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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 198 10 966.0-27

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 31. August 2006 durch ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse B 65 D des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 5. November 2001 wird auf-
gehoben und das Patent 198 10 966 mit folgenden Unterlagen
erteilt:

- Patentanspriche 1 bis 11,

- Beschreibung, Seiten 1, 1a, 2 bis 7 und

- Zeichnung, Figuren 1 bis 3,

samtlich tberreicht in der mindlichen Verhandlung.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die Beschwerdefthrerin ist Anmelderin der am 13. Marz 1998 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Verpackungstasche fur scheibenférmige Informationstrager mit einer Positionssi-

cherungs-Einrichtung".

Mit dem Datum 4. November 1998 erging ein erster Prifungsbescheid der Pri-
fungsstelle. Die Erwiderung darauf mit neuen Patentansprichen ging am
11. April 1999 ein. Die Anmelderin stellte in dieser Eingabe einen Antrag auf
Durchfiihrung einer Anhdrung. Nach einem Folgebescheid der Prifungsstelle vom
23. Méarz 2001 wurde eine Fristverlangerung auf ein entsprechendes Gesuch der
Anmelderin zu dessen Beantwortung und - stillschweigend - eine Nachfrist von

etwa 6 Wochen gewahrt. Mit Beschluss vom 5. November 2001 hat die Prifungs-



stelle die Patentanmeldung aus den Grinden des Bescheids vom 23. Marz 2001

gemal § 48 des Patentgesetzes zurtickgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie ist der Meinung, dass der Stand der Technik die Erfindung nicht nahelege.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit fol-
genden Unterlagen zu erteilen: Patentanspriche 1 bis 11, Be-
schreibung S. 1, 1a, 2 bis 7, Zeichnung Figuren 1 bis 3, samtlich

Uberreicht in der mindlichen Verhandlung.

Die Anmelderin beantragt ferner,

die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

Individuell gestaltete mehrseitige Verpackungstasche mit einer
klemmenden Positionssicherungs-Einrichtung (9) fur scheibenfér-
mige Informationstrager (5, 5'), die mit dem Zentralloch des schei-
benfoérmigen Informationstragers (5, 5') im Eingriff steht, wobei die
auf einem Blatt (1) bestimmter Gréf3e vorgestanzte Abwicklung
der Verpackungstasche mit einem computergesteuerten Drucker
individuell bedruckbar ist und mindestens eine Seite (7) der Ver-
packungstasche eine vorzugsweise runde Ausnehmung (4) auf-
weist, durch die die klemmende Positionssicherungs-Einrich-
tung (9) ragt, die als zylinderférmige Knopfscheibe (9,9") ausgebil-
det ist und aus einem nachgiebigen Material, insbesondere Moos-



gummi, besteht und auf einer Deckflache eine Klebeschicht auf-
weist, die auf einer Seite (6, 19, 19’), die der mit der Ausneh-

mung (4) versehenen Seite (7) gegenuberliegt, aufgesetzt ist.

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 riickbezoge-

nen Patentanspriiche 2 bis 11 wird auf die Akte verwiesen.

Im Verfahren sind folgende Entgegenhaltungen:

D1 DE 296 05573 U1,
D2 DE 19513 913 A1,
D3 US 5697 496,

D4 DE 694 18 309 T2,
D5 DE 297 09 220 U1,
D6 US4 708 285 und

D7 US5 332 089.

Die Entgegenhaltung D7 wurde vom Senat im Laufe des Beschwerdeverfahrens

genannt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig und hat auch Erfolg.

1. Die geltenden, in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Anspriche sind
zuldssig. Der geltende Anspruch 1 ist gebildet aus Merkmalen der urspriinglich
eingereichten Anspriiche 1, 2 und 9 sowie der Beschreibung, vgl. S. 3, Z. 1 bis 7,
S.5 Z. 14 bis 20 und S. 5, vorletzte Zeile bis S. 6, Z. 3 der urspriinglich einge-
reichten Beschreibung. Die geltenden Unteranspriche 2 bis 11 wurden mit ange-



passten Nummerierungen und Rickbezlgen versehen und in zulassiger Weise
klargestellt. Zu den geltenden Ansprichen 2 bis 7 wird jeweils auf die entspre-
chenden urspringlich eingereichten Anspriiche 3 bis 8 verwiesen, zum geltenden
Anspruch 8 auf den urspringlich eingereichten Anspruch 10, zu den geltenden
Ansprichen 9 und 10 auf die urspringlich eingereichten Anspriche 12 und 13 und

zum geltenden Anspruch 11 auf den urspringlich eingereichten Anspruch 11.

2. Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu.

Wie sich aus den folgenden Ausfiihrungen zur erfinderischen Tatigkeit ergibt, zeigt
keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen eine Verpackungstasche

mit allen Merkmalen des Anspruchs 1.

3. Die offensichtlich gewerblich anwendbare Verpackungstasche nach An-

spruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Aus dem Stand der Technik sind Verpackungstaschen fir scheibenformige Infor-
mationstrager bekannt, bei denen als nachteilig empfunden wird, dass die schei-
benformigen Informationstrager keine sichere Position in der Verpackungstasche
haben und daher aus der Verpackungstasche herausrutschen oder durch Bewe-
gungen in der Verpackung zerkratzt werden konnen (Sp. 1, Z. 15 bis 21 in der
0S).

Davon ausgehend hat sich die Anmelderin die Aufgabe gestellt, eine einfache und
kostengunstige, individuell bedruckbare Verpackungstasche bereitzustellen, die
mihelos mit einem computergesteuerten Drucker beschriftet werden kann und mit
einfachen Mitteln einen Datentrager verriickungsfrei in der Verpackungstasche
aufnimmt, s. S. la, zweiter Abs. der in der mundlichen Verhandlung tberreichten

Beschreibung.



Gelost wird die Aufgabe mit einer Verpackungstasche mit den im geltenden An-

spruch 1 genannten Merkmalen.

Bei allen im Verfahren befindlichen Druckschriften kann von einer individuellen
Bedruckbarkeit der darin beschriebenen Verpackungen ausgegangen werden.
Jedoch betreffen lediglich die DE 296 05 537 U1 (D1), DE 195 13 913 Al (D2),
DE 694 18 309 T2 (D4) und US 4 708 285 (D6) Verpackungstaschen, wogegen
die anderen Druckschriften US 5 697 496 (D3), DE 297 09 220 U1 (D5) und
US 5 332 089 (D7) sich mit Klapphullen befassen. Der grundsatzliche Unterschied
besteht darin, dass Klapphillen einen Deckel aufweisen, so dass die Enthahme
und das Einlegen des Datentragers von oben erfolgen kann, Verpackungstaschen

dagegen nicht.

Von den Verpackungstaschen betreffenden Druckschriften D1, D2, D4 und D6
offenbart lediglich die D1 Mittel, die einen Datentrager verriickungsfrei in der Ver-
packungstasche zu halten vermégen. Sie beschreibt eine CD-Verpackung, s. Titel,
mit einem Hullblatt zur Umhullung der CD, das wenigstens eine Ausnehmung
aufweist, mit einer klemmenden Positionssicherungs-Einrichtung, einem
sog. "Pendpel”, zum Eingriff in die mittige Ausnehmung der CD und gleichzeitigem
Durchgriff durch die Ausnehmung eines Hiullblattes, s. Schutzanspruch 1 und
Fig. 3. Die bekannte Positionssicherungs-Einrichtung weist einen tellerartigen
Kdrper mit den Dimensionen einer CD und beidseitig angeordneten Klemmein-
richtungen auf, die als Erh6hungen ausgebildet sein kdnnen, s. Schutzanspru-
che 2 und 3und S. 5, Abs. 4. Sie besteht aus Vollmaterial und soll zur Versteifung
der CD gegen Knickbelastung und Auffangen etwaiger Schockbelastungen sowie
zum Halten der CD auch auf3erhalb ihrer Verpackung dienen, s. den von S. 2 auf
S. 3 Ubergreifenden Absatz. Zur Herstellung der Verpackungstasche wird das
Hullblatt zun&chst entlang einer Langskante gefaltet und eine CD an einem Ende
zwischen zwei im Wesentlichen quadratische Abschnitte gelegt, s. Fig. 2 sowie
S. 5, erster Absatz. Die CD muss dabei so in der Falte positioniert werden, dass

die Ausnehmungen in dem Hiullblatt und das Loch in der CD Ubereinander liegen.



Sodann wird die Positionssicherungs-Einrichtung passgenau in die halbfertige Ta-
sche eingelegt, damit mittig auf ihr angeordnete Erhebungen die Ausnehmungen
im Hullblatt und im Datentrdger durchgreifen kénnen. Danach wird die Verpa-
ckungstasche fertig zusammengefaltet und verschlossen, s. Fig. 4 und 5 sowie
S. 5, zweiter und vierter Absatz. Eine sichere, beschadigungsfreie Entnahme des
Datentragers ist nur moglich, wenn vorher der Verschluss an der Verpackungsta-
sche gel6st, das Hullblatt wieder entfaltet und die Positionssicherungs-Einrichtung

entfernt wird.

Beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist die Positionssicherungs-Ein-
richtung dagegen als zylinderférmige Knopfscheibe aus einem nachgiebigen Ma-
terial, insbesondere Moosgummi, ausgebildet, die auf eine Seite der Verpa-
ckungstasche aufgeklebt werden kann. So ist nicht nur eine sichere Festlegung
des Datentragers in der Umhullung, sondern auf3erdem auch ein schonendes seit-
liches Einstecken in die Verpackungstasche, ein leichtes Losen und letztlich ein
die empfindliche Oberflache des Datentragers schonendes Entnehmen durch die
seitliche Offnung moglich, ohne die Positionssicherungs-Einrichtung entfernen zu
mussen oder die Verpackungstasche wieder aufzufalten. Es genugt, die nachgie-
bige Knopfscheibe durch die Ausnehmung in der Seite der Verpackungstasche
und gegebenenfalls auch durch die Zentral6ffnung des in der Tasche befindlichen
Datentragers hindurch zu komprimieren, so dass der Datentrager an der Positi-
onssicherungs-Einrichtung vorbei seitlich in die Tasche hineingesteckt oder vor
der Entnahme aus der Verpackungstasche zunachst seine Arretierung geldst und

der Datentrager wieder seitlich aus der Tasche herausgezogen werden kann.

Die aul3er der Druckschrift D1 ebenfalls noch Verpackungstaschen betreffenden
Druckschriften D2, D4 und D6 kdnnen keine Anregung zu der von der Anmelderin
aufgefundenen Ldsung geben, denn in ihnen kommt lediglich das Problem der
individuellen Bedruckbarkeit der Umhullung zur Sprache; die daraus entnehmba-

ren Verpackungstaschen weisen keinerlei Positionssicherungs- Einrichtungen auf.



Die ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften D3, D5 und D7 beschreiben
zwar Positionssicherungs-Einrichtungen, jedoch im Zusammenhang mit Klapp-
hillen, bei denen der Datentrager nicht seitlich an dem Positionssicherungs- Ele-

ment vorbei manipuliert werden muss.

Sollte ein Fachmann - ein Meister aus der Mustermacherei der Verpackungstech-
nik - trotz der Gattungsfremdheit dieses Standes der Technik ausgehend von der
Druckschrift D1 gedanklich eine Ubertragung von aus den Druckschriften D3, D5
oder D7 zu entnehmenden Positionssicherungs-Einrichtungen vornehmen, ge-
langte er nicht ohne erfinderisches Zutun zu einer Verpackungstasche mit den in
dem geltenden Anspruch 1 angegebenen Merkmalen.

Bei der aus der Druckschrift D3 bekannten Klapphtille ist der Datentrager auf einer
Positionssicherungs-Einrichtung festgelegt, die aus einem aus Wellpappe ausge-
stanzten und gefalteten, den Datentrager vollumfanglich umgreifenden Einsatz
besteht, s. Sp. 6, Z. 5 bis 64, auf den ein Ublicher CD-Halter mit Klemmzungen
aus hochfestem Polystyrol aufgeklebt ist, s. Sp. 6, Z. 65 bis Sp. 7, Z. 10. Die Teile
bilden zusammen einen Verbund aus nicht nachgiebigen Materialien. Aus diesem
Grunde wirde bei dem Einsatz dieser Positionssicherungs-Einrichtung der Nach-
teil der Verpackungstasche fortbestehen, wonach ein schonendes seitliches Ein-
schieben und Entnehmen des Datentragers in die zusammengefaltete bzw. aus

der zusammengefalteten Verpackungstasche nicht méglich ist.

Gemal der D5 sind zur Positionssicherung insb. von CDs keine den Datentrager
durchgreifenden Befestigungsmittel sondern Schlitze in den Falzkanten der Um-
hillung vorgesehen, in die der Rand der CD eingefuhrt ist, s. Fig. 3und S. 7, Z. 15
bis 28. Positionssicherungs-Einrichtungen, die wie bei dem Anmeldungsgegen-
stand zur Fixierung eines Informationstragers mit dessen Zentralloch in Eingriff

stehen, konnen diesem Stand der Technik nicht entnommen werden.



Bei der aus der D7 bekannten Klapphlle ist zwar eine mit dem Datentrager durch
dessen Mittel6ffnung in Eingriff zu bringende Positionssicherungs-Einrichtung vor-
gesehen, wobei diese wie bei dem Anmeldungsgegenstand als zylinderformige
Knopfscheibe ausgebildet ist, zudem aus einem nachgiebigem Material besteht,
S. Sp. 4, Z. 14 bis 17, und darlUber hinaus auf einer Deckflache eine Klebeschicht
aufweist, s. Sp. 4, Z. 25 bis 31. Ein einfacher Austausch der gemaf3 der D1 einge-
setzten Positionssicherungs-Einrichtung gegen eine zylinderformige Knopfscheibe
gemal der D7 wirde jedoch nicht unmittelbar zu dem Gegenstand der Anmeldung
fuhren, denn die aus D1 bekannte Verpackungstasche weist an den Stellen, wo
die zylinderférmige Knopfscheibe angeordnet werden miusste, Ausnehmungen

auf.

Nach der Lehre der D7 sind solche Ausnehmungen aber gerade nicht vorgesehen.
Die Positionssicherungs-Einrichtung (holder 20) erstreckt sich in ihrer Hohe von
einem Klappdeckel 12 zum anderen Klappdeckel 14 in deren geschlossenen Po-
sition, s. Sp. 7, Z. 16 bis 19 sowie Fig. 2. In bevorzugter Ausgestaltung soll die
sog. freie Oberflache des Halters 20 mit einer Haftschicht versehen sein, die die
beiden Klappdeckel in geschlossener Position hélt, s. Sp. 4, Z. 41 bis 63. Insofern
fuhrt die Lehre der D7 wieder weg vom Gegenstand der Anmeldung mit einer
Ausnehmung in einer Seite der Verpackungstasche, durch die die Positionssiche-

rungs-Einrichtung ragt.

Das gilt entsprechend fur das Ergebnis einer Zusammenschau der Druckschrift D7
mit den Druckschriften D2, D4 und D6. Fugte man trotz unterschiedlicher Verpa-
ckungsgattungen die gemald der Druckschrift D7 eigentlich fir eine Klapphulle
vorgesehene Positionssicherungs-Einrichtung den aus den Druckschriften D2, D4
oder D6 bekannten Verpackungstaschen einfach hinzu, ware das Merkmal des
geltenden Anspruchs 1 nicht erfullt, wonach mindestens eine Seite der Verpa-
ckungstasche eine Ausnehmung aufweist, durch die die klemmende Positionssi-

cherungs-Einrichtung ragt und durch die sie zum Befestigen und Lésen des Da-
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tentragers komprimiert werden kann. Weder fir das Merkmal an sich noch die

damit verbundene Funktion vermag die Druckschrift D7 eine Anregung zu geben.

Aus diesen Grinden kann der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nicht na-

heliegen.

Der Patentanspruch 1 ist daher gewéhrbar.

4. Die Unteranspriuche 2 bis 11 betreffen zweckmafiige Ausgestaltungen der

Verpackungstasche nach Anspruch 1 und sind daher ebenfalls gewéhrbar.

Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr hat Erfolg.

Weder der Folgebescheid vom 23. Marz 2001, auf den in dem angefochtenen Be-
schluss Bezug genommen wurde, noch der Zuriickweisungsbeschluss selbst ent-
hielten eine Begrindung fur die Ablehnung des Antrags auf Durchflihrung einer
Anhorung, so dass davon ausgegangen werden muss, dass der Antrag von der

Prufungsstelle entweder Ubersehen oder ignoriert wurde.

Triftige Grunde fir eine Ablehnung des Antrags vermag der Senat nicht zu erken-
nen. Vielmehr sieht er die Durchfihrung einer Anhdrung in jedem Verfahren
grundsatzlich als sachdienlich an.

Die Entscheidung ohne vorherige Durchfiihrung der beantragten Anhoérung stellt
eine Verletzung des rechtlichen Gehors und damit einen Verfahrensfehler dar, der
im vorliegenden Fall ursachlich fir die Beschwerdeeinlegung war, denn aus der
Sicht der Beschwerdefiihrerin war nicht auszuschlieRen, dass die Entscheidung
ohne den Fehler anders ausgefallen ware und sie deshalb die Beschwerde fir
notwendig halten durfte (Schulte PatG, 7. Aufl., 8 73 Rdn. 129 — m. w. N.).
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Die Rickzahlung der Beschwerdegeblhr ist somit gerechtfertigt.

gez.

Unterschriften



