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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 26. April 2012 durch die Richter Keukenschrijver, Groning, Dr. Bacher
und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klagerin wird das am 29. Marz 2011 verkin-
dete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatent-
gerichts unter Zurtckweisung der weitergehenden Berufung ab-

geandert.

Das européaische Patent 1 424 917 wird im Umfang seiner Patent-
anspriche 1 und 2 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundes-

republik Deutschland fur nichtig erklart.

Die Beklagte hat zwei Drittel, die Klagerin ein Drittel der Kosten
des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 13. September 2002 un-
ter Inanspruchnahme der Prioritat zweier danischer Anmeldungen vom 13. Sep-
tember 2001 und 6. Marz 2002 angemeldeten und mit Wirkung fir die Bundes-
republik Deutschland erteilten européischen Patents 1 424 917 (Streitpatents).
Es umfasst sechs Patentanspriche, deren erster in der Verfahrenssprache lau-
tet:



"A device being designed with a slit (36, 54, 50), for use in remov-
ing 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 relatively stiff ma-
terial, such as card-board or plastic, and that said card has a cor-
ner area being designed with the slit (36, 54, 50), for use in remov-
ing 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."

Dieser Anspruch ist in der Streitpatentschrift wie folgt in die deutsche

Sprache Ubersetzt:

"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 seinen Russel 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 &hnlichen
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 einem Schlitz
(36, 54, 50) zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechen-

den blutsaugenden Insekts, das sich in die Haut eines Menschen



oder eines Tiers festgebissen oder seinen Rissel in die Haut ei-
nes Menschen oder eines Tiers gebohrt hat, gestaltet ist."

Wegen des Wortlauts der Anspriiche 2 bis 4 wird auf die Streitpatent-

schrift Bezug genommen.

Die Klagerin hat das Streitpatent mit ihrer im Lauf des Verfahrens erwei-
terten Nichtigkeitsklage im Umfang der Anspriiche 1 bis 4 angegriffen und gel-
tend gemacht, insoweit gehe sein Gegenstand Uber den Inhalt der Anmeldung
in der Fassung der urspringlich eingereichten Unterlagen hinaus (unzulassige
Erweiterung); auRerdem sei das Streitpatent im Umfang der Patentanspriche 1
und 2 nicht patentfahig, weil es nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe. Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten; das Patentge-

richt hat sie abgewiesen.

Mit ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten Berufung, deren Zurlck-
weisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klagerin ihr erstinstanzliches Be-

gehren weiter.

Entscheidungsgriinde:

Die Berufung hat teilweise Erfolg.

|. Das Streitpatent betrifft seiner Beschreibung zufolge eine Vorrichtung
zum Entfernen einer Zecke oder eines ahnlichen blutsaugenden Insekts aus der

Haut und zur Korperpflege.



1. Die Streitpatentschrift erlautert aus den US-Patentschriften 5 595 569
(D 3) und 5447 511 (D 4) bekannte Vorrichtungen zum Entfernen von Zecken
oder ahnlichen Insekten aus der Haut von Mensch oder Tier. Aul3erdem ver-
weist sie auf bekannte, zum Beispiel in Aufrei3titen aus Kunststoff- oder Metall-
folie verpackte, gefaltete Feuchttiicher zum Reinigen der Hande und/oder des
Gesichts. Vor diesem Hintergrund wird als Zweck der Erfindung genannt, eine
neue und verbesserte Vorrichtung zu schaffen, mit der Zecken oder &hnliche
Insekten auf einfache Weise aus der Haut entfernt werden kdnnen. Als weitere
Aufgabe der Erfindung wird genannt, eine solche Vorrichtung so auszugestal-
ten, dass eine oder mehrere solcher Tlcher von Personen mitgefihrt werden
konnen, um H&nde oder andere Korperteile beim Entfernen einer Zecke oder
eines ahnlichen Insekts zu reinigen. Dazu schlagt Patentanspruch 1 eine Vor-

richtung mit folgenden Merkmalen vor:

1. Die Vorrichtung ist zur Aufbewahrung in einer Brief-, Hosen-
oder Jackentasche, in einer Tasche oder an einem &hnlichen
Ort geeignet,

1.1 indem sie in ihren Abmessungen wie eine Kreditkarte aus-

gebildet und

2. aus einem relativ steifen Material, wie z. B. Pappe oder Kunst-

stoff hergestellt ist,
3. einen Schlitz (36, 50, 54) aufweist,
3.1 der sich in einem Eckbereich befindet und

3.2 zum Entfernen einer Zecke oder eines entsprechenden
blutsaugenden Insekts geeignet ist, das sich in die Haut ei-
nes Menschen oder eines Tieres festgebissen oder seinen
Russel in die Haut eines Menschen oder Tieres gebohrt
hat.



9 Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Figuren des Streitpatents.
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10 2. a) Unter Schutz gestellt wird eine Vorrichtung, die in ihren Abmessun-

gen einer Kreditkarte entspricht und dementsprechend bei abgerundeten Eck-
bereichen ungefahr 85 mm lang, 54 mm breit und weniger als 4 mm, vorzugs-

weise unter 2 mm hoch ist (Abs. 13). In der nach diesen Vorgaben dimensio-
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nierten Vorrichtung ist in einem Eckbereich ein Schlitz (Bezugszeichen 36, 50,
54) vorgesehen, der zum Entfernen von Zecken oder &hnlichen blutsaugenden
Insekten, die sich in die Haut eines Menschen oder Tieres festgebissen haben,
geeignet ist (Merkmal 3.2). Anweisungen zur naheren Ausgestaltung des
Schlitzes enthalt Patentanspruch 1 nicht. Der Beschreibung zufolge soll er im
Wesentlichen spitzwinklig geformt sein (Abs. 11). Durch diese Ausformung wird
ermdglicht, unterschiedlich gro3e Insekten in stufenloser Skalierung zwischen
den Flanken des Spalts zu erfassen, indem die Karte, auf der Haut aufliegend
und mit der Offnung des Schlitzes voran, auf das Insekt zugeschoben wird, bis
es festgekeilt ist und anschliel3end durch hebelnde Bewegungen aus der Haut

entfernt werden kann.

b) Soweit in der Beschreibung unterschiedliche Ausformungen und An-
ordnungen des Schlitzes vorgestellt werden (Abs. 17: in einem runden Loch
mindend, in Form eines Schlissellochs oder mit einem ahnlich gestalteten Pro-
fil, so dass die Karte nach unten Uber die Zecke gefuhrt und diese in einer Ver-
engung der Offnung festgeklemmt werden kann; mit dem Schlitz an einer kur-
zen Seite der Karte angeordnet, um diese wie eine vorgespannte Feder einzu-
setzen), sind diese Vorschlage nicht in Patentanspruch 1 eingeflossen. Ledig-
lich die Patentanspriiche 3 und 4 haben eine bevorzugte Ausfihrungsform mit

einem flexiblen Finger (Figur 3, Bezugszeichen 46) zum Gegenstand.

Um der in Merkmal 3.2 formulierten Zweckbestimmung zu genuigen, ist
die Karte aus einem relativ steifen Material, zum Beispiel Pappe oder Kunst-
stoff, herzustellen (Merkmal 2).

c) Uber die Ausstattung mit einem Schlitz in einem Eckbereich der Karte
(Merkmale 3, 3.1) und die Materialvorgaben in Merkmal 2 hinaus enthalt Pa-
tentanspruch 1 keine Merkmale, durch die eine bestimmte Methode der Entfer-

nung von Zecken und ahnlichen Insekten aus der Haut beschrieben wiirde. Das
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nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs durch Auslegung des Pa-
tentanspruchs zu bestimmende Problem, das die in Patentanspruch 1 unter
Schutz gestellte Erfindung |I6st und das und aus dem zu entwickeln ist, was die
Erfindung tatsachlich leistet (vgl. BGH, Urteil vom 4. Februar 2010
- Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung), besteht vielmehr darin,
der Vorrichtung eine Form zu geben, die sie zur Aufbewahrung in einer Brief-,
Hosen- oder Jackentasche oder sonst in einer Tasche bzw. an einem &hnlichen

Ort geeignet macht (vgl. Merkmal 1).

Il. Das Patentgericht hat verneint, dass der Gegenstand von Patentan-
spruch 1 Uber den Inhalt der Anmeldungsunterlagen in der urspriinglich einge-
reichten Fassung hinausgeht. Die Anmeldung sei auf eine mitnehmbare Vor-
richtung in den Abmessungen einer Kreditkarte gerichtet; die Ausfiihrungsbei-
spiele nach den Figuren 1 bis 5 der Anmeldungsunterlagen erfassten auch Kar-
ten gemall den Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift. Figur 6 der Anmel-
dungsunterlagen (= Figur 3 des Streitpatents) offenbare eine Karte aus einem
verhaltnismaRig dinnen Kunststoff ohne Aufdruck, die zusammen mit Pflaster
in eine Verpackung eingelegt werden kénne. Den diese Figur 6 betreffenden
Ausfiihrungen in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen sei eine Karte mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents unmittelbar und eindeutig zu
entnehmen; die Patentinhaberin sei nicht gehalten gewesen, samtliche Merk-
male der aus dieser Figur ersichtlichen Ausfihrungsform in Patentanspruch 1
aufzunehmen. Die erwdhnte Beigabe von Reinigungsutensilien zu der Karte
stelle keine Einschréankung des objektiv zu ermittelnden Gehalts der Offenba-
rung dar, so dass Patentanspruch 1 nicht deshalb unzulassig erweitert sei, weil

darin entsprechende Merkmale nicht aufgenommen worden seien.

Seine Annahme, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht nur
neu sei, sondern auch auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, hat das Pa-

tentgericht im Wesentlichen wie folgt begriindet: Die D 4 zeige als nachstkom-
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mender Stand der Technik eine Vorrichtung zum Entfernen von Zecken, die aus
einem relativ steifen Material hergestellt und aufgrund ihrer Ausmalfe (umge-
rechnete Lange: 57 mm, Breite: 12,7 mm, Dicke: 0,3 mm) ungeachtet der ge-
bogenen Ausbildung der Spitze geeignet sei, in einer Tasche aufbewahrt zu
werden. Jedoch sei Merkmal 1.1 nicht erfillt, weil die Flache der Vorrichtung
nach D 4 lediglich rund ein Sechstel derjenigen gemal Patentanspruch 1 des
Streitpatents betrage. Auch wenn der gemal3 der D 4 vorgesehene Schlitz auf-
grund der geringen Breite der vorgestellten Vorrichtung als im Eckbereich an-
geordnet (Merkmal 3.2) angesehen werden kénne, fehle es an jeglicher Anre-
gung, die Vorrichtung entsprechend der Ausgestaltung in Patentanspruch 1 zu
vergrofRern. Die D 4 schlage vor, die Vorrichtung als Anhangsel oder integralen
Teil einer anderen Vorrichtung, wie zum Beispiel eines Taschenmessers oder
eines Nagelschneiders, auszubilden, was eine deutliche VergroRerung aus-
schlie3e, weil solche Gegenstande deutlich kleiner seien als eine Kreditkarte.
Der von D 4 verfolgte Losungsweg halte den Fachmann deshalb davon ab, die
Losung des Problems auf dem erfindungsgeméfRen Weg zu suchen und die
Abmessungen der Vorrichtung deutlich zu vergré3ern. Die Lehre des Streitpa-
tents stelle dementsprechend eine Abkehr vom im Stand der Technik einge-
schlagenen Losungsweg dar; auch die tbrigen Druckschriften gaben keine An-

regung in diese Richtung.

[ll. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Berufung ohne Erfolg, so-
weit sie die Nichtigerklarung im Umfang der Patentanspriiche 1 bis 4 des Streit-
patents nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUbkG, Art. 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU (un-

zulassige Erweiterung) begehrt.

1. Das Patentgericht hat zu Recht angenommen, dass der Gegenstand
von Patentanspruch 1 nicht Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten An-

meldungsunterlagen hinausgeht.
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Die Beklagte will darauf hinaus, den urspriinglichen Anmeldungsunterla-
gen entspreche eine Vorrichtung nur, wenn sie entweder auf einer Seite mit
einer aufgedruckten Anzeigenflache fir die kommerzielle Nutzung versehen
und auf der anderen Seite mit einem oder mehreren, durch Folien abgedeckten
Hygieneartikeln ausgestattet sei oder wenn einer unbedruckten Karte entspre-

chende Gegenstande beigepackt werden. Dem kann nicht beigetreten werden.

a) Die urspringlichen Anmeldeunterlagen offenbaren (auch) eine nicht
mit einem Anzeigenfeld versehene Karte als zur Erfindung gehérend (Veroffent-
lichung der internationalen Patentanmeldung WO 03/022094 S. 6 Rn. 5 ff., die
den ursprunglichen Anmeldungsunterlagen entspricht). Denn zu der dort
beschriebenen, der Figur 6 der Anmeldungsunterlagen zugeordneten Karte
("BorreliaCard") heildt es, dass sie "vorzugsweise" keine Werbeangaben ent-
halte (Seite 6 Z. 13 bis 18: "The preferred embodiment of a "BorreliaCard"
shown in Fig. 6 is made of relatively thin plastic material which is preferably
without printed instructions, as the 'BorreliaCard’ in this form is intended to be
laid in a folded, card-like brochure or guidance for use which is finally sealed in
a transparent plastic packing, which furthermore may contain a number of indi-
vidually packed cleaning tissues and/or a number of individually packed plas-

ters.").

Die Klagerin stellt zwar nicht in Abrede, dass damit eine Karte ohne auf-
gedrucktes Anzeigenfeld offenbart ist, sie meint jedoch, die Funktion der Anzei-
geflache werde in dieser Ausfluihrungsform von der gefalteten, kartenahnlichen
Broschire oder Bedienungsanleitung ibernommen, mit der zusammen die Vor-
richtung verpackt werden soll. Dem kann nicht beigetreten werden. Die ur-
sprunglichen Anmeldungsunterlagen beschreiben unmittelbar und eindeutig im
Sinne der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 8. Juli
2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 - falschungssicheres Dokument) auch

ihre isolierte Verwendung als "BorreliaCard". Dass in den Anmeldungsunterla-
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gen vorgeschlagen wird, die in Figur 6 gezeigte Borreliose-Karte zusammen mit
anderen Gegenstanden zu verpacken, andert nichts daran, dass die Karte fur
sich allein genommen als zur Erfindung gehdrend offenbart ist. Ihr Gebrauchs-
zweck als Karte zum Entfernen von Zecken besteht unabhangig von der Bro-

schire.

Gegenuber dieser Ursprungsoffenbarung ist die vom Streitpatent ge-
schitzte Lehre weder verallgemeinert noch stellt sie sich als ein Aliud dar. Im
Rahmen des Erteilungsverfahrens hatte es die Anmelderin vielmehr in der
Hand, ihr Schutzbegehren so allgemein und abstrakt zu formulieren, wie es ihr
geboten und zur Abgrenzung gegentuber dem Stand der Technik erforderlich
erschien (vgl. nur Teschemacher in Minchner Gemeinschaftskommentar zum
EPU, Art. 84 EPU Rn. 120 ff., 127; Meier-Beck in Festschrift fiir Eike Ullmann,
2006, 495, 502; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 8 34 PatG Rn. 80).

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht auch nicht dadurch tber
den Inhalt der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen hinaus, dass keine Aus-
stattung der Karte mit mindestens einem folienverpackten Hygieneartikel (Pflas-
ter) sowie einem auf die gleiche Art eingepackten Desinfektionsreinigungstuch

vorgesehen ist.

Dazu gelten die vorstehenden Ausfihrungen zum Offenbarungsgehalt
der urspringlichen Anmeldungsunterlagen zur vermeintlichen Notwendigkeit
der Ausstattung mit einem Anzeigenfeld entsprechend. Die Klagerin versteht
die Anmeldungsunterlagen zu Unrecht dahin, dass der Borreliose-Karte entwe-
der ein Pflaster und/oder ein Reinigungstuch anhaften misse oder dass ihr sol-
che Gegenstande innerhalb einer Verpackungseinheit beigegeben sein miss-
ten, um den Offenbarungsgehalt der urspringlichen Anmeldungsunterlagen
nicht zu Uberschreiten. Dafir bieten die urspriinglichen Anmeldungsunterlagen

keine zureichenden Anhaltspunkte. Dass die Beigabe solcher Gegenstande
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vielmehr fakultativ ist, ergibt sich schon daraus, dass in den Anmeldungsunter-
lagen zu Figur 6 lediglich von einzeln verpackten Reinigungsttichern "und/oder"
Pflastern die Rede ist, die der Verpackung mitsamt der Borreliose-Karte und
Broschire beigegeben werden "kénnen" ("...which furthermore may contain a
number of individually packed cleaning tissues 'and/or' a number of individually
packed plasters.”). Die Anmeldungsunterlagen lassen also bereits offen, ob
beide Arten von Gegenstanden beigeflgt sein sollen und welche im Fall der
Beschrankung auf eine Art davon Vorrang haben soll. Das Verstandnis, dass
der Karte Reinigungstticher und/oder Pflaster nicht auf die eine oder andere
Weise beigegeben sein missen, wird auch dadurch unterstrichen, dass der in
den Anmeldungsunterlagen formulierte Patentanspruch 10 lediglich vorsieht,
dass die Karte auf der anderen Seite "vorzugsweise" mit Folie bedeckte Felder
zur Aufnahme eines Desinfektionstuchs und eines Pflasters aufweist ("prefe-
rably has two film covered fields, namely a field (38) in which is laid a disinfec-
ting tissue (40) and a field (42) in which is laid a plaster (44)").

c) Nicht beigetreten werden kann der Auffassung der Klagerin, dass,
wenn die Borreliose-Karte Uberhaupt isoliert als zur Erfindung gehérend offen-
bart angesehen werde, dies jedenfalls nur fur eine Ausgestaltung mit einem
flexiblen Finger (Bezugszeichen 46 in Figur 6 der ursprunglichen Unterlagen)
gelten kdnne. Dienen in der Beschreibung eines Ausfiihrungsbeispiels genann-
te Merkmale, die fUr sich allein, aber auch zusammen den durch die Erfindung
erreichten Erfolg férdern, der ndheren Ausgestaltung der unter Schutz gestell-
ten Erfindung, dann hat es der Patentinhaber nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs in der Hand, sein Patent durch die Aufnahme einzelner
oder samtlicher dieser Merkmale zu beschrdnken (BGH, Beschluss vom
23. Januar 1990 - X ZB 9/89, BGHZ 110, 123, 126 - SpleilR3kammer). Die Kom-
bination muss lediglich in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellen, die

der Fachmann den urspringlichen Unterlagen als mogliche Ausgestaltung der
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Erfindung entnehmen kann (BGH, Beschluss vom 11. September
2001- X ZB 18/00, GRUR 2002, 49 - Drehmomenttbertragungseinrichtung).
Diese Voraussetzung ist im Streitfall erfullt, weil die besondere Ausgestaltung
der Karte mit einem flexiblen Finger nicht erforderlich ist, um den von der Erfin-
dung erreichten Erfolg (oben | 2 ¢) zu gewéhrleisten. Schon Figur 4 der Anmel-
dungsunterlagen zeigt, dass dieser Erfolg jedenfalls nach der der Patentanmel-
dung zugrunde liegenden Vorstellung auch mit einem einfachen Schlitz in einer
Ecke der Karte erreicht werden kann. Der Beklagten zu verwehren, die zur Er-
zielung dieser Wirkung erforderlichen MaRnahmen in allgemeiner Form zu be-
anspruchen, wirde sie auch insoweit ohne Grund in der Ausschopfung des Of-
fenbarungsgehalts der urspringlichen Anmeldung beschréanken.

2. Diese Ausfuhrungen gelten sinngemald auch fur die Patentanspri-
che 2 bis 4.

IV. Die Berufung hat demgegenuber Erfolg, soweit sie gegeniber den
Patentansprichen 1 und 2 den Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahigkeit gel-
tend macht. Denn nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen ist die Wer-
tung zu treffen, dass der Gegenstand dieser Anspriche dem Fachmann durch
den Stand der Technik nahegelegt war (Art. Il Abs. 6 Nr. 1 IntPatUbkG, Art. 138
Abs. 1 lit. a, Art. 56 EPU).

1. Nach Ansicht des Patentgerichts ist als Fachmann ein Techniker an-
zusehen, der nicht notwendigerweise Uber eine akademische Vorbildung, aber
Uber Erfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Vorrichtungen fur den me-
dizinischen Bedarf verfugt und sich Uber die an diese Vorrichtungen gestellten
Anforderungen gegebenenfalls bei einem Arzt informiert. Dem kann nicht un-
eingeschrankt beigetreten werden. Zum einen besteht bei der Bewaltigung der
streitpatentgemal3en Problemstellung kein medizinisch geprégter Informations-

bedarf, weil das von der Erfindung geléste Problem, wie ausgefihrt (oben | 2 ¢),



28

-14 -

nicht die Verbesserung des Eingriffs der Entfernung von Insekten aus der Haut
betrifft, sondern die Ausgestaltung der Vorrichtung derart, dass sie den in
Merkmal 1 formulierten Anforderungen entspricht. Zum anderen setzt die er-
strebte verbesserte praktische Mitfihrbarkeit und Benutzbarkeit beim Fach-
mann ebenso Kenntnisse und ein gewisses Mal3 an Kreativitat bei der Gestal-
tung von kleineren, unter das Gesetz Uber Medizinprodukte fallenden Gegen-
standen des medizinischen Bedarfs voraus, wie auch die Berlicksichtigung von

Marketingaspekten gefragt ist.

2. Das Patentgericht hat angenommen, dass die fachméannische Weiter-
entwicklung einer Vorrichtung mit der vom Streitpatent verfolgten Problemstel-
lung vom Gegenstand der D 4 ausgehen wird. Dagegen werden von den Par-
teien keine Bedenken erhoben und solche sind auch nicht ersichtlich. Die D 4
zeigt in der nachstehend eingefligten Figur 2 eine Vorrichtung, die, wie in der
Beschreibung auch erortert, im Griffbereich eine Ose aufweist, durch die eine
Kette gezogen ist, um den Gegenstand mit einem Schlisselbund oder einem
Anhanger (Beschreibung Sp. 4 Z. 40 ff.: "information tag 34") zu verbinden.

FIG. 2

0
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207
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AuBerdem wird in der Schrift auf die Moglichkeit hingewiesen, das In-
strument in ein Klappmesser oder Nagelpflegeset o. A. zu integrieren. Diesen
Vorschlagen liegt ersichtlich das Bemuhen zugrunde, fir das Instrument dauer-
hafte Aufbewahrungsmdoglichkeiten anzubieten, damit es im Bedarfsfall stets
zur Hand ist. Als nachteilig musste dabei aus fachmannischer Sicht erscheinen,
dass die Nutzer es als unbequem empfinden kdnnten, das Instrument zum Ent-
fernen von Zecken standig am Schlisselbund zu fuhren und dessen Volumen
zu vergrofRern, obwohl der potenzielle Bedarf fur seinen Einsatz temporér und
lokal begrenzt ist, und dass sie auch Gegenstande wie ein Klappmesser schon
aus Gewichtsgrunden nicht immer mitfihren mochten. Das gab Anlass, nach
einer alternativen und die Verbraucher als Nutzer ansprechenderen Ausgestal-
tung zu suchen, die das Mitfiihren eines zum Entfernen von Zecken geeigneten
Gegenstands in Jacken-, Hosen- oder Brieftaschen oder &hnlichen Orten (z.B.

Portemonnaies) ermoglicht.

3. Dabei dokumentieren die im Stand der Technik vorgeschlagenen Lo6-
sungen aus fachmannischer Sicht, dass die medizinisch-instrumentellen Anfor-
derungen an einen fur die Entfernung von Zecken aus der Haut geeigneten Ge-
genstand als recht gering zu veranschlagen waren und nicht mehr verlangten,
als einen raumlichen Gegenstand mit einem spitzwinkligen Schlitz zu versehen
und in der Hohe so flach zu halten, dass die Zecke zwischen Kopf und Korper
mit den Flanken des Schlitzes erfasst und mit hebelnden Bewegungen aus der
Haut gel6dst werden konnte. Soweit die D 4 zum Entfernen der Insekten aus der
Haut eine Wolbung der klingenartig geformten Vorrichtung vorsieht, ist aus
fachmannischer Sicht leicht zu erkennen, dass eine entsprechende Hebelwir-
kung auch durch Kippbewegungen einer auf der Haut aufliegenden Karte entfal-

tet werden kann.

4. Das Instrument durch Verkleinerung attraktiver fur die Mitnahme zu

gestalten, kam aus fachmannischer Sicht wegen der Zweckanforderung, Ze-
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cken zu entfernen, von vornherein nicht in Betracht, weil das die Handhabbar-
keit durch den Anwender, namentlich im Zusammenhang mit der Aufbringung

von Hebelwirkung, zu sehr erschweren wirde.

Bot sich somit aus Grunden der Funktionalitat nur die Wahl eines grol3e-
ren Formats an, so kam doch nur eine Grél3enordnung infrage, die der Zweck-
setzung einer verbesserten und praktischen Mitfiihrbarkeit insbesondere auch
in Brieftaschen oder Portemonnaies nicht entgegenstand. Bei von vornherein
auf diese Weise eingeengten Auswahlmdglichkeiten die duRere Form der Kre-
ditkarte als zweckgerechtes Format zu bestimmen, lag aus fachménnischer,
einem produktgestalterisch ansprechenden und marketingorientierten Design
verpflichteter Sicht (oben IV 2) nahe. Denn schon geraume Zeit vor dem Priori-
tatstag war erkannt und in vielfaltiger Weise nutzbar gemacht worden, dass
Karten im Format von Kredit- oder Scheckkarten fur verschiedenste Zwecke
eingesetzt werden konnten, auch ganzlich aul3erhalb der ihnen urspringlich
zugewiesenen Funktionen im Bank- und sonstigen Zahlungsverkehr. Dies be-
traf nicht nur die Verwendung fir Ausweisfunktionen oder Zugangsberechtigun-
gen, Zugehdrigkeit zu Bonussystemen o0.A., sondern auch die Verkniipfung der
Karte mit ganz anderen Gebrauchszwecken. So zeigt das deutsche Ge-
brauchsmuster 94 03 952 (D 8) mit einer Lesehilfe im Scheckkartenformat ein
ebenfalls dem Medizinproduktebereich zuzurechnendes Erzeugnis, wobei als
besonderer Vorteil herausgestellt wird, dass dieses Format eine Unterbringung
mit anderen Scheckkarten oder Ausweisen in Brieftaschen oder Geldbérsen
ermdgliche. Die deutsche Offenlegungsschrift 197 49 755 (D 7) zeigt eine
transportable Karteneinheit im Scheckkartenformat mit einem optischen Ele-
ment (Sichtfenster) zum Sichtbarmachen von Informationen von Informations-
trdgern wie Papieren mit besonderem Druck, Gutscheinen, Losblattern oder
Katalogen fur das menschliche Auge. Dartber hinaus finden sich folgende Vor-

schlage fur die Verwendung dieses Formats: als Eiskratzer zum Entfernen klei-
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ner Eisflachen von Windschutzscheiben an Kraftfahrzeugen (US-Patentschrift
5857237, D1), als Schlisselbehaltnis (deutsches Gebrauchsmuster
92 12 155, D 2), fur eine Messlehre (deutsches Gebrauchsmuster 296 21 185,
D 9), fUr einen Solarrechner (deutsches Gebrauchsmuster 297 09 411, D 10),
fur einen Blinkmechanismus (deutsches Gebrauchsmuster 296 06 387, D 11),
fur einen Vielzweckmechanismus (deutsches Gebrauchsmuster 200 12 055,
D 12), fur einen Turschlossenteiser (deutsches Gebrauchsmuster 200 02 595,
D 14), fur eine Testkarte (deutsche Offenlegungsschrift 195 45 739, D 13). Die-
se Beispiele spiegeln wider, dass schon vor dem Prioritatstag ein breiter pro-
duktgestalterischer Trend eingesetzt hatte, das Scheck- bzw. Kreditkartenfor-
mat fur die Gestaltung verschiedenster kleinerer Gebrauchsartikel einzusetzen,

der dem Fachmann nicht entgehen konnte.

Dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann nahegelegt
war, ist entgegen der Ansicht der Beklagten nicht deshalb zweifelhaft, weil die
vorstehend aufgezahlten Beispiele mit dem Kreditkartenformat grundsatzlich
keine dem Gegenstand von Patentanspruch 1 vergleichbare mechanische
Wirkweise verknipften und dass der einzige Gegenstand, bei dem das im An-
satz doch der Fall ist, ndmlich bei dem in der D 1 gezeigten Eiskratzer, hiervon
weitab liegt. Denn in welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der
Fachmann Anregungen im Stand der Technik benétigt, um eine bekannte L6-
sung in bestimmter Weise weiterzuentwickeln oder auf andere Bereiche zu
Ubertragen, ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung eine Gesamtbe-
trachtung aller maf3geblichen Sachverhaltselemente erfordert. Dabei sind nicht
etwa nur ausdruckliche Hinweise an den Fachmann erheblich. Vielmehr kbnnen
auch Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets, insbesonde-
re betreffend die Ausbildung der auf ihm tatigen Fachleuten, die tbliche Vorge-
hensweise bei der Entwicklung von Neuerungen, technische Bedurfnisse, die

sich aus der Konstruktion oder der Anwendung des in Rede stehenden Gegen-
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stands ergeben und auch nicht-technische Vorgaben eine Rolle spielen (BGH,
Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 - Installier-
einrichtung Il). Wie ausgefiuhrt, gehorte die Wahrnehmung produktgestalteri-
scher Ansatze zum RuUstzeug des hier mit der Weiterentwicklung bekannter L6-
sungen betrauten Fachmanns. Vor dem Hintergrund der vielféaltigen vorbekann-
ten Vorschlage zur Verwendung des Kreditkartenformats auf3erhalb von dessen
ursprunglicher Funktion zu erkennen, dass dieses Format auch fur den Gegen-
stand von Patentanspruch 1 nutzbar gemacht werden konnte, erforderte nur ein
MalR an Abstraktion und Fantasie, das bei durchschnittlich bewanderten und

begabten Fachvertretern zu erwarten ist.

V. Patentanspruch 2 enthalt keine zusatzlichen Merkmale, die ihm ge-
genuber Patentanspruch 1 zur Patentfahigkeit verhelfen kénnten; das Patent ist

deshalb in diesem Umfang ebenfalls fiir nichtig zu erklaren.

VI. Gegen die Patentfahigkeit der Patentanspriiche 3 und 4 fuhrt die Be-
rufung keinen Angriff. Diese Anspriiche haben, da sie auch nicht wegen unzu-
lassiger Erweiterung fur nichtig zu erklaren waren (oben Il 1) Bestand, so dass

die Berufung insoweit zurtickzuweisen ist.
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VII. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 92 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO iVm
§ 121 Abs. 2 Satz 2 PatG.

Keukenschrijver Groning Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.03.2011 - 1 Ni 12/09 (EU) -



