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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 16. Juni 1994 durch den Vorsit-
zenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing.

Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brop, Dr. Melullis und Dr. Greiner

fir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des
2. Senats (Nichtigkeiltssenats II) des Bundespatentge-
richts vom 9. Oktober 1990 teilweise abgeéndert.

Die Nichtigkeitsklage wird im vollen Umfang abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klagerin zu tragen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 19. Dezember 1985 an-
gemeldeten deutschen Patents 35 44 923 (Streitpatent), das
eine Farbbandkassette betrifft, Patentanspruch 1 des Streit-
patents hat folgenden Wortlaut:

Farbbandkassette fir elektronisch gesteuerte Schreib-
oder &hnliche Blromaschinen mit

- einer Farbbandvorratsspule, die mit ihrem Spulenkern
in der Farbbandkassette drehbar gelagert ist;

- Farbbandausfihrungselementen, die das Farbband von
der Farbbandvorratsspule aus an einem auferhalb des
Kassettengehduses gelegenen Druckbereich vorbei in
das Kassettengehduse zurldckfihren;

- einem im Kassettengehduse angeordneten Farbbandtrans-
portmechanismus, der mittels eines maschinenseitig
angeordneten Antriebs antreibbar ist,

dadurch gekennzeichnet '

- dap im Kassettengeh8use (1), drehfest mit dem Spulen-
kern (2) der Farbbandvorratsspule verbunden, ein Ro-
tationsteil (4, 26) angeordnet ist;

- das Rotationsteil (4, 26) auf wenigstens einer einer
Gehdusewand des Kassettengehduses (1) benachbarten
Seite wenigstens eine Markierung (24, 25) tragt;
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- das Kassettengehduse (1) in einer Gehdusewand wenig-
stens eine Ausnehmung (20) aufweist, die so angeord-
net ist, dap die auf dem Rotationsteil (4, 26) ange-
ordnete Markierung/Markierungen (24, 25) mittels ei-
ner maschinenseitig angeordneten Sensoranordnung (19)
bei Drehung der Farbbandvorratsspule abtastbar
ist/sind;

- die Markierung/Markierungen (24, 25) je nach auf der
Farbbandvorratsspule befindlicher Farbbandart eine
bestimmte Gestalt aufweist/aufweisen.

Wegen der Patentanspriche 2 bis 4 wird auf die Streitpa-
tentschrift verwiesen.

Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klagerin geltend ge-
macht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfa-
hig. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht mehr
neu, zumindest beruhe er, wie auch die Gegenstande der Pa-
tentanspriche 2 bis 4, nicht auf erfinderischer Tatigkeit.
Die Patentanspriche 2 bis 4 seien darldber hinaus wegen Un-

einheitlichkeit gegenlber dem Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 zu streichen. '

Die Klagerin hat beantragt,
das deutsche Patent 35 44 923 fir nichtig zu erkléren.
Die Beklagte hat beantragt,

die Nichtigkeitsklage abzuweisen.



Hilfsweise hat sie das Streitpatent jeweils mit einem
einzigen Patentanspruch gemdp einem ersten Hilfsantrag, wei-
ter hilfsweise gemidp einem zweiten Hilfsantrag verteidigt.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang
des Patentanspruchs 1 fir nichtig erklart und die Klage im
Ubrigen abgewiesen.

Im Berufungsrechtszug begehrt die Beklagte die teilweise
Ab&nderung des angefochtenen Urteils und die vollsténdige
Abweisung der Klage. Sie verteidigt den erteilten Patentan-
spruch 1, hilfsweise in der Fassung der beiden bereits in
erster Instanz gestellten Hilfsantrage.

Die Kladgerin beantragt die Zurlickweisung der Berufung.

Als gerichtlicher Sachversté&ndiger hat Herr Prof.
Dr. Ing. HE Leiter des Fachgebiets flr Druckmaschinen und
Druckverfahren der Technischen Hochschule DENENNED. ein
schriftliches Gutachten erstellt, das er in der mindlichen
Verhandlung erldutert und erganzt hat.

Entscheidungsgrinde:

Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Sie fihrt zur
vollstandigen Abweisung der Nichtigkeitsklage.

I. Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 des
Streitpatents ist eine Farbbandkassette fir elektronisch ge-
steuerte Schreib- oder &hnliche Blromaschinen.



Bel solchen Maschinen werden nach den allgemeinen Anga-
ben in der Beschreibung der Streitpatentschrift Farbbandkas-
setten mit unterschiedlichen Farbbdndern eingesetzt, z.B.
Carbon-C-Bé&nder, Multi-Carbon-B&nder, Textilfarbbénder,
Farbbé&nder unterschiedlicher Farbe usw.. Um eine optimale
Ausnutzung des jewells verwendeten Farbbandes zu gewadhrlei-
sten, mup das Farbband je nach der verwendeten Farbbandart
vor jedem Abdruck eines Zeichens um eine (farbbandspezifi-
sche) Lange unverbrauchten Farbbandes gefdrdert werden. Um
den gewinschten farbbandspezifischen Vorschub zu erreichen,
wird die bei elektronisch gesteuerten Schreib-~ oder &hnli-
chen Bliromaschinen Ublicherweise vorhandene programmierbare
Steuereinheit, die den Farbbandvorschub steuert, auf die
verwendete Farbbandart eingestellt. Neben dieser unerlépli-
chen Einstellung auf die verwendete Farbbandart ist es win-
schenswert, dem Benutzer anzuzeigen, welche Farbbandart sich
im Gerd&t befindet. Auperdem wird bei sogenannten Speicher-
schreibmaschinen oder bei Ausgabedruckern fir Datenverarbei-
ﬁungsanlagen gefordert, dap diese Gerdte bei Erreichen des
Farbbandendes oder bei Stdbrungen des Farbbandtransportes au-
tomatisch abschalten, denn bei diesen Ger&ten ist ein unbe-
aufsichtigter Betrieb mbdglich. Schlieplich ist es hilfreich,
wenn der Benutzer vor dem Starten eines Druckauftrages weip,
wieviel Farbband noch auf der Rolle ist, damit er abschltzen
kann, ob das zur Verfigung stehende Farbband fir die Durch-
fihrung des Druckauftrags noch‘ausreiéht.

zur LOsung der geschilderten Einzelprobleme waren vor
dem Anmeldetag des Streitpatents jeweils Vorrichtungen be-
kannt. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift befriedi-



gen sie deswegen nicht, weil alle bekannten Vorrichtungen
jeweils nur einem Teil der zu stellenden Anforderungen genu-
gen.

Ausgehend vom Stand der Technik soll nach den Angaben
der Streitpatentschrift deshalb das technische Problem ge-
10st werden, eine Farbbandkassette zu schaffen, mit der un-
ter Verwendung der vorhandenen Steuereinheit und der Sensor-
anordnung sowohl eine Erkennung der Farbbandart und des

Farbbandvorrats als auch eine Farbbandtransportiberwachung
mdglich ist.

Dieses Problem soll nach der Lehre des erteilten Patent—
anspruchs 1 des Streitpatents durch einen Gegenstand mit
folgenden Merkmalen geldst werden:

Bei einer (bekannten und verkehrsiblichen) Farbbandkas-
sette fir elektronisch gesteuerte Schreib- oder &hnliche
Buromaschinen mit

a) einer Farbbandvorratsspule, die mit ihrem Spulenkern
in der Farbbandkassette drehbar gelagert ist,

b) Farbbandausfihrungselementen (gemeint wohl: Farbband-
fihrungselementen), die das Farbband von der Farb-
bandvorratsspule aus einem aupPerhalb des Kassettenge-
hé8uses gelegenen Druckbereich vorbei in das Kasset-
tengehéuse zurickfidhren,



¢) einem im Kassettengehduse angeordneten Farbbandtrans-
portmechanismus, der durch einen maschinenseitig an-
geordneten Antrieb angetrieben wird,

soll

d) im Kassettengeh8use (1) ein Rotationsteil (4, 26) an-
geordnet sein, das drehfest mit dem Spulenkern (2)
der Farbbandvorratsspule verbunden ist,

e) das Rotationsteil (4, 26) auf wenigstens einer der
Geh@usewand des Kassettengeh&uses (1) benachbarten
Seite eine Markierung (17, 24, 25) tragen,

f) das Kassettengehduse (1) in einer Geh&usewand wenig-
stens eine Ausnehmung (20) aufweisen, die so angeord-
net ist, dap die auf dem Rotationsteil (4, 26) ange-
ordnete Markierung/Markierungen (17, 24, 25) mittels
einer maschinenseitig angeordneten Sensoranordnung
(19) bei Drehung der Farbbandvorratsspule abtastbar
ist/sind,

g) die Markierung/Markierungen (17, 24, 25) je nach auf
der Farbbandvorratsspule befindlicher Farbbandart ei-

ne bestimmte Gestalt aufweist/aufweisen.

II. 1. Entgegen der Ansicht der Klagerin ist die Lehre
des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents neu.



Zu Unrecht stellt die Klagerin die Neuheit dieser Lehre
im Hinblick auf die erst im Berufungsrechtszug eingefiihrte
japanische Offenlegungsschrift 60-168 688 in Frage. Diese
Schrift zeigt eine Farbbandkassette mit den Merkmalen a bis
f des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Eine
Erkennung der Farbbandart (Merkmal g) ist nicht beschrieben.
Um auch die Farbbandart zu erkennen, bedarf es entweder ei-
ner zusltzlichen, der Farbbandart zugeordneten Markierung
(z.B. an den Reflektoren) oder, falls die relative Haufig-
keit der rotierenden Reflektoren des Spulenkerns als Mefgréd-
Be verwendet werden soll, einer Anpassung der Software an
die vom Sensor abgegriffenen Impulse. Auch wenn die in der
japanischen Offenlegungsschrift vorgesehenen Reflektoren des
Spulenkerns prinzipiell genutzt werden kénnen, um die Farb-
bandart zu ermitteln, bedarf es dazu zusé&tzlicher Einrich-
tungen, die in dieser Druckschrift nicht beschrieben sind.

2. Der Senat vermochte sich nicht davon zu Uberzeugen,
dap der Durchschnittsfachmann des Prioritd&tstages des
Streitpatents, ein berufserfahrener Fachhochschulingenieur
der Fachrichtung Maschinenbau oder Elektrotechnik oder ein
Uberdurchschnittlicher Techniker dieser Fachgebiete, die
Lehre des erteilten Patentanspruchs auffinden konnte, ohne
erfinderisch tatig zu werden.

a) Das Bundespatentgericht ist der Ansicht, diese Lehre
sel dem Fachmann durch die europdische Patentanmeldung
0 121 971 in Verbindung mit der deutschen Offenlegungs-
schrift 31 39 281 nahegelegt gewesen. Der gerichtliche Sach-
versténdige hat gegen diese Auffassung Stellung bezogen und
auch der Senat ist davon nicht lUberzeugt.
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Die bereits im Erteilungsverfahren gewilrdigte europai-
sche Patentanmeldung 0 121 971 zeigt eine Farbbandkassette
mit allen Merkmalen des Oberbegriffs (a bis c) des erteilten
Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Der Unterschied zum
kennzeichnenden Teil besteht im wesentlichen darin, dap das
Markierungen (in Form von Schlitzen 14) tragende Rotations-
teil nicht im Kassettengehluse, sondern maschinenseitig an-
geordnet ist. Weil das so ist, kann eine farbbandspezifische
Information (z.B. ob die Kassette ein Carbon- oder ein Tex-
tilband enthdlt) dort nicht abgegriffen werden. Zum Abgrei-
fen derartiger Informationen mup das Rotationsteil in die
Farbbandkassette verlegt werden. Der Fachmann mup also zu-
nachst den Gedanken fassen, das maschinenseitige Rotations-
teil in die Kassette zu verlegen. Dariber hinaus muf das in
die Farbbandkassette verlegte Rotationsteil zur Erkennung
der Farbbandart eine Markierung aufweisen. Das Bundespatent--
gericht meint, dem Fachmann seien insoweit Anregungen durch
die deutsche Offenlegungsschrift 31 39 281 vermittelt wor-
den. Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht an-
schliefen.

In der genannten deutschen Offenlegungsschrift ist eine
Videokassette beschrieben, bei der mittels einer im Gehduse-
durchbruch 21 der Kassette maschinenseitig angeordneten
elektronischen Abtastvorrichtung 23 von einer innerhalb der
Kassette vorgesehenen rotierenden Kreisscheibe 18, auf die
eine Magnetspeicherspur 20 aufgebracht ist, zusdtzliche
Bandinformationen ausgelesen werden kdénnen. Nach Auffassung
des gerichtlichen Sachversté&ndigen wird der Fachmann den in
der deutschen Offenlegungsschrift 31 39 281 beschriebenen
Weg von vornherein als fur eine Farbbandkassette unbrauchbar
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verwerfen. Denn im Gegensatz zu einem kontinuierlich mit
gleichmé&piger Geschwindigkeit angetriebenen Videoband werde
ein Farbband diskontinuierlich, d.h. schrittweise in Abhé&n-
gigkeit von der Art des Farbbandmaterials, vorwarts trans-
portiert. Bei einem Videoband sei die Abtastvorrichtung auf
einen kontinuierlichen Betrieb mit weitgehend gleichmépiger
Geschwindigkeit ausgelegt und einem solchen Betrieb entspréa-
chen auch die auf der Magnetspur gespeicherten, Uber die Ab-
tastvorrichtung abgegriffenen und danach ausgewerteten In-
formationen Uber das Band. Der Fachmann werde eine elektro-
magnetische Kennung schon wegen des diskontinuierlichen Be-
‘wegungsablaufs, im Ubrigen aber auch wegen der Empfindlich-
keit der Ausleseeinrichtung fir eine Farbbandkassette als
ungeeignet verwerfen.

b) N&her liegt es, nicht von der europédischen Patentan-
meldung 0 121 971 in Verbindung mit der deutschen Offenle-
gungsschrift 31 39 281, sondern von der erst im Berufungs-
rechtszug eingefihrten japanischen Offenlegungsschrift
60-168 688 und der deutschen Offenlegungsschrift 31 09 299
auszugehen. Beide zuletzt genannten Schriften betreffen
Farbbandkassetten.

Die japanische Offenlegungsschrift zeigt eine Farbband-
kassette mit allen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1
des Streitpatents, ausgenommen das letzte Merkmal (g) des
kennzeichnenden Teils. Bei dieser Farbbandkassette greift
ein auPerhalb der Kassette angeordneter Sensor Uber ein Fen-
ster im Kassettengehéuse an in dem Spulenkern der Zuliefer-
spule 2 innerhalb eines Kreises in regelmépigem Abstand an-
geordneten Reflektoren 7 bei Drehung der Spule Informationen
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ab. Auf diese Weise kann das Bandende, eine Bandstockung
oder ein Zerreifen des Farbbandes Uber eine Signalverarbei-
tungseinrichtung erkannt werden. Eine Erkennung der Farb-
bandart ist in der Schrift nicht beschrieben. Allerdings ist
es mbéglich, durch eine der jeweiligen Farbbandart zugeordne-
te r&umliche Anordnung (unterschiedlicher Abstand oder un-
terschiedliche Anzahl) der Reflektoren 7 im Spulenkern 2 und
eine Anpassung der Auslesevorrichtung auch die Farbbandart
zu erkennen. Das ist jedoch nicht ohne weiteres mdglich. Um
eine optimale Ausnutzung des Farbbandes zu erreichen, wird
dieses vor jedem Abdruck eines Zeichens um eine bestimmte
La&nge unverbrauchten Farbbandes gefdrdert. Das bedeutet, dap
sich die Zulieferspule 2, in deren Spulenkern die Reflekto-
ren 7 angeordnet sind, je nach dem Radius des Wickeldurch-
messers unterschiedlich schnell dreht. Wird etwa die relati-
ve H8ufigkeit der Rotation der in FPig. 2 der japanischen Of-
fenlegungsschrift 60-168 688 im Spulenkern 2 angeordneten
acht Reflektoren als Mefgrépe fir eine bestimmte Farbbandart
verwendet, mupf darauf geachtet werden, dap Uberlappungsbe-
reiche mit beispielsweise drei Reflektoren eines Spulen-
kerns, deren Drehh&ufigkeit eine andere Farbbandart kenn-
zeichnet, vermieden werden. Denn in solchen Uberlappungsbe-
reichen ist keine eindeutige Zuordnung der abgegriffenen
MeBwerte zu einer bestimmten Farbbandart m&glich. Demgem&p
findet sich im Stand der Technik auch keine Anregung, die
Drehh&ufigkeit einer auf einem Rotationsteil angebrachten
Markierung zur automatischen Feststellung der Farbbandart
einer Farbbandkassette zu nutzen. Das Problem, auch die
Farbbandart einer Farbbandkassette automatisch zu erfassen,
wurde im Stand der Technik anders geldst. In der deutschen
Offenlegungsschrift 31 09 299 ist eine Einrichtung beschrie-
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ben, bei der eine an der Kassette angebrachte Markierung fur
die Farbbandart von einem Detektor 9 abgegriffen wird, wenn
die Kassette 4 in die Maschine eingelegt wird. Wahrend des
Druckvorgangs wird die Farbbandkassette in die Druckstellung
angehoben (gekippt), wodurch der Detektor 9 dem Anzeigefen-
ster 4b und damit dem Farbband 5 gegenubersteht. In dieser
zweiten Stellung kann der Detektor uUber eine Farbbandmarkie-
rung (némlich eine reflektierende Metallfolie) das Ende des
Farbbandes erfassen. Der Fachmann konnte dieser Schrift die
Anregung entnehmen, Informationen tber die Farbbandart an
der (feststehenden) Kassette aufen anzubringen und abzule-
sen. Es lag nahe, diesen Gedanken aufzugreifen und ihn aut
die Japanische Offenlegungsschrift 60-168 688 zu uUbertragen,
wenn der Fachmann es fir winschenswert hielt, Zusatzinforma-
tionen auch Uber die Farbbandart zu gewinnen. Das hdtte eine
zZzwelte Sensoreinrichtung erforderlich gemacht. Méglicherwei-
se wlre der Fachmann auch auf den Gedanken gekommen, auf ei-
nen zweiten Sensor zu verzichten und die "statische" Infor-
mation Uber die jeweilige Farbbandart etwa durch einen oder
mehrere an der Kassette angebrachte farbbandspezifische (als
Schalter wirkende) Stifte beim Einlegen der Kassette in die
Maschine einzugeben. Das hdtte den Vorteil, dap die Informa-
tion Uber die Farbbandart mit dem Einlegen der Kassette zur
Verfigung steht. Der Schritt, die vorhandene Sensoreinrich-
tung der japanischen Offenlegungsschrift 60-168 688 zu ver-
wenden und die Information Uber die Farbbandart auf ein
Drehteil zu Ubertragen und damit die "statische" Informa-
tionsgewinnung zur Erkennung des Farbbandes in den "dynami-
schen" Prozep zur Uberwachung des Farbbandes einzubeziehen,
d.h. die "statische" Information von einem Rotationsteil ab-
zugreifen, war nach Ansicht des gerichtlichen Sachversténdi-
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gen fUr den Fachmann kein unmittelbar naheliegender Gedanke.
Einmal gedacht und erlautert, erscheine dieser Gedanke frei-
lich sofort als naheliegend und "patent". Aus langjéhriger
Industrieerfahrung als Konstrukteur wisse er, dap ein Kon-
struktionsgedanke, den niemand bisher gehabt habe, den aber
jedermann sofort begreife, wenn er mitgeteilt sei, nachtrég-
lich leicht als naheliegende Selbstverstandlichkeit bewertet
werde. Dabel werde immer Ubersehen, daP es sehr viel schwie-
riger sei, einen solchen Gedanken erstmals zu haben, als ei-
nen gedachten Gedanken nachzuvollziehen. Bei dieser fachli-
chen Beurteilung ist der gerichtliche Sachverstandige auch
bei seiner eingehenden Befragung durch Gericht und Parteien
in der mindlichen Verhandlung geblieben. Der Senat kann des-
halb nicht ausschliefen, dap der Durchschnittsfachmann uUber
sein normales Kdnnen hinaus erfinderisch tatig werden mupte,
um auf den Gedanken zu kommen, die Information Uber die auf
der Farbbandvorratsspule befindliche Farbbandart von einem
(markierten) Drehteil abzugreifen und die Lehre des erteil-
ten Patentanspruchs 1 des Streitpatents aufzufinden.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs.
Verbindung mit § 91 Abs. 1 ZPO.

Rogge Maltzahn

3 PatG in

Brop

Melullis Greiner
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