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betreffend das europaische Patent 1 391 574
(DE 603 11 369)

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts auf Grund der mundlichen Verhandlung vom 17. Novem-
ber 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schilke, der Richterin
Pischel sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dipl.-Ing. Kiest und

Dr.-Ing. Grof3mann

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klager haben die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung fur die Bundesrepu-
blik Deutschland erteilten europaischen Patents 1 391 574 (Streitpatent), das am
23. Juli 2003 unter Inanspruchnahme der Prioritat der US-amerikanischen Patent-
anmeldung 207354 vom 29. Juli 2002 angemeldet worden ist und vom Deutschen
Patent- und Markenamt unter der Nummer 603 11 369 gefiihrt wird. Das in der
Verfahrenssprache Englisch veroffentlichte Streitpatent betrifft ein "Sicherheitseti-
kett" und umfasst 17 Patentanspriiche. Patentanspruch 1 lautet in deutscher Uber-
setzung (DE 603 11 369 T2) wie folgt:



"1. Ein Sicherungsetikett-Aufbau (10), aufgebaut, um das unbe-
fugte Entfernen von Waren aus einem bestimmten Bereich zu ver-
hindern, wobei der Sicherungsetikett-Aufbau (10) folgendes um-
fasst:

a) ein Gehause (12), aufgebaut, um, wenn in einer Arbeitsposi-
tion befindlich, an der Ware gesichert zu werden, wobei das Ge-
hause (12) l6sbare Abschnitte (14, 16) einschliel3t, die in der Ar-
beitsposition |6sbar miteinander verbunden sind, wobei eine peri-
phere Naht (18) zwischen den lésbaren Abschnitten (14, 16) aus-
gebildet ist, wenn in der Arbeitsposition befindlich;

b) einen Verriegelungsaufbau (30), montiert an dem Gehau-
se (12) und aufgebaut, um das Gehause (12) l6sbar in der Arbeits-
position zu halten, und

c) einen Abschirmungsaufbau (42), in schitzendem Verhaltnis
zum Verriegelungsaufbau (30) angebracht,

d) einen Anzeigeaufbau, aufgebaut, um das unbefugte Entfer-
nen von Ware, die mit dem Gehause (12) verbunden ist, aus dem
jeweiligen Bereich anzuzeigen, wobei der Anzeigeaufbau einen
inneren Gehauseabschnitt (17) umfasst,

wobei der Verriegelungsaufbau (30) zwischen inneren Oberfla-
chenabschnitten des inneren Gehéauseabschnitts (17) und eines
der l6sbaren Abschnitte (16) vom Abschirmungsaufbau (42) ge-
schutzt wird, wobei der innere Gehauseabschnitt (17) auch eine
im Wesentlichen konvexe &uf3ere Oberflache hat, die im Gehau-
se (12) hervorsteht, um das Hindurchdringen eines Instrumentes
oder Werkzeugs uber die periphere Naht (18) hinaus zu verhin-
dern oder einzuschranken, weil alle derartigen Versuche dazu fih-
ren wirden, dass das eindringende Ende eines solchen Instru-
mentes oder Werkzeugs sofort gegen die konvexe auf3ere Ober-
flache des inneren Gehéauseabschnitts (17) stol3en wirde, und
wobei der innere Gehauseabschnitt (17) mindestens eine aus ei-

ner Vielzahl von Anzeigestrukturen (53, 54, 55) darauf tragt."



Hinsichtlich der abhéngigen Patentanspriiche 2 bis 17 wird auf die Patentschrift
EP 1 391 574 B1 bzw. deren Ubersetzung DE 603 11 369 T2 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage machen die Klager geltend, der Gegenstand des Streit-
patents sei gegentber dem Stand der Technik nicht patentfahig, da er sich fur den

Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Sie berufen sich hierzu auf folgende vorveroffentlichte Druckschriften:

NK1 DE 69006 110T2

NK2  Deutsches Geschmacksmuster M9500691.5 (Auszug aus dem
Geschmacksmusterregister)

NK3  US-Patent 5 088 165.

Die Klager beantragen,

das europdische Patent 1 391 574 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Der Beklagte tritt den Ausfilhrungen der Klager in allen Punkten entgegen. Er halt

das Streitpatent gegentiber dem Stand der Technik fur patentfahig.

Der Senat hat die Parteien mit Schreiben vom 30. September 2011 auf die aus
seiner Sicht mal3geblichen Gesichtspunkte hingewiesen. Die Klager haben darauf-
hin vorgetragen, dass vor dem fur das Streitpatent geltenden Prioritatstag Siche-
rungsetiketten, die aus einem relativ harten, glatten und stof3freien Material beste-
hen, gemal dem deutschen Geschmacksmuster M9500691.5 (NK2) in millionen-

facher Stlckzahl auf dem Markt gebracht bzw. vertrieben worden seien, und diese



Behauptung unter Zeugenbeweis gestellt sowie Unterlagen vorgelegt. Hierzu
haben sie in der miundlichen Verhandlung klargestellt, dass nicht gewollt sei, eine
offenkundige Vorbenutzung geltend zu machen, ihr Vortrag ziele vielmehr darauf
ab, dass der Gegenstand nach dem Geschmacksmuster (NK2) aus festem Mate-

rial bestehe.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der der in Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a
EPU i. V. m. Art. 56 EPU vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patent-
fahigkeit geltend gemacht wird, ist zulassig, aber nicht begriindet. Der Senat hat
nicht die Uberzeugung gewinnen koénnen, dass sich der Gegenstand des Streit-
patents fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik

ergibt.

1. Das Streitpatent bezieht sich auf diebstahlsicheren Etikettenaufbau, der wirk-
sam an verschiedenen Handelswaren angebracht werden kann und einen Anzei-
geaufbau einschliel3t, der eine oder mehrere Anzeigen fur das nicht befugte Weg-
nehmen der Ware aus einer Einzelhandelseinrichtung oder einem anderen Be-
reich einschlieRt (Abs. 0001 der Ubersetzung der europaischen Streitpatent-
schrift).

Nach der Beschreibungseinleitung des Streitpatents [0002] werden Sicherheits-
bzw. diebstahlsichere Etiketts im umfangreichen Mafie in der Einzelhandelsindus-
trie als auch in zahlreichen anderen Handelsgebieten verwendet. Normalerweise
werden diese Vorrichtungen auf solche Weise an verschiedenen Handelswaren
angebracht, dass sie fur jemanden, der die Ware untersucht, deutlich augenfallig

sind. Es wird angenommen, dass die allgemeine Kenntnis der Verwendung und



des Betriebs dieser Vorrichtungen den Diebstahl bzw. eine andere nicht befugte
Wegnahme der Ware aus dem Uberwachten Einzelhandelsoutlet bzw. einem
anderen Bereich verhindert. Genauer gesagt, wird angenommen, dass diese
Sicherheitsetikett-Vorrichtungen als Abschreckungsmittel fir die nicht befugte
Wegnahme dienen, da ein moglicher Dieb erkennen wird, dass die Ware “gefleckt"
bzw. anders markiert ist, wodurch die Ware bei der gewaltsamen Wegnahme des
Sicherheitsetiketts nutzlos gemacht wird. Alternativ kann das Etikett strukturiert
sein, um ein Alarmsystem zu aktivieren, wenn die Ware, die darauf das Etikett
beinhaltet, durch eine Uberwachungsstelle geht, die sich fir gewshnlich an den

Ausgéangen der Einzelhandelseinrichtung befindet.

2. Aufgabe der Erfindung ist es, zu verhindern, dass nicht befugte Personen die

Gehauseabschnitte trennen.

3. Diese Aufgabe wird durch ein Sicherungsetikett mit den Merkmalen des Pa-

tentanspruchs 1 gel6st.

Patentanspruch 1 des Streitpatents weist in Anlehnung an die vom Beklagten vor-

gelegte Merkmalsgliederung folgende Merkmale auf:

Sicherungsetikett-Aufbau (10), aufgebaut, um das unbefugte Entfernen

von Ware aus einem bestimmten Bereich zu verhindern, umfassend

a) ein Gehause (12), aufgebaut, um, wenn in einer Arbeitsposi-
tion befindlich, an der Ware gesichert zu werden,

al) wobei das Gehéuse (12) loésbare Abschnitte (14, 16) ein-
schlief3t, die in der Arbeitsposition |6sbar miteinander ver-
bunden sind,

a2) wobei eine periphere Naht (18) zwischen den losbaren Ab-
schnitten (14, 16) ausgebildet ist, wenn in der Arbeitsposition
befindlich;

b) einen Verriegelungsaufbau (30), montiert an dem Gehau-
se (12) und



bl) aufgebaut, um das Gehause (12) I6sbar in der Arbeitsposi-
tion zu halten, und

c) einen Abschirmungsaufbau (42), angebracht in schiitzendem
Verhéaltnis zum Verriegelungsaufbau (30),

d) einen Anzeigeaufbau, aufgebaut, um das unbefugte Entfer-
nen von Ware, die mit dem Gehause (12) verbunden ist, aus
dem jeweiligen Bereich anzuzeigen,

dl) wobei der Anzeigeaufbau (57) einen inneren Gehauseab-
schnitt (17) umfasst,

N1 wobei der Verriegelungsaufbau (30) vom Abschirmungsauf-
bau (42) geschutzt wird

N2 zwischen inneren Oberflachenabschnitten des inneren Ge-
hauseabschnitts (17) und eines der I6sbaren Abschnitte (16),

N3 wobei der innere Gehauseabschnitt (17) auch eine im We-
sentlichen konvexe &aul3ere Oberflache hat, die im Gehau-
se (12) hervorsteht,

N4 um das Hindurchdringen eines Instrumentes oder Werk-
zeugs Uber die periphere Naht (18) hinaus zu verhindern
oder einzuschranken, weil alle derartigen Versuche dazu fih-
ren wirden, dass das eindringende Ende eines solchen In-
strumentes oder Werkzeugs sofort gegen die konvexe
auRRere Oberflache des inneren Gehauseabschnitts (17) sto-
3en wirde und

N5 wobei der innere Geh&duseabschnitt (17) mindestens eine
aus einer Vielzahl von Anzeigestrukturen (53, 54, 55) darauf

tragt.

4. Als Fachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung
Maschinenbau, der mit der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Siche-
rungssystemen befasst ist, zugrunde. Denn Gegenstand des Patentanspruchs 1
ist nicht die u. a. im Sicherungsetikett befindliche Elektronik, sondern allein der

korperliche Aufbau des Sicherungsetiketts.



Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit ist nicht gegeben.

1. Das Sicherungsetikett gemaf verteidigtem Patentanspruch 1 ist unbestritten

neu.

2. Der Gegenstand nach dem verteidigten Patentanspruch 1 beruht gegentiber

dem aufgezeigten Stand der Technik auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Das Sicherungskonzept gemald dem Streitpatent ist vor allem darin zu sehen,
dass nicht befugte Personen mit Aufbruchwerkzeugen, wie Messer oder Schrau-
benzieher, nicht unmittelbar in den Bereich eines Sicherungsetiketts vordringen
kénnen, wo Ampullen mit Tinte oder Farbungsmittel angeordnet sind.

Denn wenn sich die Ampullen unmittelbar mit einem Aufbruchwerkzeug leicht zer-
storen lassen, wird das Kleidungsstuick eingefarbt und unverkauflich. Aus Frustra-
tion und Zerstorungswut wegen des Nichtlésens der Etiketten kdnnen bei einer
Vielzahl weiterer Kleidungsstiicke die Ampullen in den sie tragenden Sicherungs-
etiketten mutwillig zerstért werden, wodurch ein beachtlicher, wirtschaftlicher

Schaden entstehen kann.

Ein Sicherungsetikett zum Verhindern eines unbefugten Entfernens von Ware aus
einem bestimmten Bereich ist aus der dem Gegenstand nach dem Streitpatent
nachstkommenden DE 690 06 110 T2 (NK1) bekannt.

Dieses Sicherungsetikett hat in der Terminologie des Streitpatents ein Gehéu-
se 10, 12, das zur Sicherung der Ware, also in Arbeitsposition, mit dieser
verbunden ist (Merkmal a) (vgl. Fig. 2 der NK1).

Das Gehéuse 10, 12 hat losbare Abschnitte, die in der Arbeitsposition l6sbar mit-
einander verbunden sind (Merkmal al) (vgl. Fig. 1).

In Arbeitsposition bildet sich eine periphere Naht zwischen den lésbaren Ab-
schnitten 10, 12 aus (Merkmal a2) (vgl. Fig. 2).



Das Sicherungsetikett hat einen an dem Gehause montierten Verriegelungsaufbau
(Merkmal b), der das Gehause 10, 12 I6sbar in der Arbeitsposition halt (Merk-
mal bl), und einen Anzeigeaufbau, der mit dem Gehause verbunden ist und ein
unbefugtes Entfernen des Sicherungsetiketts von der Ware anzeigt (Merkmal d),
wobei der Anzeigeaufbau einen inneren Gehauseabschnitt 24, 26 umfasst (Merk-
mal d1).

Der Verriegelungsaufbau hat einen Abschirmungsaufbau in Form von Ablenkplat-
ten 72, die zwischen inneren Oberflachenabschnitten des inneren Geh&useab-
schnitts 24 und denen der I6sbaren Abschnitte 60 in schitzendem Verhaltnis zum
Verriegelungsaufbau angebracht sind und den Verriegelungsaufbau schitzen
(Merkmal ¢, N1, N2), (vgl. Fig. 1).

Die dem inneren Geh&duseabschnitt des Streitgegenstands entsprechende Abde-
ckung 58 ist plattenférmig ausgebildet und durch mehrere kreisformige Verstar-
kungsrippen 66 ausgesteift. Oberhalb ist ein gesondertes, Gefal3e 20 tragendes,
flexibles Bauteil 24 vorgesehen, welches durch Ultraschallschweif3en an der Abde-
ckung 38 befestigt ist (vgl. Fig. 1 u. S. 9, Abs. 1).

Die Abdeckung 58 dient somit dazu, den Verriegelungsaufbau vor einem Eindrin-
gen mit Werkzeugen zu schitzen. Die Anzeigestruktur in Form der GefalRe wird
durch die Abdeckung 58 nicht geschutzt.

Daher kann die DE 690 06 110 T2 (NK1) keine Hinweise, weder auf einen inneren
Geh&useabschnitt mit im Wesentlichen konvexer auf3erer Oberflache und ihrer
Wirkung, noch auf mindestens eine aus einer Vielzahl von Anzeigestrukturen, die

der innere Gehauseabschnitt darauf tragt, geben.

Die NK2, das deutsche Geschmacksmuster M9500691.5, eingetragen am
4. Mai 1995, gehort zum Stand der Technik.

Aus der Abbildung Nr. 1 der NK2 erkennt der Fachmann ein Gehause eines
Sicherungsetiketts mit zwei I6sbaren Abschnitten, die offensichtlich in Arbeitsposi-

tion l6sbar miteinander verbunden sind. Der obere Abschnitt hat ein Verbindungs-
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glied und der untere Abschnitt ist nach der Abbildung offenbar bikonvex ausgebil-
det.

Mehr kann der Fachmann der Abbildung nach der NK2 nicht entnehmen. Denn
weitere technische Details, wie der untere Abschnitt aufgebaut ist und was sich im
Innern des unteren Abschnitts befindet, sind nicht ersichtlich und sind daher nur in
unzuléssiger Weise bei Kenntnis der Erfindung und deren Zielsetzung, also bei
rickschauender Betrachtung als gemutmalfiter Offenbarungsgehalt anzusehen.
Soweit die Klager vorgetragen haben, Sicherungsetiketten gemafld der NK2,
welche aus relativ hartem, glatten und stol3freien Material bestiinden, seien in mil-
lionenfacher Stickzahl vor dem Prioritatstag des Streitpatents vertrieben worden,
musste dem Beweisangebot nicht nachgegangen werden. Denn diese Materialbe-
schaffenheit kann bei der NK2 unterstellt werden, ohne dass es sich bei der Beur-
teilung der erfinderischen Tatigkeit entscheidungserheblich auswirkt. Dartber
hinaus ergibt sich aus dem Vortrag kein tUber den druckschriftichen Stand der
Technik, ndmlich Uber die NK2 hinausgehender Offenbarungsgehalt, denn mit der
Behauptung "gemal der NK2" wird nur der Vertrieb von Sicherungsetiketten mit
einer aulReren Beschaffenheit behauptet, die der NK2 zu entnehmen ist. Dies
reicht fur die Annahme einer relevanten offenkundigen Vorbenutzung, die nach
der von den Klagern erfolgten Klarstellung in der mindlichen Verhandlung auch

nicht geltend gemacht werden sollte, nicht aus.

Der nachgewiesene Stand der Technik aus NK1 und NK2 zeigt zwar Einzelmerk-
male der vorliegenden Erfindung, er gibt jedoch keinerlei Hinweise, welche den
Fachmann dazu anregen kénnten, bekannte Einzelmerkmale in der beanspruch-
ten Art und Weise zu kombinieren. Eine Erfindung ist nicht schon deshalb nahe-
liegend, weil ein Fachmann aufgrund des Standes der Technik zur erfindungsge-
malken Lehre hatte kommen kdnnen, sondern nur dann, wenn er die neue Losung
auch vorgeschlagen haben wirde. Dazu bedarf es der Feststellung eines Anlas-
ses oder bestimmter Anhaltspunkte oder Anregungen, die den Fachmann dazu
gefuhrt haben wirden, das technisch ja immer Mogliche auch tatsachlich zu reali-
sieren (Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 4, Rdn. 61; BGH GRUR 2009, 743 - Air-
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bag-Ausldsesteuerung; GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).
Daran fehlt es im vorliegenden Fall aber, da eine Veranlassung nicht feststellbar
ist, die bekannten Einzelmerkmale aus NK1 und NK2 zu dem beanspruchten
Gegenstand zusammen zu setzen, insbesondere weil der Fachmann aus der NK2
keine Informationen dartber erhalt, aus welchen Grinden das Gehause eines
Sicherungsetiketts eine derartige auf3ere Form aufweisen soll bzw. welche Vor-

zuge eine solche Form bietet.

Vom Stand der Technik nach der NK2 kann auch nicht als das dem Gegenstand
nach dem Streitpatent nachstkommende Sicherungsetikett ausgegangen werden,
weil der Fachmann allein aus der Abbildung unzureichende, technische Informa-
tionen Uber Aufbau und Funktion dieses Sicherungsetiketts erhalt.

Beim Sicherungsetikett nach der NK3 (US-Patent 5 088 165) besteht die Siche-
rung aus leicht zerbrechlichen Tintenkammern im Innern dieses Sicherungseti-
ketts. Damit verfolgt die NK3 ein anderes Sicherungskonzept als das oben néher
beschriebene gemal Streitpatent und kann somit auch keine tber die NK1 und
NK2 hinausgehenden Hinweise auf einen inneren Gehauseabschnitt mit im We-
sentlichen konvexer aul3erer Oberflache und ihrer Wirkung geben.

Der verteidigte Patentanspruch 1 hat daher Bestand.

3. Rechtsbestéandig sind auch die auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittel-
bar riickbezogenen Patentanspriche 2 bis 17. Denn diese Patentanspriche bilden
die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 vorteilhaft weiter aus. Sie werden da-

her von diesem auf Grund ihrer Riickbeziehungen getragen.
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Als Unterlegene haben die Klager die Kosten des Rechtsstreits gemaR 8§ 84
Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 PatG zu tragen. Der Ausspruch Uber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Vorsitzender  Richter Puschel Hildebrandt Klest Dr. Grolmann
Schiilke ist wegen Ein-

tritts in den Ruhestand

verhindert zu unter-

schreiben.

Pischel

Cl/pré/Fa



