BUNDESPATENTGERICHT

35W (pat) 432/13 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 8. Januar 2018

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:080118B35Wpat432.13.0



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2008 018 040
(hier: Loschungsverfahren)

hat der 35.Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts auf die muindliche Verhandlung vom 8. August 2017 durch den
Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkamper und
Dr.-Ing. Baumgart

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. April 2013 aufgehoben.

Das Streitgebrauchsmuster 20 2008 018 040 wird im Umfang
seiner angegriffenen Schutzanspriche 1 — 5 und 8 geldscht.

2. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurtickgewiesen.

3. Die Antragsgegnerin tragt die Kosten des Verfahrens beider

Rechtszige.

Grinde

l. Die Antragsgegnerin und Beschwerdefthrerin 1 (im Folgenden: Antrags-
gegnerin) ist eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2008 018 040
(Streitgebrauchsmuster), das die Bezeichnung tragt:

LAdapter fur Tintenpatrone”.



Das am 5. Mai 2011 in das Register eingetragene Streitgebrauchsmuster nimmt
gemal der zusammen mit dem Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters
vom 15. Februar 2011 abgegebenen Erklarung tber die Abzweigung aus der in
englischer Sprache abgefassten europaischen Patentanmeldung EP 08 01 3451.3
— veroffentlicht in Gestalt der EP 2 147 793 Al — deren Anmeldetag 25. Juli 2008
in Anspruch.

Von den insgesamt 18 Schutzansprichen in der eingetragenen Fassung gemali
der Gebrauchsmusterschrift DE 20 2008 018 040 U1 haben die Anspriiche 1 bis 5
und 8 folgenden Wortlaut (...das Akronym ,SG" im Hochzeichen steht fur ,Streit-

gebrauchsmuster*):
1°¢ Ein Adapter (27, 107) fiir eine Tintenpatrone (25), wobei der Adapter dazu
konfiguriert ist, entfernbar an einen Patronenanbringungsabschnitt (276) einer
Aufzeichnungsvorrichtung (250) montiert zu werden, aufweisend:
einen Erfassungsabschnitt (189), der an dem Adapter (27, 107) positioniert ist,
wobei der Erfassungsabschnitt (189) konfiguriert ist, um Licht, das von einem
optischen Sensor (230) des Patronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben
wird, zu blockieren, wenn der Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsab-
schnitt (276) eingesetzt wird,
wobei der Adapter (27, 107) und die Tintenpatrone (25) separate Bauteile sind,
und
wobei der Adapter (27, 107) eine Vorderwand (162) in Bezug auf eine Einsetz-
richtung aufweist,
wobei der Adapter (27, 107) eine erste Offnung (159) besitzt, die gegeniber der
Vorderwand (162) ausgebildet ist, und
die Vorderwand eine zweite Offnung (178) besitzt, die dort hindurch ausgebildet
ist, so dass die Tintenpatrone (25) in eine Unterbringungskammer (282) des Pa-
tronenanbringungsabschnitts (276) eingesetzt werden kann, nachdem das Ein-
setzen des Adapters (27, 107) in die Unterbringungskammer (282) des Patro-
nenanbringungsabschnitts (276) vollendet ist, und
ein vorderer Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) tiber die erste Offnung (159)
in den Adapter (27, 107) eingesetzt wird und ein Tintenversorgungsab-
schnitt (90) in die zweite Offnung (178) gelangt.”
25% Adapter gemaR Anspruch 1, aufweisend einen Hauptkorper (36), wobei der
Erfassungsabschnitt (189) an dem Hauptkorper (36) positioniert ist, der Haupt-
korper (36) die Vorderwand (162) aufweist, der Hauptkorper die erste Off-



nung (159) besitzt, und der vordere Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) in den
Hauptkorper (36) eingesetzt ist.”

3¢ Adapter gemaf einem der Anspriiche 1 bis 2, des weiteren aufweisend einen
weiteren Erfassungsabschnitt (186), der dazu konfiguriert ist, Licht, das von
einem weiteren optischen Sensor (235) des Patronenanbringungsab-
schnitts (276) ausgegeben wird, zu blockieren, wenn der Adapter (27, 107) in
den Patronenanbringungsabschnitt (276) eingesetzt wird."

4%  Adapter gemaR einem der Anspriiche 1 bis 3, wobei der Adapter (27, 107)
aus einem lichtundurchléassigen Material ausgebildet ist.”

55  System, aufweisend:
den Adapter (27, 107) gemal’ einem der Anspriiche 1 bis 4; und eine Tintenpa-
trone (25), die dazu konfiguriert ist, entfernbar an einem Patronenanbringungs-
abschnitt (276) einer Aufzeichnungsvorrichtung (250) montiert zu werden.*”

8¢ ,System gemaR einem der Anspriiche 5 bis 7, wobei der Adapter (27, 107)

aus einem lichtundurchlassigen Material ausgebildet ist, und die Tintenpa-

trone (25) einen Rahmen (50) aufweist, der aus einem lichtdurchlassigen

Harzmaterial ausgebildet ist.”

Mit Antrag, eingegangen am 7. Juni 2011, hat die Antragstellerin und Beschwer-
defuhrerin 2 (im Folgenden: Antragstellerin) Loschung des Streitgebrauchsmus-

ters im Umfang der Schutzanspriiche 1 bis 5 und 8 beantragt.

Zur Begrindung hat die Antragstellerin ausgefihrt, dass die Angaben im An-
spruch 1°¢ den Gegenstand des Schutzbegehrens nicht ausreichend klar defi-
nierten — was im Rahmen des § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG zu prifen sei. Bei Un-
terlegung eines Sinngehalts sei dieser gegeniber den durch die européische
Stammanmeldung definierten Ursprungsunterlagen unzulassig erweitert worden,
jedenfalls wegen fehlender Neuheit oder auch mangels eines erfinderischen
Schritts bei der Auffindung dieses Gegenstands nicht schutzfahig.

Im Ubrigen stiinden Vorbilder im druckschriftlich dokumentierten Stand der Tech-
nik dem Adapter nach den Angaben im Schutzanspruch 1°¢ auch in seinen Wei-
terbildungen nach den von dem Loschungsantrag noch betroffenen weiteren An-
spruchen der Schutzfahigkeit entgegen. Erganzend hat die Antragstellerin u. a.

auch auf Ausfihrungen zur neuheitsschadlichen Vorwegnahme des Gegenstands



des Anspruchs 1°¢

zember 2011 (I-2 U 79/11) verwiesen.

in einem Urteil des Oberlandesgerichts Dusseldorf vom 8. De-

Dem am 12. August 2011 zugestellten Loschungsantrag hat die Antragsgegnerin
mit ihrem beim Deutschen Patent- und Markenamt am 9. September 2011 einge-
gangenen Schriftsatz vom selben Tag widersprochen. Nach ihrer Auffassung sind
die Anspruchsfassungen des Streitgebrauchsmusters zulassig; sie ist dem Vor-
bringen der Antragstellerin auch im Ubrigen entgegengetreten. Demnach sei der
von der Antragstellerin berticksichtigte Stand der Technik weder neuheitsschadlich
noch bot sich dieser fur Abwandlungen in Richtung auf den Gegenstand des An-
spruchs 1°¢ an. Dem nach ihrer Aussage nicht haltbar begriindeten Urteil des

Oberlandesgerichts Dusseldorf komme keine ,prajudizielle Wirkung* zu.

Die LOschungsabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Zwi-
schenbescheid vom 14. September 2012 ihre vorlaufige Auffassung dahingehend

mitgeteilt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1°¢

wohl Uber die urspringliche
Offenbarung hinausgehe mit der Folge, dass der Anmeldetag zu Unrecht bean-
sprucht sei, dass weiterhin die Offenbarung fiir eine Ausfiihrung des beanspruch-
ten Gegenstands ausreichend deutlich und vollstandig sei, und dass ,bei Wieder-
herstellung der Erfindungsidentitat® die Neuheit wohl gegeben sein kénnte und

auch ein erfinderischer Schritt zugrunde liegen durfte.

In der mindlichen Anhdrung am 24. April 2013 durch die Gebrauchsmusterabtei-
lung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Antragsgegnerin die Zu-
rickweisung des Loschungsantrags beantragt und dartber hinaus so bezeichnete
Hilfsantrage 1la bis 1d gestellt; fir den Hilfsantrag 1¢ wurden ,neue“ Schutzan-
spruche ,19 bis 25“ vorgelegt.

Mit dem am Ende der miundlichen Anhdrung am 24. April 2013 verkindeten Be-
schluss hat die Gebrauchsmusterabteilung laut dem Tenor das Streitgebrauchs-



muster teilgeldscht, ,soweit es Uber den Gegenstand nach Hilfsantrag 1c der An-
tragsgegnerin hinausgeht* und den Léschungsantrag im Ubrigen zuriickgewiesen.

Gemall der Begrindung dieser Entscheidung laut der das Erstelldatum
3. Juli 2013 tragenden Beschlussfassung habe sich der Léschungsgrund fehlen-
der Schutzfahigkeit mangels Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1°€ in der
eingetragenen Fassung als durchgreifend erwiesen. Das gleiche gelte in Bezug
auf den Hilfsantrag 1a, da der Gegenstand nach der Fassung des hierflr vorge-
legten Anspruchs 1 nicht iber denjenigen des Anspruchs 1°¢ hinausgehe.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemafl Hilfsantrag 1b beruhe auf einer
unzulassigen Erweiterung, weil das in dessen Fassung erganzte Merkmal nicht
ursprunglich offenbart sei.

Im Hinblick auf den Hilfsantrag 1c wurde die urspringliche Offenbarung ,der Ge-
genstande der Schutzanspriche” und die ausreichende Klarheit dessen festge-
stellt, was unter Schutz gestellt werden solle. Nach der Begriindung sei der Ge-
genstand des Anspruchs 19 gegentber dem im Verfahren zu bericksichtigenden
Stand der Technik neu und beruhe auch auf einem erfinderischen Schritt.
Textfassungen der jeweils an die Verfahrensbeteiligten adressierten Beschlussbe-

grindung wurden diesen jeweils am 8. Juli 2013 zugestellt.

. Gegen diesen Beschluss haben beide Beteiligte, die Antragstellerin mit
Schriftsatz vom 5. August 2013, eingegangen per Fax am selben Tag, und die An-
tragsgegnerin mit Schriftsatz vom 23. Juli 2013, ebenfalls eingegangen per Fax an

diesem Tag, Beschwerde eingelegt.

Die Antragstellerin beanstandet mit ihrer Beschwerdebegriindung, dass der ,neue*
Anspruch 19 in der von der Gebrauchsmusterabteilung als schutzfahig erachteten
Fassung nach Hilfsantrag 1c im Hinblick auf die Angaben zu dem darin angefuhr-
ten ,Erfassungsabschnitt® nicht ausreichend klar erkennen lasse, was unter

Schutz gestellt werden solle. Unter Beimessung eines Sinngehalts jedoch sei der



Gegenstand dieses Anspruchs nicht neu gegenuber dem durch einzelne bereits
im Verfahren bertcksichtigte Dokumente nachgewiesenen Stand der Technik,
auch beruhe dessen Auffindung nicht auf einem erfinderischen Schritt in der Zu-
sammenschau dieser Entgegenhaltungen. Ferner hat die Antragstellerin ihr dahin-
gehendes Vorbringen durch Einfuhren weiterer, Tintenpatronen mit Adaptern
betreffender Nachweise, u. a. Fotos von auf Ausstellungen gezeigten Postern
erganzt. Nach Auffassung der Antragstellerin sei das Streitgebrauchsmuster im
Ubrigen bereits im Umfang der vom Léschungsantrag betroffenen Schutzansprii-
che auch aus den schon im Ldschungsverfahren angefiihrten Grinden zu

[6schen.

Die Antragsgegnerin ist unverandert der Auffassung, dass das Streitgebrauchs-
muster bereits in der eingetragenen Fassung weder Offenbarungs- noch Klar-
heitsmangel aufweise und den Gegenstanden nach den von dem Ldschungsan-
trag betroffenen Anspriichen fehlende Schutzfahigkeit nicht entgegengehalten
werden kdnne, u. a. sei das als neuheitsschéadlich betrachtete Dokument fehlerhaft
gewdrdigt worden. Auch die jeweils hilfsweise geltend gemachten Anspruchsfas-
sungen, im Umfang derer sie das Streitgebrauchsmuster nach den schriftsatzlich
angekindigten Antragen, zuletzt mit Schriftsatz vom 24. Juli 2017 noch verteidigt,
definierten jeweils schutzfahige Gegenstadnde und weise keine sonstigen Mangel
auf. Die Antragsgegnerin hat im Ubrigen die Einfiihrung weiteren Standes der
Technik durch die Antragstellerin als verspatet gertigt, auch bestreitet sie die Zu-
gehorigkeit der geltend gemachten Nachweise zum Stand der Technik mit fehlen-
der offentlicher Zuganglichkeit, jedenfalls die Offenbarung samtlicher Merkmale

bereits des Gegenstands nach dem Anspruch 1°C.

Der Senat hat mit Schreiben vom 9. Dezember 2013 auf Bedenken hinsichtlich
des Bestands des angefochtenen Beschlusses schon aus formalen Grinden hin-
gewiesen, weil der Umfang der Entscheidung aus dem verkindeten Tenor nicht
eindeutig zu entnehmen sei und im Ubrigen eine Entscheidung ausgeschlossen

sei, demnach das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang eines neuen



Schutzanspruchs 19 Bestand haben solle, wahrend vom Léschungsantrag nur die
Anspriche 1 bis 5 und 8 —in deren Umfang eine Beschrankung formal zuléssig

gewesen sei — der insgesamt 18 eingetragenen Schutzanspriiche betroffen seien.

Die Verfahrensbeteiligten haben daraufhin jeweils schriftsatzlich zu ihrem Ver-
standnis des Beschlusstenors ausgefunhrt.

Diese Bedenken des Senats werden von der Antragsgegnerin —anders die An-
tragstellerin — nicht geteilt. Nach deren Auffassung sei der Beschlusstenor eindeu-
tig, auch sei weder in den Antrag der Antragstellerin eingegriffen worden noch
liege eine Verteidigung durch einen neuen Schutzanspruch vor, der einem nicht
angegriffenen Unteranspruch inhaltlich entspreche. Aus einem Teilangriff wie im
vorliegenden Fall konne der Bedarf nach neuen Schutzanspriichen aus der Auflo-
sung von Mehrfachabhangigkeiten oder zur Aufrechterhaltung von relevanten,

aber nicht angegriffenen Einschrankungen folgen.

Nachdem die Beteiligten in der miundlichen Verhandlung am 8. August 2017 auf
die Notwendigkeit einer Klarstellung der Antragslage hingewiesen wurden bzw. die
Voraussetzungen fiir eine formale Zuldssigkeit von Antragstellungen im Ge-

brauchsmusterléschungsbeschwerdeverfahren erdrtert wurde,

beantragt die Antragstellerin in der mundlichen Verhandlung zuletzt, den Be-
schluss der Gebrauchsmusterabteilung | des DPMA vom 23. April 2013 aufzuhe-
ben, soweit der Loschungsantrag zuriickgewiesen worden ist und das Streitge-
brauchsmuster 20 2008 018 040 im Umfang der angegriffenen Schutzanspru-
che 1 -5 und 8, soweit auf Anspruch 5 riickbezogen, zu I6schen.

Die Antragsgegnerin stellt den Hauptantrag und hilfsweise die Hilfsantrage 2.1 bis
2.11 in dieser Reihenfolge aus dem Schriftsatz vom 24. Juli 2017 (BI. 180 ff. d. A.).



Demnach beantragt sie,

1. den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilungl des DPMA vom
23. April 2013 aufzuheben, soweit das Streitgebrauchsmuster geléscht worden ist,
und den gegen die Schutzanspriche 1-5 und 8 gerichteten Ldschungsantrag

zuriickzuweisen (Hauptantrag);

2. jeweils hilfsweise zu Ziffer 1 in der nachgenannten Reihenfolge

2.1 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Loschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-
fang zu l6schen, in welchem es angegriffen ist und Gber den Gegenstand der
Schutzanspriiche gemald der als Anlage P5 bezeichneten Fassung hinausgeht,
mit der Mal3gabe, dass die nicht angegriffenen Schutzanspriche 6, 7 und 9 — 18
mit ihren jeweiligen Rickbezigen auf die Schutzanspriiche 1 —5 und 8 in der ein-
getragenen Fassung und der Schutzanspruch 8 mit seinen Riickbezliigen auf An-

spriche 6 und 7 in der eingetragenen Fassung unberuhrt bleiben;

2.2 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Léschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-
fang zu loschen, in welchem es angegriffen ist und Uber den Gegenstand der
Schutzanspriiche gemald der als Anlage P5 bezeichneten Fassung hinausgeht,
mit der Mal3gabe, dass die nicht angegriffenen Schutzanspriche 6, 7 und 9 — 18
mit ihren jeweiligen Rickbezigen auf die Schutzanspriiche 1 —5 und 8 in der ein-

getragenen Fassung unberuhrt bleiben;

2.3 unter weitergehender Zuriickweisung des Ldschungsantrags das Streitge-
brauchsmuster nur in dem Umfang zu l6schen, in welchem es angegriffen ist und
Uber den Gegenstand hinausgeht, den die Gebrauchsmusterabteilung | des DPMA
in dem Beschluss vom 23. April 2013 als schutzfahig erachtet hat;
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2.4 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Lo6schungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-
fang zu léschen, in welchem es angegriffen ist und Gber den Gegenstand der
Schutzanspriiche gemaR der im Schriftsatz vom 10. Februar 2014 eingereichten
und dort als Anlage P4 bezeichneten Fassung hinausgeht, mit der Mal3gabe, dass
die nicht angegriffenen Schutzanspriche 6, 7 und 9 —18 mit ihren jeweiligen
Ruckbezligen auf die Schutzanspriche 1 —5 und 8 in der eingetragenen Fassung
und der Schutzanspruch 8 mit seinen Rickbezlgen auf Anspriiche 6 und 7 in der

eingetragenen Fassung unberuhrt bleiben;

2.5 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Loschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-
fang zu loschen, in welchem es angegriffen ist und Gber den Gegenstand der
Schutzanspriiche gemald der im Schriftsatz vom 10. Februar 2014 eingereichten
und dort als Anlage P4 bezeichneten Fassung hinausgeht, mit der Mal3gabe, dass
die nicht angegriffenen Schutzanspriche 6, 7 und 9 — 18 mit ihren jeweiligen
Ruckbeziigen auf die Schutzanspriche 1 —5 und 8 in der eingetragenen Fassung
unberdhrt bleiben;

2.6 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Loschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-
fang zu loschen, in welchem es angegriffen ist und Uber den Gegenstand der
Schutzanspriiche gemald der als Anlage P6 bezeichneten Fassung hinausgeht,
mit der Mal3gabe, dass die nicht angegriffenen Schutzanspriiche 6, 7 und 9 -8
mit ihren jeweiligen Ruckbeziigen auf die Schutzanspriche 1 -5 und 8 in der
eingetragenen Fassung und der Schutzanspruch 8 mit seinen Rickbezigen auf

Anspriche 6 und 7 in der eingetragenen Fassung unberihrt bleiben;

2.7 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Loéschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-

fang zu l6schen, in welchem es angegriffen ist und Uber den Gegenstand der
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Schutzanspriiche gemald der als Anlage P6 bezeichneten Fassung hinausgeht,
mit der Mal3gabe, dass die nicht angegriffenen Schutzanspriche 6, 7 und 9 — 18
mit ihren jeweiligen Rickbezigen auf die Schutzanspriiche 1 —5 und 8 in der ein-

getragenen Fassung unberihrt bleiben;

2.8 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Léschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-
fang zu léschen, in welchem es angegriffen ist und Gber den Gegenstand der
Schutzanspriiche gemald der als Anlage P7 bezeichneten Fassung hinausgeht,
mit der Mal3gabe, dass die nicht angegriffenen Schutzanspriche 6, 7 und 9 — 18
mit ihren jeweiligen Rickbezigen auf die Schutzanspriiche 1 —5 und 8 in der ein-
getragenen Fassung und der Schutzanspruch 8 mit seinen Rickbezligen auf An-

spriche 6 und 7 in der eingetragenen Fassung unberthrt bleiben;

2.9 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Loschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-
fang zu loschen, in welchem es angegriffen ist und Uber den Gegenstand der
Schutzanspriiche gemald der als Anlage P7 bezeichneten Fassung hinausgeht,
mit der Mal3gabe, dass die nicht angegriffenen Schutzanspriche 6, 7 und 9 — 18
mit ihren jeweiligen Rickbezigen auf die Schutzanspriiche 1 —5 und 8 in der ein-

getragenen Fassung unberuhrt bleiben;

2.10 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Loschungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-
fang zu loschen, in welchem es angegriffen ist, mit der Mal3gabe, dass die nicht
angegriffenen Schutzanspriiche 6, 7 und 9 — 18 mit ihren jeweiligen Rickbezigen
auf die Schutzanspriche 1 -5 und 8 in der eingetragenen Fassung und der
Schutzanspruch 8 mit seinen Rickbeziigen auf Anspriiche 6 und 7 in der eingetra-

genen Fassung unberuhrt bleiben;
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2.11 unter Abanderung des angefochtenen Beschlusses und weitergehender Zu-
rickweisung des Lo6schungsantrags das Streitgebrauchsmuster nur in dem Um-
fang zu léschen, in welchem es angegriffen ist und Gber den Gegenstand der
Schutzanspriiche gemald der als Anlage P8 bezeichneten Fassung hinausgeht,
mit der Mal3gabe, dass die nicht angegriffenen Schutzanspriche 6, 7 und 9 — 18
mit ihren jeweiligen Ruckbezigen auf die Schutzanspriche 1 — 5 und 8 in der ein-

getragenen Fassung unberihrt bleiben.

Hierbei hat der Anspruch 1 des Anspruchssatzes gemald der mit den Hilfsantra-
gen 2.4 und 2.5 in Bezug genommenen Anlage P4 folgenden Wortlaut:

1P% |Ein Adapter (27, 107) fur eine Tintenpatrone (25), wobei der Adapter dazu

konfiguriert ist, entfernbar an einen Patronenanbringungsabschnitt (276) einer
Aufzeichnungsvorrichtung (250) montiert zu werden, aufweisend:

einen Erfassungsabschnitt (189), der an dem Adapter (27, 107) positioniert ist,
wobei der Erfassungsabschnitt (189) konfiguriert ist, um Licht, das von einem
optischen Sensor (230) des Patronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben
wird, zu blockieren, wenn der Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsab-
schnitt (276) eingesetzt wird,

wobei der Adapter (27, 107) und die Tintenpatrone (25) separate Bauteile sind,
und

wobei der Adapter (27, 107) eine Vorderwand (162) in Bezug auf eine Einsetz-
richtung aufweist,

wobei der Adapter (27, 107) eine erste Offnung (159) besitzt, die gegeniiber der
Vorderwand (162) ausgebildet ist, und

die Vorderwand eine zweite Offnung (178) besitzt, die dort hindurch ausgebildet
ist, so dass die Tintenpatrone (25) in eine Unterbringungskammer (282) des
Patronenanbringungsabschnitts (276) eingesetzt werden kann, nachdem das
Einsetzen des Adapters (27, 107) in die Unterbringungskammer (282) des Pa-
tronenanbringungsabschnitts (276) vollendet ist, und

ein vorderer Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) tiber die erste Offnung (159)
in den Adapter (27, 107) eingesetzt wird und ein Tintenversorgungsab-
schnitt (90) in die zweite Offnung (178) gelangt,

aufweisend einen Hauptkorper (36), wobei der Erfassungsabschnitt (189) an
dem Hauptkorper (36) positioniert ist, der Hauptkorper (36) die Vorder-
wand (162) aufweist, der Hauptkorper die erste Offnung (159) besitzt, und der
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vordere Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) in den Hauptkorper (36) einge-
setzt ist,
wobei der Adapter (27, 107) aus einem lichtundurchlassigen Material ausgebil-
det ist.”

Der Anspruch 1 des Anspruchssatzes gemal3 der mit den Hilfsantragen 2.1 und
2.2 in Bezug genommenen Anlage P5 hat folgenden Wortlaut:

1P°: Ein Adapter (27, 107) fir eine Tintenpatrone (25), wobei der Adapter dazu
konfiguriert ist, entfernbar an einen Patronenanbringungsabschnitt (276) einer
Aufzeichnungsvorrichtung (250) montiert zu werden, aufweisend:
einen Erfassungsabschnitt (189), der an dem Adapter (27, 107) positioniert ist,
wobei der Erfassungsabschnitt (189) konfiguriert ist, um Licht, das von einem
optischen Sensor (230) des Patronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben
wird, zu blockieren, wenn der Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsab-
schnitt (276) eingesetzt wird,
wobei der Adapter (27, 107) und die Tintenpatrone (25) separate Bauteile sind,
und
wobei der Adapter (27, 107) eine Vorderwand (162) in Bezug auf eine Einsetz-
richtung aufweist,
wobei der Adapter (27, 107) eine erste Offnung (159) besitzt, die gegeniber der
Vorderwand (162) ausgebildet ist, und
die Vorderwand eine zweite Offnung (178) besitzt, die dort hindurch ausgebildet
ist, so dass die Tintenpatrone (25) in eine Unterbringungskammer (282) des
Patronenanbringungsabschnitts (276) eingesetzt werden kann, nachdem das
Einsetzen des Adapters (27, 107) in die Unterbringungskammer (282) des Pa-
tronenanbringungsabschnitts (276) vollendet ist, und
ein vorderer Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) tiber die erste Offnung (159)
in den Adapter (27, 107) eingesetzt wird und ein Tintenversorgungsab-
schnitt (90) in die zweite Offnung (178) gelangt,
ferner aufweisend einen Hauptkorper (36), wobei der Erfassungsabschnitt (189)
an dem Hauptkorper (36) positioniert ist, der Hauptkorper (36) die Vorder-
wand (162) aufweist, der Hauptkorper die erste Offnung (159) besitzt, und der
vordere Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) in den Hauptkorper (36) einge-
setzt ist.”
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Der Anspruch 1 des Anspruchssatzes gemaf3 der mit den Hilfsantragen 2.6 und
2.7 in Bezug genommenen Anlage P6 hat folgenden Wortlaut:

1P®: Ein Adapter (27, 107) fir eine Tintenpatrone (25), wobei der Adapter dazu
konfiguriert ist, entfernbar an einen Patronenanbringungsabschnitt (276) einer
Aufzeichnungsvorrichtung (250) montiert zu werden, aufweisend:
einen Erfassungsabschnitt (189), der an dem Adapter (27, 107) positioniert ist,
wobei der Erfassungsabschnitt (189) konfiguriert ist, um Licht, das von einem
optischen Sensor (230) des Patronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben
wird, zu blockieren, wenn der Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsab-
schnitt (276) eingesetzt wird,
wobei der Adapter (27, 107) und die Tintenpatrone (25) separate Bauteile sind,
und
wobei der Adapter (27, 107) eine Vorderwand (162) in Bezug auf eine Einsetz-
richtung aufweist,
wobei der Adapter (27, 107) eine erste Offnung (159) besitzt, die gegeniiber der
Vorderwand (162) ausgebildet ist, und
die Vorderwand eine zweite Offnung (178) besitzt, die dort hindurch ausgebildet
ist, so dass die Tintenpatrone (25) in eine Unterbringungskammer (282) des
Patronenanbringungsabschnitts (276) eingesetzt werden kann, nachdem das
Einsetzen des Adapters (27, 107) in die Unterbringungskammer (282) des Pa-
tronenanbringungsabschnitts (276) vollendet ist, und
ein vorderer Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) tiber die erste Offnung (159)
in den Adapter (27, 107) eingesetzt wird und ein Tintenversorgungsab-
schnitt (90) in die zweite Offnung (178) gelangt,
aufweisend einen Hauptkorper (36), wobei der Erfassungsabschnitt (189) an
dem Hauptkorper (36) positioniert ist, der Hauptkorper (36) die Vorder-
wand (162) aufweist, der Hauptkorper die erste Offnung (159) besitzt, und der
vordere Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) in den Hauptkoérper (36) einge-
setzt ist,
des weiteren aufweisend einen weiteren Erfassungsabschnitt (186), der dazu
konfiguriert ist, Licht, das von einem weiteren optischen Sensor (235) des Pa-
tronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben wird, zu blockieren, wenn der
Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsabschnitt (276) eingesetzt wird,
wobei der Adapter (27, 107) aus einem lichtundurchléassigen Material ausgebil-
det ist.”
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Der Anspruch 1 des Anspruchssatzes gemal3 der mit den Hilfsantragen 2.8 und

2.9 in Bezug genommenen Anlage P7 hat folgenden Wortlaut:

1P":  System, aufweisend:
einen Adapter (27, 107) fur eine Tintenpatrone (25), wobei der Adapter dazu
konfiguriert ist, entfernbar an einen Patronenanbringungsabschnitt (276) einer
Aufzeichnungsvorrichtung (250) montiert zu werden, aufweisend:
einen Erfassungsabschnitt (189), der an dem Adapter (27, 107) positioniert ist,
wobei der Erfassungsabschnitt (189) konfiguriert ist, um Licht, das von einem
optischen Sensor (230) des Patronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben
wird, zu blockieren, wenn der Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsab-
schnitt (276) eingesetzt wird,
wobei der Adapter (27, 107) und die Tintenpatrone (25) separate Bauteile sind,
und
wobei der Adapter (27, 107) eine Vorderwand (162) in Bezug auf eine Einsetz-
richtung aufweist,
wobei der Adapter (27, 107) eine erste Offnung (159) besitzt, die gegeniiber der
Vorderwand (162) ausgebildet ist, und
die Vorderwand eine zweite Offnung (178) besitzt, die dort hindurch ausgebildet
ist, so dass die Tintenpatrone (25) in eine Unterbringungskammer (282) des
Patronenanbringungsabschnitts (276) eingesetzt werden kann, nachdem das
Einsetzen des Adapters (27, 107) in die Unterbringungskammer (282) des Pa-
tronenanbringungsabschnitts (276) vollendet ist, und
ein vorderer Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) tiber die erste Offnung (159)
in den Adapter (27, 107) eingesetzt wird und ein Tintenversorgungsab-
schnitt (90) in die zweite Offnung (178) gelangt,
ferner aufweisend einen Hauptkorper (36), wobei der Erfassungsabschnitt (189)
an dem Hauptkorper (36) positioniert ist, der Hauptkorper (36) die Vorder-
wand (162) aufweist, der Hauptkorper die erste Offnung (159) besitzt, und der
vordere Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) in den Hauptkoérper (36) einge-
setzt ist,
des weiteren aufweisend einen weiteren Erfassungsabschnitt (186), der dazu
konfiguriert ist, Licht, das von einem weiteren optischen Sensor (235) des Pa-
tronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben wird, zu blockieren, wenn der
Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsabschnitt (276) eingesetzt wird,
wobei der Adapter (27, 107) aus einem lichtundurchléassigen Material ausgebil-
det ist;
und eine Tintenpatrone (25), die dazu konfiguriert ist, entfernbar an einem Pa-
tronenanbringungsabschnitt (276) einer Aufzeichnungsvorrichtung (250) mon-
tiert zu werden.”
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Der Anspruch 1 des Anspruchssatzes gemald der mit dem Hilfsantrag 2.11 in
Bezug genommenen Anlage P8 hat folgenden Wortlaut:

178 System, aufweisend:

einen Adapter (27, 107) fur eine Tintenpatrone (25), wobei der Adapter dazu
konfiguriert ist, entfernbar an einen Patronenanbringungsabschnitt (276) einer
Aufzeichnungsvorrichtung (250) montiert zu werden, aufweisend:

einen Erfassungsabschnitt (189), der an dem Adapter (27, 107) positioniert ist,
wobei der Erfassungsabschnitt (189) konfiguriert ist, um Licht, das von einem
optischen Sensor (230) des Patronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben
wird, zu blockieren, wenn der Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsab-
schnitt (276) eingesetzt wird,

wobei der Adapter (27, 107) und die Tintenpatrone (25) separate Bauteile sind,
und

wobei der Adapter (27, 107) eine Vorderwand (162) in Bezug auf eine Einsetz-
richtung aufweist,

wobei der Adapter (27, 107) eine erste Offnung (159) besitzt, die gegeniiber der
Vorderwand (162) ausgebildet ist, und

die Vorderwand eine zweite Offnung (178) besitzt, die dort hindurch ausgebildet
ist, so dass die Tintenpatrone (25) in eine Unterbringungskammer (282) des Pa-
tronenanbringungsabschnitts (276) eingesetzt werden kann, nachdem das Ein-
setzen des Adapters (27, 107) in die Unterbringungskammer (282) des Patro-
nenanbringungsabschnitts (276) vollendet ist, und

ein vorderer Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) tiber die erste Offnung (159)
in den Adapter (27, 107) eingesetzt wird und ein Tintenversorgungsab-
schnitt (90) in die zweite Offnung (178) gelangt;

und eine Tintenpatrone (25), die dazu konfiguriert ist, entfernbar an einem Pa-
tronenanbringungsabschnitt (276) einer Aufzeichnungsvorrichtung (250) zu wer-
den,

wobei der Adapter (27, 107) aus einem lichtundurchlassigen Material ausgebil-
det ist,

und die Tintenpatrone (25) einen Rahmen (50) aufweist, der aus einem licht-
durchlassigen Harzmaterial ausgebildet ist,

und wobei die Tintenpatrone einen vorderen Abschnitt (28) aufweist, der einen
Tintenversorgungsabschnitt (90) aufweist,

und der vordere Abschnitt der Tintenpatrone (25) iiber die erste Offnung (159)
in den Hauptkorper eingesetzt wird, und der Tintenversorgungsabschnitt (90) in
die zweite Offnung (178) gelangt,

und/oder
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die Tintenpatrone (25) noch einen weiteren Erfassungsabschnitt (140) aufweist,
der dazu konfiguriert ist, Licht, das von einem Lichtausgabeabschnitt des opti-
schen Sensor (230) ausgegeben wird, zu blockieren,

wobei der Hauptkorper (36) einen Ausschnitt (187) besitzt, der durch die Vor-
derwand (162), eine linke Seitenwand (165) und eine rechte Seitenwand (166)
hindurch ausgebildet ist,

und wenn die Tintenpatrone (25) in dem Hauptkorper (36) untergebracht ist, der
noch weitere Erfassungsabschnitt (140) tber den Ausschnitt (187) nach aul3er-
halb des Hauptkérpers (36) blof3 liegt.”

Im Hinblick auf den Hilfsantrag 2.3 ist nachstehend der Wortlaut des von der Pa-
tentabteilung | — fir den im Ldschungsverfahren gestellten und im Tenor des Be-
schlusses genannten Hilfsantrag 1c — bertcksichtigten Anspruchs 19 angefuhrt:

19'¢: Ein Adapter (27, 107) fir eine Tintenpatrone (25), wobei der Adapter dazu
konfiguriert ist, entfernbar an einen Patronenanbringungsabschnitt (276) einer
Aufzeichnungsvorrichtung (250) montiert zu werden, aufweisend:
einen Erfassungsabschnitt (189), der an dem Adapter (27, 107) positioniert ist,
wobei der Erfassungsabschnitt (189) konfiguriert ist, um Licht, das von einem
optischen Sensor (230) des Patronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben
wird, zu blockieren, wenn der Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsab-
schnitt (276) eingesetzt wird,
wobei der Adapter (27, 107) und die Tintenpatrone (25) separate Bauteile sind,
und wobei der Adapter (27, 107) eine Vorderwand (162) in Bezug auf eine Ein-
setzrichtung aufweist, wobei der Adapter (27, 107) eine erste Offnung (159)
besitzt, die gegenlber der Vorderwand (162) ausgebildet ist, und
die Vorderwand eine zweite Offnung (178) besitzt, die dort hindurch ausgebildet
ist, so dass die Tintenpatrone (25) in eine Unterbringungskammer (282) des Pa-
tronenanbringungsabschnitts (276) eingesetzt werden kann, nachdem das Ein-
setzen des Adapters (27, 107) in die Unterbringungskammer (282) des Patro-
nenanbringungsabschnitts (276) vollendet ist, und ein vorderer Abschnitt (28)
der Tintenpatrone (25) uber die erste Offnung (159) in den Adapter (27, 107)
eingesetzt wird und ein Tintenversorgungsabschnitt (90) in die zweite Off-
nung (178) gelangt, und
aufweisend einen Hauptkorper (36), wobei der Erfassungsabschnitt (189) an
dem Hauptkérper (36) positioniert ist, der Hauptkorper (36) die Vorder-
wand (162) aufweist, der Hauptkérper die erste Offnung (159) besitzt, und der
vordere Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) in den Hauptkorper (36) einge-
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setzt ist, wobei der Adapter (27, 107) aus einem lichtundurchlassigen Material
ausgebildet ist.”

Zu den sich an die Anspriche 1 in ihren jeweiligen Fassungen anschliel3enden
Unteranspriiche der fur die Antrage vorliegenden Anspruchssatze wird auf die

Akte verwiesen.

Im Verfahren befinden sich folgende, zum Nachweis des Standes der Technik
oder Glaubhaftmachung einer Vorbenutzung bzw. zur Stitzung der Begriindung

im Ubrigen eingefiihrte oder in der Gebrauchsmusterschrift genannte Dokumente:

A0 EP 2 147 793 Al (Stammanmeldung)
Al DE 20 2008 018 040 U1 (Streitgebrauchsmusterschrift)
AN1 US 2007/0070138 A1

AN2 JP002007144811A

AN3 JP002005028614A

AN4 JPOO0H03213349A

D1 US 2004/0104984 A1

D2 US 2005/0168540 Al

D3 EP 1839 873 Al

D4 US 2007/0229615 A1

D5 EP 1839871 A1

D6 US 2006/0023040 A1

D7 EP 1 826 009 A2

D8 EP 1905594 Al

D9 EP 2 045 079 A1

LAS EP 2 335929 A1

(LAO) [-2 U 79/11 Urteil OLG Disseldorf v. 08.12.2011

LAl Gegeniberstellung Anspruch 1 GBM / A0 in Merkmalen
LA2a Recherchebescheid EPA zu EP 08 01 3451

LA2b Ubersetzung Recherchebescheid
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LA3 geadnderte Anspriiche EPA Verfahren

LA4a zweiter Prufungsbescheid EPA

LA4b Ubersetzung Prifungsbescheid EPA

LA5b Liste Entgegenhaltungen EPA

LAG Fotographien HP C4840A

LA7 Aussetzungsbeschluss LG Minchen | 7 O 4348/12
LA8 Merkmalsgliederung (It. Schriftsatz Antragstellerin v. 06.11.13
LA9 Urteil LG Dusseldorf 4a O 26/12 vom 30.07.2013
LA10 Beschluss LG Munchen | 7 O 4348/12 v.09.01.2014
LA11, 11a Angebot tiber Kunststoff / Ubersetzung

LA12 Angebot tiber Kunststoff / Ubersetzung

LA13 Beschluss OLG Miinchen 6 U 822/14 v. 25.11.2014
LAX Urteil OLG Dusseldorf 4a O 88/11 v. 08.12.2011

01.1 — 01.3 Bilder zu Tintenpatronensystem R481 aus Schreiben v. 30.04.2014
01.4 — 01.5 Poster zu Tintenpatronensystem R481 aus Schreiben v. 22.12.2014
02.1 -2.3 Auszug Zeitschrift "The recycler Trade magazine" Oktober 2007

Hiervon wurde in der mundlichen Verhandlung zur Frage der Schutzfahigkeit

insbesondere der Inhalt der Dokumente D1, D7 und D8 erortert.

1. Mit Wirkung vom 1. Juni 2011 hat das Deutsche Patent- und Markenamt fir
die Patent- und Gebrauchsmusterverfahren die elektronische Aktenfiihrung einge-
fuhrt. Die technische Architektur und die Funktionen dieser elektronischen Akten
werden bestimmt durch das IT-System der elektronischen Akte DPMApatente/
gebrauchsmuster (DPMApat/gbm).

Entsprechend der anfanglichen — zwischenzeitlich gednderten — Praxis des Deut-
schen Patent- und Markenamts fehlt in der elektronischen Akte eine Urschrift der

Beschlussbegrindung.
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V. Zum angefochtenen Beschluss und schriftsatzlichen Vorbringen der Verfah-
rensbeteiligten im Ubrigen wird auf die Gerichtsakte und die beim Patentamt elek-

tronisch gefiihrte Akte verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin ist begriindet, weil das Streitge-
brauchsmuster im angegriffenen Umfang sowohl in seiner eingetragenen Fassung

als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen l6schungsreif war.

Im Umfang der angegriffenen Schutzanspriiche 1€ bis 5 und 8% in ihrer einge-
tragenen Fassung und in den gemal den Hilfsantrdgen 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8 und 2.9 hilfsweise verteidigten Fassungen erweist sich der Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters entweder als nicht neu oder als nicht auf einem erfinderi-
schen Schritt beruhend, wahrend die Antrdge bzw. Anspruchsfassungen gemali

den Hilfsantrdgen 2.3, 2.10 und 2.11 als unzulassig zu erachten sind.

Aus der Begriindetheit der Beschwerde der Antragstellerin folgt die Unbegrindet-

heit der zulassigen Beschwerde der Antragsgegnerin.

l. Im vorliegenden Verfahren war bei Abwéagung aller Umstdnde im Rahmen
von 8 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG i. V. m. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG Uber die Hauptsa-

che zu entscheiden ohne Zuriickverweisung an das DPMA.

1. Von einer Aufhebung und Zurlckverweisung der Sache an das Deutsche
Patent- und Markenamt wegen verfahrensrechtlicher Bedenken hinsichtlich des
Fehlens einer Urschrift der Beschlussbegriindung war abzusehen. Denn es liegt
ein beschwerdefahiger Beschluss bereits deshalb vor, weil der Beschluss tber die

Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents mit seiner Verkiindung am Ende der
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mindlichen Anh6rung vor der Ldschungsabteilung —laut dem die an der Ent-
scheidung mitwirkenden Mitglieder der Loschungsabteilung ausweisenden, vom
Vorsitzenden und Schriftfihrer unterschriebenen Protokoll — existent und infolge-
dessen anfechtbar geworden ist (vgl. BPatG Beschluss vom 19. Februar 2014,
19 W (pat) 16/12; BGHZ 137, 49 — Elektrischer Winkelstecker II).

2. Auch im Ubrigen war von einer Zuriickverweisung zur Fortsetzung des Ver-
fahrens an das DPMA wegen der mit dem Hinweis des Senats vom 6. De-
zember 2013 dargelegten Bedenken hinsichtlich des Tenors des Beschlusses der

Gebrauchsmusterldschungsabteilung abzusehen.

Der Senat ist zwar der Auffassung, dass der angefochtene Beschluss der Ge-
brauchsmusterldschungsabteilung an einem erheblichen Mangel leidet. Bei einer
Entscheidung Uber einen Teilldschungsantrag, dem die Gebrauchsmusterabtei-
lung wiederum nur teilweise stattgeben will, muss sich aus dem Tenor selbst
ergeben, und zwar in einer rechtssicheren, fir die Offentlichkeit und auch fir ein
Verletzungsgericht eindeutigen Weise, in welchem Umfang das jeweilige Streitge-
brauchsmuster gel6scht wird und in welchem Umfang es fortbesteht. Mag es auch
Ublich und im Einzelfall ausreichend sein, in Entscheidungsformeln auf Anlagen,
insbes. auf einen im Rahmen einer mundlichen Verhandlung tbergebenen An-
spruchssatz zu verweisen, lasst der vorliegend angefochtene Beschluss seinen
Inhalt und insbesondere seinen Umfang in Bezug auf den Bestand des Streitge-
brauchsmusters nicht in einer nach den o. g. Ausfiihrungen rechtssicheren Weise

erkennen.

Denn aus dem Beschluss in seiner Gesamtheit kann nicht eindeutig gefolgert wer-
den, ob bzw. inwieweit die vom Léschungsantrag betroffenen und dariber hinaus
die Ubrigen Schutzanspriche in der eingetragenen Fassung unberthrt bleiben

sollen.
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Die Beteiligten haben zwar vorgetragen, dass diese Antragstellung aus dem Gang
der Anhorung im Loschungsverfahren folgte. Darauf kann es aber nicht ankom-
men, weil allein entscheidend ist, dass eine Entscheidung aus sich heraus Klar

und verstandlich ist.

Eine Zurlckverweisung steht im Ermessen des Gerichts. Hierbei sind Umstande
wie Instanzenverlust, Verfahrensverzégerung und ausreichende Prifung in der
Sache gegeneinander abzuwégen. Vorliegend ist der Fall in der Sache entschei-
dungsreif. Da zudem beide Beteiligte Beschwerde eingelegt haben — insoweit
nichts in Rechts- oder Bestandskraft erwachsen ist — und sie sich eingehend in der
Sache eingelassen haben sowie auf Nachfrage in der mindlichen Verhandlung
keine Bedenken gegen eine Sachentscheidung erhoben haben, hat es der Senat
in Abwéagung der vorgenannten Fallumstande fur geboten gehalten, dem Interesse
der Beteiligten an einer alsbaldigen Erledigung des Beschwerdeverfahrens nach-
zukommen, das Verfahren vor dem Senat fortzufiihren und in der Hauptsache zu

entscheiden.

Il. Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Adapter zur Anwendung in Einheit
mit einer ,gewdhnlichen* Tintenpatrone in einer Ausbildung zur Anbringung in
einem hierflr vorgesehenen ,Patronenanbringungsabschnitt* einer ,Tintenstrahl-
aufzeichnungsvorrichtung®, bei der die Tinte unter Druck durch Dusen auf Papier
ausgestofRen wird (vgl. Abs. 0001 und 0002 in der Beschreibung der Streitge-

brauchsmusterschrift (Al)).

Nach den Angaben in Abs. 0003 der Beschreibung bestimmen als bekannt
vorausgesetzte ,Aufzeichnungsvorrichtungen“ die Eigenschaft der jeweiligen Tin-
tenpatrone — wie die Farbe der Tinte oder der (anfanglich) bevorrateten Tinte —
Uber die sensorische Erfassung eines ,bestimmten Abschnitts* der eingesetzten
Tintenpatrone selbst. Da in diesem Fall die Gestalt, die Position oder der physika-

lische Aufbau des Abschnitts der Tintenpatrone mit der Information variiert, die



-23-

durch die Tintenpatrone selbst getragen wird, ist auch eine entsprechende Viel-

zahl von unterschiedlichen Tintenpatronen vorzuhalten (Abs. 0004).

In einer Konfiguration mit dem Adapter und der Tintenpatrone als separate Bau-
teile soll ein erfindungsgemaler Adapter bei z. B. Tintenstrahldruckern demgegen-
Uber die Verwendung von ,gewdhnlichen* Tintenpatronen u. a. unterschiedlichen
Fassungsvermogens der Kammern zur Speicherung der Tinte ermdglichen (vgl.
Abs. 0005 i. V. m. Abs. 0055 und Absatz 0063). Hierfur ist vorgeschlagen, dass
.der Adapter die Information fur die Tintenpatrone besitzt“ (Abs. 0007).

Mit dem Streitgebrauchsmuster wird eine Erscheinungsform der Erfindung inso-
weit u. a. auch in ,Systemen”“ gesehen, namlich den Adapter und die Tintenpatro-
nen umfassenden oder noch zusatzlich die ,Aufzeichnungsvorrichtung“ umfas-

sende Einheiten.

Im Streitgebrauchsmuster sind diese Lehre préazisierende Ausfuhrungsbeispiele
beschrieben. In einer Ausfiilhrungsform konnen erfindungsgeméfie Adapter fur
sich in komplementar ,konfigurierte* Patronenanbringungsabschnitte eingebracht
werden (vgl. u. a. Absatz 0041 i. V. m. Figur 6), die von daher gleichsam Adap-

teranbringungsabschnitte ausbilden.
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Patronenanbringungs- /
Sensor P’_abschnitt L
! | ) J/ .

Erfassungs-
abschnitt
186 ™

Hauptkorper 36

"Tiefe" (Abs, 0062)

Briicken-
abschnitt
189

Offnung 120

Verlangerungsab- Griff-
abschnitt \ abschnitt)!

<]

Ve

Figuren 6 und 4 aus Al (gespiegelt), jeweils bereinigt und erganzt

Der fur das Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 6 beschriebene Adapter weist neben
einem einseitig offenen, quaderférmigen ,Hauptkorper 36* mit einer Vorderwand
und 4 Seitenflachen, der nach dem Einsetzen der Tintenpatrone einen bestimm-
ten, ggf. beliebigen Abschnitt der Tintenpatrone ,beherbergt‘ (Abs. 0057), noch
einen Betatigungsabschnitt 169 auf — vorgeschlagen ist die Ausbildung eines Ver-
langerungsabschnitts 171 mit einem endseitigen Greifabschnitt 171 (Abs. 0066),
um so den gegentber der groR3eren Tiefe des Patronenanbringungsabschnitts kir-
zeren Hauptkdrper darin platzieren zu kénnen. In einer beschriebenen Ausgestal-
tung weist der Hauptkorper stirnseitig in seiner Vorderwand — in Bezug auf die-
selbe Einsetzrichtung fur den Adapter und die Tintenpatrone — Offnungen auf;
durch eine davon kann eine unmittelbare Verbindung der Tintenpatrone tber eine
Tintenleitung 285 (Abs. 0054) erfolgen. Nach dem Einsetzen der vom Adapter
insoweit separaten Tintenpatrone ist auch diese — unter Vermittlung des Adap-
ters — im Patronenanbringungsabschnitt angeordnet; Adapter und Tintenpatrone
kénnen von daher separat und unabhdngig voneinander gehandhabt werden,

wahrend ein Betrieb des Druckers nur in der Zusammenstellung méglich ist.
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Nach der Lehre des Streitgebrauchsmusters ist vorgesehen, dass (nicht die Tin-
tenpatrone, sondern) der ,Adapter die Information tber die Tintenpatrone besitzt*
(Abs. 0007), hierflr ist vorgeschlagen, dass der ,bestimmte* Abschnitt, der die In-
formation ,besitzt*, an dem Hauptkorper des Adapters positioniert ist (Abs. 0006);

somit kann ,eine gewohnliche Tintenpatrone verwendet werden“ (Abs. 0005).

Im Speziellen beschreibt das Streitgebrauchsmuster hierfir die Anordnung eines
.Brickenabschnitts 189“ (u. a. Abs. 0062) sowie eines ,Erfassungsabschnitts 186"
(u. a. Abs. 0061) am Hauptkorper, die beide gleichermal3en flr eine Erfassung fur
sich durch jeweils einen am Patronenanbringungsabschnitt angeordneten Sensor
ausgelegt sind. Beschrieben sind lichtoptische Sensoren, deren emittiertes Licht
durch den Brickenabschnitt 189 oder den Erfassungsabschnitt 186 u.a. am
Durchtreten Uber den Verlauf der Einsetzbewegung u. a. gehindert werden kann
bzw. in diesem Fall nicht auch von diesen detektiert werden kann.

In den Absatzen 0046 bis 0050 ist eine Ausflihrungsform beschrieben, bei der ein
— wie der Rahmen der Tintenpatrone selbst — aus lichtdurchlassigem Harz beste-
hender ,Erfassungsabschnitt* der eingesetzten Tintenpatrone dann im Bereich der
Sensorik fur den Brickenabschnitt liegt. Ein mit einem Schwimmer verbundener,
in den ,Erfassungsabschnitt” hineinreichender ,Anzeigeabschnitt“ im Innern der
Tintenpatrone kann so den Lichtdurchgang je nach Fillstand ebenfalls beeinflus-
sen.

Wahrend Uber die Erfassung eines Abschnitts, d. h. mittels eines entsprechend an
eine Steuerung der Aufzeichnungsvorrichtung ausgegebenes Signal feststellbar
ist, dass der Adapter an dem Patronenanbringungsabschnitt angebracht ist (vgl.
Abs. 0061, viertletzter Satz), kann von der absoluten und relativen Erstreckung
dieser Abschnitte untereinander wie der ,Tiefe des Bruickenabschnitts 186 fur sich
bzw. der Lage des ,Anzeigeabschnitts* und der versetzten Anordnung untereinan-
der die ,Eigenschaft der Tintenpatrone® — wie die anfangliche Menge der Tinte — in
der Weise ,abhangen*, als eine hierflr hergerichtete Auswerteschaltung des Tin-
tenstrahldruckers basierend auf dem beim Einsetzen des Adapters resultierenden

Signalpegelverlauf je nach Detektionsergebnis dem Adapter einen vorbestimmten
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Informationsgehalt zuordnet, vgl. Abs. 0074 i.V. m. Abs. 0063, bspw. uber die
Farbe der Tinte oder die Vorbefullungsmenge der Tintenpatrone gespeicherten
Menge, vgl. Abs. 0055.

Je nach Auftreten der Signale, die von den Sensoren beim Einsetzen des Adap-
ters mit oder ohne Tintenpatrone in einer insoweit vorbestimmten Reihenfolge
generiert werden, kann weiterhin auch noch der Fullstand beim Einsetzen voraus-
gesagt bzw. auf den entleerten Zustand nach Aufbrauch des Tintenvorrats

geschlossen werden.

Il. Als zustandiger Fachmann, auf dessen Wissen und Kénnen es auch bei der
Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters und fir die Beurteilung des
Standes der Technik ankommt, ist als Ergebnis der Erdrterung in der mundlichen
Verhandlung ein Diplomingenieur Feinwerktechnik (FH) anzusehen, der Kennt-
nisse und mehrjahrige Berufserfahrung in der Konstruktion von austauschbaren
Tintenpatronen fur Tintenstrahldrucker bzw. entsprechender, fir den Betrieb mit
derartigen Tintenpatronen hergerichteter Drucker hat und insoweit auch Uber das
notwendige Fachwissen Uber die hierfir druckerseitig notwendige Steuerungs-

technik einschlief3lich der notwendigen Sensorik verflgt.

IV. Im Umfang des Anspruchs 1°¢ in der eingetragenen Fassung gemaf
DE 20 2008 018 040 U1 (Al) besteht Schutz fir einen durch folgende Merkmale

definierten Gegenstand:

MO  Adapter (27, 107) fur eine Tintenpatrone (25),

M1 der Adapter ist dazu konfiguriert ist, entfernbar an einen Patronen-
anbringungsabschnitt (276) einer Aufzeichnungsvorrichtung (250) mon-
tiert zu werden,

M2 der Adapter weist einen Erfassungsabschnitt (189) auf, der an
dem Adapter positioniert ist,

M2.1 der Erfassungsabschnitt (189) ist dazu konfiguriert,
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M2.1a Licht, das von einem optischen Sensor (230) des Patronen-
anbringungsabschnitts (276) ausgegeben wird, zu blockieren,
wenn der Adapter (27, 107) in den Patronenanbringungsab-
schnitt (276) eingesetzt wird,

M3 der Adapter (27, 107) und die Tintenpatrone (25) sind separate
Bauteile.

M4 der Adapter (27, 107) weist eine Vorderwand (162) in Bezug auf eine
Einsetzrichtung auf,

M4.1 der Adapter (27, 107) besitzt eine erste Offnung (159), die gegen-
Uber der Vorderwand (162) ausgebildet ist,

M4.2 die Vorderwand (162) besitzt eine zweite Offnung (178), die dort
hindurch ausgebildet ist,

M4.3 so dass die Tintenpatrone (25) in eine Unterbringungskam-

mer (282) des Patronenanbringungsabschnitts (276) eingesetzt
werden kann, nachdem das Einsetzen des Adapters (27, 107) in
die Unterbringungskammer (282) des Patronenanbringungsab-
schnitts (276) vollendet ist,

M4.3.1 und ein vorderer Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) tber die
erste Offnung (159) in den Adapter (27, 107) eingesetzt wird
und ein Tintenversorgungsabschnitt (90) in die zweite Offnung
gelangt.

Die vom Léschungsantrag ebenfalls betroffenen Anspriiche 2°¢ bis 5°¢ und 8¢
umfassen entsprechend ihrem Ruckbezug bzw. Bezug auf den Anspruch 1 jeweils
neben zumindest den Merkmalen MO bis M4.3.1 des ,Adapters® nach An-

spruch 1€ folgende Merkmale:

N2 Der Adapter weist einen Hauptkorper (36) auf, wobei der Erfassungsab-
schnitt (189) an dem Hauptkorper (36) positioniert ist,
N2.1 der Hauptkdrper (36) weist die Vorderwand (162) auf und besitzt
die erste Offnung (159),
N2.2 der vordere Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) ist in den Haupt-

kérper (36) eingesetzt.

(Kennzeichenteil des Anspruchs 25°)

N3 Der Adapter weist einen weiteren Erfassungsabschnitt (186) auf, der
dazu konfiguriert ist, Licht, das von einem weiteren optischen Sen-
sor (235) des Patronenanbringungsabschnitts (276) ausgegeben wird,
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zu blockieren, wenn der Adapter in den Patronenanbringungsab-
schnitt (276) eingesetzt wird.

(Kennzeichenteil des Anspruchs 3°°)

N4 Der Adapter (27, 107) ist aus einem lichtundurchlassigen Material aus-
gebildet.

(Kennzeichenteil des Anspruchs 4°°)

N5 System,
aufweisend den Adapter (27, 207) gemal3 einem der Ansprtiche 1 bis 4,
N5.1 und eine Tintenpatrone (25), die dazu konfiguriert ist, entfernbar

an einem Patronenanbringungsabschnitt (276) einer Aufzeich-
nungsvorrichtung (250) montiert zu werden.

(Wortlaut des Anspruchs 5°°)

N8 System gemal3 einem der Anspriiche 5 bis 7,
N8.1 wobei der Adapter (27, 107) aus einem lichtundurchlassigen Mate-
rial ausgebildet ist,
N8.2 und die Tintenpatrone (25) einen Rahmen (50) aufweist,
N8.2.1 der Rahmen (50) ist aus einem lichtdurchléssigen Harz ausge-
bildet.

(Wortlaut des Anspruchs 8¢, Unterstreichung hinzugefiigt)

Das Streitgebrauchsmuster wird im Umfang der Hilfsantrage 2.1 bis 2.10 auf der
Basis von Hauptanspriichen (Schutzanspruch 1 jeweils) hilfsweise verteidigt,
deren Gegenstande durch die vorstehend angefiihrten Merkmale MO bis M4.3.1
und Merkmale der Gruppen N2, N3, N4, N5 und N8 in Teilen bzw. teilweise und in
unterschiedlicher Kombination definiert sind.

So umfasst der auf einen ,Adapter“ gerichtete Anspruch 1°° gemaR der mit den

Hilfsantrégen 2.1 und 2.2 in Bezug genommenen Anlage P5 neben den Merkma-
len MO bis M4.3.1 die Merkmale N2, N2.1, N2.2.
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Im Hinblick auf den Hilfsantrag 2.3 ist festzustellen, dass der auf einen ,Adapter”
gerichtete ,neue“ Anspruch 19 in der von der Gebrauchsmusterabteilung als
schutzfahig erachteten Fassung gegeniiber dem Anspruch 17° gemaR Anlage P5

um das Merkmal N4 erganzt ist.

Auch der auf einen ,Adapter* gerichtete Anspruch 1™* gemaR der mit den Hilfsan-

trdgen 2.4 und 2.5 in Bezug genommenen Anlage P4 ist gleichsam gegenuber

dem Anspruch 17° geméaR Anlage P5 um das Merkmal N4 ergénzt.

Der auf einen ,Adapter* gerichtete Anspruch 1°° gemaR der mit den Hilfsantra-

gen 2.6 und 2.7 in Bezug genommenen Anlage P6 ist gegeniber dem An-

spruch 17* gemaR Anlage P4 um das Merkmal N3 erganzt.

Der auf ein ,System*“ gerichtete Anspruch 17" gemé&R der mit den Hilfsantragen 2.8
1P6

und 2.9 in Bezug genommenen Anlage P7 ist gegenuber dem Anspruch
gemal Anlage P6 um die Merkmale N5 und N5.1 erganzt.

1P8

Der auf ein ,System* gerichtete Anspruch gemal der mit dem Hilfsantrag 2.11

in Bezug genommenen Anlage P8 umfasst neben den Merkmalen N5 und N5.1
die Merkmale MO bis 4.3.1, das Merkmal N4 sowie die Merkmale N8.2 und N8.2.1

und noch folgende Merkmale, die Bestandteil der Fassungen der nicht von dem

Léschungsantrag betroffenen Anspriiche 6°¢ und 7°€ sind:

N6.1 wobei die Tintenpatrone einen vorderen Abschnitt (28) aufweist,
der einen Tintenversorgungsabschnitt (90) aufweist,

N6.2 und der vordere Abschnitt (28) der Tintenpatrone (25) Uber eine
erste Offnung (159) in den Hauptkorper (36) eingesetzt wird,

N6.3 und der Tintenversorgungsabschnitt (90) in die zweite Off-
nung (178) gelangt.

N7.1 wobei die Tintenpatrone (25) noch einen weiteren Erfassungsab-
schnitt (140) aufweist,

N7.1.1 der dazu konfiguriert ist, Licht, das von einem Lichtausgabeab-

schnitt des optischen Sensors (230) ausgegeben wird, zu blo-
ckieren,
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N7.2 wobei der Hauptkorper (36) einen Ausschnitt (187) besitzt, der
durch die Vorderwand (162), eine linke Seitenwand (165) und eine
rechte Seitenwand (166) hindurch ausgebildet ist, und,

N7.3 wenn die Tintenpatrone (25) in dem Hauptkorper (36) unterge-
bracht ist, der noch weitere Erfassungsabschnitt (140) Gber den
Ausschnitten (187) nach auf3erhalb des Adapters (27, 107) blof3
liegt.

V. Die Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der Hilfsan-
trdge 2.3, 2.10 und 2.11 ist unzul&ssig.

1. Zu Hilfsantrag 2.3:

Der Hilfsantrag 2.3 zielt auf einen Bestand des Gebrauchsmusters im Umfang des
Tenors der Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung ab, aus welchem (vgl.
obige Ausfiihrungen im Abschnitt 1) sich nicht in einer rechtssicheren, fiir die Of-
fentlichkeit und auch ein Verletzungsgericht eindeutigen Weise ergibt, in welchem
Umfang das Streitgebrauchsmuster geléscht sein sollte bzw. in welchem Umfang
es fortbesteht. Auch aus dem Beschluss in seiner Gesamtheit kann nicht eindeutig
gefolgert werden, ob die Schutzanspriiche in der eingetragenen Fassung unbe-
rahrt bleiben sollen und ob doch noch fiir die nicht vom Léschungsantrag betroffe-
nen Anspriiche Schutz fortbestehen soll. Insoweit ist der auch nicht auslegungsfa-

hige Antrag nicht hinreichend bestimmit.

2. Zu den Hilfsantrdgen 2.10 und 2.11:

Eine Beschrankung kann geman § 15 Abs. 3 Satz 2 GebrMG in Form einer Ande-
rung der Schutzanspriiche vorgenommen werden. Im Patentrecht gilt, dass ein mit
einer Nichtigkeitsklage angegriffenes Patent nur insoweit beschrankt verteidigt
werden kann, als es auch angegriffen wird; eine beschréankte Verteidigung durch
Kombination eines angegriffenen Anspruchs mit einem nicht angegriffenen Unter-

anspruch oder mit einer von mehreren Varianten eines nicht angegriffenen Unter-
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anspruchs ist unzulassig (vgl. BGH, Urteil vom 1. Marz 2017, X ZR 10/15 — An-
kopplungssystem [). Nichts anderes kann im Gebrauchsmuster-Léschungsverfah-

ren gelten.

Im vorliegenden Fall ergibt sich hieraus folgendes: Bei dem nur teilweise ange-
griffenen Gebrauchsmuster ist dessen nicht vom Léschungsantrag betroffener Teil
auch nicht Gegenstand des Ldschungsverfahrens; die in den Ldschungsantrag
nicht einbezogenen Schutzanspriche 6, 7 und 9 bis 18 durfen von Amts wegen
nicht in die Prifung einbezogen werden und bleiben als solche auch dann beste-
hen — dies auch und gerade mit ihren Ruckbeziehungen auf die vom Ldschungs-
antrag betroffenen Anspriche (vgl. dazu BPatGE 28, 26) —, wenn das Gebrauchs-
muster im Umfang der angegriffenen Schutzanspriiche ganz oder teilweise ge-

[6scht wird.

Im Ubrigen dient das gebrauchsmusterrechtliche Léschungsverfahren der Uber-
prufung auf einen Bestand bzw. eine gebotene Léschung hin, soweit ein gesetz-
lich vorgesehener und vom Antragsteller geltend gemachter Loschungsgrund, und
nur in diesem Umfang bietet es dem Antragsgegner die in der Sache veranlassten
Verteidigungsmaoglichkeiten — darliber hinaus dient es aber nicht der Gestaltung
des Gebrauchsmusters (vgl. in Analogie BGH GRUR 2005, 145 — elektronisches
Modul).

Beim Antrag 2.10 besteht insoweit der Widerspruch, dass bei einer Loschung im
beantragten Umfang die vom Ldschungsantrag nicht betroffenen Anspriiche
zwangslaufig entsprechend der ,Mal3gabe“ unberthrt bleiben, aber dennoch eine
insoweit nicht definierte ,weitergehende” Zurickweisung des Loschungsantrags
beantragt ist, mithin ist dieser auch nicht auslegungsfahige Antrag nicht hinrei-

chend bestimmt.
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Der Anspruch 172 gemaR Anlage P8 zum Hilfsantrag 2.11 beruht auf einer Kombi-
nation der vom Léschungsantrag betroffenen Anspriiche 15, 45¢, 55¢ und 8¢
sowie der nicht vom Léschungsantrag betroffenen Anspriiche 6°¢ und 7°°.

Eine derartige Verteidigung jenseits des Angriffs ist unzuléssig (s. 0.).

Im Ubrigen dient das gebrauchsmusterrechtliche Léschungsverfahren der Uber-
prufung auf einen Bestand bzw. eine gebotene Léschung hin, soweit ein gesetz-
lich vorgesehener und vom Antragsteller geltend gemachter Loschungsgrund, und
nur in diesem Umfang bietet es dem Antragsgegner die in der Sache veranlassten
Verteidigungsmaoglichkeiten — dariber hinaus dient es aber nicht der Gestaltung
des Gebrauchsmusters (vgl. in Analogie BGH GRUR 2005, 145 — elektronisches
Modul).

VI. Im Hinblick auf die unterschiedlichen Auffassungen der Beteiligten zur Aus-
legung und zu den im Beschwerde- und Léschungsverfahren geltend gemachten
bzw. zu den dort bereits gednderten Fassungen der angegriffenen Anspriche sind
folgende Ausfuhrungen zum Verstandnis der einzelnen Merkmale des Streitge-
brauchsmustergegenstands sowie deren Bedeutung in ihrer Kombination veran-
lasst: Zur Ermittlung der technischen Lehre, auf die das Schutzbegehren nach
dem Verstandnis des mal3geblichen Fachmanns abzielt, ist der Sinngehalt des
(jeweiligen) Schutzanspruchs in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die ein-
zelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, unter Heranzie-
hung der Beschreibung und Zeichnungen durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH
GRUR 2007, 410 - Kettenradanordnung). Dies darf allerdings weder zu einer
inhaltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wort-
laut des Anspruchs festgelegten Gegenstands fuhren (BGHZ 160, 204, 209;
GRUR 2004, 1023 — Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Allein aus Ausfih-
rungsbeispielen darf daher nicht auf ein engeres Verstandnis des Patentan-
spruchs geschlossen werden, als es dessen Wortlaut fr sich genommen nahe-

legt. MaRRgeblich ist vielmehr, ob die Auslegung des Patentanspruchs unter He-
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ranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung
einer solchen engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt wird,
der erfindungsgemal mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht werden
soll (BGH, Urteil vom 12. Februar 2008 — X ZR 153/05; GRUR 2008, 779, 782
— Mehrgangnabe) — Nichts anderes kann fur Schutzanspriche eines Gebrauchs-
musters gelten.

1SG

Beim Schutzanspruch ist dem Ausdruck ,Adapter” im Merkmal MO ein allge-

meiner Sinngehalt entsprechend der fachublichen Begriffsbedeutung dahingehend
zu unterlegen, dass dieser als vermittelndes Element der Anpassung zwischen
zwei miteinander zu verbindenden Komponenten mit unterschiedlichen Schnitt-
stellen dient, indem dieser Adapter als ,separates Bauteil“ (Merkmal M3) vorlie-
gend eine nicht ndher definierte Tintenpatrone als weiteres ,separates Bauteil*
(Merkmal M3) fur deren Einsetzbarkeit in bzw. Verbindbarkeit mit einem nicht
naher definierten Patronenanbringungsabschnitt einer Aufzeichnungsvorrichtung

adaptiert.

In Verbindung mit den Merkmalen M2.1a und Merkmal M3 folgt im Lichte der Be-
schreibung unter Berlcksichtigung des in der Anwendung unterschiedlicher, die
Information fur die Aufzeichnungsvorrichtung bereitstellender Adapter — anstelle
der Anwendung diese Information selbst bereitstellender Tintenpatronen — begriin-
deten Erfolgs (vgl. Abs. 0004 und 0005), dass der .fur* eine Tintenpatrone vorge-
sehene Adapter (Merkmal MO) losgeldst von der Tintenpatrone als separates Bau-
teil (Merkmal M3) anwendbar sein muss, u. a. auch ohne eine darin vormontierte
Tintenpatrone in einen Patronenanbringungsabschnitt einsetzbar sein muss
(Merkmal M2.1a) und auch bereits in dieser Alleinstellung (Merkmal M2) mit sei-
nem Erfassungsabschnitt (Merkmal M2.1) eine lichtoptische Detektion i. d. S.
ermdglichen muss, dass ein Abschnitt daran mit einer lichtoptischen Sensorik
(Merkmal M2.1a) zusammenwirken kann, vgl. auch Absatz 0007. Spezielle Ausge-
staltungen des Adapters allerdings sind weder zwingend impliziert noch durch die

Ubrigen Merkmale des Anspruchs ausgeschlossen, die Adaptation kann in einer



-34 -

geometrischen, aber auch einer funktionellen Anpassung begriindet sein und
bleibt dem Fachmann Uberlassen. Soweit im Streitgebrauchsmuster lediglich Aus-
fuhrungsbeispiele angefuhrt sind, bei denen der Adapter ausschlief3lich der kom-
plementaren Anpassung an unterschiedliche Formgebungen Uber die Bereitstel-
lung entsprechender Funktionsflachen dient und eine unmittelbare Fluidverbin-
dung zwischen Tintenpatrone und Aufzeichnungsgerat bei eingesetzter Tintenpa-
trone besteht, ist eine dahingehend einschrankende Auslegung des An-

spruchs 1°¢

nicht maoglich.

Eine kombinatorische Wirkung entfalten die Konfiguration der Erfassungsab-
schnitte fur eine lichtoptische Detektion und die Ausfihrung des Adapters als
separates Bauteil nicht, der Erfolg begriindet sich allein in der Anwendung eines

Adapters anstelle eines Tintentanks mit Erfassungsabschnitten.

Der Anspruch 1°€ schreibt zwar eine Ausbildung des Adapters selbst fiir eine Ein-
setzbarkeit in einen Patronenanbringungsabschnitt auch ohne Tintenpatrone vor —
Restriktionen, die durch den Patronenanbringungsabschnitt bedingt sein kénnten,
folgen aus dem Anspruch 1°¢ mangels dessen naherer Definition indes nicht. Die-
sem Verstandnis steht nicht entgegen, dass ein Adapter mit den Merkmalen des
Anspruchs 15¢ auch, wie fiir das Ausfiihrungsbeispiel beschrieben, mit vormon-
tierter Tintenpatrone eingesetzt und entfernt werden kann — Merkmal M1 schlief3t
dies nicht aus.

Der Erfassungsabschnitt (M2) ist allein durch seine Eignung fir eine lichtoptische
Detektion gemafld Merkmal M2.1 durch Blockierung oder Durchlass (M2.1a) im ein-
gesetzten Zustand bzw. im Verlauf des Einsetzens charakterisiert, nicht jedoch
hinsichtlich seiner Ausbildung oder Anordnung im Ubrigen. Insbesondere muss
der Erfassungsabschnitt nicht einstiickig mit dem Adapter ausgefuhrt sein; einer
entsprechend einengenden Auslegung auf das Ausfuhrungsbeispiel hin steht der
Wortlaut entgegen, der fordert, dass der Erfassungsabschnitt ,positioniert* ist und
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diese Wortwahl bereits die Moglichkeit der Ausfuihrung als gesondertes Telil ver-
deutlicht.

Da beim Ausfuihrungsbeispiel eine Informationszuweisung durch die Aufzeich-
nungsvorrichtung erst nach dem Einsetzen erfolgt, weil es auch auf das Sensor-
signal bei eingesetzter Patrone ankommt, wenn der Adapter eingesetzt ist, kann
aus der verwendeten Zeitform des Verbs ,sein“ mit seiner konjugierten Form ,wird"
im Merkmal M2.1a keine Besonderheit fir die Gestalt des ,Erfassungsabschnitts”
folgen — ob ein Abschnitt ,nur* zeitweise Uber den Verlauf der Einsetzbewegung
erfasst wird oder auch noch am Ende der Einsetzbewegung, hangt (auch) von der
Art und Anordnung des Sensors ab; beides ist nicht Gegenstand des den Adapter

allein betreffenden Anspruchs 1°°.

Da die Angaben zur Merkmalsgruppe M2 gleichermal3en fir den ,Brickenab-
schnitt® (Positionszeichen 189) wie fur den ,Erfassungsabschnitt* (Positionszei-
chen 186 / Merkmal N3) zutreffen, folgen auch aus dem diesem im Merkmal M2
verwendeten Ausdruck — abweichend von der Beschreibung — zugewiesenen Po-
sitionszeichen keine Besonderheiten.

Gemal den Merkmalen M4 und M4.1 weist der Adapter neben einer Vorderwand
eine erste Offnung auf, die der durch eine Einsetzrichtung in ihrer stirnseitigen
Lage definierten Wand gegenuberliegt. Diese Definition folgt dem oben angefihr-
ten Ausfihrungsbeispiel nach Figur 6, demnach der Adapter die Tintenpatrone
zumindest entsprechend der zugeschriebenen Funktionalitat des Adaptierens ,be-
herbergt‘ (Abs. 0057) und der Adapter fur dieselbe Einsetzrichtung seiner selbst
und der Tintenpatrone ausgelegt sein muss, ohne dass die Ubrige, die ,Offnung*
ausbildende Gestaltung zwingend als eine solche definiert ist, die nach Art einer
.Behélterform”, wie im Absatz 0057 bezeichnet, die Patrone vollumfanglich
angrenzend an die Vorderwand umschliel3t, weil der Hauptkdrper auch ,beliebige
Abschnitte der Tintenpatrone nicht beherbergen® kann (vgl. a. a. O.).
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Aus dem Wortlaut der Merkmale M4.2 und M4.3.1 folgt zwar, dass es sich bei der
,zweiten Offnung* um eine Durchgangso6ffnung handelt, deren Anordnung und
Ausbildung im Ubrigen mangels naherer Definition der Ausbildung und Anordnung
des ,Tintenversorgungsabschnitts 90“ unbestimmt bleibt. Fir den beanspruchten
LAdapter* kommt dem Merkmal M4.3.1 allein die Bedeutung zu, dass die Offnung
einen Durchgang fur eine unmittelbare Verbindung eines Tintenversorgungsab-
schnitts der Tintenpatrone mit einem der Aufzeichnungsvorrichtung zugeordneten,

komplementaren Abschnitt bereitstellt.

Entgegen der Ublichen Bedeutung der konsekutiven Satzverbindung ,so dass” im
Merkmal M4.3 kann auch bei Beachtung der Konjunktion ,nachdem® im Nebensatz
keine Folge des im Hauptsatz vermeintlich angegebenen Grunds gesehen wer-
den, jedenfalls kann diese Formulierung — ebenso wenig wie das Merkmal M1 —
nicht eine Gestalt des Adapters implizieren, die eine bestimmte Einsetzreihenfolge
erzwingt oder gar ein Einsetzen der Tintenpatrone bis zum Einsetzen des Adap-
ters verhindert. Insbesondere kann es nicht auf Restriktionen ankommen, die der
Ausbildung und Anordnung eines oder mehrerer Patronenanbringungsabschnitte
in der ,Aufzeichnungsvorrichtung“ geschuldet sind. Weder diese Vorrichtung noch
deren Bestandteil ,Patronenanbringungsabschnitt® sind Merkmale des bean-
spruchten Adapters, noch kann eine dahingehende Einschrdnkung mangels nahe-
rer Definition der Einheit aus Aufzeichnungsvorrichtung, Patronenanbringungsab-
schnitt und Adapter im Anspruch einfach unterstellt werden, mag diese auch bei
dem im Streitgebrauchsmuster beschriebenen Ausfihrungsbeispiel durch eine
eng benachbarte Anordnung von Patronenanbringungsabschnitten bzw. Adaptern
mit ,,Behalterform” und quaderférmigen, durch eine rein lineare Bewegung einsetz-

baren Tintenpatronen gegeben sein.

Allerdings kommt dem Merkmal M4.3 i. V. mit dem Merkmal M1 die Bedeutung zu,
dass der Adapter von solcher Gestalt sein muss, dass dieser fir sich auch ohne

darin vormontierte Tintenpatrone in einen komplementaren Patroneneinbringungs-
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abschnitt montierbar ist. Nichts anderes gilt bereits flir einen Adapter mit den
Merkmalen MO, M1, M2.1a und M3.

ZSG

Der Anspruch (Merkmal N2) weist dem Adapter einen ,Hauptkdrper® zu. Da

der ,Hauptkorper” It. Absatz 0057 ,beliebige Abschnitte der Tintenpatrone nicht
beherbergen® kann, hat dieser —zudem den Erfassungsabschnitt aufweisend —
jedenfalls Anteil an der Adaptation einer Tintenpatrone durch deren zumindest teil-
weise Aufnahme. Die Ausgestaltung des Hauptkérpers lber das Vorhandensein

einer Vorderwand und einer Offnung hinaus bleibt hierbei unbestimmt.

Mit dem Anspruch 3¢ (Merkmal N3) ist dem Adapter ein weiterer Erfassungsab-

schnitt zugewiesen. Der weitere optische Sensor ist zwar Bestandteil der Auf-
zeichnungsvorrichtung und insoweit kein Merkmal des Adapters, jedoch folgt fir
den Sinngehalt des Merkmals N3 bzw. der Merkmalskombination des Anspruchs,
dass der weitere Erfassungsabschnitt nach Anordnung und Ausbildung fur eine
gesonderte lichtoptische Detektion geeignet sein muss. Insoweit gelten vorste-

hende Aussagen zur Merkmalsgruppe M2 im Anspruch 1°¢ sinngemagR.

Der Ausgestaltung gemaR Merkmal N4 nach Anspruch 4°° ist in Verbindung mit

dem Merkmal M2 der Sinngehalt zu enthehmen, dass der Adapter insgesamt
— somit auch der Erfassungsabschnitt des Adapters — tiber die Blockiereigenschaft
fur das Licht eines lichtoptischen Sensors fir eine Erfassbarkeit verfiigen soll.

Der Anspruch 5°¢ hat eine Einheit aus einem Adapter (Merkmal N5) und einer Tin-

tenpatrone (Merkmal N5.1) zum Gegenstand. Im Lichte der offenbarten Lehre wird
der Fachmann das Merkmal N5.1 im Sinne einer Konfiguration fur eine mittelbare
Montage der Tintenpatrone unter Vermittlung des selbst im Patronenanbringungs-
abschnitt zu montierenden Adapters (Merkmal M1) verstehen. Denn ein bereits in
den Patronenanbringungsabschnitt einer Aufzeichnungsvorrichtung eingesetzter
Adapter bildet selbst einen Anbringungsabschnitt fir die Tintenpatrone aus.
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Die Merkmale N8.2 und N8.2.1 gemé&R Anspruch 8°C betreffen den Bestandteil

.rintenpatrone“ des ,Systems“ nach Anspruch 5 und definieren eine besondere
Stoffeigenschaft eines zwar so bezeichneten ,Rahmens® der Tintenpatrone. Das
hierfir vergebene Positionszeichen 50 betrifft beim Ausfuhrungsbeispiel das Tin-
tenpatronengehause, und die ,Lichtdurchlassigkeit” ist im Hinblick auf ein Zusam-
menwirken mit der lichtoptischen Sensorik vorgeschlagen, die gleichermal3en
einen vorbei bewegten ,Erfassungsabschnitt* am Adapter wie aufgrund der Stoff-
eigenschaft auch einen ,Anzeigeabschnitt* im Innern des Tintentanks detektieren
kann (s. 0. im Abschnitt Il). Ein derart weitreichender Bedeutungsgehalt tUber die
blo3e Vorschrift zur Materialwahl hinaus ist dem aus diesem Kontext herausge-

griffenen Merkmal N8.2.1 indes nicht beizumessen.

VIl.  Das Streitgebrauchsmuster ist im beantragten Umfang gemafd § 15 Abs. 1
Nr. 1 GebrMG - unbeachtlich der weiteren Einwendungen oder der Zulassigkeit
der jeweiligen Anspruchsfassungen — zu léschen, weil sein Gegenstand nicht nur

nach Anspruch 1°¢

, sondern auch in seinen Ausgestaltungen nach den Anspru-
chen 2°° bis 4°¢ bzw. in Gestalt eines ,Systems* nach den Anspriichen 5°¢ und
85 — mit &hnlichen Merkmalskombinationen auch im Umfang der Hauptanspriiche
nach den Hilfsantragen 2.1, 2.2 und 2.4 bis 2.9 vorliegend hilfsweise verteidigt —
nicht neu ist oder zumindest nicht auf einem erfinderischen Schritt gemald § 1

Abs. 1 GebrMG beruht.
1. Zum Hauptantrag der Antragsgegnerin:

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist in der eingetragenen, gemal
Hauptantrag unveranderten Fassung bereits deshalb nicht schutzfahig, weil ein
Adapter mit den Merkmalen gemaR Anspruch 1°¢ in der eingetragenen Fassung
entgegen 8 1 Abs. 1 GebrMG nicht neu im Sinne des § 3 GebrMG ist.
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In der Druckschrift D8 werden fir eine dort im Absatz 0003 bereits als bekannt
vorausgesetzte Anwendung von Tintenpatronen (,ink tank”) adpatierenden Rah-
men (,frame wich is adapted to the retainer of the apparatus”) Lésungen beschrie-
ben, die demgegeniiber auch ein Entfernen und Wiedereinsetzen der Tintenpa-
trone in einen bereits montierten und separaten Adapter (,intermediate ele-
ment 130“) entsprechend den Merkmalen MO und M3 ermdglichen. Bei der hierfir
in Bezug auf die Figuren 13 bis 16 ab Absatz 0031 bis Absatz 0034 beschriebe-
nen LOsung verrastet der — ausweislich der Figuren quaderférmig gestaltete —
Adapter mit einer an einer Seitenwand angeordneten Nase (,notch 136“) am Pa-
tronenanbringungsabschnitt (dort ,retainer 11%). Weil diese Nase It. Absatz 0032
ein Herausnehmen des Adapters zusammen mit der Tintenpatrone verhindert und
It. Absatz 0034 nur in einem bestimmten Betriebsmodus Uberhaupt ein Entfernen
des Adapters erforderlich ist, ist dieser nicht nur entsprechend Merkmal M1 ,konfi-
guriert”, vielmehr bietet dieser auch eine dem generischen Merkmal M4.3 folgende

Funktionalitat.

Ausweislich der deutlichen zeichnerischen Darstellung der Seitenansichten und
Draufsicht in den Figuren 13 und 16 weist der Adapter 4 Seiten- und eine Vorder-
wand in Einsetzrichtung mit einer Durchgangsoffnung entsprechend den Merk-
malen M4, M4.1 und M4.2 auf, die ein Einsetzen der Tintenpatrone in den Adapter

entsprechend diesem Teil des Merkmals M4.3.1 ermoglicht.
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Figur 16 aus D8 (freigestellt und erganzt)

Wenngleich die Offnung in der Vorderwand dort nicht etwa den — kleineren — Tin-
tenzufihrungsabschnitt der montierten Patrone, sondern den — grof3eren — kom-
plementaren Abschnitt des Patronenanbringungsabschnitts aufnimmt, ist diese
Offnung insoweit grundsatzlich zur Aufnahme eines Tintenzufiihrabschnitts geeig-
net, nicht nur weil dieser je nach Patrone und Patronenanbringungsabschnitt, die

nicht Gegenstand des Anspruchs 1°¢

sind, bei einer tiefer in den Adapter einge-
driickten Patrone auch in die Offnung entsprechend diesem Teil des Merk-
mals M4.3.1 gelangen kann, sondern weil diese Offnung jedenfalls eine unmittel-
bare Verbindung des ,Tintenversorgungsabschnitts® mit einem komplementéaren
Gegenstuck der Aufzeichnungsvorrichtung entsprechend der gebotenen Ausle-

gung dieses Merkmals (s. 0.) ermdglicht.
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Figuren 13 bis 15 aus D8 (freigestellt und erganzt)

Die D8 schlagt die Anordnung eines mit elektrischen Kontaktflachen versehenen
Speicherchips (,memory chip 140“) mit aufRen liegenden Kontaktflachen auf3en an
einer Seitenwand des Adapters vor (vgl. Absatz 0034). Der Fachmann liest hier
die Anordnung eines Schaltkreiselements auf einer Platine mit metallischen Kon-
taktflachen mit; diese Einheit stellt aufgrund ihrer Funktionalitat bereits einen Er-
fassungsabschnitt entsprechend Merkmal M2 dar.

Mag nun jeder Abschnitt des Adapters dort flr eine lichtoptische Detektion durch
Blockierung eines Lichtwegs dann geeignet sein, wenn ein entsprechendes Mate-
rial verwendet wird — in D8 ist die Verwendung von Kunststoffen fur eine Fertigung
des Adapters im Spritzgussverfahren angesprochen (Abs. 0041) —, kommt bei der
gezeigten Anordnung hierfuir jedenfalls auch die die Kontaktflache und den Spei-
cherchip tragende Platine in Betracht, weil diese Einheit die Eigenschaft der Licht-
undurchlassigkeit inharent aufweist und die Anordnung an einer Seitenflache bei
entsprechender Anordnung von Sensoren selbst dann eine Blockierung des Licht-
wegs bewirken wirde, wenn ein Adapter aus lichtdurchlassigem Material auch
ohne Tintentank in den Patronenanbringungsabschnitt eingesetzt ware.

Dass die Platineneinheit bei der aus D8 bekannten Ausfihrungsvariante nicht
auch hinsichtlich dieser gegebenen Funktionseigenschaft eingesetzt wird, ist bei
der Beurteilung der Schutzfahigkeit des Adapters fir sich ohne Relevanz. Denn
die Angabe eines neuen Zwecks oder einer neuen Wirkung oder Funktion verleiht

dem Erzeugnis selbst, wenn dieses bekannt ist, grundséatzlich keine Neuheit (vgl.
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Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl. § 3 Rn. 200, &hnlich betrachtet vom Oberlandes-
gericht Dusseldorf im Urteil 1-2 U 79/11 (LAQ), Seite 12 unten).

Mithin ist diese in der Druckschrift D8 beschriebene und gezeigte Ausfihrungs-
form nach Figur 16 neuheitsschadlich fiir den Gegenstand nach Anspruch 15°.

Bei der geltenden Antragslage kommt es auf die weiteren Anspriiche des An-
spruchssatzes nicht an (vgl. BPatG, 3 Ni 48/06, Urteil vom 29. April 2008 — lonen-

austauschverfahren).

2. Zu den Hilfsantrdgen 2.1 und 2.2:

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist in der Fassung des Hilfsan-
trags 2.1 und auch des Hilfsantrags 2.2 jeweils nicht schutzfahig, weil ein Adapter
mit den Merkmalen gemal3 der durch die Anlage P5 vorgegebenen Fassung des
Anspruchs 17 § 1 Abs. 1 GebrMG nicht neu im Sinne des § 3 GebrMG ist.

15 unver-

Hinsichtlich der gegenliber der eingetragenen Fassung des Anspruchs
anderten Merkmale gelten vorstehende Ausfihrungen im Abschnitt VII 1. sinnge-

mafi.

Bei der in der Druckschrift D8 beschriebenen und gezeigten Ausfuhrungsform
nach den Figuren 13 bis 16 bildet das ,intermediate element* mit seinen Seiten-
wéanden und der Vorderwand (,bottom 131“) den Hauptkdorper entsprechend der
gebotenen Auslegung des gegeniiber dem Anspruch 1°¢ erganzten Merkmale N2
bis N2.2 aus, an dem auch die dort als ,Erfassungsabschnitt* wirkende Platinen-
einheit positioniert ist und der auch dort aufgrund der Anordnung der Seitenwande
eine erste Offnung aufweist und der auch dort zur Aufnahme der einzusetzenden

Tintenpatrone dient.

Aus der Vorwegnahme samtlicher Merkmale des Adapters nach dem geltenden
Anspruch 1 in der identischen Fassung gemal3 Hilfsantrag 2.1 und 2.2 durch eine
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aus der Druckschrift D8 unmittelbar hervorgehende Ausfuhrungsvariante folgt
somit dessen fehlende Schutzfahigkeit.

Bei der geltenden Antragslage kommt es auf die weiteren Anspriiche des An-

spruchssatzes nicht an.

3. Zu den Hilfsantragen 2.4 und 2.5:

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist in der Fassung des Hilfsan-
trags 2.4 und auch des Hilfsantrags 2.5 jeweils nicht schutzfahig, weil ein Adapter
mit den Merkmalen gemafR der durch die Anlage P4 vorgegebenen Fassung des
Anspruchs 174 entgegen § 1 Abs. 1 GebrMG nicht auf einem erfinderischen Schritt
beruht.

Hinsichtlich der gegenuiber der Fassung des Anspruchs 17°

nach Anlage P5 un-
veranderten Merkmale gelten vorstehende Ausfiihrungen im Abschnitt VII 2. sinn-

gemal.

Fur das demgegeniber erganzte Merkmal N4, das eine Ausbildung des Adapters
aus einem lichtundurchlassigen Material fordert — mit der Implikation fur das Merk-
mal M2, dass auch der Erfassungsabschnitt aus diesem Material gebildet ist —,
bietet die Druckschrift D7 fur sich ein Vorbild:

In der Druckschrift D7 ist der Aufbau einer zum Einsetzen in einen entsprechen-
den Halter (,holder 4“) an einem Tintenstrahldruckers vorgesehenen Tintenpa-
trone beschrieben, bei der ein die Tinte aufnehmender Patronenkorper (,cartridge

body 20*) mit einer Kappe (,cap 24“) versehen ist, vgl. Absatz 0031.

Well diese Kappe beispielhaft zur nachtraglichen Verbindung mit dem Tintentank
mittels Verschweif3ung beschrieben ist, handelt es sich zwar um ein separat gefer-

tigtes Bauteil, nicht jedoch um einen separaten Adapter gemafR dem gebotenen
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Verstandnis der Merkmale MO und M3 (vgl. Abs. 50 i. V. m. Abs. 0047: ,the cap is
fixed to the cartridge body 20, for example, by ultrasonic welding®).

Wahrend der Patronenkdrper aus lichtdurchlassigem Material gefertigt sein soll
—vgl. Absatz 0032 —, besitzt die Kappe einschlie3lich eines — neben anderen —
daran angeformten, stegférmigen Vorsprungs 66 (,protrusion 66“) gerade keine
Durchlassigkeit fur Licht, vgl. Absatz 0047. Denn der Vorsprung 66 ist dort mit sei-
ner Gestalt und Anordnung zur Detektion nach Art einer Lichtschranke durch
einen an dem korrespondierenden Abschnitt des Tintenstrahldruckers angeordne-
ten lichtoptischen Sensors wahrend des Einsetzvorgangs in den Halter vorgese-
hen — vgl. Absatz 0048 und 0049 und noch 0072 i. V. m. den Figuren 3 und 9b aus
D7, und bildet hierbei einen Erfassungsabschnitt entsprechend den Merkma-
len M2, M2.1 und M2.1a an der separat aus lichtundurchlassigem Material — ent-
sprechend Merkmal N4 — hergestellten Kappe.

Figuren 3 und 9b aus D7 (freigestellt)

Mit ihren unterschiedlich gestalteten Vorspriingen wie noch den weiteren rippen-
artigen Vorspringen 67, die dort fur ein Zusammenwirken mit Nuten am Halter
vorgesehen sind und nach dem Verstandnis des Fachmanns zusatzlich eine

mechanische Kodierung bereitstellen, dient diese bekannte Einheit aus Kappe und
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Patronenkérper der Adaptierung an unterschiedliche Drucker gleichsam tber die
Erfassungsabschnitte, vgl. Abs. 0050 i. V. m. Absatz 0047 (,separate member*,
~ormed in different shapes corresponding to the particular specifications of an
inkjet printer* ,ink cartridge having particular specifications, ,grooves that engage

with the ribs 67 may be formed on the holder®).

Mithin sind dem Fachmann mit den Druckschriften D8 und D7 die Varianten ,sepa-
rater Adapter fir demontierbare Tintenpatrone* und ,fest mit der Tintenpatrone
verbundener Adapter” als Alternativen sowie die Verwendung von ,lichtundurch-
lassigem” Material zur Herstellung des Adapters bekannt.

Diese prasenten Varianten bzw. Ausfihrungen wird der Fachmann je nach Bedarf
in Bezug auf den praktischen Anwendungsfall alternativ anwenden bzw. im Rah-
men einer Auswahlentscheidung durch die Erfolgserwartung veranlasst in nahelie-

gender Weise festlegen.

So wird der Fachmann fir die Anwendung bei einer Aufzeichnungsvorrichtung mit
einer lichtoptisch wirkenden Sensorik nach dem Vorbild der D7 fir das Adapterteil
lichtundurchlassiges Material vorschlagen und zur Erzielung des in der D8 heraus-
gestellten Vorteils einer demontagefahigen Ausfihrung auch nicht am Ausfih-
rungsbeispiel der D7 mit einem fest verbundenen Adapter haften, sondern von der
dort vorgeschlagenen Verschweilung absehen, zumal sich die dort beschriebene
Ausfihrung aufgrund der separat hergestellten Bauteile flr einen analogen Ein-

satz unmittelbar eignet.

Mithin lag die gemeinsame Verwirklichung der fur sich aus den Druckschriften D8
und D7 bekannten Merkmale an einem Adapter gemal3 der durch die Anlage P4

vorgegebenen Fassung des Anspruchs 17 nahe.

Bei der geltenden Antragslage kommt es auf die weiteren Anspriiche des An-

spruchssatzes nicht an.
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4. Zu den Hilfsantrdgen 2.6 und 2.7:

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist in der Fassung des Hilfsan-
trags 2.6 und auch des Hilfsantrags 2.7 jeweils nicht schutzfahig, weil ein Adapter
mit den Merkmalen gemal3 der durch die Anlage P6 vorgegebenen Fassung des
Anspruchs 17° entgegen § 1 Abs. 1 GebrMG nicht auf einem erfinderischen Schritt
beruht.

Hinsichtlich der gegeniiber der Fassung des Anspruchs 174 nach Anlage P4 un-
veranderten Merkmale gelten vorstehende Ausfuihrungen im Abschnitt VII 3. sinn-

gemal.

Wie vorstehend im Abschnitt VII 3. ausgefihrt, ist in der Druckschrift D7 die Aus-
bildung der Kappe mit stegférmigen Vorspriingen (,protrusion 66“) und weiteren
rippenartigen Vorspriingen 67 vorgeschlagen, die von daher ebenfalls aus dem
lichtundurchlassigem Material dieser Kappe ausgebildet sind und von daher
geeignet sind, entsprechend dem vorliegend gegentber dem Anspruch 1 in der
Fassung gemal Anlage P4 ergdnzten Merkmal N3 fUr eine lichtoptische Detektion

geeignet sind.

Dass die weiteren Vorspringe Pos. 67 bei der Ausfuhrungsform nach D7 nicht
auch hinsichtlich dieser gegebenen Funktionseigenschaft eingesetzt wird, ist bei
der Beurteilung der Schutzfahigkeit des Adapters fur sich ohne Relevanz, vgl.
hierzu obige Ausfiihrungen im Abschnitt VIl 1. zum Anspruch 15°.

Aus der — wie vorstehend im Abschnitt VII 3. begriindet — naheliegenden gemein-
samen Anwendung der flir sich aus den Druckschriften D8 und D7 bekannten
Merkmale folgt somit auch die fehlende Schutzfahigkeit des Adapters nach dem

Anspruch 17 in der durch die Anlage P6 vorgegebenen Fassung.
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Bei der geltenden Antragslage kommt es auf die weiteren Anspriiche des An-
spruchssatzes nicht an.

5. Zu den Hilfsantragen 2.8 und 2.9:

Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist in der Fassung des Hilfsan-
trags 2.8 und auch des Hilfsantrags 2.9 jeweils nicht schutzfahig, weil ein System
mit den Merkmalen gemafR der durch die Anlage P7 vorgegebenen Fassung des
Anspruchs 177 § 1 Abs. 1 GebrMG nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht.

Hinsichtlich der gegeniiber der Fassung des Anspruchs 17° nach Anlage P6
unveranderten, den Adapter allein betreffenden Merkmale gelten vorstehende
Ausfuhrungen im Abschnitt VII 3. sinngemal3. Vorliegend sind insoweit die dem-
gegeniber erganzten Merkmale N5 und M5.1 in Kombination zu betrachten, weil
der geltende Anspruch 1 auf die Einheit aus einem Adapter und der Tintenpatrone

gerichtet ist.

Dem erganzten Merkmal N5.1 kommt hierbei indes keine andere Bedeutung als
dem Merkmal M3 in Verbindung mit dem Merkmal M4.3 zu, da auch bei der vor-
liegend betrachteten Ausfuhrungsvariante nach den Figuren 13 bis 16 der Druck-
schrift D8 die Tintenpatrone in das dort den Adapter bildende ,intermediate ele-
ment 130" nicht nur montiert, sondern aus diesem wieder fur sich entfernt werden
kann; zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf obige Ausfiihrungen im Ab-
schnitt VIl 1. zum Verstandnis der Absatze 0031 und 0034 hingewiesen, demnach
die Anordnung von Nasen am Adapter dort gerade ein gesondertes Demontieren
des Tintentanks vor der moglichen Demontage des Adapters erzwingt.

Mit dem Merkmal N5 folgt indes, dass die Tintenpatrone als Bestandteil des ,Sys-
tems” und der Adapter zwingend derart aufeinander abgestimmt ausgefihrt sein
mussen, dass der Tintenversorgungsabschnitt des Tanks im montierten Zustand

tatsachlich — entsprechend Merkmal M4.3.1 — ,in die zweite Offnung gelangt®.
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Eine entsprechende Abwandlung ist in der Druckschrift D8 bereits fir eine Ausfuh-
rungsvariante gemalfd der Darstellung in Figur 7 deutlich gezeigt und ergibt sich
nach dem Verstandnis des Fachmanns bereits aus der dickeren Ausfuhrung der
Vorderwand (,lower leg 72 im Sinne des Merkmals M4.2) gegenuber der dinne-

ren Ausfuihrung nach Figur 16:

7
M son
-~ 77 %

Figur 7 aus D8 (freigestellt und ergénzt)

St

"lower leg 72" des
"intermediate
element 70"

Ausbildungen des Adapters wie der Tintenpatrone, die bei einer Zusammenstel-
lung zu einem ,System* eine Verortung des Tintenversorgungsabschnitts entspre-
chend dem Sinngehalt des Merkmals M4.2 bedingen, sind offensichtlich der Di-
mensionierung der Dicken der Wande des Adapters oder des —im Ubrigen von
der Ausbildung des komplementaren Gegenstiicks abhangigen — Uberstands
eines ,Tintenversorgungsabschnitts* Uber die Stirnseite der Tintenpatrone hinaus
geschuldet und betreffen insoweit einfache konstruktive Anpassungen an den
praktischen Bedarfsfall, flr die es keines erfinderischen Zutuns bedarf.

Mithin lag bei der notwendigerweise komplementaren Ausbildung eines Adapters
im Hinblick auf die zu adaptierende Tintenpatrone hin die gemeinsame Verwirkli-
chung der fur sich aus den Druckschriften D8 und D7 bekannten Merkmale in Ver-
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bindung mit Fachwissen zur Realisierung eines funktionsfahigen ,Systems® mit

177 gemaR Anlage P7 nahe.

den Merkmalen des Anspruchs
Mit der geltenden Antragslage kommt es auf einen etwaigen eigenstandigen erfin-

derischen Gehalt der nicht vom Loschungsantrag betroffenen Ansprtiche nicht an.

Aus den im Abschnitt B dargelegten Griinden folgt, dass die zuladssige Be-
schwerde der Antragsgegnerin unbegrindet ist und zurickgewiesen werden

muss.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz2 GebrMG i.V.m. § 84
Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG und i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

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 gertugt wird, dass
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das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

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,

einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-

ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-

zeichnen und beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-

reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf

beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Metternich Ri.  Sandkdmper st Dr. Baumgart

wegen Urlaubs verhin-
dert zu unterschreiben

Metternich, VRI

Fa



