BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

betreffend das Patent 102 18 252

ECLI:DE:BPatG:2019:200319B18Wpat9.17.0



hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 20. Marz 2019 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Altvater und
Dr.-Ing. Flaschke

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 12. Dezember 2016 wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 24. April 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Anmeldung 102 18 252.3, welche nach 8§ 40 PatG die innere Prioritdt 101 21 411.1
vom 2. Mai 2001 wirksam in Anspruch nimmt, ist das Streitpatent mit der Bezeich-

nung

Lverfahren und Vorrichtung zum Anbringen von Sicherungsmal3-

nahmen an Passbiuchern®

erteilt und am 30. April 2014 veréffentlicht worden. Auf den dagegen eingelegten
Einspruch wurde das Patent durch den am 12. Dezember 2016 verkindeten Be-

schluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamts be-



schrankt aufrechterhalten und der Patentinhaberin die Kosten flr den zweiten An-
horungstermin am 12. Dezember 2016 auferlegt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 4. Mai 2017 eingegangene Be-

schwerde der Einsprechenden.

Sie macht in ihrer Beschwerdebegriindung vom 7. Juli 2017 beziiglich des Ge-
genstands des Anspruchs 1 geltend, dass die von der Patentabteilung aufrecht
erhaltene Fassung nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe. Zudem sei der
Gegenstand des einzigen verbliebenen Anspruchs des Streitpatents gemali3 § 21
Abs. 4i. V. m. § 22 Abs. 1 PatG nicht zulassig.

Mit der Ladung vom 15. Januar 2019 zur miundlichen Verhandlung sind die Par-
teien im Ladungszusatz unter anderem darauf hingewiesen worden, dass der Ge-
genstand des Patentanspruchs in der mit dem angefochtenen Beschluss be-
schrankt aufrechterhaltenen Fassung moglicherweise in unzuldssiger Weise tber

den Inhalt der Anmeldung in ihrer urspringlichen Fassung hinausgeht.

Die ordnungsgemal geladene Patentinhaberin ist zur mindlichen Verhandlung

nicht erschienen und hat sich auch sonst nicht zur Beschwerde geéaulert.

Die Einsprechende und Beschwerdeflihrerin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 12. Dezember 2016 aufzuheben und das

Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Der seitens des Senats mit einer Merkmalsgliederung versehene Patentan-
spruch 1 lautet in der mit dem angefochtenen Beschluss beschrankt aufrechter-
haltenen Fassung (Anderungen gegeniiber der urspriinglich eingereichten An-

spruchsfassung hervorgehoben):



M1 .verfahren zum Anbringen von Sicherungsmal3hahmen an Passbuchern,
wobei dadurch-gekennzeichnet-dass
Ml.1la - die Passblicher nach einem automatischen Vereinzeln aus einem

Magazin (7) entnommen und
M1.1b auf einen Werkstucktrager (4) aufgelegt werden,
M1l.1c wobei die Lage der Passbucher mittels in jeweils einer Koordinaten-

richtung verstellbarer Auflageelemente (8) in Lange, Breite und Dicke

fixiert wird

M1.2 - der Werkstucktrager (4) mit dem Passbuch in Schritten translatorisch
zu mehreren Stationen weiterbewegt wird,

M1.3 - auf jeder Station jeweils mindestens ein Blatt des Passes
automatisch umgeblattert wird,

M14 - ab dem jeweils aufgeschlagenen Blatt eine Perforation mittels Laser
angebracht wird,

M15 - mehrere Ubereinander liegende Blatter gleichzeitiq perforiert werden,
und
M1.6 - die Perforation konisch ausgefihrt wird.“

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zuladssige Beschwerde der Einsprechenden hat in der Sache Erfolg. Denn der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 geht tber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinaus (8 21 Satz 1 Nr. 4 i. V. m. § 38 PatG).
Die Frage der Patentfahigkeit des geltenden Anspruchs kann somit dahinstehen
(vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1990 — X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, Ab-
schnitt Il. 1. — Elastische Bandage).



1. Die Einspruchsbeschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst
zulassig. Der Einspruch war ausreichend substantiiert und ebenfalls zulassig.

2. Das Streitpatent  betrifft ein  Verfahren zum  Anbringen von

Sicherungsmaflinahmen an Passbichern (vgl. Patentschrift, Abs. 0001).

Die Patentschrift nennt hierzu zum Stand der Technik die Druckschriften
DE 38 35999 A1 (D1), DE 196 10 739 Al (D2), DE 199 21 723 Al (D3) und DE
199 18 938 Al (D4). Aus der Druckschrift D1 sei ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zum Anbringen von SicherheitsmalRnahmen an Passbichern bekannt, wobei
unter anderem die Passbiicher zu einer Bearbeitungsstation transportiert wirden,
wo Daten mit Laser in ein Datenblatt geschrieben wirden. Ein Stanzen kénne
zwar mittels Laser durchgefuhrt werden, eine Perforation zur Personalisierung von
Dokumenten werde damit jedoch nicht angebracht. Die Druckschrift D2 betreffe
eine Vorrichtung zum Personalisieren von Chipkarten mit mehreren gleichen Ar-
beitsstationen, die Druckschrift D3 eine Vorrichtung zur Sortierung von Flacher-
zeugnissen wie Chipkarten und dergleichen. Die Druckschrift D4 beschreibe ein
Forderverfahren sowie eine Dreheinrichtung fur Flacherzeugnisse, bei der mit ei-
ner Einrichtung zum Kippen das Flacherzeugnis um eine parallel zur Férderachse
verlaufenden Drehachse gedreht werden kénne (vgl. Patentschrift, Abs. 0002 bis
0006).

Dem Streitpatent liegt gemafR den Angaben in der Beschreibung sinngemanR die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Anbringen von SicherungsmalRnahmen an
Passbiichern anzugeben, wobei Passbicher unterschiedlicher Abmessungen und
geometrischer Formen aufgenommen und gekennzeichnet werden kdnnen (vgl.
Patentschrift, Abs. 0008 i. V. m. Abs. 0001).

Als Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschi-
nenbau mit dem Schwerpunkt Fertigungs- und Foérdertechnik an, der tber eine



mehrjahrige Erfahrung in der Entwicklung von Systemen zum Herstellen und Be-
arbeiten von ldentifikations- und Sicherheitsdokumenten verflgt.

Die Aufgabe soll durch die Merkmale des auf ein Verfahren gerichteten Patentan-
spruchs zum Anbringen von Sicherungsmaflinahmen an Passbiichern geldst wer-

den.

3. Die Merkmale des Anspruchs bedtrfen der Auslegung.

Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Anbringen von Sicherungsmafinahmen an
Passbichern (vgl. Merkmal M1). Bei dem Begriff ,Passbuch® handelt es sich dem
allgemeinen Sprachgebrauch folgend um ein mehrseitiges Identifikationsdokument
in Form eines kleinen Buches oder Heftes (vgl. Patentschrift, u. a. Abs. 0011,
0012), das typischerweise aus Papier und/oder anderen Materialien wie bspw.
Kunststoff (vgl. Patentschrift, Abs. 0011) besteht. Die Passbiicher werden nach
einem automatischen Vereinzeln aus einem Magazin entnommen (vgl. Merkmal
M1.1a). Dabei bezieht sich der Begriff ,Magazin“ auf einen beliebigen Behalter, mit
dem der Bearbeitungseinheit die Passblcher zugefuhrt werden. Unter einem
»=automatischen Vereinzeln“ ist die Entnahme und Zuflihrung einzelner Passbicher
aus dem Magazin zu verstehen.

Die entnommenen Passbicher werden - jeweils einzeln — auf einen
Werkstucktrager aufgelegt (vgl. Merkmal M1l.1b i.V.m. M1l.1a). Bei dem
~Werkstlucktrager® handelt es sich um jede geeignete Transport- und
Halteeinrichtung, welche die Passbiicher als Werkstiicke fur die Bearbeitung
aufnehmen kann, sie im Rahmen der Bearbeitung an mehreren Stationen gemali
Merkmal M1.3 tragen kann und dabei die Lage der Passbicher mittels in jeweils
einer Koordinatenrichtung verstellbarer Auflageelemente in Lange, Breite und
Dicke fixiert (vgl. Merkmal M1.1c). Das Fixieren der Passbuicher gemafld Merkmal
M1l.1c erfolgt dabei in einem — auch zeitlichen — Zusammenhang mit dem
Auflegen des vereinzelten Passbuches auf dem Werkstucktrager (vgl. Merkmal

M1.1b). Beide Verfahrensschritte sind in der Aufzahlung der Anspruchsmerkmale



unter dem gleichen Spiegelstrich zusammengefasst und im Unterschied zu den
weiteren Anspruchsmerkmalen mittels dem Wort ,wobei“ verkntpft. Dadurch wird
ein zeitlicher Zusammenhang zu dem vorausgehenden Merkmal M1.1b, wonach
die Passbuicher auf einen Werkstiicktrager aufgelegt werden, hergestellt. Dieser
Zusammenhang zwischen Auflegen und Fixieren der Passbuicher ergibt sich auch
inhaltlich, da es sich bei Anspruch 1 um einen Verfahrensanspruch handelt, womit
durch die Verknupfung mit ,wobei* das Verfahrensmerkmal des Fixierens mit dem
Verfahrensmerkmal des Auflegens in Beziehung gesetzt wird.

Gemall Merkmal M1.2 wird der Werkstucktrager mit dem Passbuch zu mehreren
— somit zumindest zwei —, jedoch nicht zwangslaufig zu allen Stationen der
Bearbeitungseinheit bewegt. Der Beschreibung des Patents sind zumindest
Stationen zur Laserbearbeitung (Abs. 0019) sowie zur Stanzbearbeitung und zum
Binden (Abs. 0005) zu entnehmen.

Merkmal M1.3 sieht vor, dass auf jeder Station jeweils mindestens ein Blatt des
Passes automatisch umgeblattert wird. Eine weitere Préazisierung dieses
Vorgangs, bspw. hinsichtlich der Blatterrichtung, und damit des nach Merkmal
M1.4 jeweils aufgeschlagenen Blattes ergibt sich weder aus dem Anspruch noch
aus den weiteren Unterlagen. Ab dem jeweils aufgeschlagenen Blatt wird gemal
Merkmal M1.4 mittels Laser eine Perforation angebracht. Dabei sollen nach
Merkmal M1.5 mehrere Ubereinander liegende Blatter gleichzeitig perforiert
werden. Dies bedeutet zwar, dass mehrere Ubereinander liegende Blatter
(einschliel3lich dem aufgeschlagenen Blatt) gleichzeitig perforiert werden, nicht
aber zwangslaufig ein Perforieren aller unter dem aufgeschlagenen Blatt
liegenden Blatter. Die Perforation der Blatter wird nach Merkmal M1.6 konisch
ausgefuhrt. Da sich dies in Verbindung mit Merkmal M1.5 auf eine Mehrzahl von
Blattern bezieht, wie dies auch Absatz 0012 des Streitpatents als mogliche
Ausgestaltung beschreibt, verjlingt sich die Perforation in Bezug auf die weiteren

Blatter oder weitet sich auf.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs in der mit dem angefochtenen

Beschluss beschrankt aufrechterhaltenen Fassung geht Uber den Inhalt der



Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinaus (8 21 Satz 1 Nr. 4
I. V. m. § 38 PatG).

Das im Patentanspruch gegeniber der urspringlich eingereichten
Anspruchsfassung erganzte Merkmal M1.1c ist den urspringlich eingereichten

Unterlagen nicht zu entnehmen und stellt eine unzulassige Erweiterung dar.

Die Verknipfung des Merkmals M1.1c mit Merkmal M1.1b durch ,wobei* stellt
— wie vorstehend erlautert — einen zeitlichen Zusammenhang zwischen dem
Auflegen des vereinzelten Passbuches auf dem Werkstucktrager nach Merkmal
M1.1b und dem Fixieren des Passbuchs nach Merkmal 1.1c her. Eine solche
Beziehung der Verfahrensschritte im Zusammenhang mit dem Auflegen des
vereinzelten Passbuches auf dem Werksticktrager ist den Anmeldeunterlagen
vom 24. April 2002 nicht entnehmbar. So ist zu Figur 1 in den urspringlich
eingereichten Unterlagen nur das Vorhandensein von Werkstlcktragern
beschrieben, auf welche die Passbicher aufgelegt und mit welchen sie
transportiert werden (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 4, Z. 6-8). Im Zusammenhang
mit Figur 2 ist ausgefuhrt, dass auf den Werkstucktragern in Fuhrungen
verstellbare Auflageelemente angeordnet sind, die es ermdéglichen, eine der
GroRRe der Passbhicher angepasste Passauflage zu gewahrleisten. Die genannten
Auflageelemente kdnnen dabei auf dem Werkstiicktrager verstellt werden, ,so
dass die Lage der Passbucher in Lange, Breite und Dicke exakt fixiert werden
kann“ (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 4, Z. 17-22). Aus der Beschreibung ergibt sich
somit nur eine entsprechende Eignung der Auflageelemente. Auch aus dem
ursprunglich eingereichten Anspruch 5 folgt nur eine solche Eignung der
verstellbaren Auflageelemente als Eigenschaft der beanspruchten Vorrichtung.
Die urspriinglich eingereichten Verfahrensanspriiche erwahnen das Fixieren der
Passbicher dagegen nicht. Zwar wird der Fachmann aufgrund der Anforderungen
an die Sicherheitsmerkmale des Passbuchs von einer geeigneten Positionierung
und Fixierung der Passbicher wahrend der Laserbearbeitung von Seiten des

Passbuchs ausgehen. Den urspringlich eingereichten Unterlagen ist jedoch keine



Angabe dazu zu entnehmen, wann und in welchem Zusammenhang ein Fixieren
der Passbicher im Rahmen des beschriebenen Verfahrensablaufs erfolgt;
insbesondere wird an keiner Stelle der urspringlich eingereichten Unterlagen ein
Zusammenhang zwischen dem Auflegen der Passbicher auf dem
Werkstucktrager und einem Fixieren der Passbicher gemal Merkmal M1.1c in
Verbindung mit dem Merkmal M1.1b hergestellt. Die beanspruchte

Merkmalskombination ergibt sich somit nicht aus den urspringlichen Unterlagen.

Der vorliegende Patentanspruch ist daher unzulassig.

Ob eine weitere unzulassige Erweiterung des Anmeldungsgegenstands
beispielsweise auch darin vorliegt, dass eine ,Fixierung* gemal} der im Merkmal
M1.1c gewahlten Formulierung und eine ,exakte Fixierung“ gemal3 der urspring-
lichen Beschreibung auf Seite 4, Zeilen 19 bis 22, unterschiedliche Mal3hahmen
der Ausrichtung von Laser und Passbuch umfassen, kann dahinstehen. Gleiches
gilt fiir eine Bewertung der im Laufe des Prifungsverfahrens an den Zeichnungen

vorgenommenen Anderungen.

5. Nachdem der Patentanspruch nicht schutzfahig ist, war der Beschwerde

der Einsprechenden stattzugeben und das Patent zu widerrufen.

6. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Kostenentscheidung des
Amtsbeschlusses vom 12. Dezember 2016 von der Patentinhaberin nicht

angegriffen wurde und daher nicht Gegenstand dieser Entscheidung ist.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbheschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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 mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Wickborn Kruppa Altvater Dr. Flaschke
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