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betreffend das européische Patent 1 424 917 (DE 602 22 147)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 29. Méarz 2011 durch den Richter Engels als Vorsitzenden sowie
die Richter Dipl.-Ing. Sandkamper, Dipl.-Ing. Schlenk, Dr.-Ing. Kriger und die
Richterin Kortge
fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Verfahrens tragt die Klagerin.

3. Das Urtell ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. September 2002 unter Inan-
spruchnahme der Prioritaten der danischen Voranmeldungen DK 200101333 vom
13. September 2001 und DK 200200340 vom 6. Marz 2002 angemeldeten, mit
Wirkung auch fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Pa-
tents 1 424 917 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter
dem Aktenzeichen DE 602 22 147 gefuhrt wird. Das in der Verfahrenssprache

Englisch veroffentlichte Streitpatent betrifft ein ,Device for removing a tick® (Uber-



setzt: ,Vorrichtung zum Entfernen einer Zecke*). Es umfasst 6 Anspriiche, von de-

nen nur Anspruch 1 bis 4 angegriffen sind.

Die Patentanspriche 1 bis 4 haben in ihrer maf3geblichen englischsprachigen

Fassung folgenden Wortlaut:

»L. A device being designed with a slit (36, 54, 50), for use in re-
moving a tick or corresponding blood sucking insect, which has
bitten on to and bored its snout down into the skin of a person or
an animal, characterised in that the device is adapted for
keeping in wallet, pocket, bag, or similar place, said device being
designed as a credit card in size, that said card is made of a re-
latively stiff material, such as cardboard or plastic, and that said
card has a corner area being designed with the slit (36, 54, 50), for
use in removing a tick or corresponding blood sucking insect,
which has bitten on to and bored its snout down into the skin of a

person or an animal.

2. A device according to claim 1, characterised in, that said card,
in a corner area (34, 52), is provided-with said slit (36, 54), for use

in removing a tick or corresponding blood sucking insect.

3. A device according to claim 1, characterised in, that said card
has a corner area designed with a flexible finger (46), which is pro-
vided with said slit (50) at an outer end (48), for use in removing a

tick or corresponding blood sucking insect.

4. A device according to any of claims 2-3, characterised in, that
said card, in one corner area (34, 52), is provided with said slit (36,
54), and that said card has another corner area designed with a

flexible finger (46), which is provided with a slit (50) at an outer



end (48), for use in removing a tick or corresponding blood

sucking insect.”

Die deutsche Ubersetzung der Patentanspriiche 1 bis 4 lautet (Korrekturen
gegeniiber der in der Streitpatentschrift veroffentlichten Ubersetzung hervorgeho-
ben):

1. Vorrichtung, die mit einem Schlitz (36, 54, 50 ) zum Entfernen ei-
ner Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts, das
sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers festgebissen
oder und seinen RuUssel in die Haut eines Menschen oder eines
Tiers gebohrt hat, versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung zur Aufbewahrung in einer Brieftasche, in einer Ho-
sen- oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem &ahnlichen
Ort geeignet ist, indem die Vorrichtung in ihren Abmessungen wie
eine Kreditkarte ausgebildet ist, dass die Karte aus einem relativ
steifen Material, wie z. B. Pappe oder Kunststoff, hergestellt ist
und dass die Karte einen Eckbereich aufweist, der mit eirem dem
Schlitz (36, 54, 50) zum Entfernen einer Zecke oder eines entspre-
chenden blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Men-
schen oder eines Tiers festgebissen eder und seinen Russel in die

Haut eines Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, gestaltet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Karte in einem Eckbereich (34, 52) mit eirem dem Schlitz (36, 54)
zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsau-

genden Insekts versehen ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Karte einen Eckbereich mit einem flexiblen Finger (46) hat, der mit

dem Schlitz (50) an einem &uf3eren Ende (48) zum Entfernen ei-



ner Zecke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts ver-

sehen ist.

4. Vorrichtung nach igendeinem der Anspriche 2-3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Karte in einem Eckbereich (34, 52) mit
dem Schlitz (36, 54) versehen ist, und dass die Karte einen ande-
ren Eckbereich mit einem flexiblen Finger (46), der mit einem
Schlitz (50) an einem aulReren Ende (48) zum Entfernen einer Ze-
cke oder eines entsprechenden blutsaugenden Insekts versehen

ist.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage hat die Klagerin zun&chst nur den Patentanspruch 1
angegriffen. Sie hat den Nichtigkeitsgrund der unzuléassigen Erweiterung nach Arti-
kel 11 § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG geltend gemacht. Ferner hat sie die Ansicht vertre-
ten, der Gegenstand des Streitpatents im Umfang des Anspruchs 1 sei gegeniber
dem Stand der Technik weder neu, noch beruhe er auf einer erfinderischen Tatig-
keit. Mit Schriftsatz vom 15. Februar 2011 hat die Klagerin ihre Klage um Nichtig-
keitserklarung auch der Anspriiche 2 bis 4 erweitert, wobei sie sich zur Begrin-
dung zunachst ausschlie3lich auf den Nichtigkeitsgrund der unzuléassigen Erweite-
rung gestitzt hat. In der mundlichen Verhandlung hat sie erklart, der Nichtigkeits-
grund fehlender Patentfahigkeit und somit auch die Klageerweiterung erstreckten
sich — wegen Identitat ihrer Gegenstande mit dem des Anspruchs 1 — auch auf

den Anspruch 2.

Im Hinblick auf die Patentfahigkeit verweist die Klagerin auf die Druckschriften:

D1: US5857237A
D2: DE9212155U1
D3: US 5595569 A
D4: US5447511A
D5: DE 297 22310 U1
D6: US 5876409 A.



Ferner verweist sie u. a. auf folgende Beweismittel:

NI7: WO 03/22094 Al (Offenlegungsschrift der urspriinglichen Anmeldung)

NI8: Deutsche Ubersetzung der WO 03/22094

NI13: EN ISO/IEC 7810 (Juli 1996).

Sie beantragt,
das européische Patent 1 424 917 im Umfang der Anspriiche 1
bis 4 mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland flr nichtig
zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Patent mit den An-

spruchen 1 bis 4 gemaf Hilfsantrag 1 verteidigt wird.

Wegen der Einzelheiten des Hilfsantrages 1 wird auf die Anlage zum Schriftsatz

der Beklagten vom 1. Februar 2011 Bezug genommen.

Die Beklagte ist der Ansicht, sie sei nicht passivlegitimiert, weil in der Klageschrift
als Klagegegnerin die ,T... ApS* und nicht die Patentinhaberin ,S...

ApS* angegeben sei. Sie vertritt zudem die Auffassung, dass die geltend ge-
machten Nichtigkeitsgriinde nicht gegeben seien.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig.



Der durch Erstreckung der Klage auf die Anspriiche 2 bis 4 des Streitpatents vor-
genommenen Klageanderung hat die Beklagte nicht widersprochen (8 99 Abs. 1
PatG i. V. m. 88 263, 276 ZPO). Die Klage&nderung ist aber auch als sachdienlich
zu werten, weil sie die umfassende Beurteilung des Rechtsstreits in einem einzi-
gen Verfahren ermdglicht und dadurch ein weiteres Verfahren vermieden werden

kann.

Die Klage hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Sie scheitert allerdings nicht schon an der angeblich fehlenden Passivlegitimation

der Beklagten.

Soweit in der Klageschrift als Klagegegnerin die ,T... ApS* und nicht die
Patentinhaberin ,S... ApS* aufgefuhrt ist, hat sich unstreitig ein Schreibfehler

des Deutschen Patent- und Markenamts fortgesetzt. Da als Patentinhaberin im
Streitpatent eindeutig die ,S... ApS" angegeben ist, eine ,T... ApS*

nicht existiert und die Klageschrift der richtigen Klagegegnerin, der ,S...

ApS*, zugestellt worden ist, liegt nur eine falsche Parteibezeichnung vor, die jeder-
zeit von Amts wegen berichtigt werden kann, weil die ldentitat der Partei trotz Be-

richtigung gewahrt bleibt.

Weder der von der Klagerin in Bezug auf die Anspriiche 1 bis 4 geltend gemachte
Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung gemal3 Artikel Il 8 6 Abs. 1 Nr. 3
IntPatUG, Artikel 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU noch der weitere hinsichtlich der Ansprii-
che 1 und 2 angefiihrte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gemaf
Artikel 11 8 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Abs. 1 lit. a EPU i. V. m. Artikeln 52
Abs. 1, 54 Abs. 1, 2 und Artikel 56 EPU liegen vor.

1) Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung, die mit einem Schlitz zum Entfernen

einer Zecke aus der Haut eines Menschen oder Tieres versehen ist.



Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, die eine
Person einfach mit sich tragen kann (Ubersetzung der Streitpatentschrift Spalte 1,
Abs. [0005]).

Zur Losung dieser Aufgabe wird in Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Vor-
richtung mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen (Merkmalsgliederung hinzuge-
fugt):

1. Vorrichtung, die mit einem Schlitz (36, 54, 50)

1.1 zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugen-
den Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers
festgebissen und seinen Russel in die Haut eines Menschen oder
eines Tiers gebohrt hat, versehen ist.

2. Die Vorrichtung ist zur Aufbewahrung in einer Brieftasche, in einer
Hosen- oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem &ahnli-
chen Ort geeignet,

2.1 indem die Vorrichtung in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte
ausgebildet ist.

3. Die Karte ist aus einem relativ steifen Material, wie z. B. Pappe oder
Kunststoff, hergestellt.

4. Die Karte weist einen Eckbereich auf,
der mit dem Schlitz (36, 54, 50) gestaltet ist

5.1 zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden blutsaugen-
den Insekts, das sich in die Haut eines Menschen oder eines Tiers
festgebissen und seinen Rissel in die Haut eines Menschen oder

eines Tiers gebohrt hat.

Die in den Patentansprichen 1 bis 4 offenbarte Vorrichtung ist urspringlich offen-

bart. Sie erweist sich zudem als patentfahig.



1. Als Fachmann ist nicht der Anwender der geschitzten Vorrichtung oder ein Arzt
anzusehen, sondern ein - nicht notwendigerweise akademisch vorgebildeter -
Techniker mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung von Vorrichtungen fir
den medizinischen Bedarf, der sich Uber die Anforderungen dieser Vorrichtungen
erforderlichenfalls bei einem Arzt informiert (BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbiss-

anzeiger).

2. Anspruch 1 betrifft eine Vorrichtung, die mit einem Schlitz versehen ist, vgl.

nachfolgende Fig. 3 aus der Streitpatentschrift:

Dieser Schlitz ist in einem Eckbereich der Vorrichtung ausgebildet (Merkmale 4
und 5), die aus einem steifen Material - genannt sind beispielsweise Pappe und
Kunststoff - hergestellt ist (Merkmal 3). Merkmal 2.1 beinhaltet die Abmessungen
der Vorrichtung, namlich in der GroR3e einer Kreditkarte (Breite ca. 54 mm, Lange
ca. 85 mm, Dicke unter 4 mm, vgl. Abs. [0016]), die Vorrichtung l&sst sich demge-
mafl am Korper tragen oder in einer Brieftasche mitfihren, um jederzeit greifbar
zu sein. Den Verwendungszweck der Vorrichtung geben die Merkmale 1.1 und 5.1
wortgleich an. Der Schlitz in der Vorrichtung muss demnach geeignet sein, eine
Zecke vollstdndig aus der Haut eines Menschen oder Tieres zu entfernen (BGH
GRUR 2009, 837 — Bauschalungsstiitze). Die Vorrichtung muss daher einerseits
entsprechend steif ausgebildet sein, um nicht beim Entfernen der Zecke abzu-
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knicken, andererseits muss der Schlitz von den Abmessungen her geeignet sein
(z. B. spitzwinklig), Zecken erfassen zu kénnen, die je nach Entwicklungsstadium
oder auch Zeckenart sehr unterschiedliche Grof3en aufweisen konnen, was der
Fachmann beispielsweise bei einem Arzt oder Biologen in Erfahrung bringen

kann.

3. Die so definierte Vorrichtung ist fur den sachverstandigen Leser in den ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen (vertffentlicht als WO 03/22094 Al (NI7)) als

zur Erfindung gehérend offenbart.

GemaR Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU und Art. Il § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
IntPatUbkG ist ein europaisches Patent mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren, wenn sein Gegenstand Uber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht.
Der danach mal3gebliche Inhalt ist anhand der Gesamtheit der urspriinglich einge-
reichten Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der An-
meldung formulierten Patentanspriiche beschréankt. Entscheidend ist vielmehr,
was der Gesamtheit der urspringlichen Unterlagen als zur angemeldeten Erfin-
dung gehérend zu entnehmen ist. Innerhalb dieses Rahmens kénnen die Patent-
anspruche bis zur Erteilung weiter gefasst werden als in der Anmeldung (BGH
GRUR 2010, 910 - Falschungssicheres Dokument).

Die ursprungliche Anmeldung (vgl. WO 03/22094 (NI7)) ist auf eine mithehmbare
Vorrichtung gerichtet, die in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte ausgebildet
ist (vgl. Anspruch 1, Seite 8, Zeile 3 bis 5). GemalR dem urspriinglichen An-
spruch 1 ist auf einer Seite der Vorrichtung eine bedruckte Anzeigeflache vorge-
sehen und die andere Seite weist einen oder mehrere Artikel, wie z. B. Hygienear-
tikel auf, die an der AulRenseite mit mindestens einem Folienabschnitt abgedeckt
sind (vgl. Anspruch 1, Seite 8, Zeile 5 bis 8). Die Ausfuhrungsbeispiele nach den
Fig. 1 bis 5 der NI7 lassen sich hier unterordnen und damit auch die Karten ge-
mal den Fig. 1 und 2 gemal Streitpatentschrift, die mit Feldern versehen sind, die

Pflaster und Desinfektionsmittel aufweisen und mit Folie abgedeckt sind, (vgl. Sei-
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te 6, Abs. 1 der NI7). Hingegen ist in Verbindung mit der Fig. 6 eine Karte offen-
bart, die aus einem verhaltnismaRig dinnen Kunststoff ohne Aufdruck hergestellt
ist, und der Pflaster getrennt beigelegt werden konnen. Die Karte kann zusammen
mit dem Pflaster in eine Verpackung eingelegt werden (vgl. Seite 6, Abs. 3).

Der sachverstandige Leser entnimmt daher der Beschreibung der Fig. 6 unmittel-
bar und eindeutig eine Karte mit den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpa-
tents. Im Rahmen des Erteilungsverfahrens konnte auf diese Offenbarung zurtck-
gegriffen werden (BGH GRUR 1966, 312 - Appetitzigler I). Die beanspruchte Vor-
richtung ist zudem urspringlich sogar auch als bevorzugte Ausfiihrungsform der
Borreliosekarte genannt (vgl. Seite 6, Zeile 6), was als ausreichend deutliche Of-
fenbarung anzusehen ist (BGH GRUR 1965, 138 - Polymerisationsbeschleuniger;
GRUR 2010, 599 - Formteil; GRUR 2010, 910 - Falschungssicheres Dokument).

Die Pateninhaberin war auch nicht gehalten, samtliche Merkmale der Karte geman
Fig. 6 (Schlitz in einem Eckbereich der Karte und flexibler Finger mit weiterem
Schlitz) in den Patentanspruch 1 aufzunehmen. Dienen mehrere in der Beschrei-
bung eines Ausfuihrungsbeispiels genannte Merkmale der ndheren Ausgestaltung
der Erfindung, die je fur sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung er-
reichten Erfolg férdern, hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent
durch die Aufnahme einzelner oder samtlicher dieser Merkmale beschrankt; in die-
ser Hinsicht kbnnen dem Patentinhaber keine Vorschriften gemacht werden (BGH
GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II). Dieses gilt ebenfalls fir das Anmeldungsver-
fahren. Anspruch 1 ist daher nicht unzulassig erweitert. Auch die Anspriiche 3 und
4 beinhalten aus den zuletzt genannten Grinden keine unzulassige Erweiterung.
Anspruch 2 fugt dem Anspruch 1 nichts hinzu, kann daher ebenfalls keine unzu-

l&ssige Erweiterung beinhalten.

Soweit die Klagerin noch auf die der Anmeldung (Ni7) zu entnehmende - auf Rei-
nigungsvorrichtungen abzielende - Aufgabe abstellt ist anzumerken, dass nach all-
gemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Literatur sich die Formulierung der

Aufgabe allein nach dem tatsachlich, d. h. objektiv Erfundenen richtet. Die Aufga-
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be muss daher auf das Ergebnis der Erfindung abgestellt sein, weshalb Aus-
gangspunkt das gegentber dem Stand der Technik tatsachlich Geleistete ist (BGH
GRUR 2010, 607, Tz. 18 - Fettsaurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 602,
Tz. 27 - Gelenkanordnung; BGH GRUR 2010, 814 - Fugenglatter). Die in der ur-
sprunglich genannten Anmeldung genannte Aufgabe schrénkt daher den Offenba-

rungsgehalt der gesamten Anmeldung nicht ein.

4. Die streitpatentgemafe Vorrichtung nach den Ansprichen 1 und 2 ist aul3er-
dem gegeniber dem Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

4.1. Die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 des Streitpatents ist neu. Die Klagerin
hat schriftsétzlich die Neuheit der beanspruchten Vorrichtung nach dem An-
spruch 1 gegentber dem Stand der Technik nach den Druckschriften D1 und D2
bestritten. Auch fur den Senat ist eine Vorwegnahme des Patentgegenstands
durch den Stand der Technik nicht ersichtlich.

D1 offenbart einen Eisschaber (Ice scraper); die Schlitze des Kratzers sind er-
kennbar nicht geeignet, eine Zecke zu entfernen, da der Winkel der Schlitze zu
groR ist (90°), um eine Zecke fassen zu konnen. Zusatzliche Schragen, die allein
auch nicht geeignet sind, eine Zecke oder ein anderes Insekt vollstadndig aus der
Haut zu entfernen, sind lediglich an den Langsseiten des Eisschabers vorgese-

hen.

D2 zeigt und beschreibt einen Schlisselbehélter im Scheckkartenformat, vgl. Be-
zeichnung. Dort sind in ein flaches karten&hnliches Behéltnis Schwalbenschwanz-
nuten eingebracht, in die flache Schlissel eingebracht werden kénnen. Eine Eig-
nung als Zeckenentferner ist nicht zu erkennen, auch die Dicke des Behalters liegt

deutlich Uber der einer Ublichen Kreditkarte.

4.2. Die durch Anspruch 1 des Streitpatents geschitzte Lehre beruht auf erfinderi-

scher Tatigkeit, denn sie war fur den Fachmann, dessen Verstandnis Mal3stab so-
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wohl fir die Auslegung des Patentanspruchs als auch fur die Beurteilung der erfin-

derischen Leistung ist, nicht durch den Stand der Technik nahe gelegt.

Nachstkommender Stand der Technik ist die US 5 447 511 (D4), deren Ausfuh-

rungsbeispiel nach Fig. 1 nachfolgend wiedergegeben ist:

Die D4 zeigt und beschreibt eine Vorrichtung zum Entfernen von Zecken (Tick re-
moval tool), vgl. Bezeichnung, und weist einen Schlitz (dort slot 20) auf, der geeig-
net ist, eine Zecke (tick 36) aus der Haut zu entfernen. Die Merkmale 1 und 1.1
sind daher verwirklicht. Das Blatt (blade 12) besteht aus Kunststoff (vgl. Anspri-
che 4 bis 7) oder Metall (Anspruch 2 und 3), ist demgemalf aus einem relativ stei-
fen Material hergestellt (= Merkmal 3). Die Vorrichtung ist von den Abmessungen
geeignet, in einer Tasche aufbewahrt zu werden (Spalte 3, letzter Abs.: umgerech-
net La&nge 57 mm, Breite 12,7 mm, Dicke 0,3 mm). Hieran &ndert auch die gebo-
gene Ausbildung der Spitze der Vorrichtung nichts. Damit ist auch Merkmal 2 ver-
wirklicht, nicht hingegen Merkmal 2.1, da sich die genannten Abmessungen deut-
lich von denen im Streitpatent genannten unterscheiden (85 mm * 54 mm * 4 mm
gemald Abs. [0016]). Die Flache der Vorrichtung nach der D4 betragt somit ledig-
lich ein Bruchteil (etwa ein Sechstel) der Vorrichtung gemaf dem Streitpatent, le-
diglich die Dicke der vorbekannten und der streitpatentgemalfien Vorrichtung kann
ubereinstimmen. Auf Grund der geringen Breite der bekannten Vorrichtung mag

der Schlitz an der Schmalseite der Vorrichtung auch als Eckbereich im Sinne des
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Merkmals 4 angesehen werden, so dass auch die Merkmale 5 und 5.1 verwirklicht
sind. Hierauf kommt es letztlich aber nicht an, ebenso wenig darauf, dass die Vor-
richtung nach der D4 lediglich eine gebogene Ausbildung der Spitze der Vorrich-
tung offenbart. Die D4 selbst gibt namlich keinen Hinweis zur Vergrof3erung der
Abmessungen. Vielmehr stellt die D4 darauf ab, die Vorrichtung als Anhangsel
oder integralen Teil einer anderen Vorrichtung auszubilden, wie z. B. eines Ta-
schenmessers oder eines Nagelschneiders (Spalte 4, Zeile 44 bis 48), was eine
deutliche VergréRerung der Vorrichtung, wie sie das Streitpatent vorschlagt, aus-
schlie3t, da die GroRRe der genannten Gerate deutlich kleiner ist. Demgegentber
stellt die Lehre des Patents in Abkehr von dem im Stand der Technik eingeschla-
genen Losungsweg einer Integration in eine andere Vorrichtung darauf ab, durch
eine geeignete Form und Grol3e der Vorrichtung zum Entfernen einer Zecke, nam-
lich in den Abmessungen einer Kreditkarte, einen eigenstandigen Gegenstand zu
schaffen, den der Benutzer einfach mit sich tragen kann, so dass er stets verfiig-
bar ist. Der Fachmann war deshalb aufgrund des Lésungsweges der D4 vielmehr
davon abgehalten, die Losung des Problems auf dem erfindungsgeméafien Weg zu

suchen und die Abmessungen der Vorrichtung deutlich zu vergréRern.

Auch die Ubrigen Druckschriften geben keine Anregung in dieser Richtung.

Die europaische Norm gemafld Anlage NI13 bestatigt lediglich, dass die Abmes-
sungen einer ldentitatskarte sowie gewisse Materialeigenschaften dieser Karten
am frihesten Prioritatstag des Streitpatents festgelegt waren. Eine Anregung, die
Abmessungen der Vorrichtung nach der D4 zu vergrof3ern, gibt dieser Stand der
Technik nicht, da er lediglich als internationale Norm die physikalischen Eigen-

schaften von Identitatskarten wie Scheckkarten festlegt.

In der D1 ist zwar ein Eiskratzer in Scheckkartengroéf3e offenbart, dieser liegt tbli-
cherweise in einem Handschuhfach eines Kraftfahrzeuges und wird nicht in einer
Tasche mitgefihrt. Schon aus diesem Grunde gibt die D1 dem Fachmann keine
Anregung, die Vorrichtung nach der D4 in ihren Abmessungen zu verandern, son-

dern gerét erst rickschauend in Kenntnis der erfindungsgemafen Losung in den
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Blick des Fachmanns. Hierbei ist insbesondere auch zu berlcksichtigen, dass er-
fahrungsgemald die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen
Wege geht, die sich bei nachtraglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich
plausibel oder gar mehr oder weniger zwangslaufig darstellen und es - abgesehen
von denjenigen Féllen, in denen fur den Fachmann auf der Hand liegt was zu tun
ist - in der Regel zusatzlicher, Uber die Erkennbarkeit des technischen Problems
hinausreichender Anst6l3e, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlasse dafir
bedarf, die Losung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu su-
chen (BGH GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Das Auffin-
den einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann insbesondere nicht schon
deshalb als nahegelegt bewertet werden, weil lediglich keine Hinderungsgriinde
zutage treten, von dem im Stand der Technik Bekannten zum Gegenstand dieser
Lehre zu gelangen. Diese Wertung setzt vielmehr voraus, dass das Bekannte dem
Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelan-
gen (BGH GRUR 2010, 487 - einteilige Ose). D4 i. V. m. D2 regt allenfalls dazu
an, die Vorrichtung nach D4 als Anhangsel an der D2 auszubilden. Letztlich
spricht ebenfalls fur die erfinderische Tatigkeit, dass ein neuer, einfach und kos-
tengunstig herstellbarer Massenartikel angegeben wird, fir den ein steigender Be-

darf bestand.

Die Druckschriften D3, D5 und D6 liegen weiter ab. Sie wurden von der Klagerin in

der Verhandlung auch nicht mehr aufgegriffen.

Anspruch 1 ist daher rechtsbestandig.

4.3. Anspruch 2 ist auf Anspruch 1 riickbezogen und hat mit diesem Bestand.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91 Abs. 1 Satz 1

ZPO. Der Ausspruch uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1

PatGi. V. m. 8§ 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Engels Sandkamper Schlenk Dr. Krager Kortge

Ko



