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BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

betreffend das Patent 100 35 336

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 2. August 2005 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und

Lokys

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechter-

halten:

Patentanspriche 1 bis 7, Beschreibungsspalten 1 und 2, diese
Unterlagen Uberreicht in der muindlichen Verhandlung vom
2. August 2005, Beschreibungsspalten 3 bis 6 und Zeichnung, Fi-

guren 1 bis 11 gemaf Patentschrift.

Grinde

Die Prufungsstelle fur Klasse GO9F des Deutschen Patent- und Markenamts hat
auf die am 18. Juli 2000 eingegangene Patentanmeldung das am 8. Mai 2003
veroffentlichte Patent (Streitpatent) unter der Bezeichnung ,Laminat-geschutztes

Etikett® mit 9 Patentanspruchen erteilt.

Die Firma S... GmbH & Co. KG, Bruckmannring in O...-

..., hat mit Schriftsatz vom 8. August 2003, beim Patentamt eingegangenen

am selben Tag, Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent in vollem
Umfang zu widerrufen. Als Widerrufsgrund hat sie sinngemald geltend gemacht,
dall der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfahig sei, wobei sie zum Stand

der Technik auf die Druckschriften

- DE 100 17 799 A1 (Druckschrift E1)
- DE 199 52 843 A1 (Druckschrift E2) und
deutsche Offenlegungsschrift 21 12 886 (Druckschrift E3)




hingewiesen hat, von denen die Druckschrift E1 und die auch schon im Prifungs-

verfahren entgegengehaltene Druckschrift E2 jeweils einer gemall § 3 Abs 2

Satz 1 Nr 1 PatG als Stand der Technik geltenden nationalen Patentanmeldung
mit alterem Zeitrang entsprechen. Ferner hat sie zwei offenkundige Vorbenutzun-

gen geltend gemacht und hierzu die Dokumente

- Auftragsschreiben der Firma WILO GmbH vom 30. August 1999 (An-
lage E1

- Auftragsbestatigung vom 30. August 1999 (Anlage E2)

- Lieferschein Nr. 125789 vom 8. September 1999 (Anlage E3)

- Etikettenmuster (Anlage E4)

- Kaschierskizze zum Klapplackierschutzetikett WILO 133130
(Anlage EY)

- Eidestattliche Versicherung v. O...(Anlage E6)

- Auftragsschreiben der Firma WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.,
63906 Klingenberg, vom 15. Juni 2000 mit Zeichnung 2288479.00-09
(Anlage E7)

- Auftragsbestatigung vom 13. Juli 2000 (Anlage E8)

- Kaschierplan zu Auftrag 143358 vom 6. Juli 2000 (Anlage E9)

- Lieferschein Nr. 148767 vom 27. Juli 2000 (Anlage E10) und

- Muster (Anlage E11)

vorgelegt sowie Zeugenbeweis durch

- Herrn v. O..., Bachstralde in N...,
- Frau S... , Herzog-Albrecht-Strale in
D...,und
- Herrn H... (Firma WIKA, ladungsfahige Adresse werde nachgereicht)



angeboten und die Auffassung vertreten, dass

- die Gegenstande der nebengeordneten Patentanspriche 1 und 9
des Streitpatents gegenuber dem Stand der Technik nach der Druck-
schrift E1 nicht neu seien,

- die Gegenstande der nebengeordneten Patentanspriche 1 und 9
des Streitpatents auch gegenuber dem Stand der Technik nach der

Druckschrift E2 nicht neu seien,

- die Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents identisch
durch die geltend gemachte Vorbenutzung durch Lieferung von Eti-
ketten an die Firma WILO GmbH, Dortmund, vorweggenommen
seien,

- die Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents identisch
durch die geltend gemachte Vorbenutzung durch Bestellung von Eti-
ketten durch die Firma WIKA Alexander Wiegand GmbH Co.,
Klingenberg, vorweggenommen seien,

- der Unteranspruch 2 des Streitpatents nichts zur Neuheit gegenlber

der Druckschrift E1 beitrage,

auch der Unteranspruch 3 des Streitpatents nichts zur Neuheit

gegenuber der Druckschrift E1 beitrage,

- der Unteranspruch 4 des Streitpatents eine absolute Plattheit ent-
halte,

- die unvermeidlichen Merkmale der Unteranspriche 6 und 8 des
Streitpatents nichts zur Neuheit des Patentgegenstandes beitrigen,

wie im Ubrigen auch die Anlage E6 und die Druckschrift E3 zeigten,

und
- das Merkmal des Unteranspruchs 7 des Streitpatents nicht neu sei,
weil es mit Polyester eines der am haufigsten verwendeten Materia-

lien betreffe, wie sich aus Anlage E2 ergebe.



Im Prifungsverfahren sind zum Stand der Technik zudem die Druckschriften

- DE 197 49 632 C1 (Druckschrift E4)
- DE 199 29 679 C1 (Druckschrift ES) und
- DE 197 50 203 A1 (Druckschrift E6)

in Betracht gezogen worden, von denen die Druckschrift ES ebenfalls einer als

Stand der Technik geltenden nationalen Patentanmeldung mit alterem Zeitrang

entspricht.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 4. Juni 2004 darauf hingewiesen, dass

sie sich in der vorliegenden Sache mit der Einsprechenden geeinigt habe.

Der Einspruch ist von der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 19. Juli 2004 zu-

ruckgenommen worden.

In der mundlichen Verhandlung vom 2. August 2005 hat die Patentinhaberin zur
beschrankten Verteidigung des Streitpatents neue Patentanspruche 1 bis 7 mit an-
gepasstem Beschreibungsteil vorgelegt und die Auffassung vertreten, dass die
Gegenstande der neugefassten nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 7 durch
den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht patenthindernd getroffen

seien.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt

aufrechtzuerhalten:



Patentanspriche 1 bis 7, Beschreibungsspalten 1 und 2, diese
Unterlagen Uberreicht in der muindlichen Verhandlung vom
2. August 2005, Beschreibungsspalten 3 bis 6 und Zeichnung,
Figuren 1 bis 11 gemal} Patentschrift.

Die geltenden nebengeordneten Patentanspriche 1 und 7 des Streitpatent lauten:

,1.  Laminat-geschutztes-selbstklebendes Etikett zur Nachbe-
schriftung, mit einem Beschriftungsfeld und einem transparenten
Schutzlaminat zur Abdeckung des Beschriftungsfeldes, wobei das
Schutzlaminat und das Beschriftungsfeld in einer Beschriftungs-
konfiguration des Etiketts etwa in einer Ebene nebeneinander lie-
gend angeordnet sind und wobei das Schutzlaminat in der Be-
schriftungskonfiguration beidseitig in Klebstoff eingebettet und
oberseitig mit einer Schutzabdeckung versehen ist, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Schutzlaminat (3) mit einer Schutzabde-

ckung versehen mit einem seitlichen Abstand zu dem Beschrif-
tungsfeld (2) mit diesem auf einer Seite eines gemeinsamen Tra-
gers angeordnet ist, dass die das Schutzlaminat (3) und das Be-
schriftungsfeld (2) bildenden Bereiche durch Stanzen und Entgit-
tern freigelegt werden und dass das Laminat (3) durch Falten des
Tragers entlang einer Knick- oder Perforationslinie (6a, 5b) nach
Entfernen der Schutzabdeckung (74) in einer das Beschriftungs-
feld schutzenden Lage fixierbar ist, wobei das Schutzlaminat (3)
auf seiner der Schutzabdeckung (74) zugewandten Seite mit einer
verhaltnismallig stark haftenden Klebstoffschicht versehen ist,
wohingegen dieses in der Beschriftungskonfiguration mit einer
Klebstoffschicht verhaltnismalig schwacher Haftkraft auf den Tra-
ger geheftet ist und wobei zwischen dem vorzugsweise aus Papier

ausgebildeten Trager und dem Schutzlaminat (3) zwei durch eine



Folie voneinander getrennte und an der Folie dauerhaft verblei-

bende Klebstoffschichten vorgesehen sind.

7. Selbstklebendes Etikett mit wenigstens einem Beschriftungs-
feld, welches mit seiner Beschriftungsflache gegen eine Applikati-
onsflache anliegend anbringbar ist, wobei das Beschriftungsfeld
des Etiketts im nicht applizierten Zustand klebstofffrei ist und das
Etikett einen Klebstofftrager aufweist, dessen Klebstoff durch

Kontaktibertragung von diesem lI6sbar und dauerhaft auf dem Be-

schriftungsfeld fixierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
schriftungsfeld (2) und der zu Ubertragende Klebstoff (715) mit seit-
lichem Abstand zueinander auf derselben Seite auf einem ge-
meinsamen Trager angeordnet sind, dass zwischen dem Trager
und dem Beschriftungsfeld (2) zwei durch eine Folie (70) vonein-
ander getrennte und an der Folie dauerhaft verbleibende Kleb-
stoffschichten vorgesehen sind und dass die dem Trager zuge-
wandte Klebstoffschicht verhaltnismalig stark haftend ist, wohin-
gegen die dem Beschriftungsfeld (2) zugewandte Klebstoffschicht
verhaltnismafig schwach haftend ausgebildet ist.”

Hinsichtlich der Unteranspriiche 2 bis 6 und wegen weiterer Einzelheiten wird auf

den Akteninhalt verwiesen.

Die Zustandigkeit des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts fur die Ent-
scheidung uber den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG.
Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zustandig, wenn - wie
im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen be-

gonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist.



Nach Ricknahme des Einspruchs bleibt das Bundespatentgericht auch fir das
gemall § 61 Abs 1 Satz 2 PatG regelmalig von Amts wegen fortzusetzende
Einspruchsverfahren zustandig. Die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden
endet allerdings mit der wirksamen Einspruchsricknahme (Schulte PatG, 7. Aufl.,
§ 61 Rdn 23).

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch war zulassig und erdéffnet im Rah-
men des gemall § 61 Abs 1 Satz 2 PatG von Amts wegen fortzusetzenden Ein-
spruchsverfahrens die volle Uberprifungsbefugnis und -pflicht des Senats. Nach
dem Ergebnis der mindlichen Verhandlung ist das Streitpatent antragsgemaf}

beschrankt aufrechtzuerhalten.

1. Zulassigkeit des Einspruchs

Die Zulassigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin zwar nicht in Frage
gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch ohne Antrag der Pa-
tentinhaberin die Zulassigkeit des Einspruchs in jedem Verfahrensstadium von
Amts wegen zu uberprufen (vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59, Rdn 145).

Gegen die Zulassigkeit des Einspruchs bestehen im vorliegenden Fall aber schon
insofern keine Bedenken, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist ge-
genuber dem erteilten Patentanspruch 1 den Widerrufsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit geltend gemacht und die Tatsachen im Einzelnen angegeben hat,
die den Einspruch rechtfertigen (vgl. § 569 Abs 1 Satz 4 PatG), indem sie im Ein-
spruchsschriftsatz (vgl. Seite 3, letzter Absatz bis Seite 5, viertletzter Absatz) den
erforderlichen Zusammenhang zwischen dem Stand der Technik nach der Druck-
schrift E1 und samtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streitpatents
hergestellt hat (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, liSp, Abs 1 -
s,Epoxidation®; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn 77 bis 82). Obwohl die Zulas-



sigkeit des Einspruchs bei Vorliegen von Nebenanspriichen nicht erfordert, dass
die Einsprechende Widerrufsgrinde gegen samtliche Nebenanspriuche vortragt,
es vielmehr genugt, wenn die Einsprechende nur die Patentfahigkeit eines Ne-
benanspruchs - beispielsweise des Patentanspruchs 1 - angreift (vgl. BGH
Mitt 2004, 18, amtlicher Leitsatz - ,Automatisches Fahrzeuggetriebe®), hat die
Einsprechende im vorliegenden Fall den Stand der Technik nach der Druckschrift
E1 zudem auch samtlichen Merkmalen des nebengeordneten Patentanspruchs 9
des Streitpatents gegenulbergestellt (vgl. den Einspruchsschriftsatz, Seite 5,
drittletzter Absatz bis Seite 7, oben). Ob die vorgetragenen Tatsachen den Wi-
derruf des Patents auch tatsachlich rechtfertigen, ist aber nicht bei der
Zulassigkeit, sondern bei der Begrundetheit des Einspruchs zu prufen (vgl. BGH
BIPMZ 1987, 203, 204, IiSp, vorle Abs - ,Streichgarn®; BIPMZ 1985, 142, Leitsatz -
»Slicherheitsvorrichtung®; BIPMZ 1988, 289, 290, Abschn I1.1. - ,Me3datenregistrie-
rung®; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn 84).

2. Zulassigkeit der Patentanspruiche

Im Einspruchsverfahren ist die Zulassigkeit der Patentanspriche von Amts wegen
auch dann zu Uberprifen, wenn von der Einsprechenden der Widerrufsgrund der
unzuléssigen Erweiterung - wie vorliegend - nicht geltend gemacht worden ist (vgl.
hierzu BGH Mitt 1995, 243, Leitsatz 2 - ,Aluminium-Trihydroxid®).

Gegen die Zulassigkeit der geltenden Patentanspriche 1 bis 7 des Streitpatents

bestehen jedoch keine Bedenken.

Der geltende Patentanspruch 1 vereint in sich die Merkmale des erteilten
Patentanspruchs 1 und diejenigen der darauf zuriickbezogenen erteilten Unteran-
spruche 2 und 3.

Die geltenden Unteranspruche 2 bis 6 entsprechen inhaltlich - in dieser Reihen-

folge - den erteilten Unteranspruchen 4 bis 8.
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Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 7 unterscheidet sich vom erteilten
Nebenanspruch 9 lediglich durch die im Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 11 offen-
barte Beschrankung, wonach das Beschriftungsfeld (2) und der zu Ubertragende

Klebstoff (15) mit seitlichem Abstand zueinander auf derselben Seite auf einem

gemeinsamen Trager angeordnet sind (die beschrénkenden Anderungen sind un-

terstrichen).

Auch findet der erteilte Patentanspruch 1 inhaltlich eine ausreichende Stutze im
urspruinglichen Anspruch 1 iVm den Ausflhrungsbeispielen nach den Figuren 1
bis 9 und 10 (hinsichtlich des Merkmals, wonach das Schutzlaminat (3) mit einer
Schutzabdeckung versehen mit einem seitlichen Abstand zu dem Beschriftungs-

feld (2) mit diesem auf einer Seite eines gemeinsamen Trédgers angeordnet ist)

und der ursprunglichen Beschreibungsseite 7, Zeilen 22 bis 27 zu den Figuren 1
und 2 (hinsichtlich des Merkmals, wonach die das Schutzlaminat (3) und das Be-
schriftungsfeld (2) bildenden Bereiche durch Stanzen und Entgittern freigelegt
sind).

Die erteilten Unteranspriche 2 bis 8 und der erteilte Nebenanspruch 9 stimmen in-
haltlich vollig mit den urspringlichen Unteransprichen 2 bis 8 und dem ursprungli-

chen Nebenanspruch 9 Uberein.

3) Patentgegenstand

Nach den Angaben in der geltenden Beschreibung (vgl. Absétze [0001] und
/0002] bzw. [0021] und [0022)) wird in den - voneinander abweichenden - Ober-
begriffen der geltenden nebengeordneten Patentanspriche 1 bzw. 7 des Streit-
patents von einem Laminat-geschutzten selbstklebenden Etikett zur Nachbe-
schriftung (Patentanspruch 1) bzw. von einem selbstklebenden Etikett (Patentan-

spruch 7) ausgegangen, wie es aus der Druckschrift E4 bekannt ist bzw. Ge-

genstand der der nachveroffentlichten Druckschrift E2 entsprechenden nationalen

Patentanmeldung mit alterem Zeitrang ist (vgl. das Laminat-geschlitzte selbstkle-
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bende Etikett (1) mit dem Beschriftungsfeld (Polyesterfolie 6) und dem transpa-
renten Schutzlaminat (transparente Folie 5) mit der ersten und der zweiten Kleb-
stoffschicht (7 und 10) und der Schutzabdeckung (I6sbare Schutzabdeckung 11)
in den Figuren 1 bis 6 und der dazugehérigen Beschreibung der Druckschrift E4
bzw. das selbstklebende Etikett (Schild 1) mit dem Beschriftungsfeld (erster
Fltigel 3 mit Diffraktionsfolie 6 und Trager 2) und dem Klebstofftrager (zweiter
Fliigel 4 mit Farbfolie 9, Klebstoffschicht 8 und Schutzabdeckung 11) in den
Figuren 1 bis 3 nebst dazugehdériger Beschreibung der Druckschrift E2).

Derartige Etiketten zeichnen sich durch eine besondere Bestandigkeit der Be-
schriftung gegenuber aggressiven Medien und eine besondere Abriebfestigkeit der
Beschriftung beim Gebrauch aus, wobei sie maschinell nachbeschriftbar sein
mussen, beispielsweise durch Thermotransferdruck, und ihre Konfektionierung
eine kurzfristige Anderung fortlaufender maschineller Beschriftung ohne Produk-
tion von Ausschuss erlauben muss (vgl. Absatz [0003] der geltenden Beschrei-

bung).

Das bekannte zweifligelige Etikett nach der Druckschrift E4 erfllle diese Anforde-

rungen zwar zufriedenstellend, sei jedoch mit einer Reihe von Nachteilen behaftet
(vgl. die geltende Beschreibung, Absétze [0004] bis [0006)). So seien bei ihm
keine beliebigen AulRenkonturen realisierbar, vielmehr sei eine etwa rechteckige
Kontur vorgegeben, weil die beiden Flugel nur so mit verhaltnismalig einfacher
Handhabung deckungsgleich aufeinanderbringbar seien. Ferner sei es erforder-
lich, das Schutzlaminat und das einstlickig damit verbundene Beschriftungsfeld in
einer bestimmten Starke auszubilden, weil sie die Funktion eines Zwischentragers
ubernahmen, der eine gewisse Stabilitat aufweisen musse. Auch konnten das
Tragermaterial und die Schutzabdeckung nicht in beliebiger Starke gewahlt wer-
den, da die Aulienkonturen des Etiketts nur durch Stanzen der Schutzabdeckung
und des Tragermaterials von beiden Seiten der als Zwischentrager dienenden
Folie erhaltlich seien. Zudem sei die Herstellung dieses Etiketts durch zweiseitiges

Stanzen naturgemal aufwendig. Uberdies neige dieses Etikett zur Verwerfung
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und Blasenbildung im Bereich der Knicklinie zwischen Schutzlaminat und Be-

schriftungsfeld.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Prob-
lem die Aufgabe zugrunde, ein Etikett nach dem Oberbegriff des Patent-
anspruchs 1 bzw. dem - davon abweichenden - Oberbegriff des nebengeordneten
Patentanspruchs 9 des Streitpatents hinsichtlich  Herstellbarkeit und
Handhabbarkeit zu verbessern (vgl. Absatz [0008] bzw. [0023] der geltenden

Beschreibung).

Diese Aufgabe wird bei einem Etikett nach dem Oberbegriff des geltenden Patent-
anspruchs 1 mit den Merkmalen nach dem kennzeichnenden Teil des Patentan-
spruchs 1 geldst. Denn danach sind das Schutzlaminat und das Beschriftungsfeld

mit_seitlichem Abstand auf einer Seite eines gemeinsamen Tragers angeordnet,

wobei die das Schutzlaminat und die das Beschriftungsfeld bildenden Bereiche
durch Stanzen und Entgittern freigelegt sind. Dadurch werden die vorgenannten
Nachteile des Standes der Technik vermieden (vgl. hierzu die geltende Beschrei-
bung, Absétze [0010] bis [0013)).

Gleiches qilt ersichtlich auch fir die entsprechenden Merkmale des geltenden ne-

bengeordneten Patentanspruchs 7.

4) Patentfahigkeit

Die - zweifelsohne gewerblich anwendbaren - Etiketten nach den geltenden
nebengeordneten Patentansprichen 1 und 7 des Streitpatents sind gegenuber
dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruhen diesem
gegenuber auch auf einer erfinderischen Tatigkeit des zustandigen Durch-
schnittsfachmanns, der hier als ein mit der Fertigung von Etiketten befasster, be-
rufserfahrener Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss zu definieren

ist.
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A) Patentanspruch 1

a) Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 1 gegenuber

dem als Stand der Technik geltenden Inhalt der nachverdéffentlichten

Druckschrift 1 folgt daraus, dass in dieser Druckschrift nicht auch die in den

geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmale der erteilten
Patentanspriche 2 und 3 des Streitpatents offenbart sind, wonach das
Schutzlaminat (3) auf seiner der Schutzabdeckung (14) zugewandten Seite mit
einer verhaltnismafig stark haftenden Klebstoffschicht versehen ist, wohingegen
dieses in der Beschriftungskonfiguration mit einer Klebstoffschicht verhaltnismaiig
schwacher Haftkraft auf den Trager geheftet ist und wonach zwischen dem
vorzugsweise aus Papier ausgebildeten Trager und dem Schutzlaminat (3) zwei
durch eine Folie voneinander getrennte und an der Folie dauerhaft verbleibende

Klebstoffschichten vorgesehen sind.

Entsprechendes gilt auch fur die nachveréffentlichte Druckschrift E2, bei der zu-

dem als weiterer Unterschied hinzukommt, dass das mit einer

Schutzabdeckung (77) versehene Schutzlaminat (Farbfolie 9) ohne seitlichen

Abstand zu dem Beschriftungsfeld (Diffraktionsfolie 6) mit diesem auf einer Seite
eines gemeinsamen Tragers (2) angeordnet ist (vgl. Fig. 1 mit zugehdriger

Beschrei-bung).

Dass die in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmale der
erteilten Patentanspriche 2 und 3 des Streitpatents zum Offenbarungsgehalt der
im Prafungsverfahren zum Stand der Technik in Betracht gezogenen, von der

Einsprechenden jedoch nicht aufgegriffenen nachveroffentlichten Druckschrift E5

gehoren konnten, ist auch von der Prufungsstelle nicht geltend gemacht worden
(vgl. den Priifungsbescheid vom 6. Juni 2001, Seite 2, letzter Absatz).

Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents

gegenuber dem im Verfahren befindlichen vorveréffentlichten Stand der Technik
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ergibt sich implizit aus den nachfolgenden diesbezlglichen Ausfuhrungen zur er-

finderischen Tatigkeit.

b) Die vorverdffentlichte Druckschrift E4, von der - wie dargelegt - im

Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents ausgegangen
wird, vermag dem vorstehend definierten zustandigen Durchschnittsfachmann den
Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 weder fur sich noch in einer Zu-

sammenschau mit dem Stand der Technik nach den ebenfalls vorveroffentlichten

Druckschriften E3, E6 und den beiden geltend gemachten offenkundigen Vorbe-

nutzungen nahe zu legen.

Bei dem aus der Druckschrift E4 bekannten gattungsgemafen Laminat-ge-
schitzten-selbstklebenden Etikett zur Nachbeschriftung bildet die Folie (5) des

Schutzlaminats namlich zugleich den Trager (vgl. Spalte 3, letzte Zeile bis Spalte

4, Zeile 3 zur Fig. 2). Dies fuhrt den Fachmann jedoch insofern vom Gegenstand
des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents weg, als das erste Merkmal
nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 zwingend
vorschreibt, dass das Schutzlaminat und das Beschriftungsfeld mit seitlichem Ab-
stand auf einer Seite eines gemeinsamen - d.h. ersichtlich separaten - Tragers
anzuordnen sind, und die weiteren Merkmale nach dem kennzeichnenden Teil des
geltenden Patentanspruchs 1 auf diesem Merkmal aufbauen, d.h. dieses voraus-

setzen.

Auch kann der Fachmann bei Einbeziehung der Druckschriften E3, E6 und der

beiden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen jedenfalls keine
Anregung zu den in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmalen

der erteilten Patentanspriche 2 und 3 erhalten.

Durch die ein selbstklebendes Adress-Etikett betreffende Druckschrift E3 konnte

dem Fachmann - ausweislich der dortigen Fig. 2 mit zugehoriger Beschreibung -

zwar das zweite Merkmal nach dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patent-
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anspruchs 1 nahegelegt sein, wonach die das Schutzlaminat und das Beschrif-
tungsfeld bildenden Bereiche durch Stanzen und Entgittern freigelegt werden. Da
dort fir das selbstklebende Adress-Etikett aber ein Beschriftungsfeld (Etikett 3)
ohne Schutzlaminat vorgesehen ist (vgl. Fig. 2), kann von dieser Druckschrift un-
moglich eine Anregung in Richtung der weiteren Merkmale nach dem kennzeich-
nenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 - einschlieRlich derjenigen aus den
erteilten Patentansprichen 2 und 3 - ausgehen, die das Vorhandensein eines

Schutzlaminats voraussetzen.

Auch fuhrt die einen laminierbaren Markierer und ein Verfahren zu seiner Herstel-

lung betreffende Druckschrift E6 den Fachmann insofern von den Merkmalen nach

dem kennzeichnenden Teil des geltenden Patentanspruchs 1 weg, als die Folie
des Schutzlaminats (Schutzfolie 9) dort - entsprechend der vorstehend abgehan-

delten Druckschrift E4 - gleichfalls zusatzlich den Trager bildet (vgl. die Figuren 2

bis 5 mit zugehdériger Beschreibung).

Dass die in den geltenden Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmale der er-
teilten Patentanspriche 2 und 3 durch eine oder beide der geltend gemachten of-
fenkundigen Vorbenutzungen vorweggenommen sein konnten, ist auch seitens
der Einsprechenden nicht geltend gemacht worden (vgl. den Einspruchsschriftsatz
vom 8. August 2003, Seite 12, letzte zwei Absétze). Von daher kann die Offen-
kundigkeit der Vorbenutzungshandlungen dahingestellt bleiben, zumal die
Einsprechende nicht mehr am Verfahren beteiligt ist und deshalb fur eine weitere

Sachaufklarung nicht zur Verfugung steht.

Das Laminat-geschutzte selbstklebende Etikett zur Nachbeschriftung nach dem

geltenden Patentanspruch 1 des Streitpatents ist demnach patentfahig.
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B) Patentanspruch 7

a) Die Neuheit des Gegenstands des geltenden Patentanspruchs 7 gegenuber

dem als Stand der Technik geltenden Inhalt der nachverdffentlichten Druckschrift

E2, von der - wie dargelegt - im Oberbegriff des Patentanspruchs 7 ausgegangen
wird, folgt schon daraus, dass gemal dieser Druckschrift das Beschriftungsfeld
(Diffraktionsfolie 6) und der zu Ubertragende Klebstoff (Klebstoffschicht 8) ohne

seitlichen Abstand zueinander auf der selben Seite auf einem gemeinsamen Tra-

ger (2) angeordnet sind (vgl. die Fig. 2 mit zugehériger Beschreibung). Zudem
fehlen dort aber auch die weiteren Merkmale nach dem kennzeichnenden Teil des
geltenden Patentanspruchs 7, wonach zwischen dem Trager und dem Beschrif-
tungsfeld zwei durch eine Folie voneinander getrennte und an der Folie dauerhaft
verbleibende Klebstoffschichten vorgesehen sind, von denen die dem Trager zu-
gewandte Klebstoffschicht verhaltnismalig stark haftend ist, wohingegen die dem
Beschriftungsfeld zugewandte Klebstoffschicht verhaltnismallig schwach haftend

ausgebildet ist (vgl. Fig. 2).

Gegenuber dem weiteren nachgewiesenen Stand der Technik ist der Gegenstand
des geltenden Patentanspruchs 7 andererseits schon insofern neu, als es sich bei

ihm um ein selbstklebendes Etikett ohne Schutzlaminat handelt, bei dem auf das

Beschriftungsfeld nur eine Klebstoffschicht Gbertragen wird. Im Unterschied dazu

betreffen die Druckschriften E1, E4 bis E6 und die beiden geltend gemachten

offenkundigen Vorbenutzungen namlich - insoweit entsprechend dem Patentan-

spruch 1 des Streitpatents - Laminat-geschutzte selbstklebende Etiketten, bei de-

nen das Beschriftungsfeld mit einem Schutzlaminat mit einer Klebstoffschicht zu-
mindest auf der auf dem Beschriftungsfeld aufzusetzenden Seite abgedeckt wird

(vgl. Druckschrift E1, Figuren 1 bis 4 und 6 mit zugehériger Beschreibung; Druck-

schrift E4, Figuren 2 bis 6 mit zugehériger Beschreibung, Druckschrift ES, Figuren

2 bis 4 und 5 mit zugehoériger Beschreibung; Druckschrift E6, Figuren 2 bis 5 mit

zugehdériger Beschreibung;, Anlage E4 bzw. die Zeichnung gemél3 Anlage E7).
Gemaly der Druckschrift E3 ist auf dem Beschriftungsfeld hingegen weder ein
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Schutzlaminat noch eine Klebstoffschicht vorgesehen (vgl. Fig. 2 mit zugehériger

Beschreibung).

b) Die vorveroffentlichten Druckschriften E3, E4, E6 und die beiden geltend

gemachten offenkundigen Vorbenutzungen kénnen dem vorstehend definierten

zustandigen Durchschnittsfachmann den Gegenstand des geltenden Patentan-
spruchs 7 schon insofern weder einzeln noch in einer Zusammenschau nahe le-
gen, als sie - wie vorstehend dargelegt - keinerlei Hinweis auf das zentrale Merk-
mal des geltenden Patentanspruchs 7 enthalten, wonach das Etikett im nicht appli-
zierten Zustand einen Klebstofftrager aufweist, dessen Klebstoff - allein - durch
Kontaktubertragung von diesem I6sbar und dauerhaft auf dem Beschriftungsfeld

fixierbar ist.
Das selbstklebende Etikett mit wenigstens einem Beschriftungsfeld nach dem gel-
tenden nebengeordneten Patentanspruch 7 des Streitpatents ist daher ebenfalls

patentfahig.

5) Unteranspriiche

An den Patentanspruch 1 kdnnen sich die darauf direkt oder indirekt zurtickbezo-
genen geltenden Unteranspriche 2 bis 6 des Streitpatents anschliel3en, die vor-
teilhafte und nicht selbstverstandliche Ausfihrungsarten des Gegenstands des

Patentanspruchs 1 betreffen.

6) Beschreibung

In der geltenden Beschreibung ist der mal3gebliche Stand der Technik angegeben,
von dem die Erfindung ausgeht, und das beanspruchte selbstklebende Etikett an-

hand der Zeichnungen ausreichend erlautert.
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Das Streitpatent ist daher in der geltenden beschrankten Fassung rechtsbestan-

dig.

Dr. Tauchert Dr. Gottschalk Knoll Lokys

WA
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