BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 16/10 Verkindet am
29. Januar 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 100 49 559

BPatG 154
05.11



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 29. Januar 2015 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter
Dipl.-Ing. Schlenk und Dipl.-Ing (Univ.). Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Griinde

Gegen das am 30. September 2000 angemeldete und am 21. August 2008
veroffentlichte Patent 100 49 559 mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Herstellung
eines Formteils oder Verpackungselements® hat die Einsprechende /Beschwerde-
gegnerin am 19. November 2008 Einspruch eingelegt. Die Patentabteilung 1.27
hat in der Anhérung am 8. Dezember 2009 das Patent widerrufen.

Der Beschwerdeflihrer hat gegen diesen Beschluss am 12. Mai 2010 Beschwerde
eingelegt. Er ist der Ansicht, dass der Anspruch 1 sowohl neu als auch

erfinderisch sei.



In der mundlichen Verhandlung, zu der der Streitgenosse (weiterer Patentinhaber)
und die Beschwerdegegnerin nicht erschienen sind, hat der Beschwerdefuhrer

einen neuen beschrankten Anspruch eingereicht.

Der Beschwerdefuhrer stellte den Antrag

den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 8. Dezember 2009 aufzuheben und das Patent 100 49 559 mit folgenden

Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten:

- Patentanspruch dberreicht in der mindlichen Verhandlung am
29. Januar 2015

- Beschreibung und Zeichnungen (Fig.1 bis Fig.3) gemaR
Patentschrift.

Die Beschwerdegegnerin fuhrte schriftlich aus, dass die vom Beschwerdeflhrer
vorgetragenen Gesichtspunkte teilweise unzutreffend seien und verweist auf das
Urteil des OLG Minchen (AKZ 6 U 4682/08 (2) vom 20. Januar 2011, nachdem
auch das streitige Herstellungsverfahren aus diesem Gebrauchsmuster(ver-

letzungs)verfahren vorbekannt sei.

Aus dem vorangegangenen Prufungs- und Einspruchsverfahren sind unter

anderem folgende Druckschriften bekannt:

D1 DE 4134634 A1
D11 DE 86 17 855 U



Der geltende einzige Anspruch lautet in gegliederter Form:

1. Verfahren zum Herstellen eines Verpackungskorpers aus Wellpappe, bei
welchem

2. ein Wellpappeblock (2) aus einer Vielzahl aufeinanderliegender und fest
miteinander verklebter Lagen (3) aus abwechselnd Glattpapier (4) und
Wellpapier gebildet wird, und

3. in diesen Wellpappeblock (2) ein Hohlraum (7) mit Hilfe eines Werkzeugs
eingearbeitet wird,

4. wobei die Kontur des Hohlraumes dem Umfang eines zu verpackenden
Gegenstands (8) entspricht,
dadurch gekennzeichnet, dass

5. der Hohlraum (7) durch kontinuierlich fortschreitendes Ausschneiden
mittels eines den Wellpappeblock (2) vollstandig durchdringenden
Schneiddrahtes gebildet wird,

6. bestehend aus einem sehr dunnen Metalldraht, der mit einer rauen
Oberflache versehen oder mit Diamant- oder Karbidteilchen bestuckt ist,

7. wobei der Schneiddraht (17) auf einer Schnittbahn gefuihrt wird, die der
Kontur (6) des zu verpackenden Gegenstands (8) entspricht,

8. wobei der Schneiddraht (17) mittels eines von der AufRenkontur des
Wellpappeblocks (2) ausgehenden Anschnitts (20) zu dem Hohlraum (7)
gefuhrt wird,

9. und der so gebildete Verpackungskoérper so dimensioniert wird, dass er
passgenau in einen ihn umgebenden Verpackungsbehalter einsetzbar ist

und dadurch stabilisiert wird.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt

verwiesen.



A) Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde gegen den
Einspruchsbeschluss der Patentabteilung ist zulassig. Der weitere Patentinhaber
war als notwendiger Streitgenosse am Verfahren zu beteiligen (vgl. Schulte,
Patentgesetz, 9. Auflage, 8§ 74, Rdnr. 15). Jedoch hat die Beschwerde keinen
Erfolg. Der Gegenstand des Anspruchs 1 stellt keine patentfahige Erfindung dar.

B) Zustandiger Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur der Fach-
richtung Verpackungstechnik (FH) mit mehrjahriger Erfahrung in der Konzeption,
Konstruktion und Fertigungsplanung von Verpackungselementen fir Einzelguter

unter Verwendung von Pappe (einschl. Wellpappe).

C) Zum Verstandnis

Das Streitpatent beansprucht ein Verfahren zum Herstellen eines Ver-
packungskorpers aus Wellpappe, bei welchem ein Wellpappeblock (2) aus einer
Vielzahl aufeinanderliegender und fest miteinander verklebter Lagen (3) aus
abwechselnd Glattpapier (4) und Wellpapier gebildet wird und in diesen
Wellpappeblock (2) ein Hohlraum (7) mit Hilfe eines Werkzeugs eingearbeitet wird,
wobei die Kontur des Hohlraumes dem Umfang eines zu verpackenden
Gegenstands (8) entspricht (Merkmale 1 bis 5).

Die zur Herstellung derartiger Verpackungskorper bisher verwendeten Verfahren
waren zeit- und kostenaufwendig. Deshalb war es Aufgabe des Streitpatents
(Abs. 0005),

ein Verfahren zum Herstellen von Verpackungskoérpern aus einem
Wellpappestapel aufzuzeigen, das auf technisch einfache Weise
eine schnelle und weitgehend schadstofffreie Herstellung von

Verpackungskorpern beliebiger Form ermaéglicht.



Diese Aufgabe soll durch die Malinahmen des Anspruchs 1 gelést werden.

Um den Schutzumfang des Streitpatents feststellen zu kénnen, ist zunachst zu
ermitteln, was sich aus Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den
Merkmalen des Schutzanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit unter
Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen als unter Schutz gestellte
technische Lehre ergibt (BGH X ZR 172/04 Tz. 22 - Zerfallszeitmessgerat; X ZB

9/06 Tz. 31f. - Informationstibermittlungsverfahren).

Der 0. g. Fachmann versteht unter dem im Merkmal 5 angegebenen ,kontinuierlich
fortschreitendes Ausschneiden, mittels eines den Wellpappeblock vollstandig
durchdringenden Schneiddrahtes® nur einen Schneiddraht im engeren Sinn und
nicht ein irgendwie geartetes Metallband, da nur durch einen Schneiddraht mit
seiner allseitigen Schneidfahigkeit eine beliebige Kontur (wie der in Fig. 1 und 2
dargestellte Elefant) "durch kontinuierlich fortschreitendes Ausschneiden”, also
ohne Unterbrechen des Schnittverlaufes ("an einem Stick™) hergestellt werden
kann. ,Kontinuierlich® bedeutet fir den Fachmann in diesem Zusammenhang,
dass keine Ruckwartsbewegung sowie kein zwischenzeitliches Entfernen des

Drahtes erforderlich ist (z. B. beim Umsetzen an eine andere Stelle).

Auch liest der Fachmann beim Merkmal 8 mit, dass eine Herstellung des
Verpackungskorpers mit einem endlosen Schnittdraht (vgl. Fig. 3 und zugeh.
Beschreibung Abs. 0017 der PS) in einen geschlossenen Hohlraum ohne einen

von der Aul3enkontur ausgehenden Anschnitt technisch nicht moglich ist.

D) Der geltende Anspruch ist zulassig. Er ist ursprtinglich offenbart und

wirkt beschrankend.



E) Patentfahigkeit

Es kann dahinstehen, ob der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs neu
und gewerblich anwendbar ist. Er beruht jedenfalls nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit (8 4 PatG).

Aus der DE 4134634 A1 (D1) ist ein Verfahren zum Herstellen eines Ver-
packungskorpers aus Wellpappe entsprechend dem Oberbegriff des geltenden
Anspruchs bekannt, wie der Patentinhaber in der mundlichen Verhandlung auch
einraumt. Dabei wird gemald Merkmal 2 ein Wellpappeblock aus einer Vielzahl
aufeinanderliegender und fest miteinander verklebter Lagen aus abwechselnd
Glattpapier und Wellpapier gebildet (vgl. Sp. 2, Z.36 bis 46) und in diesen
Wellpappeblock ein dem Verpackungsgut angepasster Hohlraum (H6hlung) mit
Hilfe eines Fraswerkzeugs eingearbeitet (Merkmale 3 und 4, vgl. D1, Sp. 2, Z. 58
bis 65 i. V. m. Fig. 1.

Dabei wird der Hohlraum durch kontinuierlich fortschreitendes Ausfrasen erzeugt
und das Fraswerkzeug auf einer Schnittbahn gefihrt, die der Kontur des zu
verpackenden Gegenstands entspricht (Merkmale 5 und 7 jeweils teilweise, mit
.Fraswerkzeug“ anstatt "Schneidedraht”). Der Einsatz eines Fraswerkzeugs
bewirkt jedoch ein hohes Zerspanvolumen mit entsprechender Bearbeitungszeit
und (bei Karton) hohem Werkzeugverschleil3 sowie entsprechender Umwelt-

belastung durch Papierstaub mit entsprechender Feuer- und Explosionsgefahr.

Gegentber dem oben genannten Verfahren nach der D1 sind beim Verfahren

nach dem Streitpatent folgende Merkmale jedoch unterschiedlich:

- dass anstatt fur das oben zu den Teilmerkmalen 5 und 7 beschriebene
Kopierfraswerkzeug gemall Merkmal 6 ein Schneidedraht verwendet wird,
der aus einem sehr dinnen Metalldraht besteht und mit einer rauen

Oberflache versehen oder mit Diamant- oder Karbidteilchen bestlickt ist.



- Dabei wird der Schneidedraht (17) mittels eines von der Aul3enkontur des
Wellpappeblocks (2) ausgehenden Anschnitts (20) zu dem Hohlraum (7)
gefuhrt (Merkmal 8) und

- der so gebildete Verpackungskorper wird so dimensioniert, dass er pass-
genau in einen ihn umgebenden Verpackungsbehélter einsetzbar ist und

dadurch stabilisiert wird (Merkmal 9).

Aufgrund der oben aus der Schrift D1 bekannten Nachteile bei der Herstellung
eines in Rede stehenden Verpackungskérpers durch Frasen wird sich der
Fachmann im Stand der Technik nach vorteilhafteren Herstellverfahren fir die

genannten Verpackungskoérper umschauen.

Dabei stof3t er problemlos auf die Schrift DE 86 17 855 U (D11), in der die
Verwendung von Schneidedréahten in einer Vielzahl von Ausbildungen (vgl. S. 6,
Z. 3 bis 6) als Ersatz ,konventioneller Arbeitsmethoden wie Frasen mit den dabei
auftretenden materialabhédngigen Werkzeugauswahl- und Verschleil3problemen®
(vgl. S. 6, Z. 8 bis 12) gelehrt wird.

Diese Schneidedrahte werden sowohl als Endlosdraht wie auch als Draht mit
definierter Lange (S. 5, Z. 25 bis 31) zum Ausschneiden von beliebigen Konturen
(S.4, Z.28; S. 7, Z. 26 ff.) in nahezu allen Materialien und in universeller Weise
verwendet. Damit gibt die Entgegenhaltung D11 dem Fachmann auch entspre-
chenden Anlass, das aufwendige Frasen von Wellpappe durch die einfachere
Verwendung eines Schneiddrahtes zu ersetzen, wobei die D11 bewusst von
einem Herausschneiden beliebiger Konturen ausgeht (mit einem herausge-
schnittenen Abfallteil, siehe S. 6, Z. 30 bis32und S. 7, Z. 12 ff.).

Weiterhin gehort es zum Grundwissen des Verpackungsfachmanns, einen
Verpackungskorper mitsamt dem Verpackungsgegenstand in einen (Um-)Karton
einzusetzen, um diesen dann z. B. weiterzutransportieren oder zu versenden,

wobei der Umkarton genau die Grol3e des Verpackungskérper aufweist um diesen



,2abzustutzen®, also vor Verformung zu schitzen. Denn durch einen derartigen
"schalenférmigen” Aufbau einer Verpackung erfolgt ein gegenseitiges Abstitzen
des dann einfacher herzustellenden inneren Verpackungskorpers (Innenschale)
und des ,umgebenden Verpackungsbehalters“ (Aul3enschale bzw. Umkarton).
Durch solche zweischalige modulare Verpackungen ist gegenuber einteiligen,
komplexeren Verpackungen eine beispielsweise wirtschaftlichere Herstellung der

einzelnen Verpackungsteile oder eine verbesserte Handhabung mdéglich.

Damit ergibt sich genau ein Verfahren gemal geltendem Anspruch.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt warr,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.



-10 -

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu
unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe,
einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor
Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert

werden.

Schneider Bayer Schlenk Ausfelder
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