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betreffend das deutsche Patent 102 20 060

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 29. November 2012 unter Mitwirkung der Vorsit-
zenden Richterin Sredl sowie der Richter Merzbach, Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt-Phys.
Maile, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat Schwengelbeck und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Forkel

fur Recht erkannt:

Das deutsche Patent 102 20 060 wird fur nichtig erklart.

[I.  Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll.  Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hoéhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand
l.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. Mai 2002 angemeldeten Pa-
tents DE 102 20 060 B4 (Streitpatent), dessen Erteilung am 26. Februar 2004 ver-

offentlicht worden ist. Das Streitpatent hat die Bezeichnung

Lverfahren und Produktidentifizierender Strichcode/Barcode/Kenn-
zeichnungsbereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und
Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsda-
ten/Mindestanwendbarkeitsdaten, sowie Verfahren zur Bewertung
(Bestimmung) der verbleibenden Mindest-anwendbarkeits-

dauer/Mindesthaltbarkeitsdauer derselben*



und umfasst 15 Patentanspriiche. Neben den nebengeordneten Ansprichen 1, 2,
7 und 11 beinhaltet das Streitpatent dabei die auf diese Anspriche direkt oder in-
direkt riickbezogenen Anspriiche 3 bis 6, 8 bis 10 und 12 bis 15.

Die erteilten nebengeordneten Anspriiche haben folgenden Wortlaut:

.L1. Verfahren zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und/oder
Arzneimitteln  mit Mindesthaltbarkeitsdaten/Mindestanwendbar-

keitsdaten,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Strichcode/Barcode/Kennzeichnungsbereich, neben der Pro-
dukt-kennzeichnung zusatzlich mindestens eine Mindesthaltbar-
keits- bzw. Mindestanwendbarkeits-Information enthalt und, dass
bei der Bestimmung (Bewertung) der ,verbleibenden Mindestan-
wendbarkeitsdauer/ Mindest-haltbarkeitsdauer” bedarfsgerecht
gegebenenfalls noch ein Sicherheitszeitraum /eine Sicherheits-

dauer beriicksichtigt wird.”

»2. Verfahren zur Bewertung (Bestimmung) der ,verbleibenden
Mindestanwendbarkeitsdauer/Mindesthaltbarkeitsdauer" von Le-
bensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsda-

ten/Mindestanwendbarkeits-daten,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein  Vergleich der Informationen (Mindesthaltbarkeitsda-
ten/Mindestanwend-barkeitsdaten) des Strichcodes/Bar-
codes/Kennzeichnungsbereichs  durchgefuhrt wird, ob der

ermittelte/zu erwartende Anwendungszeitraum Klei-



ner/gleich/groRer ist, als die ,verbleibende Mindestanwendbar-

keits-dauer/Mindesthaltbarkeitsdauer".

ol Produktidentifizierender Strichcode/Barcode/Kenn-
zeichnungsbereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und
Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten/ Mindestanwendbar-

keitsdaten,

dadurch gekennzeichnet, dass

neben der Information beziglich der Produktidentifikation, die In-
formationen bzgl. der Mindesthaltbarkeit bei Lebensmitteln oder
der Mindest-brauchbarkeit/Mindestverwendbarkeit bei Arzneimit-
teln, welche auch mittels Strichcode-Kennzeichnung auf der Ver-
packung/auf dem Produkt aufgebracht sind, bzw. diese somit ge-
kennzeichnet sind, bei der Ausgabe-/ Abgabestelle oder im Kas-
senbereich miterfasst und verwertet/ausgewertet werden kdnnen
und, dass bei der Bewertung (Bestimmung) der ,verbleibenden
Mindestanwendbarkeitsdauer/ Mindesthaltbarkeitsdauer" bedarfs-
gerecht gegebenenfalls noch ein Sicherheitszeitraum/eine Sicher-

heitsdauer bertck-sichtigt wird."

»11. Produktidentifizierender Strichcode/Barcode/Kennzeichnungs-
bereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und Arzneimitteln

mit Mindesthaltbarkeits-daten / Mindestanwendbarkeitsdaten,

dadurch gekennzeichnet, dass

neben der Information bezuglich der Produktidentifikation, die In-
formationen bzgl. der Mindesthaltbarkeit bei Lebensmitteln oder
der Mindestbrauchbarkeit / Mindestverwendbarkeit bei Arzneimit-

teln, welche auch mittels Strichcode-Kennzeichnung auf der Ver-



packung / auf dem Produkt aufgebracht sind, bzw. diese somit ge-
kennzeichnet sind, bei der Ausgabe-/Abgabestelle oder im Kas-
senbereich mittels eines ,kombinierten" Erfassungsvorganges /
Lese-vorganges / Scannervorganges erfasst werden kdnnen und,
dass bei der Bewertung (Bestimmung) der ,verbleibenden Min-
destanwendbarkeitsdauer / Mindesthaltbarkeitsdauer" bedarfsge-
recht gegebenenfalls noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicher-

heitsdauer bertcksichtigt wird.”

Hinsichtlich des Wortlauts der auf die erteilten Anspriche 1, 2, 7 und 11 direkt
oder indirekt riickbezogenen Unteranspriiche 3 bis 6, 8 bis 10 und 12 bis 15 wird

auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent nach Hauptantrag im Umfang der mit
Schriftsatz vom 01. Oktober 2012 (BIl. 100 d. A.) dargelegten und — nach Hinweis
des Senats vom 30. Oktober 2012 (Bl. 113 d.A.) — mit Schriftsatz vom
12. November 2012 (BIl. 117 R, 118 d. A) als vollstandige Anspruchssatze einge-
reichten Anspriiche 1 bis 13. Danach umfasst das nach Hauptantrag verteidigte
Streitpatent die nebengeordneten Anspriiche 1 und 6 sowie die auf diese beiden
Anspriche direkt oder indirekt rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 5 (rickbezo-

gen auf Anspruch 1) bzw. 7 bis 13 (rickbezogen auf Anspruch 6).

Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag hat danach folgenden Wortlaut (Anderun-
gen gegenuber dem erteilten Anspruch 1 sind unter- bzw. durchgestrichen):

Lverfahren zur Kennzeichnung und Verkaufsverhinderung von Le-

bensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeitsdaten /
Mindestanwendbarkeitsdaten,
dadurch gekennzeichnet, dass



der Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich, neben der
Produktkennzeichnung zuséatzlich mindestens eine Mindesthalt-
barkeits- bzw. Mindestanwendbarkeits-Information enthalt und
dass bei der Bestimmung (Bewertung) der ,verbleibenden Min-
destanwendbarkeitsdauer / Mindesthaltbarkeitsdauer" bedarfsge-
recht gegebenentalls noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicher-
heitsdauer bertcksichtigt wird.”

Der nebengeordnete Patentanspruch 6 gemaR Hauptantrag lautet:

~Produktidentifizierender Strichcode / Barcode / Kennzeichnungs-
bereich zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und Arzneimitteln
mit Mindest-haltbarkeitsdaten / Mindestanwendbarkeitsdaten zur

Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

Mindesthaltbarkeitsdaten / Mindestanwendbarkeitsdaten bei der
Ausgabe- / Abgabestelle oder im Kassenbereich miterfasst und
verwertet / ausgewertet werden kénnen und/oder mittels eines
.kombinierten" Erfassungsvorganges/ Lesevorganges / Scanner-

vorganges erfasst werden kénnen.*

Wegen des Wortlauts der jeweils unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurtickbezo-
genen Patentanspriche 2 bis 5 sowie der jeweils unmittelbar auf Patentanspruch
6 zuriickbezogenen Anspriche 7 bis 13 gemald Hauptantrag wird auf den Schrift-
satz der Klagerin vom 12. November 2012 (Bl. 117 R, 118 d. A.) Bezug genom-
men.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent in der erteilten Fassung (Hilfs-
antrag 1), weiter hilfsweise nach einer der Fassungen der in der mundlichen Ver-

handlung vorgelegten Hilfsantrage 2 und 3.



Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 2 lautet (Anderungen ge-

genuber Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag sind untergestrichen):

»L. Verfahren zur Kennzeichnung und Verkaufsverhinderung im

Verkaufs-raum / Abgabestelle von Lebensmitteln und/oder Arz-

neimitteln mit Mindest-haltbarkeitsdaten / Mindestanwendbarkeits-

daten,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich, neben der
Produkt-kennzeichnung zusatzlich mindestens eine Mindesthalt-
barkeits- bzw. Mindestanwendbarkeits-Information enthalt und,
dass bei der Bestimmung (Bewertung) der ,verbleibenden Min-
destanwendbarkeitsdauer/Mindesthalt-barkeitsdauer" bedarfsge-
recht noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer be-

ricksichtigt wird.”

Der abhangige, auf Patentanspruch 1 riickbezogene Patentanspruch 4 in der Fas-
sung des Hilfsantrags 2 lautet (Anderungen gegeniiber Anspruch 4 gemafR Haupt-

antrag sind unter- bzw. durchgestrichen):
.verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei der Bestimmung der verbleibenden Mindestanwendbarkeits-
dauer/ Mindesthaltbarkeitsdauer, bedarfsgerecht noch ein Sicher-

heitszeitraum / eine Sicherheitsdauer bericksichtigt wird, der gro-

Rer als Null jeden strategischen Wert annehmen kann.*



Die weiteren Patentanspriche 2 und 3 sowie 5 bis 13 gemald Hilfsantrag 2 ent-

sprechen dem Hauptantrag.

Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von Hilfsantrag 2 dadurch, dass der abh&ngige

Patentanspruch 4 gestrichen wurde. Die Patentanspriiche gemal Hilfsantrag 3
entsprechen daher den Patentansprichen 1 bis 3 und 5 bis 13 gemal Hilfsan-
trag 2, letztere als neu nummerierte Anspriiche 4 bis 12 mit entsprechend gean-
derten Ruckbezigen (mit Ausnahme des nebengeordneten Anspruchs 5, welcher

Anspruch 6 gemal Hilfsantrag 2 entspricht).

Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei sowohl in der
Fassung des Hauptantrags wie auch der Hilfsantrage gegentber dem Stand der
Technik nicht patentfahig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit. Sie beruft sich dazu auf die Dokumente

K4 JEAN 128 Teil I, Datenbezeichner und Dateninhalte im EAN 128-
Standard", mit Datumsvermerk 1.4.1993

K5 Fachartikel  ,Européischer  Verband der Hersteller von
Sterilverpackungen empfiehlt EAN 128-Standard" in ,Coorganisa-
tion“, S. 13, Ausgabe 2/2000

K6 AIM Inc. ITS/99-001, International Symbology Specification, Re-
duced Space Symbology (RSS) vom 29. Oktober 1999

K7 Bestatigungsschreiben der EDEKA Minden-Hannover IT-/ logistic ser-
vice GmbH an die Klagerin mit Datum 7. September 2010

K8 Schreiben der EDEKA Minden-Hannover IT-/ logistic service GmbH
ohne erkennbaren Adressaten mit Datum November 2000



Im Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ist auRerdem

folgende Druckschrift in Betracht gezogen worden:

D1 DE 196 25 307 C2

In der mundlichen Verhandlung tberreicht die Patentinhaberin zudem eine graphi-
sche Gegeniberstellung des Stands der Technik (oberer Balken) und des von ihr

ausgelegten erfindungsgemafen Verfahrens (in Folge K9).

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 102 20 060 in vollem Umfang flr nichtig zu

erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in

der verteidigten Fassung richtet;

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der erteilten Fassung
(Hilfsantrag 1), weiter hilfsweise nach den in der mundlichen Ver-

handlung vorgelegten Hilfsantragen 2 und 3.

Die Beklagte tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt den Gegenstand des Streitpatents fir schutzfahig, jedenfalls in einer der

Fassungen der Hilfsantrage.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird erganzend auf

den Inhalt der Gerichtsakte Bezug genommen.
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Entscheidungsgriunde

Die zulassige Klage, mit welcher der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahig-
keit geltend gemacht wird (8 22 Abs. 1 i.V. m. 88 21 Abs. 1 Nr.1, 3 Abs. 1, 4
PatG), ist begriindet.

1) Ausweislich der erteilten Beschreibung bezieht sich das Streitpatent auf einen
produktidentifizierenden Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich zur Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeits-da-
ten/Mindestanwendbarkeitsdaten sowie ein entsprechendes Kennzeichnungs-
verfahren, welcher/welches neben der Information beztiglich der Produktidentifika-
tion, die Informationen bzgl. der Mindesthaltbarkeit bei Lebensmitteln oder der
Mindest-brauchbarkeit / Mindestverwendbarkeit bei Arzneimitteln enthalt, welche
auch mittels Strichcode-Kennzeichnung auf der Verpackung / auf dem Produkt
bzw. der Ware aufgebracht / angebracht werden bzw. diese somit gekennzeichnet
werden, um diese bei der Ausgabe- / Abgabestelle oder im Kassenbereich miter-
fassen zu kdonnen, um diese Information mittels eines Verfahrens hinsichtlich Min-
desthaltbarkeit bzw. Mindestanwendbarkeit verwerten/auswerten zu kénnen, um
ein "Passieren” von "zeitkritischen" Waren / Produkten zu erkennen und um dieses

gegebenenfalls verhindern zu kénnen.

Dabei geht das Streitpatent von an sich bekannten Produktcodes - bspw. Strich-
codes zur Produktidentifikation - aus, welche im bzw. am Erfassungssystem Zu-
satz-informationen flr den Benutzer generieren und anzeigen kdnnen, bzw. dem

Benutzer bereitgestellt werden.

2) Von diesem Stand der Technik ausgehend ist es Aufgabe der Erfindung, einen
produktidentifizierenden Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich zur Kenn-

zeichnung von Lebensmitteln und [/oder] Arzneimitteln mit Mindesthaltbarkeits-
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daten/Mindestanwendbarkeitsdaten sowie ein Kennzeichnungsverfahren vorzu-
stellen, welcher/welches neben der Information beziglich der Produktidentifika-
tion, die Informationen bzgl. der Mindesthaltbarkeit bei Lebensmitteln oder der
Mindestbrauchbarkeit / Mindestverwendbarkeit bei Arzneimitteln, welche auch
mittels Strichcode-Kennzeichnung auf der Verpackung / auf dem Produkt bzw. der
Ware aufgebracht/angebracht werden, bzw. diese somit gekennzeichnet werden,
um diese bei der Ausgabe- / Abgabestelle oder im Kassenbereich miterfassen zu
konnen, um diese Information mittels eines Verfahrens hinsichtlich Mindesthalt-
barkeit bzw. Mindestanwendbarkeit verwerten / auswerten zu kénnen, um ein
"Passieren” von "zeitkritischen” Waren / Produkten zu erkennen und um dieses

gegebenenfalls verhindern zu kénnen (vgl. Streitpatent, Abs. [0018]).

3) Diese Aufgabe soll verfahrens- und vorrichtungsseitig mit den Gegenstanden
der geltenden Anspriiche 1 und 6 gemal Hauptantrag, bzw. 1, 2, 7 und 11 gemaf
Hilfsantrag 1 bzw. Anspriche 1 und 6 gemalR Hilfsantrag 2 bzw. Anspriche 1 und
5 gemal Hilfsantrag 3 geldst werden.

In Merkmale gegliedert lautet Patentanspruch 1 des Hauptantrags daher:

M1 ,Verfahren zur Kennzeichnung und Verkaufsverhinderung
von Lebensmitteln und/oder Arzneimitteln mit Mindesthalt-

barkeitsdaten / Mindestanwendbarkeitsdaten,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2 der Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich, neben
der Produktkennzeichnung zusétzlich mindestens eine Min-
desthaltbarkeits- bzw. Mindestanwendbarkeits-Information

enthalt und,

M3 dass bei der Bestimmung (Bewertung) der ,verbleibenden

Mindestanwendbarkeitsdauer / Mindesthaltbarkeitsdauer”
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bedarfsgerecht noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicher-

heitsdauer bertcksichtigt wird."

4) Gemal Anspruch 1l nach Hauptantrag wird die Losung verfahrensseitig
dadurch erzielt, dass der Strichcode / Barcode / Kennzeichnungsbereich, neben
der Produkt-kennzeichnung zusétzlich mindestens eine Mindesthaltbarkeits- bzw.
Mindest-anwendbarkeits-Information enthalt und, dass bei der Bestimmung (Be-
wertung) der ,verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer / Mindesthaltbarkeits-
dauer" bedarfs-gerecht noch ein Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer be-

racksichtigt wird.

Bei der Beurteilung des Streitpatentgegenstands ist die Auslegung der im Streit-
patent verwendeten Begriffe wesentlich. So sind die Begriffe ,Mindesthaltbarkeits-
Information“ bzw. bei Arzneimitteln ,Mindestanwendbarkeits-Information* und
.verbleibende Mindesthaltbarkeitsdauer® bzw. bei Arzneimitteln ,verbleibende
Mindestanwendbarkeitsdauer® nach der Beschreibung des Streitpatents sowie
nach den Ausfihrungen der Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung so
auszulegen, dass bei der angegebenen Mindesthaltbarkeits-Information bei Le-
bensmitteln das Produkt noch vollstdndig verwertbar ist; bei Arzneimitteln (Min-
destanwendbarkeits-Information) tritt bis zu diesem Zeitpunkt die gewtinschte the-

rapeutische Wirkung mit Sicherheit ein.

Die ,verbleibende Mindesthaltbarkeitsdauer bzw. ,verbleibende Mindestanwend-
barkeitsdauer* stellt den Zeitraum zwischen dem aktuellen Tagesdatum und der
auf der Ware als Tagesdatum abgespeicherten ,Mindesthaltbarkeits-Information* /
.Mindestanwendbarkeits-Information“ dar (vgl. hierzu auch die Ausfihrungen im
Streitpatent, Abs. [0039]).

Diese Mindesthaltbarkeitsdauer / Mindestanwendbarkeitsdauer wird beim Streit-

patent bedarfsgerecht von einen Sicherheitszeitraum Utberlagert. Dieser ,bedarfs-

gerecht” bertcksichtigte Sicherheitszeitraum stellt gemald den Ausfihrungen der

Streitpatentschrift einen Korrekturfaktor dar, der von der jeweiligen ,Haus-Philoso-
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phie* individuell abhangig ist bzw. festlegbar ist (vgl. Streitpatent, S. 5, li Sp., Zn. 1
bis 3). Mit anderen Worten: Der Sicherheitsabstand ist je nach abgebendem Un-
ternehmen beliebig wahlbar. Er kann — auf Wunsch (,Haus-Philosophie®) - auch
den Wert ,Null“ annehmen (vgl. Abs. [0036]).

Dieser Sachverhalt ergibt sich auch aus der, von der Patentinhaberin in der mind-
lichen Verhandlung uberreichten, grafischen Aufarbeitung des Sachverhalts
(Druckschrift K9), wobei das dort angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum gemaf
den Ausfihrungen der Patentinhaberin der Mindesthaltbarkeits-Information des

Anspruchs 1 entspricht.

Weiter ist zu bertcksichtigen, dass nach Anspruchsformulierung und Streitpatent-
beschreibung unter den Begriff ,Bestimmung der verbleibenden Mindest-anwend-
barkeitsdauer / Mindesthaltbarkeitsdauer" auch deren Bewertung fallt (vgl. hierzu

auch S. 5, re Sp, Abs. [0043], ... dass ein Warnsignal generiert/initiiert wird.").

5) Malgeblicher Fachmann ist vorliegend ein berufserfahrener, in der Entwick-
lung von Warencodiersystemen bewanderter Diplom-Ingenieur der Fachrichtung

Verfahrenstechnik mit Fachhochschulabschluss.

Die Verfahren nach den jeweiligen Anspriichen 1 nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfs-
antragen 1 bis 3 erweisen sich nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung als nicht
patentfahig. Die Frage der Zulassigkeit der im Nichtigkeitsverfahren geanderten Anspri-

che nach Hauptantrag bzw. nach den Hilfsantragen 2 und 3 kann somit dahinstehen.

1) Anspruch 1 nach Hauptantrag

Ebenfalls dahinstehen kann die Frage, ob bei einer - gemal} Streitpatentschrift zulassigen

— ,bedarfsgerechten” Wahl des Sicherheitsabstandes = ,Null* das Verfahren des An-
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spruchs 1 nach Hauptantrag bereits aus dem Stand der Technik neuheitsschéadlich vor-
bekannt ist (vgl. hierzu das von der Anmelderin Uberreichte Schaubild K9, bei welchem fur
einen gewahlten Sicherheitsabstand von ,Null“ beide Balken [Stand der Technik / Erfin-
dungsgemaldes Verfahren] identisch sind) bzw. ob aus dem vdllig willktirlichen bzw. belie-
bigen Merkmal der bedarfsgerechten Beriicksichtigung eines Sicherheitsabstandes Uber-
haupt eine erfinderische Téatigkeit abgeleitet werden kann (BGH, GRUR, 2004, S. 47,

3. Leitsatz — ,Blasenfreie Gummibahn®).

Ferner kann dahinstehen, ob die jeweiligen Anspruchssatze mdglicherweise teilweise
nichttechnische Merkmale aufweisen, welche bei einer Berticksichtigung hinsichtlich der
Patentfahigkeit des jeweiligen Anspruchsgegenstands unbertcksichtigt bleiben (vgl. BGH,
GRUR, 2011, 125, Leitsatz b) — ,Wiedergabe topografischer Information). In diesem Zu-
sammenhang wird insbesondere auf die - prinzipiell frei wahlbare - Definition von in Bar-
codes abgespeicherter Daten bzw. auf das Berlicksichtigen von zusatzlichen, willktrlich
gewahlten Sicherheitsabstanden, die auf einer ,Haus-Philosophie® — also auf wirtschaftli-
chen Unternehmensinteressen — beruhen, ohne eine weitere konkrete Angabe techni-

scher Mittel, wie diese wirtschaftlichen Informationen verarbeitet werden, hingewiesen.

Denn auch bei einer Auslegung des Anspruchsgegenstands im Sinne der Pateninhaberin
beruht das mit Anspruch 1 nach Hauptantrag verteidigte Verfahren nicht auf einer erfinde-
rischen Tatigkeit.

So ist aus Druckschrift D1 ein Verfahren bekannt (vgl. insbesondere dortige Fig. 1

mit zugehoriger Beschreibung), welches zur Kennzeichnung und Verkaufsverhin-
derung von Arzneimitteln mit Mindestanwendbarkeitsdaten geeignet ist (vgl. Sp. 3,
Zn. 32ff, Ware 1, Verfalldatum 5 i. V. m. Anspruch 1 Arzneimittel / zum Merkmal
der Verkaufsverhinderung: vgl. Sp. 3, Zn. 66f). Hierbei entspricht das in der
Druckschrift D1 offenbarte ,Verfalldatum® gemafld den dortigen Ausfuhrungen in
der Beschreibung der ,Mindestanwendbarkeits-Information“ im Streitpatent, nam-
lich dem Zeitpunkt, zu dem die gewiinschte therapeutische Wirkung des Medika-
ments gerade noch vollstandig sichergestellt ist (vgl. hierzu auch die Ausfihrun-
gen der D1, Sp. 1, ab Zeile 61) / Merkmal M1.
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Die Arzneimittelverpackungen gemald der Druckschrift D1 weisen dabei einen
Strichcode (Strichcode 2) auf, welcher neben der Produktkennzeichnung zusatz-
lich mindestens eine Mindestanwendbarkeits-Information enthalt (Sp. 3, Zn. 39,
40, ,Neben den Wareninformationen 3, 4 ist in dem Strichcode 2 auch das Verfall-

datum der Ware codiert.”) / Merkmal M2.

Durch einen Vergleich dieser Daten erfolgt eine Bestimmung im Sinne einer Be-
wertung der verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer (vgl. Ablaufdiagramm
Fig. 1; O.K. bzw. ALARM), wobei die Druckschrift D1 dem Fachmann auch die
Mdoglichkeit einer Uber die Bewertung hinausgehenden konkreten zeitlichen Be-
stimmung der verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer zumindest nahelegt, da
der Fachmann die dort offenbarte Berechnung des Zeitraums des Uberschreiten
des Mindestanwendbarkeitszeitraums bei Bedarf auch auf die Zeit vor deren Ab-
lauf tbertragen wird (vgl. Sp. 3, Zn. 62ff, ,Die Alarmmeldung 8 kann optisch
und/oder akustisch erfolgen. Sie kann eine reine Warnfunktion haben oder aber
auch eine Hinweisfunktion erfillen, d. h. sie informiert den Verkaufer dartiber, um

wie viel das Verfallsdatum tberschritten ist.) / Merkmal M3 gnne bedarfsgerechten Sicher-

heitszeit-raum/Sicherheitsdauer-

Das im Zusammenhang mit Merkmal M3 noch fehlende Teilmerkmal, wonach bei
der Bestimmung (Bewertung) der ,verbleibenden Mindestanwendbarkeitsdauer/

Mindesthaltbarkeitsdauer" bedarfsgerecht noch ein Sicherheitszeitraum / eine Si-

cherheitsdauer bericksichtigt wird, méchte die Patentinhaberin so ausgelegt wis-
sen, dass das bedarfsgerechte Berlcksichtigen des Sicherheitszeitraums an der
jeweiligen PackungsgrofRe festgemacht ist (vgl. Streitpatent, Abs. [0040] bzw.
Ausfihrungen in der miundlichen Verhandlung am Beispiel von verschieden gro-
Ren Gebinden einer Wirze). In anderen Worten: Der Anspruch 1 wird von der
Patentinhaberin so aufgefasst, dass der Wert ,Null“ im Zusammenhang mit einem
bedarfsgerechten Sicherheitszeitraum nicht zwingend angenommen wird. Mit die-
ser Auslegung des Patentanspruchs mag das verteidigte Verfahren hinsichtlich
der technischen Lehre der Druckschrift D1 zwar neu sein, ihm fehlt es jedoch —

wie nachfolgend dargelegt — an der fur seine Patentfahigkeit zu fordernden erfin-
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derischen Tatigkeit.

Denn der die Arzneimittelpackung ausgebende Apotheker aus Druckschrift D1 ist
bereits aus Grinden der dort beschriebenen personlichen Haftung (vgl. Sp. 2,
Z. 10), gezwungen bei der Herausgabe der entsprechenden Praparate gedanklich
einen entsprechenden Sicherheitszeitraum zum angegebenen Mindestanwend-
barkeits-datum zu berucksichtigen, um sicherzustellen, dass der Kunde Uber den
Zeitraum der jeweils arztlich verordneten Anwendung ein Gber den gesamten The-

rapiezeitraum wirksames Préparat erhalt.

Dieses selbstverstandliche, aus gesetzlichen Normen abgeleitete, routinemafige
Vorgehen des Apothekers ist jedoch nicht geeignet, die erfinderische Téatigkeit des

nach Anspruch 1 / Hauptantrag verteidigten Verfahrens zu begrinden.

Denn der mit der Umsetzung dieser bekannten, manuellen (gedanklichen) Ablaufe
betraute Fachmann ist aufgrund der ihm bekannten Vorgehensweise des Apothe-
kers veranlasst, diese manuelle (gedankliche) Tatigkeit bei der Auslegung eines
entsprechenden automatisierten Verfahrens zu bericksichtigen. Er wird daher
entsprechende (im Ubrigen im verteidigten Anspruch 1 und dariiber hinaus auch
im Streitpatent nicht weiter offenbarte) technische Mittel - hier beispielsweise eine
entsprechende Programmierung der aus Druckschrift D1 bekannten Registrier-
kasse zur geeigneten Verknupfung der zur Verfigung stehenden Zeitinformatio-

nen - zur Sicherstellung dieser Ablaufe ergreifen.

Somit ergibt sich — zumindest fur die im Anspruch 1 beanspruchte Alternative der
Verwendung des Verfahrens fir Arzneimittel - das noch fehlende Merkmal M3
bedarfsgerechten Sicherheitszeitraum/Sicherheitsdauer fUr den Fachmann in naheliegender
Weise aus Kenntnis der Druckschrift D1 und den in dieser Druckschrift beschrie-
benen normativen Anforderungen. Damit beruht das Verfahren nach Anspruch 1
gemald Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit und ist somit nicht pa-

tentfahig.
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2) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Patentanspruch 1. Dieser
unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach Hauptantrag durch den Wegfall des nach
Hauptantrag angegebenen Verwendungszwecks ,zur Verkaufsverhinderung“ so-
wie dadurch, dass der Sicherheitszeitraum / eine Sicherheitsdauer lediglich ,ge-
gebenenfalls* beriicksichtigt wird. Somit ist Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 erkenn-
bar weiter gefasst als Anspruch 1 nach Hauptantrag. Vorstehende Ausfiihrungen

zum Hauptantrag gelten daher in gleicher Weise.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 ist daher ebenfalls nicht
patentfahig.

3) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem nach Hauptantrag
durch die Einschrankung, wonach die Verkaufsverhinderung im Verkaufsraum / in
einer Abgabestelle sattfindet. Zweifelsfrei ist dies auch bei der Lehre der Druck-
schrift D1 gegeben (Registrierkasse), so dass vorstehende Ausfihrungen zum
Anspruch 1 nach Hauptantrag auch hier gelten. Auch der Gegenstand nach An-

spruch 1 gemalR Hilfsantrag 2 ist somit nicht patentfahig.

4) Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist identisch zu Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2. Vor-

stehendes gilt daher in gleicher Weise flur diesen Anspruch.

5) Ob unabhangig von den nicht patentfahigen Anspriichen 1 nach Hauptantrag
bzw. nach einem der Hilfsantrage 1 bis 3 hinsichtlich der geltenden unabhéngigen
bzw. abhangigen Anspriiche eine patentféahige Erfindung vorliegt, bedarf keiner
Klarung, da auf die jeweiligen abh&ngigen bzw. unabhangigen Anspriiche kein

eigenstandiges Patentbegehren gerichtet war bzw. ein solches im Verfahren er-
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kennbar vorgetragen wurde (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 Leitsatz — ,Informations-

ubermittlungsverfahren I1%).

Bei vorliegender Sachlage war das deutsche Patent 102 20 060 daher flr nichtig

zu erklaren.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 ZPO.

Sredl Merzbach Maile Dr. Schwengelbeck Dr. Forkel

pro



