmeldung
mit dem Aktenzeichen 199 64 329.6 hervorgegangen.

Diese Stammanmeldung war wiederum mit Erklarung vom 7. August 2002 aus der
ursprunglichen Anmeldung mit dem Aktenzeichen 199 81 083.4 abgetrennt wor-
den.

Die urspringliche Anmeldung basiert auf der internationalen Anmeldung mit dem
PCT-Aktenzeichen PCT/JP99/02579. Zu dieser internationalen Anmeldung mit der
Veroffentlichungsnummer WO 99/59823 — das zugehdrige Dokument tragt die
Bezeichnung W0O99/59 823 Al — liegt eine mit dem Dokument DE 199 81 083 T1
veroffentlichte deutsche Ubersetzung (Art. 1l § 8 Abs. 2 IntPatUG) vor.

Gegen den Bestand des Patents hat die Einsprechende E1 geltend gemacht, dass
der Gegenstand des Patents gemald dem erteilten Anspruch 1 tGber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgehe, dass das
Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbare, dass ein Fach-
mann sie ausfihren kdnne, und dass jedenfalls der Gegenstand des Patents
gemall dem erteilten Anspruch 1 nicht —auch nicht im Umfang der dbrigen



Anspriche — auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe; hierfir hat sich die Einspre-
chende E1 auf druckschriftlich belegten Stand der Technik berufen. Auch hat die
Einsprechende E1 geltend gemacht, dass dem angegriffenen Patent wegen eines
aus den alteren Voranmeldungen nicht hervorgehenden, in Kombination bean-
spruchten Merkmals erst der Zeitrang 24. Marz 1999 zukomme.

Die Einsprechende E2 hat den Widerruf des Patents aus denselben Grinden wie
E1l beantragt; beim Einspruchsvorbringen ist erganzend auf ein Gutachten bzw.
auf ein paralleles Gebrauchsmusterverfahren Bezug genommen.

Unter Berufung auf dieselben Widerrufsgriinde hatte auch die Einsprechende E3
Einspruch erhoben. Nach deren Auffassung fehle dem Gegenstand des erteilten
Anspruchs 18 wegen der Nichtbertcksichtigungsfahigkeit von Merkmalen zudem
bereits die Neuheit.

Eine weitere Einsprechende hat sich auf die Widerrufsgriinde unzulassiger Erwei-
terung und mangelnder erfinderischer Tatigkeit berufen; nach Erklarung der Rick-
nahme des Einspruchs im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 20. Mai 2015
ist sie nicht mehr am Verfahren beteiligt.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen aller Einsprechenden vollumféanglich ent-
gegengetreten; mit ihrer Einlassung hat sie u. a. im Hinblick auf den Einwand
unzulassiger Erweiterung auf einen Beschluss des Bundespatentgerichts in der
Sache 35 W (pat) 466/09 betreffend ein inhaltlich &hnliches Gebrauchsmuster hin-
gewiesen.

Der Entscheidung der Patentabteilung 27 lag entsprechend dem einzigen (Haupt-)
Antrag der Patentinhaberin zur Verteidigung des Patents im beschrankten Umfang
im Einspruchsverfahren dort ein Satz neuer Patentanspriiche 1 bis 18 — einge-
reicht mit Schriftsatz vom 10. Februar 2012 — zugrunde.

Gemal3 der Begrindung, die das Erstelldatum 20. Dezember 2012 entsprechend
dem am Ende der Anhérung der Anhdrung verkiindeten Beschlusstenor tragt, geht
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der antragsgemalf zugrundeliegenden
Fassung Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fas-
sung hinaus, weil ein gegenuber der erteilten Fassung erganztes Merkmal der



ursprunglichen Anmeldung nicht entnehmbar sei. Durch den hinzugefligten, nicht
offenbarten technischen Aspekt stelle der Gegenstand des Patentanspruchs
zudem ein Aliud dar. Die Frage der ausreichenden Offenbarung fur eine Ausfihr-
barkeit sowie der Patentfahigkeit blieb dahingestellt.

Gegen diesen in einzelnen Ausfertigungen erst im Zeitraum ab dem 11. Januar bis
zum 24. Januar 2013 elektronisch signierten und folgend an die Beteiligten ver-
sandten Beschluss der Patentabteilung — eine unterschriebene oder signierte
Urfassung der Beschlussbegriindung liegt in der elektronischen Akte des Deut-
schen Patent- und Markenamtes nicht vor — richtet sich die Beschwerde der Pa-
tentinhaberin mit Schriftsatz vom 26. Februar 2013, eingegangen per Fax am sel-
ben Tag; ihr ist das Beschlussdokument am 27. Januar 2013 zugestellt worden.

Nach Auffassung der Patentinhaberin, die sich im Rahmen ihres erganzten Vor-
trags u. a. auf eine Leitsatzentscheidung des BGH (X ZB 2/12, Beschluss vom
6. August 2013) in einer zugelassenen Rechtsbeschwerdesache zu der Ge-
brauchsmusterléschungsbeschwerdesache 35 W (pat) 466/09 beruft, die einen im
Schutzanspruch 1 dort identisch — mit der im Einspruchsverfahren hier zuletzt ver-
teidigten Fassung des Patentanspruchs 1 — definierten Gegenstand betrifft, habe
die Patentabteilung rechtsfehlerhaft auf eine unzulassige Erweiterung des Gegen-
stands nach Anspruch 1 in der im Einspruchsverfahren zuletzt verteidigten Fas-
sung erkannt. All dessen Merkmale seien bei verstandiger Wirdigung urspringlich
offenbart, und das Schutzbegehren konnte in zulassiger Weise auch auf die bean-
spruchte Kombination gerichtet werden. Zudem sei die Lehre des der Beschluss-
fassung zugrundeliegenden Anspruchs 1 fur eine Ausfihrung durch den Fach-
mann ausreichend offenbart, und die Patentfahigkeit sei gegentber dem im Ver-
fahren befindlichen Stand der Technik auch bei jedweder Zusammenschau gege-
ben.

Mit Schriftsatz vom 12. April 2016 hat der Senat die Beteiligten auf die Moglichkeit
einer Zurtckverweisung der Sache nach § 79 Abs. 3 S. 2 PatG wegen verfahrens-
rechtlicher Bedenken hingewiesen.

So seien seit Verkindung des Beschlusses bis zum Geschéftsstelleneingang
mehr als 5 Monate vergangen.



Zudem liege keine unterschriebene bzw. signierte Urfassung der am 20. Dezem-
ber 2012 erstellten Beschlussfassung in der seit dem 1. Juni 2011 beim DPMA nur
noch elektronisch gefuhrten Akte vor.

Hierzu haben die Beteiligten innerhalb der gesetzten Frist keine entgegenstehen-
den Stellungnahmen zur Gerichtsakte gereicht bzw. auch auf Nachfrage zu
Beginn der miundlichen Verhandlung am 1. Juni 2016 jeweils ihr eigenes Bestre-
ben hinsichtlich der Herbeifihrung einer Entscheidung in der Sache in der Ver-
handlung vor dem Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts herausgestellt.

In der mundlichen Verhandlung am 1. Juni 2016 hat der Vertreter der Beschwerde
fuhrenden Patentinhaberin nach Erérterung der Widerrufsgriinde und des Inhalts
der im Verfahren im Hinblick auf die Patentfahigkeit der Gegenstande nach unter-
schiedlichen Anspruchsfassungen zu bertcksichtigenden Entgegenhaltungen
auch unter Bericksichtigung von Entscheidungen des Bundespatentgerichts
betreffend Patente oder Gebrauchsmuster zu ahnlichen Gegenstanden bzw. des
BGH zur Rechtsanwendung im Fall der Verteidigung eines Patents im Umfang
eines ein unzulassig erweiterndes Merkmal aufweisenden Patentanspruchs den
Antrag gestellt,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 27 des DPMA
vom 18. Juli 2012 aufzuheben und das Patent beschrankt auf-
rechtzuerhalten mit folgenden Unterlagen:

Patentanspriche 1 bis 18 geméal} Hauptantrag vom 10. Fe-
bruar 2012 im Einspruchsverfahren,

hilfsweise Patentanspriiche 1 bis 17, tGberreicht in der miundlichen
Verhandlung am 1. Juni 2016,

Beschreibung und Zeichnungen Figuren 1 bis 26 jeweils wie
Patentschrift.

Die Einsprechenden und Beschwerdegegnerinnen stellten den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen.



In der mindlichen Verhandlung haben die Beschwerdegegnerinnen ihre Einwénde
gegen den Bestand des Patents aus dem Einspruchsverfahren auch gegentber
der Fassung des Anspruchs 1" gemaR Hilfsantrag aufrecht erhalten und zudem
die Klarheit des Anspruchs im Hinblick auf die erganzten Merkmale bemangelt.

Mit ihrem Hauptantrag begehrt die Patentinhaberin demnach die beschrankte Auf-
rechterhaltung des Patents im Umfang des Anspruchssatzes aus dem Ein-
spruchsverfahren, dessen Widerruf auf Grundlage des Einspruchsgrundes unzu-
l&ssiger Erweiterung gemaR 8 21 (1) 4 begrindet wurde, hilfsweise im Umfang
eines demgegenlber geé&nderten Anspruchssatzes.

Anspriiche 1 und 18 gemalR Hauptantrag haben folgenden Wortlaut (Anderungen
gegenuber der erteilten Fassung durch Unterstreichung hervorgehoben):

1"2  Tintenstrahldrucker, umfassend: einen sich hin- und her

bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6, 7),
ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhr-
nadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustol3en,
gebildet sind; und einen Tintentank (40, 50), der auf der Tinten-
zufuhrnadel (6, 7) angebracht ist mit einer Halbleiterspeicherein-
richtung (61) bevorzugt zum Speichern von Tinteninformation,
wobei die Tintenzufuhrnadel (6, 7) nahe einem Ende einer Seite in
einer Richtung senkrecht zur hin- und hergerichteten Richtung des
Schlittens (3) angeordnet ist; wobei eine Platine (31) auf einer
Wand des Tintentanks (40, 50) nahe der Seite, auf der die Tinten-
austrittsoffnung (44, 54) gebildet ist, angebracht ist; mehrere Kon-
takte (60) zum Verbinden mit einer externen Regeleinrichtung (38)
auf einer frei liegenden Oberflache der Platine (31) gebildet sind;
und auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) von der externen
Regeleinrichtung (38) mittels der Kontakte (60) zugegriffen werden
kann, wobei Kontakt bildende Elemente (29, 29'), die mit Kontak-
ten (60) der Platine (31) und der Regeleinrichtung (38) in Kontakt
stehen, in mehrere Gruppen unterteilt sind, und die Kontakt bilden-
den Elemente (29, 29%) jeder Gruppe in einer unterschiedlichen
Hb6he in Richtung des Anbringens oder Abnehmens des Tinten-
tanks (40, 50) angeordnet sind ist, wodurch eine obere Grup-




pe (29) und eine untere Gruppe (29) gebildet wird, betrachtet in
der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und die untere
Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente ist in einer Richtung
senkrecht zur Richtung des Anbringens langer als die obere Grup-
pe (29') der Kontakt bildenden Elemente.”

18. ,Tintentank (40, 50) fur einen Tintenstrahldrucker gemaf
einem der vorhergehenden Anspruche.”

Wegen des Wortlauts der sich an den Anspruch 1 anschlieRenden, gegeniber der
erteilten Fassung unveranderten Unteranspriche 2 bis 17 wird auf die (elektro-
nische) Akte verwiesen.

Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut (Anderungen gegeniiber
der Fassung gemal} Hauptantrag durch Unterstreichung hervorgehoben):

1_Hi. ,lintenstrahldrucker, umfassend: einen sich hin- und her
bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzufuhrnadel (6, 7),
ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tintenzufuhr-
nadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustol3en,
gebildet sind; und einen Tintentank (40, 50), der auf der Tinten-
zufuhrnadel (6, 7) angebracht ist mit einer Halbleiterspeicherein-
richtung (61) bevorzugt zum Speichern von Tinteninformation,
wobei die Tintenzufuhrnadel (6, 7) nahe einem Ende einer Seite in
einer Richtung senkrecht zur hin- und hergerichteten Richtung des
Schlittens (3) angeordnet ist; wobei eine Platine (31) auf einer
Wand des Tintentanks (40, 50) nahe der Seite, auf der die Tinten-
austrittsoffnung (44, 54) gebildet ist, angebracht ist; mehrere Kon-
takte (60) zum Verbinden mit einer externen Regeleinrichtung (38)
auf einer frei liegenden Oberflache der Platine (31) gebildet sind;
wobei auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) von der externen
Regeleinrichtung (38) mittels der Kontakte (60) zugegriffen werden
kann, wobei Kontakt bildende Elemente (29, 29", die mit Leitfahig-
keit und Elastizitdt versehen sind und die jeweils mit Kontak-
ten (60) der Platine (31) und der Regeleinrichtung (38) in Kontakt
stehen, in Schlitzen eines Koérpers (28) mit unterschiedlicher Tiefe




Wegen

der erteilten Fassung unveranderten Unteranspriiche 2 bis 17 wird auf die (elekt-

und etwa mit fester Teilung angeordnet sind und in mehrere Grup-

pen unterteilt sind, so dass sie auf der Vorderseite des Kdrpers
freiliegen und elastisch die Kontakte der Platine (31) berihren,
und dass sie auf der Riickseite des Korpers freiliegen und elas-

tisch Kontakte einer druckerseitigen Platine (30) berihren, und die

Kontakt bildenden Elemente (29, 29°) jeder Gruppe in einer unter-
schiedlichen Ho6he in Richtung des Anbringens oder Abnehmens
des Tintentanks (40, 50) angeordnet sind, wodurch eine obere
Gruppe (29") und eine untere Gruppe (29) gebildet wird, betrachtet
in der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und die untere
Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente ist in einer Richtung
senkrecht zur Richtung des Anbringens langer als die obere Grup-
pe (29") der Kontakt bildenden Elemente=."

1 Das Merkmal, dass die untere Gruppe (29) der Kontakt bilden-

den Elemente in_einer Richtung senkrecht zur Richtung des
Anbringens langer ist als die obere Gruppe (29") der Kontakt bil-
denden Elemente, ist bei der Beurteilung des Schutzfahigkeit nicht
zu bericksichtigen.

des Wortlauts der sich an den Anspruch 1" anschlieBenden, gegenuber

ronische) Akte verwiesen.

Die Verfahrensbeteiligten haben im Rahmen ihres schriftsatzlichen Vorbringens im
Einspruchs- und Beschwerdeverfahren folgende Dokumente auch aus dem Ertei-
lungsverfahren benannt bzw. hierauf auch im Einzelnen inhaltlich Bezug genom-

men:

PS -
A2 -

Aldec -
DO -
DOa -
DODb -

DE 199 64 572 B4 (Streitpatentschrift)

Gutachterliche Stellungnahme, vorgelegt von der Einsprechenden 2

zum Patent EP 1 698 472 im Einspruchsverfahren
Anlage | zur Einlassung E1 - EPA Entscheidung
WO 90/00974 Al

DE 2610518 Al

DE 86 31850 Ul



-10 -

D1 - JP 3-227 629 A

Dla - Ubersetzung JP10-078843 A

D2 - EP 0812693 Al ~L6

D3 - US 5506 611 A

D4 - WO 98/55 318 Al

D5 - EP 0622235 A2

DXa - Ubersetzung JP 11-078843 A

El- DE 9116990 Ul (~ D3)

E2 - EP 0789 322 A2

E3- EP 0710568 A2 (~L7)

E4 - WO 97 /23352 Al (~D2)

E5 - JP 62-184 856 A

K2 - WO 99/59 823 Al (urspringliche Anmeldung)
K2a - DE 199 81 083 T1 (Ubersetzung K2)

L3 - DE 297 11115 U1

L4 - WO 98/04 414 Al

L5 - EP 0571093 A2

L6 - EP 0812693 Al

L7 - EP 0710568 A2

L8 - EP 0854043 A2

L9 - DE 197 48 857 Al

L10 - DE 196 30 612 Al

PV1 - JP 02-594 912 B2

R1 - EP 0812693 Al

R2 - JP 02-594 912 R2 =E5

HE1 Beschluss BPatG in Sache 35 W (pat) 466/09
HE9 Beschluss DPMA L6 | 65/07

HE10 Beschluss BGH X ZB 2/12

HL11 EP 0839660 Al

HL12 Bedienungsanleitung Canon Farb-Bubble Jet Drucker BJC 2000
X1 Beschluss BPatG in Sache 9 W (pat) 37/09

Hiervon wurden in der mundlichen Verhandlung die Dokumente DO, D3, D4, E2,
E3, L4, L5, L6, L8, und L9 im Einzelnen betrachtet bzw. die Beschlisse HEL,
HE10 und X1 in Bezug genommen.
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Das Streitpatent wurde in Gestalt der Patentschrift DE 199 64 572 B4 (PS) verof-
fentlicht; wegen des Inhalts der dem Patent zugrundeliegenden Anmeldungsunter-
lagen wird auf die DE 199 81 083 T1 (K2a) verwiesen.

Wegen weiterer Einzelheiten einschliel3lich des schriftlichen Vorbringens der Ver-
fahrensbeteiligten im Beschwerde- und Einspruchsverfahren wird auf die Akten
einschliel3lich der elektronisch gefuihrten Teile verwiesen.

1. Die statthafte Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht
eingelegt worden und auch im Ubrigen zulassig (8 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG,
8 6 Abs. 1 Satzl PatKostG). In der Sache hat die Beschwerde insoweit teilweise
Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Aufrechter-
haltung im beschrankten Umfang gemaR Hilfsantrag fuhrt. Hinsichtlich der im
Umfang des Hauptantrags verteidigten Fassung des Patents erweist sich der im
Einspruchsverfahren geltend gemachte Widerrufsgrund fehlender Patentfahigkeit
des Gegenstands nach Anspruch 1™ im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 1 als durch-
greifend.

2. Von einer Aufhebung und Zurlickverweisung der Sache an das Deutsche
Patent- und Markenamt gemaR § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG wegen der mit Hinweis
vom Senat dargelegten verfahrensrechtlichen Bedenken hinsichtlich des Fehlens
einer Urschrift der Beschlussbegriindung wurde abgesehen, denn letztlich liegt ein
beschwerdefahiger Beschluss bereits deshalb vor, weil der Beschluss tber den
Widerruf des angegriffenen Patents mit seiner Verkiindung am Ende der mundli-
chen AnhoOrung vor der Patentabteilung (8 47 Abs. 1 Satz 2 PatG) — laut dem die
an der Entscheidung mitwirkenden Mitglieder der Patentabteilung ausweisenden,
vom Vorsitzenden und Schriftfihrer unterschriebenen Protokoll — existent und
infolgedessen anfechtbar geworden ist (vgl. BPatG Beschluss vom 19. Fe-
bruar 2014, 19 W (pat) 16/12; BGHZ 137, 49 - Elektrischer Winkelstecker II).
Auch konnen die etwa bestehenden Verfahrensmangel nur noch als die Folge der
anfanglichen, rechtlich bedenklichen und inzwischen zeitlich begrenzten Praxis
des Deutschen Patent- und Markenamtes eingeordnet werden, die mit der neuen
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Praxis des Amtes Uberwunden wurde (vgl. BPatG Beschluss vom 12. Mai 2014,
20 W (pat) 28/12).

Mag auch die verspéatete Erstellung und Zustellung einen Begrindungsmangel
darstellen, wird jedoch von einer Zuriickverweisung an das Deutsche Patent- und
Markenamt abgesehen. Eine Zurtckverweisung steht nach 8 79 Abs. 3 PatG im
Ermessen des Gerichts. Das Gericht kann, muss aber nicht zurtickverweisen. Bei
der Ermessensentscheidung sind Instanzenverlust, Verfahrensverzogerung und
ausreichende Prufung in der Sache gegeneinander abzuwagen. Bei Entschei-
dungsreife kommt eine Zuriickverweisung nicht in Betracht. Da die Beteiligten
Ubereinstimmend beantragt —und sich zudem konkludent riigelos in der Sache
eingelassen — haben, das Verfahren vor dem Senat fortzuflhren, erscheint es
auch geboten, dem Interesse der Beteiligten an einer alsbaldigen Erledigung des
Beschwerdeverfahrens nachzukommen.

3. Wie im angefochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
zutreffend festgestellt wurde, sind die auf die Widerrufsgriinde unzulassiger Erwei-
terungi. S. d. 8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG, unzureichend deutlicher und unvollstandiger
Offenbarung fur eine Ausfuhrbarkeit i.S.d. 8§21 Abs.1 Nr.2 (1) 2. PatG und
fehlender Patentfahigkeit i. S. d. 88 3 und 4 PatG entsprechend 8 21 Abs. 1 Nr. 1
PatG gestutzten Einspriiche zuldssig.

4. Mit dem angegriffenen Patent ist — gemal dem Anspruch 1 in der erteilten
Fassung — einerseits ein Tintenstrahldrucker mit einem in einen Tankhalter ein-
setzbaren Tintentank als Einheit unter Schutz gestellt; eine am Tintentank ange-
ordnete Platine, die eine Halbleiterspeichereinrichtung tragt, weist auf der frei lie-
genden Oberflache mehrere Kontakte auf, um unter Vermittlung Kontakt bildender
Elemente eine elektrische Verbindung mit einer Regeleinrichtung des Tinten-
strahldruckers bei eingesetzter Tintenpatrone zu ermdglichen.

Im Umfang des erteilten Anspruchs 18 ist zudem isoliert Schutz fur einen ,Tinten-
tank fir einen Tintenstrahldrucker gemal3 einem der vorhergehenden Anspruche”
beansprucht.
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5. Nach tbereinstimmender Auffassung der Beteiligten und des Senats ist als
Durchschnittsfachmann ein Mechatroniker angesprochen. Von einem studierten
Maschinenbauingenieur der Fachrichtung Feinwerktechnik mit mehrjahriger Be-
rufstatigkeit als Fachmann sind praktische Kenntnisse bei der Konstruktion und
Entwicklung von Tintenstrahldruckern mit auswechselbaren Tintentanks ein-
schlie3lich der informationstechnischen Ausstattung zu erwarten, fur die dieser
einen Elektrotechnik-Ingenieur mit Schwerpunkt Elektronik zu Rate zieht; diese
deckt der Mechatroniker ab.

6. Im Hinblick auf die Erdrterung der Streitpunkte und der unterschiedlichen,
u. a. auf ,Gutachten“ (A2) gestiitzte Auffassungen der Beteiligten zur Bedeutung
der Merkmalsangaben in den in Teilen gleichlautenden Anspruchsfassungen nach
Haupt- und Hilfsantrag bzw. Streitpatentschrift —und der hieraus resultierenden
Konsequenzen bei der Beurteilung des Vorliegens der Widerrufsgriinde — sowie
wegen der vorliegend gebotenen Beriicksichtigung gerichtlicher Entscheidungen
bzw. eines Beschlusses in einem européaischen Verfahren (Aldec) zu gleichen Fra-
gestellungen (analog BGH, Xa ZB 10/09, Beschluss vom 15.04.2010 — Walzen-
formgebungsmaschine) sind folgende Ausfihrungen zum Verstandnis der hier zu
betrachtenden Patentanspriiche bzw. der Offenbarung einzelner Merkmale veran-
lasst. Denn die Auslegung des Anspruchs hat sich am technischen Sinngehalt der
Merkmale im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zu orientieren (st. Rspr., BGH
GRUR 2011, 129 — Fentanyl-TTS; GRUR 2002, 515 Schneidmesser I, m. w. N.),
wobei der Sinngehalt eines einzelnen Merkmals (durchaus) im Kontext der Patent-
schrift und der Funktion zu sehen ist, die es fur sich und im Zusammenwirken mit
den Ubrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeiftihrung des erfin-
dungsgemalden Erfolgs hat. Insofern ist das Verstandnis eines Merkmals also im
Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu bestimmen (BGH GRUR 2012,
1124 — Polymerschaum I; GRUR 2015, 868 — Polymerschaum II).

6.1 Hierfiir sind folgend die von den Anspriichen 1™ und 1" umfassten Merk-
male in einer Gliederung wie folgt zusammengefasst:

M1  Tintenstrahldrucker, umfassend:

M2  einen sich hin- und her bewegenden Schlitten (3), auf dem eine Tintenzu-
fuhrnadel (6, 7), ein Tankhalter (4) und ein Druckkopf (5), der mit der Tin-
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tenzufuhrnadel (6, 7) in Verbindung steht, um Tintentropfen auszustof3en,
gebildet sind; und

M3  einen Tintentank (40, 50), der auf der Tintenzufuhrnadel (6, 7) angebracht
ist mit einer Halbleiterspeichereinrichtung (61) bevorzugt zum Speichern
von Tinteninformation, wobei

M4  die Tintenzufuhrnadel (6, 7) nahe einem Ende einer Seite in einer Richtung
senkrecht zur hin- und hergerichteten Richtung des Schlittens (3) angeord-
net ist; wobei

M5  eine Platine (31) auf einer Wand des Tintentanks (40, 50) nahe der Seite,
auf der die Tintenaustrittsoffnung (44, 54) gebildet ist, angebracht ist;

M6  mehrere Kontakte (60) zum Verbinden mit einer externen Regeleinrich-
tung (38) auf einer frei liegenden Oberflache der Platine (31) gebildet sind;
und

M7  auf die Halbleiterspeichereinrichtung (61) von der externen Regeleinrich-
tung (38) mittels der Kontakte (60) zugegriffen werden kann, wobei

M8  Kontakt bildende Elemente (29, 29'), die mit Kontakten (60) der Platine (31)
und der Regeleinrichtung (38) in Kontakt stehen,

M9 in mehrere Gruppen unterteilt sind, und die Kontakt bildenden Elemen-
te (29, 29°) jeder Gruppe in einer unterschiedlichen Hohe in Richtung des
Anbringens oder Abnehmens des Tintentanks (40, 50) angeordnet sind ist,
wodurch eine obere Gruppe (29') und eine untere Gruppe (29) gebildet
wird, betrachtet in der Richtung des Anbringens des Tintentanks, und

M10 die untere Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente ist in einer Rich-
tung senkrecht zur Richtung des Anbringens langer als die obere Grup-
pe (29" der Kontakt bildenden Elemente.

M8.1"'wobei Kontakt bildende Elemente (29, 29) mit Leitfahigkeit und Elastizitét
versehen sind und in_Schlitzen eines Kdrpers (28) mit_unterschiedlicher
Tiefe und etwa mit fester Teilung angeordnet sind (und in mehrere Gruppen
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unterteilt sind), so dass sie auf der Vorderseite des Kérpers freiliegen und
elastisch die Kontakte der Platine (31) berihren, und dass sie auf der Rick-
seite_des Korpers freiliegen und elastisch Kontakte einer druckerseitigen
Platine (30) beruhren.

M10™ Das Merkmal, dass die untere Gruppe (29) der Kontakt bildenden Elemente
in_einer Richtung senkrecht zur Richtung des Anbringens langer ist als die
obere Gruppe (29") der Kontakt bildenden Elemente, ist bei der Beurteilung
des Schutzfahigkeit nicht zu bertcksichtigen.

Unterstreichungen kennzeichnen Erganzungen gegeniber der erteilten Fassung,
so umfasst der Anspruch 1™ gem&R Hauptantrag die Merkmale M1 bis M10, der
Anspruch 1™ gemaR Hilfsantrag dartiber hinaus das Merkmal M8.1™ und den
Zusatz M10"",

Nachdem die Uberprifung durch den Senat ergeben hat, dass jedenfalls die Be-
schreibungsteile der Streitpatentschrift (PS), auf die folgend Bezug genommen
wird, gleichlautend bereits in der urspringlichen Anmeldung — vorliegend anhand
der K2a festgestellt — enthalten sind, wird folgend lediglich die jeweilige Fundstelle
in der Patentschrift (PS) angegeben.

Mit dem Gegenstand des Patents sollen die Schwierigkeiten tiberwunden sein, die
das Patent einem aus der Druckschrift PV1 hervorgehenden Drucker zuschreibt,
bei dem bereits eine Halbleiterspeichereinrichtung und eine mit der Speicherein-
richtung verbundene Elektrode auf einem Tintentank angeordnet sind, die mit
einer Gruppe von Elektroden des Druckers zusammenwirken (vgl. PS, Abs. 0005,
dto. K2a). Aufgrund eines rauhen Umgangs beim Anbringen des Tintentanks oder
Spiels kdnne dort die Kontaktierung versagen bzw. die StromUbertragung verhin-
dert sein, was zu Datenverlusten fihren oder eine Datenaufzeichnung unmdéglich
machen konne (PS Abs. 0006, dto. K2a).

Eine zu lI6sende Aufgabe wird darin gesehen, ,einen Tintenstrahldrucker bereitzu-
stellen, bei dem in einer Halbleiterspeichereinrichtung gespeicherte Daten unab-
hangig von einer ungeeigneten Betatigung beim Anbringen oder Abnehmen eines
Tintentanks nicht verloren gehen kénnen® (PS Abs. 0008, ahnlich K2a).
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Hierfir beschreibt das Patent mehrere so auch urspriinglich offenbarte Ausfih-
rungsformen — von denen allerdings nur die in den Abséatzen 0022 bis 0052 der
PS mit Bezug auf die Figuren 1 bis 15 beschriebene Ausfuihrungsform die mit dem
Patent beanspruchte Erfindung betreffen soll, vgl. Abséatze 0053 und 0061 in der
PS —, und zwar Ausfiihrungsformen mit einem vertikal einsetzbaren Tintentank,
weil dieser fur ein Zusammenwirken mit einer senkrecht zur hin- und hergehenden
Richtung des Schlittens angeordneten Tintenzufuhrnadel (M2 bis M4) hergerichtet
sein soll, mithin die Tintenaustrittséffnung an der Unterseite des Tintentanks liegen
muss. Weil die Tintenzufuhrnadel druckerseitig mit einem Druckkopf ,in Verbin-
dung steht” (M2), ist der Druckkopf kein Bestandteil des Tintentanks. Weil die Pla-
tine auf einer Wand des Tintentanks ,nahe der Seite“, auf der die Tintenaustritts-
offnung gebildet ist, angebracht sein soll (M5) —was deren Anbringung auf der
unteren, d. h. gleichen Seite mit der Tintenaustrittséffnung ausschlief3t (vgl. PS,
Abs. 0053 und 0061 i. V. m. Figuren 16 bzw. 21, die Tintentanks mit Platinen an
der Unterseite betreffen und nicht Gegenstand der Anspriiche sein sollen) —, ist
die Platine an einer Seitenwand angebracht; dies folgt auch aus Merkmal M9,
demnach die mit den ,Kontakt bildenden Elementen®im eingesetzten Zustand der
Patrone in Kontakt stehenden ,Kontakte der Platine“ zwangslaufig ebenfalls in
Richtung des Anbringens des Tintentanks — Hohenrichtung verteilt — vorliegen
missen. Weil jede Seitenwand eines unterstellt quaderférmigen Tintentanks — nur
solch einer weist mehrere Seitenwande als Implikation der Formulierung des
Merkmals M5 auf — an die untere Wand angrenzt, unterstellt das Merkmal M5 dem
Tintentank eine asymmetrische Anordnung der Tintenaustrittsoffnung auf der
Unterseite, weshalb die Wand mit der daran angebrachten Platine diejenige der
Seitenwande ist, die gegenuber anderen Seitenwanden einen geringeren senk-
rechten Abstand —d. h. in Querrichtung — zu der durch die Tintenzufuhrnadel
gebildeten Achse aufweist.

Well die aul3en frei liegenden Kontakte mit der auf der Rickseite der Platine ange-
ordneten Halbleiterspeichereinrichtung elektrisch verbunden sind (PS Abs. 0036),
kann von einer externen Regeleinrichtung — zwanglos unterstellt: des Tintenstrahl-
druckers (M1) — mittels der Kontakte dann auf die Halbleiterspeichereinrichtung
zugegriffen werden, wenn die ,Kontakt bildenden Elemente®, die hierfur ,mit Leitfa-
higkeit und Elastizitat versehen sind“ (PS Abs. 0029), mit ihren hierfur vorge-



-17 -

sehenen Bereichen die korrespondierenden Kontaktflachen der Platine im einge-
setzten Zustand des Tintentanks berthren.

Weil die ,Kontakt bildenden Elemente® insoweit mehrere Kontaktstellen ausbilden
(M8), folgt fur die Tintenpatrone bzw. die Anordnung der Kontakte auf der frei lie-
genden Oberflache der Platine eine korrespondierende Lagezuordnung im einge-
setzten Zustand zumindest im Beruhrbereich, damit ein Zugriff auf den — allerdings
nicht naher spezifizierten — Halbleiterspeicher mdglich ist (M3), ohne dass durch
den Anspruch indes die jeweilige relative GroRRe, d. h. Erstreckung der ,Kontakt
bildenden Elemente” und der ,Kontakte“ in Hohen- oder Querrichtung Uber die
Angaben im Merkmal M8 hinaus naher definiert ist.

Die Unterteilung der ,Kontakt bildenden Elemente® in Gruppen weist den Kontak-
ten der Platine — also tintentankseitig — tber das Merkmal M9 implizit lediglich eine
Unterteilung in Gruppen von Kontakten zu, die insoweit allein durch eine unter-
schiedliche Héhenlage charakterisiert sind; It. Absatz 0029 in der PS kdnnen die
Kontakte jeder Gruppe auch ,ungleichmaRig“ angeordnet sein (vgl. hierzu
Figur 7d, die auch einen breiten, von zwei Kontakt bildenden Elementen 29 ge-
meinsam beaufschlagten platinenseitigen Kontakt 60-2 zeigen).

_ 3'_ A ~1 Platine
Flatine 2 1 30 am
am - [ Halter
Tinten- I || des
tank "SI R | Tinten-

4 —29'b (1 N iq; tanks
61— m-"'"'a
—~—29'b A
60-2— e
U \[:
Figur 7d Figur 7e Figur 5b
(Legende erganzt) (Legende erganzt)

Fur das Ausfuhrungsbeispiel gemal Figuren 5 und 7 ist im Speziellen die Kontak-
tierung mittels sieben seitlich untereinander gleich beabstandeten ,Kontakt bilden-
den Elementen® 29b (Figur 7e) gezeigt, wobei die obere Gruppe —im Anspruch
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offensichtlich falschlich mit dem Bezugszeichen 29° versehen, weil in den Figu-
ren 5 und 7 mit diesem Bezugszeichen auf die untere Gruppe hingewiesen wird —
drei Kontakt bildende Elemente aufweist (die jeweils mit einem gesonderten Kon-
takt der Platine zusammenwirken), wahrend die untere Gruppe vier Kontakt bil-
dende Elemente umfasst (die mit nur 3 voneinander getrennten Kontakten der Pla-
tine zusammenwirken — an dem entsprechend breit ausgefihrten mittleren Kontakt
liegen die beiden mittleren Kontakt bildenden Elemente gemeinsam an, vgl.
Abs. 0047). Die groRRere Lange einer Gruppe gegeniber der anderen Gruppe ent-
sprechend diesem Teilaussagegehalt des Merkmals M10 ist bei Betrachtung der
Darstellung in Figur 7d oder bei Beachtung des fiir den Anspruch 1™ erganzten
Merkmals M8.1"" — eine Konsequenz aus der Aufteilung einer ungeraden Anzahl
von in Querrichtung aquidistant verteilten ,Kontakt bildenden Elementen® auf zwei
in Hohenrichtung versetzte Gruppen.

Der fur die Ausfuihrung beispielhaft beschriebene Kontaktmechanismus weist spe-
zielle ,Kontakt bildende Elemente” auf, die von der der Platine 31 am Tintentank
zugewandten Seite auf die Rickseite des Kontaktmechanismus gefiihrt und somit
zur ruckseitigen Kontaktierung einer am Halter fur den Tintentank vorgesehen
Platine 30 vorgesehen sind, auch im Ubrigen in einer Anordnung gemaR Merk-
mal M8"'. Diesem Merkmal ist von daher die Bedeutung beizumessen, dass die
Gestaltung hinsichtlich MaRnahmen betreffend die Leitfahigkeit, Elastizitdt und
Anordnung in Schlitzen im Ubrigen so getroffen sein soll, dass die beidseitig frei-
liegenden Kontakt bildenden Elemente bei eingesetztem Tintentank elektrische
Verbindungen zwischen zwei korrespondierende Kontakte aufweisenden Platinen
ausbilden und sicher stellen sollen, deren relative Ausrichtung zueinander im Be-
trieb in Grenzen variieren kann.

Als Folge der gezeigten Anordnung einer ungeraden Anzahl von gleichartig — ins-
besondere hinsichtlich der flr die Kontaktgabe relevanten kleinen Anlageflache —
aufgebauten ,Kontakt bildenden Elementen®, die zwar eng nebeneinander am
,Kontaktstluck® 24 platziert sind, kdnnen diese mit relativ groReren, weil in zwei
Hohenlagen gruppierten Kontaktflachen der Platine in ausreichender Beabstan-
dung untereinander zusammenwirken, wodurch die komplementare Kontaktierung
auch bei Fehlstellungen des Tintentanks und somit der Platine gegentber der Ein-
heit der Kontakt bildenden Elemente jedenfalls bei der gezeigten Ausfihrungsform
sichergestellt sein mag; dies wird auch der Fachmann unmittelbar zwangslaufig
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unterstellen. Die hierflir zur sicheren Kontaktierung relevante Flache, d. h. die
Erstreckung der Kontakte in Hohen- und Breitenrichtung und deren Beabstandung
untereinander absolut oder relativ gegentber den relevanten Anlageflachen der
,Kontakt bildenden Elemente® ist dagegen im Anspruch 1 in beiden verteidigten
Fassungen gemald Haupt- und Hilfsantrag nicht naher definiert, s. o.

1
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Figur 7c Figur 5a

(jeweils erganzt mit der Bemal3ung betreffend Merkmal M10!)

In diesem Zusammenhang ist zwar im Beschreibungsteil hinsichtlich der Figur 7c
zur Ausbildung der Kontakte der Platine — dort ,Elektroden“ genannt — insoweit na-
her erlautert, dass diese rechteckig ausgefihrt sein kbnnen mit der grofl3eren
Erstreckung in Hohenrichtung — hierdurch ist ein Toleranzausgleich in Einfuhrrich-
tung maoglich, vgl. Abs. 0037 i. V. m. Figur 11. Diese Ausbildung ist indes ebenfalls
nicht —auch nicht als Implikation in Kombination mit den Ubrigen Merkmalen —
Gegenstand der Anspriiche 172 oder 1.

Eine auf das Ausflhrungsbeispiel einengendes Verstandnis der Merkmale M8 bis
M10 Uber die gebotene Auslegung — wie vorstehend ausgefiihrt — hinaus verbietet
sich indes (vgl. dazu BGH, Urteil vom 7. September 2004, X ZR 255/01 — Boden-
seitige Vereinzelungseinrichtung).
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Bereits aus vorstehender Betrachtung folgt, dass die aus dem offenbarten gesam-
ten kombinatorischen Wirkzusammenhang beim Ausfluihrungsbeispiel herausge-
griffenen und im Anspruch 1™ gemaR Hauptantrag bzw. im Anspruch 1" zusam-
mengefassten Merkmale deren Gegenstande jeweils nicht allein zur vollstadndigen
Losung der in der Patentschrift genannten Aufgabe qualifizieren kdnnen und ins-
besondere das Merkmal M10 hierzu keinen Beitrag leistet.

Denn die zu Uberwindenden Probleme stellen sich offensichtlich nur dann, wenn
mehrere vereinzelte Kontaktflachen in einer vorausgesetzt komplementéaren
Anordnung zu den Kontakt bildenden Elementen aufgrund ihrer Lage, Anzahl und
GroRRe nicht von vornherein ausreichend abgestimmt zum Ausgleich eines mdg-
lichen Versatzes dimensioniert vorliegen. Uber entsprechende MaRnahmen
schweigen sich die Hauptansprtiche in ihren verteidigten Fassungen indes aus.

Allenfalls den Merkmalen M1 bis M9 sowie M8.1" kann fiir sich oder in Kombina-
tion eine Wirkung unterstellt werden, die zumindest hinreicht, um den in der
Anmeldung genannten Problemen zu begegnen, wenn auch nicht ausreicht, um
die subjektive, in der Anmeldung bzw. dem Patent genannte Aufgabe zu I6sen.

So ist die Ausbildung entsprechend Merkmal M8.1" in Bezug auf die Merk-
male M1 bis M3 nicht nur im Hinblick auf die Sicherstellung der Kontaktierung der
Halbleiterspeichereinrichtung des Tintentanks konzipiert, sondern auch der Kon-
taktierung einer weiteren, druckerseitigen Platine trotz der etwaigen Verlagerung
auch des Tankhalters oder des Druckkopfes demgegenuber.

Dem Merkmal M5 kann im Hinblick auf die Vermeidung einer Fehlkontaktierung
allenfalls die Bedeutung beigemessen werden, dass der mdgliche relative Quer-
versatz der Kontaktflachen in der Ebene der Platine relativ gegentiber den Kontakt
bildenden Elementen bei einer Anordnung der Platine an einer der Tintenaustritts-
o0ffnung nahen Wand geringer als an einer weiter entfernten Wand ist — unter der
vorliegend fur die Anspriche mitzulesenden Voraussetzung, dass die Tintenzu-
fuhrnadel den Tintentank zentriert und nur noch eine Schwenkbewegung des Tin-
tentanks um die Achse der Tintenzufuhrnadel innerhalb der vorgegebenen Gren-
zen durch den Halter im Ubrigen zul&sst.
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Der Senat folgt insoweit der gleichen Betrachtungsweise wie bei seiner Entschei-
dung in der Beschwerdesache 9 W (pat) 37/09 (X1) — auf die sich die Vertreter der
Verfahrensbeteiligten in der muindlichen Verhandlung hier insoweit berufen
haben — betreffend ein anderes Patent der Familie mit ahnlicher Zielrichtung.

Mag die Anmeldung bzw. das Patent jedenfalls fir ein Ausfihrungsbeispiel die
Mallnahme einer ausreichenden Erstreckung in Hohenrichtung — also der Rich-
tung des Anbringens — vorschlagen (s. 0. zur Figur 7c), um einer Fehlkontaktie-
rung aufgrund einer Fehistellung des Tintentanks in senkrechter Richtung zu
begegnen, haben entsprechende MaRnahmen —im Ubrigen ohne Bezug zum

Merkmal M10 — keinen Niederschlag in den geltenden Fassungen des Anspruchs
1 gefunden.

Figur 10 (erganzt)

So ist fur jede Kontaktstelle einer Gruppe der mdgliche — vom parallelen Abstand
der Platine von der Tintennadel abhangige — seitliche Versatz in der maximal ver-
schwenkten Stellung des Tintentanks gleich grof3. Dieser hangt nicht von seitli-
chen Erstreckung, also der Breite der Gruppe als Implikation des Merkmals M10
ab, und auch die relative Hohenlage der Gruppe mit gro3erer Erstreckung ent-
sprechend diesem Teil des Merkmals M10 hat keine Auswirkung auf den Versatz,
der zu einer Fehlkontaktierung fihren kdnnte.
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Werden zusatzlich mégliche Fehlstellungen des Tintentanks und somit der Platine
aufgrund einer moglichen seitlichen Verkippung des Tintentanks um eine Achse
parallel zur Normalen der Platine betrachtet, erfahren die in der Ebene der Platine
am weitesten von der Verkippungsachse entfernten Kontakte die relativ grof3ten
Verlagerungen; der mogliche Versatz hangt von daher nicht nur von der Lage
eines jeden Kontakts der Platine in Richtung des Anbringens — also der mit dem
Merkmal M9 implizierten Hohenlage — ab, sondern auch von Erstreckung der
jeweiligen Gruppe in der Ebene der fur einen Versatz ursachlichen Verschwen-
kung. Je nach — in beiden Anspruchsfassungen hier nicht naher definierter — ,Lan-
ge“ der unteren Gruppe kénnen deren auf3en liegenden Kontakte bei einer Auf-
teilung entsprechend Merkmal M10 bei eingesetzter Tintenpatrone sogar eine
absolut groRere Lageabweichung gegeniber den Kontakt bildenden Elementen
aufweisen als die auRen liegenden Kontakte der in Hohenrichtung dartber liegen-
den Gruppe.

angenommene Verkippung radiusabhangige Verlagerung
(Figur 6a erganzt) (Figur 7d erganzt)

Eine verschwenkte Fehlstellung des Tintentanks um die Achse der Tintenzufuhr-
nadel bedingt auch noch eine Verlagerung der Kontakte der Platine in einer Rich-
tung senkrecht zu den Kontakt bildenden Elementen, d. h. in Richtung normal zur
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Platine, die am gro3ten fur die aul3en liegenden Kontakte einer Gruppe sind. Mag
das Patent bzw. die Anmeldung zur Sicherstellung der Kontaktgabe in Normalen-
richtung der Platine ausreichend elastisch verformbare ,Kontakt bildende Ele-
mente“ offenbaren und der Fachmann diese Eigenschaftsausbildung bereits dem
Merkmal M8 auch ohne die dahingehende Erganzung des M8 unterstellen, ist
auch insoweit eine breitere Ausfihrung einer Gruppe gegeniber einer schmaler
ausgefuhrten Gruppe — unabhangig von deren Zuordnung in der Hohe gemaf
Merkmal M10 — der L6sung der genannten Probleme u. U. sogar abtraglich.

v 31

Verlagerung in Normalenrichtung (Fig. 10 mit Erganzung)

Wahrend dem Merkmal M8.1™" i. V. mit dem Merkmal M9 dariiber hinaus noch die
Bedeutung beigemessen werden kann, dass hieraus die Mdglichkeit einer Vergro-
Berung des durch die ,etwa feste Teilung“ vorgegebenen Abstandes der Kontakt
bildenden Elemente untereinander geschaffen wird, die eine Ausbildung relativ
groRerer und dennoch ausreichend voneinander beabstandeter Kontakte an der
Platine des Tintentanks zuléasst, kann dieser Beitrag zur Problemldésung dem
Merkmal M10 bei unveranderter Teilung nicht zugesprochen werden.

Da sich der Patentanspruch jedoch Uber die Anzahl bzw. relative Grol3e der
Kontaktflachen ausschweigt, betrifft das Merkmal M10 von daher eine willkr-
liche Festlegung, die in dieser Definition aus der Darstellung der in Figur 7c
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gezeigten Anordnung nur insoweit ableitbar sein mag, als dort eine ungleiche
Anzahl von —in ihrer flachigen Erstreckung gegentber den ,Kontakt bildenden
Elementen® — gleich grol3en Kontaktflachen auf einer Platine mit vorgegebener
rechteckiger Grof3e unter Einhaltung eines ausreichenden Abstandes der Kontakt-
flachen in zwei Gruppen untereinander angeordnet sind. Entgegen der Auffassung
der Patentinhaberin begtnstigt dieses Merkmal dagegen nicht die Erreichung des
aufgabengemalfen Erfolgs.

Mit dem Merkmal M10 zugeordneten Zusatz M10", demnach beim Anspruch 1™
das Merkmal M10 bei der Beurteilung des Schutzfahigkeit unbericksichtigt bleiben
soll, will die Beschwerdefuhrerin dem Einwand unzuldssiger Erweiterung durch
das Merkmal M10 insoweit vorsorglich mit einer sog. Disclaimer-Lésung bzw. sog.
FuRRnotenlésung begegnen, fullend auf der Rechtsprechung des BPatG (vgl.
Schulte, 9. Auflage, 8§ 21, Rn. 69).

6.2  Zur Ursprungsoffenbarung der einzelnen Merkmale

Die Ausgestaltung des Tintentanks mit den Merkmalen M1 bis M8 ist unstreitig
von der Ursprungsoffenbarung gedeckt. Sie ergibt sich aus einer Kombination der
im Anspruch 1 in der urspringlich eingereichten Fassung angegebenen Merkmale
mit der Weiterbildung nach dem Anspruch 5 in der urspringlich eingereichten
Fassung und der korrespondierenden Angaben in der Beschreibung (vgl. in K2a
Seite 9, zweiter und letzter Absatz).

Die fur die Definition des Tintentanks als Bestandteil des beanspruchten Tinten-
strahldruckers mafigebliche Unterteilung der Kontakte der Platine in Gruppen — als
Implikation der Unterteilung der Kontakt bildenden Elemente entsprechend Merk-
mal M9, vgl. hierzu vorstehende Ausfuhrungen im Abschnitt 6 — folgt bereits aus
dem Unteranspruch 5 (nicht auch Unteranspruch 2 wie in HE1 unterstellt) in der
ursprunglich eingereichten Fassung bei deren vorliegend gebotener Lesart ent-
sprechend der Beschreibung Seite 8, letzter Absatz, Satz 2 i. V. m. Seite 14, letz-
ter Absatz bis zu dessen Ende Seite 15, Zeile 10, sowie Seite 15, zweiter Absatz,
erster Satz in der K2a (gleichlautend in Absatzen 29, 46 und 47 der PS). Danach
korrespondiert die Lage der Kontakte der tankseitigen Platine mit der offenbarten
Anordnung der Kontakt bildenden Elemente. Die hierzu lediglich als Beispiel
beschriebene konkrete Ausgestaltung mit zwei Reihen von Kontakten und dazu
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entgegengesetzt Kontakt bildenden Elementen interpretiert der Fachmann
zwangslaufig auch als zwei Gruppen, die eine obere und untere Gruppe bilden.
Die Anordnung der Kontakt bildenden Elemente nach Merkmal M9 ist daher nach
dem Verstandnis des Fachmanns eindeutig und unmittelbar auch in ihrem
Zusammenwirken mit der Platine des Tintentanks entsprechend Merkmal M8 bzw.
einer weiteren druckerseitigen Platine M8.1"" urspriinglich zur Erfindung gehoérig
offenbart, zumal diesen MalRnahmen in K2a auch ausdrticklich ein Anteil an der
Erzielung des dort —wenn auch subjektiv, vgl. obige Ausfilhrungen im Ab-
schnitt 6 — unterstellten Erfolgs zugeschrieben ist.

Die gegenuber der oberen Gruppe grolR3ere Quererstreckung der unteren Gruppe
der Kontakt bildenden Elemente entsprechend Merkmal M10 — mit der Implikation
der groRBeren Quererstreckung der unteren Gruppe der Kontakte auf der Platine
bildenden Elemente, s. 0. im Abschnitt 6 — sieht der Senat in dieser allgemeinen
Form indes nicht als urspringlich offenbart an.

Dahingehende ausdrtickliche, die relative Erstreckung der Gruppen in einer Rich-
tung senkrecht des Anbringens — die bei der vorliegenden Merkmalskombination
auf die Querrichtung abzielt — sind weder im Wortlaut der Anspriche in der
ursprunglich eingereichten Fassung noch in der Beschreibung in der urspriinglich
eingereichten Fassung enthalten.

Insoweit macht sich der Senat die Auffassung zu Eigen, die der Gebrauchs-
musterléschungsbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts betreffend ein Ge-
brauchsmuster mit einem zum geltenden Anspruch 1™ hier identischen Wortlaut
des Schutzanspruchs dort (vgl. Anlage HE1) begrindet hat, und erganzt diese
unter Beachtung der &hnlichen Betrachtung in der europaischen Entscheidung
Aldec wie folgt:

Lediglich in den Figuren 5 und 7 ist die untere Gruppe mit einer insoweit grél3eren
Erstreckung in Querrichtung dargestellt, als diese aus der der Zeichnung ent-
nehmbaren Anzahl, Gestalt und Lage der Kontakte bzw. der daran im eingesetz-
ten Zustand des Tintentanks anliegenden Kontakt bildenden Elemente folgt. Dass
eine grundsatzlich groRere Erstreckung der unteren Gruppe fur die erfindungsge-
maflde Losung i. S. der standigen Rechtsprechung (vgl. dazu BGH, Urteil vom
18. Februar 2010 — Xa ZR 52/08 — Formteil) relevant ist, folgt weder aus der
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Zeichnung fur sich noch der zugehdorigen Beschreibung — auch nicht im Rahmen
einer weitergehenden Erkenntnis, zu der der Fachmann (erst) aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lésung gelan-
gen kann, was im Ubrigen erst recht gegen eine urspriungliche Offenbarung spréa-
che (vgl. dazu BGH, Urteil vom 8. Juli 2010, Xa ZR 124/07 — Falschungssicheres
Dokument).

Vielmehr betrifft das Merkmal M10 eine Vorschrift zur né&heren Definition der
Anordnung, die aus einer willkirlich im Rahmen des konstruktiven Ermessens zu
treffenden Festlegung bei einer Anordnung einer ungleichen Anzahl von Kontakt
bildenden Elementen folgen mag, insoweit jedoch in abstrakter Form noch zur
Erfindung gehorend offenbart angesehen werden kann.

Weil namlich die Aufteilung in zwei Gruppen die Mdoglichkeit eroffnet, eine Mehr-
zahl von Kontaktflachen mit ausreichender GroRe und Beabstandung aufweisende
Platine an einer Seitenwand eines Tintentanks nahe der diesen im Halter zentrie-
renden Tintenzufuhrnadel insoweit in einem Bereich kleiner (moglicher) Relativ-
verlagerungen anzuordnen, stellt sich das hinzugefiigte Merkmal M10 namlich
noch als Konkretisierung des bereits urspringlich zur Erfindung gehoérig offenbar-
ten Merkmals M9 dar, insoweit besteht durchaus eine Ubereinstimmung dieser zur
Erzielung dieses Erfolgs eingesetzten Mittel. Durch die Hinzufiigung des Merk-
mals M10 wird von daher kein neuer technischer Aspekt eingefihrt, als lediglich
die Ausgestaltung der beiden Gruppen in einem Detail naher konkretisiert ist.

7. Zum Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag geht zwar wegen des
Merkmals M10 Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinaus. Ohne Bericksichtigung dieses — weil zu einer Beschrankung des
Patents fihrenden — Merkmals beruht der beanspruchte, mit den Merkmalen M1
bis M9 definierte Tintenstrahldrucker indes nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit,
womit sich das Patent im Umfang dieses Anspruchs nicht als bestandsfahig er-
weist.
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Eine Erodrterung des Streitpunkte unzureichender Offenbarung eribrigt sich daher
(vgl. dazu BGH, Urteil vom 18.09.1990, X ZR 29/89 - Elastische Bandage,
Abschnitt 11.1).

7.1 Der Senat konnte nicht feststellen, dass das Patent im Umfang des
Anspruchs 1" eine andere Erfindung als die urspriingliche Anmeldung zum
Gegenstand hat; insoweit wird das Patent nicht in unzulassiger Weise verteidigt.

Gemal § 21 (1) 4 PatG ist das Patent zu widerrufen, wenn der Gegenstand des
Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgeht; aufrecht erhalten werden kann es nur, wenn die unzulassige Erweite-
rung beseitigt wird. Die Streichung eines unzuldssig erweiternden Merkmals
scheidet aus, soweit damit die Erweiterung des Schutzbereichs des Patents ein-
herginge. Andererseits kann das Patent nach 8§ 21 (2) PatG mit einer entspre-
chenden Beschrankung aufrechterhalten werden, wenn die Widerrufsgriinde nur
einen Teil des Patents betreffen.

Wahrend nach alterer Rechtsprechung des BPatG das Problem einer auf einer
unzulassigen Erweiterung beruhenden Anspruchsfassung so gelést wurde, dass
dem unveranderten Wortlaut des Patentanspruchs — also einschlie8lich des im
Anspruch belassenen urspringlich nicht offenbarten Merkmals — eine Erklarung
beigegeben wurde, die den Tatbestand der unzuldassigen Erweiterung und deren
Umfang definiert (vgl. hierzu Schulte, 9. Auflage, § 21, Rn. 69), kann nach neuerer
Rechtsprechung des BGH offenbar sogar auf eine ausdriickliche Beschrankungs-
erklarung verzichtet werden: Ein nicht urspringlich offenbartes einschrdnkendes
Merkmal kann im Anspruch verbleiben, muss aber bei der Prifung auf Patentfa-
higkeit jedenfalls insoweit aul3er Acht gelassen werden, als es nicht zu ihrer Stut-
zung herangezogen werden kann (vgl. hierzu Schulte, 9. Auflage, § 21, Rn. 73 mit
Bezug auf BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010, Xa ZR 14/09 — Winkelmessein-
richtung).

Diese die Aufrechterhaltung eines Patents ermoglichende Losung fiur den Fall,
dass dessen Bestand keine anderen Widerrufsgriinde entgegen stehen, kommt
insoweit nur dann in Betracht, wenn die Einfligung des urspringlich nicht offen-
barten Merkmals eine Einschréankung des angemeldeten Gegenstands bewirkt; sie
scheidet aus, wenn die Hinzufiigung des Merkmals dazu gefiihrt hat, dass der
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Patentanspruch eine andere Erfindung zum Gegenstand hat als die urspringliche
Anmeldung, d. h. wenn das Patent etwas schuitzt, das gegenuber dem urspring-
lich Offenbarten ein Aliud darstellt (vgl. Schulte, 9. Auflage, 8§ 21, Rn. 74).

Entscheidend ist hierbei, ob mit der Hinzufigung des (nicht offenbarten) Merkmals
lediglich eine Anweisung zum technischen Handeln konkretisiert wird, die in den
ursprunglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung gehérend offenbart ist,
oder ob damit ein technischer Aspekt angesprochen ist, der aus den urspringlich
eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung noch auch nur
in abstrakter Form als zur Erfindung gehorig entnehmen ist (vgl. auch BGH, Urteil
vom 21.06.2011, X ZR 43/09 — Integrationselement).

Fur den vorliegenden Fall ist im Hinblick auf das Merkmal M10 insbesondere die
Entscheidung HE10 (BGH, Beschluss vom 6. August 2013 — X ZB 2/12 — Tinten-
strahldrucker) betreffend den Beschluss des BPatG in der Gebrauchsmusterlo-
schungsbeschwerdesache 35 W (pat) 466/09 (HE1) zu beachten, weil dieser Ent-
scheidung ein mit dem geltenden Anspruch 1™ hier identischer Schutzanspruch
zugrunde lag.

Gemal dieser Entscheidung wurde dort mit der Anordnung der Kontakte in zwei
Ubereinanderliegenden Reihen gemald Merkmal M9 ebenfalls (s. 0. im Abschnitt 7)
die Offenbarung eines Mittel gesehen, dass im Merkmal M10 vorausgesetzt wird
(vgl. S. 12 in HE10), und durch das kein neuer technischer Aspekt eingefuhrt wird
— mithin gemaf der Begrindung der Entscheidung HE1 zu Recht eine bloRe Ein-
schrankung gesehen wurde.

Soweit die Beschwerdegegner vorliegend weiterhin die Auffassung vertreten, ein
das Merkmal M10 aufweisender Tintenstrahldrucker umfasse auch nicht offen-
barte Ausfihrungsformen, bei denen die Vorteile der Erfindung nicht verwirklicht
werden, stellt dies weder einen eigenstandigen Widerrufsgrund dar noch ginge
hiermit zwingend eine Schutzbereichserweiterung einher; auch in diesem Zusam-
menhang wird auf die Entscheidung HE10 hingewiesen.

Soweit die Beschwerdegegner vorliegend in diesem Zusammenhang noch die
Auffassung vertreten haben, das Merkmal M10 habe nicht isoliert ohne nahere
Definition der hinsichtlich dieses Aspekts wesentlichen Ausgestaltungen wie Gro-
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Be und Anzahl der Kontaktflachen aufgenommen werden dirfen, entbehrt diese
Auffassung der rechtlichen Grundlage. Denn dienen in der Beschreibung eines
Ausfuhrungsbeispiels genannte Merkmale der nédheren Ausgestaltung der unter
Schutz gestellten Erfindung, die fir sich, aber auch zusammen den durch die
Erfindung erreichten Erfolg férdern, dann hat es der Patentinhaber in der Hand, ob
er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder sdmtlicher dieser Merkmale be-
schrankt (vgl. dazu BGH, Urteil vom 23. Januar 1990, X ZB 9/89 — Spleil3kammer).
Nicht anderes qilt fir das Verfahren vor der Patenterteilung: Mit der Gestaltungs-
freiheit des Anmelders im Patenterteilungsverfahren ist es unvereinbar, nur eine
Einschrankung als zulassig anzusehen, bei der alle der Erfindung foérderlichen
Merkmale eines Ausflhrungsbeispiels in den Patentanspruch aufgenommen wer-
den (vgl. dazu BGH, Urteil vom 15. November 2005, X ZR 17/02 — Koksofentur).

Die Ausgestaltungen nach Merkmal M9 ergeben sich zur Uberzeugung des Se-
nats aus den gleichen Griinden — entgegen der Auffassung der Beschwerdegeg-
nerin 3 — fir den Fachmann unmittelbar und eindeutig und sind dort auch zur
Erfindung gehdrig offenbart, zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die
ausfuhrliche Darlegung in den Abschnitten 6 und 6.1 verwiesen. Zu Recht konnte
die Beschwerdefuhrerin das Schutzbegehren auch auf einen dieses Merkmal in
Kombination umfassenden Tintenstrahldrucker richten.

Nach alledem ist festzustellen, dass bei der im Ubrigen zulassigen Fassung des
Anspruchs 1 gemald Hauptantrag das zwar nicht urspringlich offenbarte Merk-
mal M10 in noch zulassiger Weise eine Einschrankung des angemeldeten Gegen-
stands bewirkt, und im geltenden Anspruch 17 verbleiben konnte.

7.2 Ein durch die Merkmale M1 bis M9 gemaR Anspruch 1" definierter Tinten-
strahldrucker ist nicht patentfahig.

Das urspringlich nicht offenbarte einschrdnkende Merkmal M10 muss bei der Pri-
fung auf Patentfahigkeit jedenfalls insoweit aul3er Acht gelassen werden, als es
nicht zu ihrer Stltzung herangezogen werden kann, vgl. hierzu vorstehende Aus-
fuhrungen im Abschnitt 7.1.
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Ein Tintenstrahldrucker mit den Merkmalen M1 bis M9 ist zwar — unbestritten und
nach Uberprifung durch den Senat zudem — neu im Sinne des § 3 PatG gegen-
Uber dem Verfahren befindlichen, druckschriftich nachgewiesenen Stand der
Technik. Der so definierte Gegenstand des geltenden Anspruchs 1™ beruht je-
doch nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit im Sinne des § 4 PatG.

Abweichend von der der Beurteilung des Nichtnaheliegens unter Bertcksichtigung
des dem Gegenstand des gleichlautenden Anspruchs 1 in der Patentschrift unter-
stellten Erfolgs einer sichergestellten Kontaktierung in der Entscheidung des
Bundespatentgerichts zu der Gebrauchsmusterléschungsbeschwerdesache
35 W (pat) 466/09 betreffend einen durch einen vom Wortlaut her identischen
Schutzanspruch definierten Tintenstrahldrucker (vgl. HE1) mangelt es dem Ge-
genstand des geltenden Anspruchs 1 auch aufgrund eines anderen, vorliegend
wie oben im Abschnitt 6 erlauterten Verstandnisses des Merkmals M9 deshalb
zugrundeliegender erfinderischer Tatigkeit, weil der Fachmann bereits ausgehend
von dem mit L6 vermittelten Vorschlagen zur Ausgestaltung eines Tintentanks im
Rahmen einer Auswahlentscheidung und einfacher konstruktiver, Vorbildern im
Stand der Technik folgenden Anpassungen an den praktischen Bedarfsfall in
naheliegender Weise zu einem Gegenstand mit Merkmalen M1 bis M9 gelangt.

Denn die im Fokus des angegriffenen Patents stehende und genannte Problem-
stellung der Vermeidung von Fehlkontaktierungen wird bei dem durch die Merk-
male nach Anspruch 1™ definierten Gegenstand tatsachlich nicht vollstandig ge-
l6st, s. 0. im Abschnitt 6. Zudem hat sich die Formulierung der Aufgabe nach
allgemeiner Auffassung in der Rechtsprechung nur an solchen Problemen zu ori-
entieren, die durch die Erfindung tatsachlich gelost werden (vgl. dazu BGH, Urteil
vom 15. April 2010, Xa ZR 28/08 — Fettsaurezusammensetzung). Ausgangspunkt
bei Betrachtung der Patentfahigkeit ist das gegeniuber dem Stand der Technik tat-
sachlich Geleistete, wobei verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen
sein kdnnen (vgl. dazu BGH, Urteil vom 18.06.2009, Xa ZR 138/05 — Fischbissan-
zeiger; BGH, Urteil vom 16.12.2008, X ZR 89/07 — Olanzapin).

Mithin ist als Ausgangspunkt fur die Prufung auf erfinderische Tatigkeit nicht aus-
schlie3lich auf die der Beschreibung des angegriffenen Patents zu enthehmende
,2Aufgabe“ abzustellen. Vielmehr ist auch zu erwagen, ob die Bewaltigung eines
zum Aufgabenkreis des Fachmanns gehdrenden anderen Problems dessen L6-
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sung nahegelegt hat (BGH, Urteil vom 1.03.2011, X-ZR 72/08 — kosmetisches
Sonnenschutzmittel 111). Vorliegend betrifft dies die Schaffung der Méglichkeit des
Zusammenwirkens einer Vielzahl von Kontakt bildenden Elementen mit platinen-
seitigen Kontakten im Bereich kleiner Verlagerungen zwischen dem Tintentank
und dem Drucker, wodurch Fehlkontaktierungen entgegen gewirkt werden kann,
insoweit auch noch in Ubereinstimmung mit dem in der urspriinglichen Anmeldung
benannten Erfolg.

Ausgangspunkt fur die Uberlegungen des Fachmanns ist die einen Tintenstrahl-
drucker mit austauschbaren Tintentanks betreffende L6 (vgl. Spalte 1, Zeilen 5 bis
9), der in den Halter — auf eine Tintenzufuhrnadel daran — an einem einen Druck-
kopf aufweisenden, hin- und her verfahrbaren Schlitten einsetzbar ist (vgl. im Hin-
blick auf Merkmale M1 und M2 Spalte 4, Zeilen 36 bis 38 und 48 bis 52; Figur 2).
Bei dem in den Figuren 6 und 7a gezeigten Ausfuhrungsbeispiel weist der Tinten-
tank eine Halbleiterspeichereinrichtung auf (vgl. im Hinblick auf Merkmal M3
Spalte 2, Zeilen 21 bis 23; Spalte 6, Zeilen 8, 9i. V. m. Zeilen 17 bis 23).

Gemal} Spalte 6, Zeilen 8 bis 16 ist die Auswahl alternativer Anbringungsorte von
Speichermitteln auch an Seitenwéanden eines Tintentanks in das Belieben des
Fachmanns gestellt: Die in Figur 7a gezeigte Anordnung einer Gruppe von tinten-
tankseitigen, mit dem Speichermittel verbundenen Kontakten (Teil des Merk-
mals M6) muss daher nicht zwingend wie in Figur 7a gezeigt an der Unterseite
des Tintentanks angeordnet sein. Vielmehr wird dem Fachmann mit Figur 3b
bereits die Mdglichkeit der Platzierung zweier — wenn auch fur eine Tintenstands-
senorik vorgesehenen — Kontakte in unterschiedlicher H6he in Richtung des Ein-
setzens an einer Seitenwand zudem nahe der Seite der Tintenaustrittsdffnung
aufgezeigt.
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Dieser Anbringungsort, der sich entsprechend der angeprochenen Alternativen
auch fur die Anordnung eines Speichermittels und der zugehdérigen Kontakte eig-
net, liegt daher zwar im Bereich kleinerer mdglicher Verlagerungen des Tinten-
tanks gegenluber dem Halter (Merkmale M4 und M5) und dient somit den bei L6
vom Fachmann unmittelbar als komplementar ausgefuhrt unterstellten Kontakt
bildenden Elementen der Sicherstellung des druckerseitigen Zugriffs auf das Spei-
chermittel am Tintentank (Merkmale M7 und M8) — genauso wie fur die Gruppe
von Kontakten 75 entsprechend der Darstellung in Figur 7c, die bei einer dem
Vorschlag der L6 a. a. O. folgenden Anordnung an einer Seitenwand zwei Grup-
pen von Kontakten in unterschiedlicher Hohe ausbilden (Merkmal M9).

Mag der Fachmann der Darstellung der Kontakte in Figur 7a mangels naherer
Erlauterungen auch deren Auslegung fur deren gleichzeitiges Kontaktieren durch
korrespondierende druckerseitige Kontakt bildende Elemente beim Einsetzen des
Tintentanks unterstellen, kommt dem Merkmal M9 indes keine andere Bedeutung
zu, weil die blo3e Anordnung in zwei Gruppen und bei Berticksichtigung der Ubri-
gen Merkmale nicht zwingend zu einer Kontaktgabe in zeitlich gestaffelter Rei-
henfolge fihrt, wie es das angegriffene Patent vorliegend zwar durchaus fur
andere Ausfuhrungsformen vorschlagt (z. B. Figur 16), die allerdings nicht Teil der




-33-

vorliegend beanspruchten Erfindung sind (vgl. Abs. 0053), als diese erst Gegen-
stand einer Weiterbildung nach Anspruch 2 sind. Vielmehr werden auch beim
Gegenstand mit den beim Ausfuihrungsbeispiel nach Figur 7d in der PS verwirk-
lichten Merkmalen des Anspruchs 172 samtliche Kontakte beider Gruppen gleich-
zeitig kontaktiert.

Somit sind in L6 zwar samtliche Merkmale fir sich im Zusammenhang mit unter-
schiedlichen Ausfuhrungsbeispielen angesprochen. Indes ist dieser Druckschrift
nicht unmittelbar und eindeutig ein Tintendrucker mit einem Tintentank entnehm-
bar, bei dem diese relevanten Merkmale gemeinsam verwirklicht sind.

Je nach Art des im —im vorliegenden Patentanspruch nicht spezifizierten — Halb-
leiterspeichers bendtigt dieser offensichtlich mehr oder weniger Kontakte zur Ver-
bindung mit einer externen Regeleinrichtung.

Wahrend die L6 in Figur 7a funf Kontakte in einer Reihe zeigt, entnimmt der Fach-
mann der ebenfalls einen auswechselbaren, einen Halbleiterspeicher tragenden
Tintentank zur Anwendung in einem Tintendrucker betreffenden E2 der deutlichen
Darstellung in den Figuren 4 und 4a im Zusammenhang mit der Beschreibung
Spalte 7, Zeilen 19 bis 30, dass dort ein Aufbau mit nur drei Kontakten nebenei-
nander vorgeschlagen ist. Im konkreten Anwendungsfall der notwendigen Anord-
nung einer grolRen Anzahl von Kontakten bei einer Anordnung in nur einer Reihe
(vgl. L6 a. a. O.) kann dies eine entsprechend grol3 ausgefuhrte Platine bedingen
— die D3 zeigt fur die Ausfihrung eines in einen Tintendrucker einsetzbaren Tin-
tentanks die Anordnung mit einer Platine, deren Erstreckung in Querrichtung vor
diesem Hintergrund das Ausmal3 des auf der Platine angeordneten Halbleiter-
speichers deutlich Ubersteigt, vgl. dort Spalte 15, Zeile 51 bis Spalte 16, Zeile 7
i. V. m. Figur 10.

Die L4 zeigt demgegentber den Aufbau mit einer riickseitig einen Halbleiterspei-
cher tragenden und vorderseitig sechs Kontaktflachen ausbildenden Platine zur
Anbringung an einem auswechselbaren Tintentank eines Tintendruckers, vgl.
hierzu Anspruch 1 i. V. m. Seite 5, Zeile 29 bis Seite 6, Zeile 10, wobei die Kon-
takte in zwei Reihen in einer Gruppierung in Langs- und Querrichtung entspre-
chend diesem Teil des Merkmals M9 komplementar zu den druckerseitigen Kon-
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takt bildenden Elementen 8 (vgl. Figur 5B) auf einer kleinen quadratischen Platine
angeordnet sind.

Somit standen dem Fachmann nicht nur die vielfaltigen, in L6 angesprochenen
Mdoglichkeiten zur Platzierung einer Kontakte tragenden Platine an einem Tinten-
tank zur Verfigung, auch konnte der Fachmann bei Bedarf fur die Unterbringung
einer Vielzahl von Kontakten auf Platinen zurtickgreifen, bei denen die Kontakte in
zwei Reihen angeordnet sind.

War dem Fachmann die Alternative eines Aufbaus des Tintentanks mit an einer
Seitenwand nahe der Tintenzufuhrnadel angeordneten Kontakten — wie aus L6 mit
Figur 3b bekannt — zur Anordnung einer einen Halbleiterspeicher tragenden Pla-
tine wie (auch) in L4 a.a. O. angesprochen prasent, kamen fur ihn bei deren
Anordnung nur Lésungen in Betracht, die eine zuverlassige Kontaktierung samtli-
cher fur den konkreten Anwendungsfall in ihrer Anzahl vorbestimmten Kontakte
ermdglicht. Verbietet die — fur die sich hierflr aufdrangende Platzierung an der
Seitenwand — zur Verfligung stehende (stirnseitige) Breite des Tintentanks eine
Anordnung mehrerer ausreichend breit ausgefihrter Kontakte in einer Reihe, war
diese Schwierigkeit fir den praktisch erfahrenen Fachmann aus dem ihm gelaufi-
gen Formenschatz l6sbar durch die Anwendung einer Platine wie aus L4 bekannt
anstelle der in L6 fur Figur 7a gezeigten Anordnung, ohne insoweit von bisher
beschrittenen Wegen abweichend einen konzeptionell anderen Lésungsweg zu
gehen.

Bei einem senkrecht einsetzbaren Tintentank mit einer solchen Platine an der
nahe der Tintenzufuhrnadel gelegenen Seitenwand entsprechend den Merkma-
len M1 bis M8 ergibt sich das Merkmals M9 somit zwangslaufig bereits aufgrund
des (sonstigen) Anlasses, eine Vielzahl von Kontakten mit einer externen Regel-
einrichtung verbinden zu mussen.

Soweit sich die Verfahrensbeteiligten in diesem Zusammenhang noch auf den
Beschluss des Senats zu einer Beschwerdesache betreffend ein Patent der Fami-
lie bezogen haben (vgl. X1), unterscheidet sich die gemeinsame Betrachtung des
relevanten Offenbarungsgehalts der L6 und L4 hier nicht von den Feststellungen
dort. Dass ein senkrechtes Einsetzen eines Tintentanks mit einer daran angeord-
neten, hierzu parallelen Platine mit Kontakten darauf bei demgegentber festste-
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henden Kontakten zwangslaufig zu einer Kontaktierung in definierter Reihenfolge
je nach relativer Stellung der Kontakte und Kontakt bildenden Elemente fihren
kann, gilt auch vorliegend. Nur ist mit dem geltenden Anspruch hier ein die zeitli-
che Reihenfolge bedingender Versatz (der erst Gegenstand des geltenden An-
spruchs 2 ist) mangels néherer Definition nicht ohne weiteres zu unterstellen.

7.3  Entsprechend der Antragslage mit hilfsweiser Verteidigung des angegriffe-
nen Patents im Umfang eines Satzes anderer Anspriiche war den ubrigen An-
spruchen gemald Hauptantrag nicht weiter nachzugehen (vgl. hierzu BGH, Urteil
vom 29. September 2011, X ZR 109/08 — Sensoranordnung).

8. Zum Hilfsantrag

8.1 Die geltenden Patentanspriiche 1™ bis 17" sind i. S. des § 21 (1) 4. PatG
I. V. m. dem § 21 (2) PatG zulassig.

Der erfindungsgemafe Tintenstrahldrucker ist durch das erganzte, urspringlich
zur Erfindung gehorig offenbarte Merkmal 8.1 — zur Vermeidung von Wiederho-
lungen wird auf Abschnitt 6.1 in seinem Bezug auf Abschnitt 6 verwiesen — oben in
zulassiger Weise beschrankt.

Denn die beidseitig Platinen berihrenden ,Kontakt bildenden Elemente” zur Her-
stellung einer Verbindung zwischen einer (externen) Regeleinrichtung des Tinten-
strahldruckers und dem Halbleiterspeicher des Tintentanks gemafl Merkmal
M8.1" bilden den Tintenstrahldrucker weiter aus. Diese MaBnahme dient insoweit
der Sicherstellung des notwendigen elektrischen Kontakts auch bei etwaigen
Verlagerungen des Tankhalters oder Druckkopfes.

Soweit die Beschwerdegegner eine unzuldssige Erweiterung durch die Anderun-
gen des Merkmals M9 bzw. das erganzte Merkmal M8.1"" geltend machen, als
dass weitere mit diesen Merkmalen in Verbindung stehende zusatzliche Angaben
in der Beschreibung, die die Ausbildung der komplementaren Kontakte oder den
Aufbau oder die Anordnung des ,Korpers 28“ betreffen, in den Anspruch nicht
ebenfalls aufgenommen worden sind, war dieser Auffassung nicht beizutreten.
Denn es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, dass ein Patentanspruch nur in der
Weise beschrankt werden konne, dass samtliche Merkmale eines Ausfluhrungs-
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beispiels, die der Aufgabenlésung ,férderlich® sind, insgesamt in den Patent-
anspruch eingefiigt werden mussten (BGH, Beschluss vom 23.01.1990, X ZB 9/89
— Spleil3kammer).

Da das Merkmal M10 zwar nicht ursprunglich offenbart ist, jedoch eine Einschran-
kung des angemeldeten Gegenstands bewirkt, ist es bei der Prifung auf Patentfa-
higkeit nicht zu bertcksichtigen, zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf
obige Ausfuhrungen im Absatz 7.1 mit Bezug auch auf das BGH-Urteil HE10 ver-
wiesen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist den berechtigten
Interessen der Offentlichkeit in diesem Fall genilige getan, wenn das Merkmal — im
Falle der Erfullung der dbrigen Patentierungsvoraussetzungen bzw. das keine
anderen Widerrufsgriinde entgegen stehen — im Anspruch verbleibt und zugleich
dafiir Sorge getragen wird, dass im Ubrigen keine Rechte aus der Anderung her-
geleitet werden koénnen (vgl. hierzu auch HE10). Mit dem Zusatz gemald Merk-
mal M10™ ist zur Uberzeugung des Senats der Tatbestand der unzulassigen
Erweiterung und deren Umfang zumindest implizit Gber die tatsachlichen Erforder-
nisse in diesem Fall (vgl. Schulte, 9. Auflage. a. a. O.) hinaus ausreichend defi-
niert.

Der zwar auslegungsbediirftige Anspruch 1™ gentigt auch den Erfordernissen des
8 34 (3) 3. PatG, als — entgegen der Auffassung der Beschwerdegegner — auch
die erganzten Merkmale ausreichend ,klar“ sind, weil deren Sinngehalt anhand der
Angaben im Patent ohne weiteres aufklarbar ist (vgl. Schulte, 9. Auflage, § 34,
Rn. 212).

8.2 Das Patent offenbart die zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1"
gehorige Lehre ausreichend deutlich und vollstandig fir eine Ausfihrung durch
den Fachmanni. S. d. § 21 (1) 2. PatG.

Soweit die Beschwerdegegner die Offenbarung bezweifeln mit der so verstande-
nen Argumentation, dass der laut der im Patent genannten Aufgabenstellung
gewollte Effekt nicht mit dem Merkmal M10 i. V. m. den Ubrigen Merkmalen des
erteilten Anspruchs 1 erzielbar sei, entbehrt diese Auffassung einer rechtlichen
Grundlage. Bei der Frage, ob das Patent die Erfindung i. S. d. § 21 (1) 2. PatG
ausreichend offenbart, kommt es allein darauf an, ob ein Gegenstand nach der
Lehre des Hauptanspruchs vom Fachmann anhand der Angaben in der Beschrei-
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bung bei Anwendung seines allgemeinen Fachwissens und -kdnnens nacharbeit-
bar ist. Dies ist zur Uberzeugung des Senats vorliegend der Fall, vgl. auch vorste-
hende Ausfihrungen im Abschnitt 6.

8.3  Der unzweifelhaft gewerblich anwendbare Gegenstand nach dem geltenden
Anspruch 1™ ist neu, denn keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltun-
gen zeigt einen Tintenstrahldrucker mit samtlichen berucksichtigungsfahigen, in
Kombination beanspruchten Merkmalen; das nicht offenbarte, aber beschrén-
kende Merkmal M10 ist nicht zu bertcksichtigen.

Wahrend bereits der nur die berucksichtigungsfahigen Merkmale M1 bis M9 auf-
weisende Gegenstand nach Anspruch 1™ gemaR Hauptantrag neu ist — auf vor-
stehende Ausfiihrungen zu dessen Patentfahigkeit im Abschnitt 7.2 wird verwie-
sen —, war der gleichsam die erforderliche Neuheit i. S. d. § 3 PatG aufweisende
Gegenstand dieses Anspruchs aufgrund des demgegeniber erganzten Merk-
mals M8.1"" aus Sicht des Senats nur durch erfinderische Tétigkeit zu erreichen.

Denn bereits die Anordnung eines ,Korpers“ mit darin entsprechend dem Merk-
mal M8.1™" angeordneten Kontakt bildenden Elementen zur Vermittiung einer
elektrischen Verbindung zwischen zwei Platinen — vgl. hierzu obige Ausflihrungen
im Abschnitt 6 zum Sinngehalt dieses Merkmals — zeigt bereits keines der Verfah-
ren zu beriicksichtigenden Dokumente.

Soweit sich die Einsprechenden auf die Druckschrift L9 —im Bereich der Positi-
onseintragung 51 in Figur 2 sind dort offensichtlich nur einseitig vorstehende elekt-
rische Kontaktelemente angeordnet, die E2 mit ahnlichem Inhalt zeigt insoweit
weniger — oder die Druckschrift D4 — dort sind ebenfalls nur einseitig wirkende
Kontaktelemente in Figur 9 dargestellt — berufen haben, kann der Offenbarungs-
gehalt dieser Druckschriften den Fachmann selbst dann, wenn diese Druckschrif-
ten trotz ihres einer Berlicksichtigung entgegen stehenden Zeitrangs aufgrund § 4
Satz 2 PatG wegen einer Zeitrangverschiebung dennoch in Betracht zu ziehen
waren, nicht zur tibrigen Ausbildung entsprechend Merkmal M8.1"" anleiten; inso-
weit war dem Vorbringen der Beschwerdegegner zur Verschiebung des Priori-
tatstages nicht weiter nachzugehen.
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In der Druckschrift D3 ist zwar eine Anordnung von offensichtlich in Schlitzen
gefuhrten, federnden Kontaktelementen gezeigt, vgl. dort Figur 11 i. V. m. Spal-
te 16, Zeilen 39 bis 51, dort allerdings zur Kontaktierung eines am Tintentank aus-
wechselbar angeordneten Halbleiterspeicherelements. Fir die elektrische Anbin-
dung an eine externe Regeleinrichtung des Druckers stehen diese Kontaktele-
mente wiederum mit Kontaktflachen (vgl. Pos. 34 in Figur 11) am Tintentank in
Verbindung, die bei eingesetztem Tintentank von anderen, wiederum nur einseitig
wirkenden Kontakt bildenden Elementen am Drucker beaufschlagt werden, wie
dort beispielhaft in Figuren 10 oder Figur 19a dargestellt.

Soweit sich die Beschwerdegegner auf die Druckschrift E3 mit Hinweis auf Fi-
gur 13 berufen haben, mag der Fachmann den dort so bezeichneten ,cartridge
detecting pieces 625“ (vgl. Spalte 18, Zeilen 12 bis 18) noch eine Ausbildung von
Kontakt bildenden, mit Elastizitat und Leitfahigkeit versehenen Elementen unter-
stellen, die dort jedoch als Schalter wirken, indem diese beim Einsetzen des Tin-
tentanks selektiv in Anlage an Kontakte einer im Tintentankhalter angeordneten
Platine gedriickt werden. Anregungen zur Ausbildung gemaR Merkmal M8.1""
kénnen sich aus diesem fiur eine andere Funktionsweise ausgelegten Aufbau von
daher auch im Ubrigen nicht ergeben.

In der Abb. 3 der D1 sind — @hnlich D3, vgl. dort a. a. O. — federnde ,Elektroden-
teile 25 (vgl. hierzu auch Dla, Seite 16) gezeigt, die dort allerdings aus einem
diese einbettenden ,Anschlusselement 27“ nur einseitig herausragen und insoweit
nicht in Schlitzen gefihrten, federnden Kontaktelementen angeordnet sind.

Der Fachmann mag auch den in L3 dort Seite 20 ab Zeile 13 angesprochenen
,Elektrodenplatten 3,4“ — wie dort in Figuren 1 und 3 gezeigt — noch die Funktion
eines mit Leitfahigkeit und Elastizitdt versehenen ,Kontakt bildenden Elements®
entsprechend diesem Teil des Merkmals M8.1" unterstellen; Hinweise, die den
Fachmann zu einem Aufbau entsprechend der durch dieses Merkmal dariber
hinaus definierten Weiterbildung fiilhren kdnnten, sind dieser Druckschrift hingegen
nicht zu entnehmen.

Im Ubrigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik ist die Ausbildung von
Kontakt bildenden Elementen zur Verbindung einer externen Regeleinrichtung mit
Kontakten am Tintentank Gberhaupt nicht angesprochen und haben daher in der
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zum Hilfsantrag 1 gefuhrten Erdrterung wahrend der muindlichen Verhandlung
keine Rolle mehr gespielt. Die Prifung durch den Senat hat im Ubrigen ergeben,
dass die in der mundlichen Verhandlung nicht betrachteten, im Verfahren befindli-
chen Druckschriften auch des Einspruchs- und Prifungsverfahrens dem Fach-
mann auch ansonsten keinen Hinweis zur der speziellen, das Zusammenwirken
einer Vielzahl von Kontakt bildenden Elementen mit platinenseitigen Kontakten
unter Vermeidung von Fehlkontaktierungen trotz mdglicher Verlagerungen der
beteiligten Elemente im montierten Zustand erméglichenden, erfindungsgemalen
L6sung in einem Tintenstrahldrucker geben kdnnen.

Selbst wenn der Fachmann dort noch zwanglos das Vorhandensein von Kontakt
bildenden Elementen wegen der fir das Auswechseln des Tintentanks notwendi-
gen Trennbarbeit der Kontaktstellen unterstellt, kann ihn der Bedarf hierfur bei der
Anwendung eines Tintentanks mit einer kontaktierbaren Platine daran nicht ohne
weiteres zu der MaRnahme gemaR Merkmal M8 fiihren, das eine Verbindung
unter Vermittlung einer weiteren Platine vorsieht, die ebenfalls — weil nicht stoff-
schlussig fest, sondern mit lediglich federnd ausgefiihrten Kontakt bildenden Ele-
menten kraftschlissig ausgefiuhrt — fir die Sicherstellung der Kontaktgabe herge-
richtet sein muss. Fur den Anwendungsfall gemaR Merkmal M2, bei dem der Tin-
tentank in einen Tankhalter eingesetzt ist, der wiederum am hin- und herbewegten
Schlitten angeordnet ist (Merkmal M4), mag der Fachmann zwar bei Bedarf an
trennbaren elektrischen Verbindungen auch noch zwischen weiteren Komponen-
ten wie dem Druckkopf auf die gleichen Mittel zurlckgreifen, wie von den Be-
schwerdegegnern behauptet. Dies fuhrte indes zu einer Mehrfachanwendung der
Kombination einseitig mit einer Platine zusammen wirkender Kontakt bildender
Elemente an unterschiedlichen, vom Aufbau des Druckers abhangigen Schnitt-
stellen — und konnte den Fachmann mangels Vorbild auch nicht dazu anleiten, die
Kontakt bildenden Elemente in der im Merkmal M8.1™ angegebenen Weise fiir
eine vorder- und riickseitige Kontaktierung zusammenzufassen.

Diese in Kombination beanspruchte spezielle Ausbildung des Tintenstrahldruckers
stellt zur Uberzeugung des Senats auch keine im Griffbereich des Fachmanns
liegende, einfache konstruktive MalRnahme dar.

Der Tintenstrahldrucker gemaR dem hilfsweise zur beschrankten Aufrechterhal-
tung des Patents gestellten Patentanspruch 1" ist demnach patentfahig.
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Mit ihm sind es die zweckmaRigen Weiterbildungen dieses Druckers gemaf den
ruckbezogenen Unteranspriichen 2 bis 17.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Griinde
gesttitzt wird, ndmlich dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich
einzulegen.

Hilber Paetzold Sandkamper Dr. Baumgart
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