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betreffend das Gebrauchsmuster 297 18 702

(hier: Loschungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 5. Dezember 2001 durch den Vorsitzenden

Richter Goebel sowie die Richter Dr. Huber und Dipl.-Ing. Giel3en

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchs-

musterabteilung Il — vom 1. Dezember 1999 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 297 18 702 wird im Umfang der

Schutzanspruche 1 bis 6 geldscht.

Die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin wird zuruck-

gewiesen.

Die Kosten des Verfahrens im ersten Rechtszug tragt die

Antragsgegnerin; von den Kosten des Verfahrens im zweiten



Rechtszug tragt die Antragsgegnerin 9/10 und die Antragstel-
lerin 1/10.

Grinde:

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des am 21. Oktober 1997 angemeldeten

und am 18. Dezember 1997 unter der Bezeichnung

Dammelement aus Mineralwolle

in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters 297 18 702. Die eingetragenen

Schutzanspruche haben folgenden Wortlaut:

1. Dammelement aus Mineralwolle, vorzugsweise in forma-
tierter, nichtbrennbarer Ausfuhrung, mit senkrecht zu
seinen groRen Korperachsen gerichtetem Faserverlauf,
mit einem durchgéngig klebestol¥freien, kontinuierlich
produzierten Lamellenaufbau, dadurch gekennzeich-
net, daB die als Sichtflache ausgewahlte Oberflache,
des in einem Breitenbereich von 230 bis 2400 mm, mit
variabel wahlbarer Langenbegrenzung, des in der Ferti-
gungsstrecke eines durchlaufend gefertigten Faservlie-
ses, hergestellten Elementes (1), mit einer Beschich-
tung (2) zu versehen ist, die auf den Querschnittsflachen
der senkrecht zu den grof3en Achsen (6;6') stehend ver-
laufenden Fasern (4), deren Faserschafte (7) in geringer

Tiefe (8) umfassend, mit gleichhoher Abrifestigkeit wie



die des Dammelementes (1), im Bereich von 40 bis
100 kPa, aufgebracht ist.

Dammelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daR die Begrenzung des Dammele-
mentes (1) in seiner Langserstreckung nach der Be-
schichtung (2) seiner Oberflache, den technologischen
Anforderungen der Bauwerksausfihrung entsprechend,

ausgefihrt ist.

Dammelement nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Beschichtung (2) aus einem

nichtbrennbaren Material ausgebildet ist.

Dammelement nach den Ansprichen 1 und 3, dadurch
gekennzeichnet, daB die Beschichtung (2) aus einem

silikatischen Material besteht.

Dammelement nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Beschich-
tung (2), als Tragerschicht einer abschlieRenden, geson-
dert aufzutragenden Deckschicht, diffusionsoffen ausge-
bildet ist.

Dammelement nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, daR die
Beschichtung (2) als abschlieliende Deckschicht koloriert

gestaltet ist.



7. Dammelement nach Anspruch 1 und einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Anspriuche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Abri3festigkeit 60 bis 80 kPa betragt.

8. Dammelement nach einem oder mehreren der vorherge-
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die
Beschichtung (2), uber seitliche Anfasungen der umlau-
fenden Kanten, bis in den Bereich der auferen Kanten
der vertikalen Seitenflachen (5) des Elementes (1) ge-
fuhrt ist.

Die Schutzdauer ist verlangert.

Am 22. August 1998 hat sie neue Schutzanspruche 1 bis 3 zur Registerakte ein-

gereicht.

Diese Schutzanspriche haben folgenden Wortlaut:

1. Dammelement aus Mineralwolle, vorzugsweise in forma-
tierter, nichtbrennbarer Ausfuhrung, mit senkrecht zu
seinen groRen Korperachsen gerichtetem Faserverlauf,
mit einem durchgangig klebestolfreien, kontinuierlich
produzierten Lamellenaufbau, dadurch gekennzeich-
net, daB die als Sichtflache ausgewahlte Oberflache,
des in einem Breitenbereich von 650 bis 2400 mm, mit
variabel wahlbarer Langenbegrenzung, des in der Ferti-
gungsstrecke eines durchlaufend gefertigten Faservlie-
ses, hergestellten Elementes (1), mit einer Beschich-
tung (2) versehen ist, die auf den Querschnittsflachen
der senkrecht zu den grolen Achsen (6;6') stehend ver-

laufenden Fasern (4), deren Faserschafte (7) in geringer



Tiefe (8) umfassend, mit gleichhoher Abrifestigkeit wie
die des Dammelementes (1), im Bereich von 55 bis
100 kPa, aufgebracht ist.

2. Dammelement nach Anspruch 1 und einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Abri3festigkeit 60 bis 80 kPa betragt.

3. Dammelement nach Anspruch 1 und einem oder mehre-
ren der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Beschichtung (2), Uber seitliche Anfa-
sungen der umlaufenden Kanten, bis in den Bereich der
aulBeren Kanten der vertikalen Seitenflachen (5) des

Elementes (1) gefuhrt ist.

Die Beschwerdefuhrerin hat am 20. Oktober 1998 beim Deutschen Patent- und
Markenamt die Loschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Anspriche 1 bis
6 beantragt. Sie hat mangelnde Schutzfahigkeit geltend gemacht. Zur Begrundung
ihres Antrags hat sie sich ua auf die AT 378 805 gestutzt.

Die Beschwerdegegnerin hat dem Antrag widersprochen. Sie hat das
Gebrauchsmuster mit den Schutzansprichen 1 bis 6 nach Hauptantrag und hilfs-
weise mit den Schutzansprichen nach den Hilfsantragen | bis Il (jeweils in der

Fassung vom 1. Dezember 1999) verteidigt.



Diese Schutzanspriche lauten:

Anspriche nach Hauptantrag:

1. Dammelement aus Mineralwolle mit folgenden Merkma-

len:

a) einer Breite zwischen 650 und 2.400 mm,

b) einem durchgéangig klebestolfreien, kontinuierlich
produzierten Lamellenaufbau,

c) senkrecht zu seinen grol3en Korperachsen gerichte-
tem Faserverlauf, und

d) einer Beschichtung (2) auf seiner als Sichtflache
dienenden Oberflache, wobei

e) die Beschichtung (2) Querschnittsflachen der Fa-
sern (4) bedeckt und deren Schafte (7) in geringer
Tiefe umfalt sowie

f)  eine Abrilfestigkeit im Bereich 55 bis 100 kPa auf-
weist, die gleichhoch ist wie die Abril3festigkeit des

Dammelementes.

2. Dammelement nach Anspruch1, bei dem die
Abrifl¥festigkeit 60 bis 80 kPa betragt.

3. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die Beschich-
tung (2) Uber seitliche Anfasungen der umlaufenden
Kanten bis in den Bereich der aulleren Kanten von verti-

kalen Seitenflachen (5) des Dammelementes gefuhrt ist.

4. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die Beschich-

tung (2) aus einem nicht brennbaren Material besteht.



5. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die Beschich-

tung (2) aus einem silikatischen Material besteht.

6. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die Beschich-

tung (2) diffusionsoffen ausgebildet ist.

Anspruche nach Hilfsantrag I:

1. Dammelement aus Mineralwolle mit folgenden Merkma-

len:

a) einer Breite zwischen 650 und 2.400 mm,

b) einem durchgéangig klebestolifreien, kontinuierlich
produzierten Lamellenaufbau,

c) senkrecht zu seinen grol3en Korperachsen gerichte-
tem Faserverlauf, und

d) einer Beschichtung (2) auf seiner als Sichtflache
dienenden Oberflache, wobei

e) die Beschichtung (2) Querschnittsflachen der Fa-
sern (4) bedeckt und deren Schéafte (7) in geringer
Tiefe umfaldt sowie

f)  eine Abrilfestigkeit im Bereich 55 bis 100 kPa auf-
weist, die gleichhoch ist wie die Abrilfestigkeit des

Dammelementes.

2. Dammelement nach Anspruch1, bei dem die
Abril¥festigkeit 60 bis 80 kPa betragt.

3. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die Beschich-
tung (2) Uber seitliche Anfasungen der umlaufenden
Kanten bis in den Bereich der aulleren Kanten von verti-

kalen Seitenflachen (5) des Dammelementes gefuhrt ist.



4. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die Beschich-

tung (2) diffusionsoffen ausgebildet ist.

Anspriche nach Hilfsantrag II:

1. Dammelement aus Mineralwolle mit folgenden Merkma-

len:

a) einer Breite zwischen 650 und 2.400 mm,

b) einem durchgéngig klebestolifreien, kontinuierlich
produzierten Lamellenaufbau,

c) senkrecht zu seinen grolien Korperachsen gerichte-
tem Faserverlauf, und

d) einer Beschichtung (2) auf seiner als Sichtflache
dienenden Oberflache, wobei

e) die Beschichtung (2) Querschnittsflachen der Fa-
sern (4) bedeckt und deren Schafte (7) in geringer
Tiefe umfaldt sowie

f)  eine Abril¥festigkeit im Bereich 55 bis 100 kPa auf-
weist, die gleichhoch ist wie die Abril3¢festigkeit des

Dammelementes.

2. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die
Abril¥festigkeit 60 bis 80 kPa betragt.

3. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die Beschich-
tung (2) Uber seitliche Anfasungen der umlaufenden
Kanten bis in den Bereich der auf3eren Kanten von verti-

kalen Seitenflachen (5) des Dammelementes gefuhrt ist.
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Anspriche nach Hilfsantrag lll:

1. Dammelement aus Mineralwolle, vorzugsweise in forma-
tierter, nicht brennbarer Ausflhrung, mit senkrecht zu
seinen grolRen Korperachsen (6,6') gerichtetem Faser-
verlauf, mit einem durchgangig klebestolfreien, kontinu-
ierlich produzierten Lamellenaufbau, wobei die als Sicht-
flache ausgewahlte Oberflache des in einem Breitenbe-
reich von 650 bis 2.400 mm, mit variabel wahlbarer Lan-
genbegrenzung des in einer Fertigungsstrecke eines
durchlaufend gefertigten Faservlieses hergestellten Ele-
ments (1) mit einer Beschichtung (2) versehen ist, die auf
den Querschnittsflachen der senkrecht zu den grof3en
Korperachsen (6;6') stehend verlaufenden Fasern (4),
deren Faserschafte (7) in geringer Tiefe (8) umfassend,
mit gleich hoher Abri3festigkeit wie die des Dammele-
mentes (1) im Bereich 55 bis 100 kPa aufgebracht ist.

2. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die
Abril¥festigkeit 60 bis 80 kPa betragt.

3. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die Beschich-
tung (2) Uber seitliche Anfasungen der umlaufenden
Kanten bis in den Bereich der auf3eren Kanten von verti-

kalen Seitenflachen (5) des Dammelementes gefuhrt ist.
Die Gebrauchsmusterabteilung Il hat mit Beschluss vom 1. Dezember 1999 das
Gebrauchsmuster geldscht, soweit es Uber die Schutzanspriche nach Hilfsan-

trag Il hinausgeht.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.
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Sie begrundet ihre Beschwerde damit, dass der Gegenstand nach dem Schutzan-
spruch 1 gemal jenem Hilfsantrag Il unzulassig erweitert worden sei. Aulderdem
sei dieser durch die DE 40 32 769 A1 neuheitsschadlich vorweggenommen, zu-
mindest aber durch den Stand der Technik nach der AT 378 805 nahegelegt.

Die Antragsgegnerin verteidigt das Gebrauchsmuster unter Erhebung der An-
schlussbeschwerde mit den Schutzansprichen gemall dem Hauptantrag und den
Hilfsantragen | bis Ill (jeweils in der Fassung vom 5. Dezember 2001). In vierter
Linie hilfsweise verteidigt sie das Gebrauchsmuster in der Fassung nach dem vor-
genannten Hilfsantrag Ill unter der Erganzung der Angabe "und vernadelungs-

freien" in dem Merkmal b) nach "klebestol}freien".

Die Schutzanspriche nach dem Hauptantrag und den Hilfsantragen | und Il stim-
men mit denen nach dem Hauptantrag und den Hilfsantragen, die sie vor der
Gebrauchsmusterabteilung gestellt hat, Uberein. Die Schutzanspriche nach dem

Hauptantrag Ill vom 5. Dezember 2001 haben folgende Fassung:

1. Dammelement aus Mineralwolle, hergestellt in einer
Fertigungsstrecke eines durchlaufend gefertigten Faser-
vlieses mit variabel wahlbarer Langenbegrenzung, mit
folgenden Merkmalen:

a) einer Breite zwischen 650 und 2.400 mm,

b) einem durchgéngig klebestolifreien, kontinuierlich
produzierten Lamellenaufbau,

c) senkrecht zu seinen grolien Korperachsen gerichte-
tem Faserverlauf, und

d) einer Beschichtung (2) auf seiner als Sichtflache

dienenden Oberflache, wobei
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e) die Beschichtung (2) Querschnittsflachen der Fa-
sern (4) bedeckt und deren Schéafte (7) in geringer
Tiefe umfaldt sowie

f)  eine Abrilfestigkeit im Bereich 55 bis 100 kPa auf-
weist, die gleichhoch ist wie die Abrilfestigkeit des

Dammelementes.

2. Dammelement nach Anspruch1, bei dem die
Abrifl¥festigkeit 60 bis 80 kPa betragt.

3. Dammelement nach Anspruch 1, bei dem die Beschich-
tung (2) Uber seitliche Anfasungen der umlaufenden
Kanten bis in den Bereich der dueren Kanten von verti-
kalen Seitenflachen (5) des Dammelementes gefuhrt ist.

Die Antragstellerin beantragt,

das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzanspriche 1 bis

6 zu loschen.

Die Antragsgegnerin beantragt demgegentber und im Wege der Anschlussbe-

schwerde,

den Léschungsantrag zurtckzuweisen

im Umfang der Schutzanspriiche gemal} dem Hauptantrag,

hilfsweise im Umfang der Schutzanspriche gemafl den

Hilfsantragen | bis IV.
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Die zulassige Beschwerde ist begrindet, die zulassige Anschlussbeschwerde da-
gegen unbegrindet. Denn der Léschungsantrag ist sachlich gerechtfertigt. Der
geltend gemachte Léschungsanspruch wegen mangelnder Schutzfahigkeit (§ 15
Abs 1 Nr 1 GebrMG) ist in dem erhobenen Umfang, also gegenuber den Schutz-

anspruchen 1 bis 6 in der der Eintragung zugrunde liegenden Fassung, gegeben.

1. Soweit das Gebrauchsmuster auch nach dem Hauptantrag der
Antragsgegnerin nicht mehr verteidigt worden ist und insoweit die Loschung auf
der Grundlage des § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG zu erfolgen hatte, hat es mit der
bereits von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochenen Ldéschung sein Be-

wenden.

2.a)

aa) Soweit die Antragsgegnerin — mit dem Hauptantrag im Wege der
Anschlussbeschwerde — dem Léschungsantrag unter Ruckgriff auf die Schutzan-
spruche 1 bis 6 vom 1. Dezember 1999 entgegentritt, ist ihr dies nur bezuglich des

Schutzanspruchs 1 moglich.

Der Verteidigung dieses Schutzanspruchs steht nicht das Verbot (arg. §5
GebrMG) entgegen, den Gegenstand mit einer Anspruchsanderung tber den ur-
sprunglich offenbarten Umfang hinaus zu erweitern. Denn eine solche unzulassige

Erweiterung liegt nicht vor.

Der Schutzanspruch 1 in dieser Fassung unterscheidet sich von der urspriingli-

chen Fassung

- durch den Fortfall des auf den Begriff Mineralwolle bezogenen Merkmals "vor-
zugsweise in formatierter, nichtbrennbarer Ausfuhrung",

- durch die Einschrankung des Breitenbereichs von 230 bis 2400 mm auf 650
bis 2400 mm und
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- durch Weglassen der Merkmale, dass das Faservlies mit variabel wahlbarer
Langenbegrenzung
in einer Fertigungsstrecke durchlaufend gefertigt ist;

- aulerdem wurde das Merkmal, dass die Beschichtung auf den
Querschnittsflachen der Fasern aufgebracht ist, in die Formulierung geandert,

dass die Beschichtung die Querschnittsflachen der Fasern bedeckt.

Das fakultative Merkmal ("vorzugsweise ...") ist fur die technische Lehre nicht not-

wendig, sein Fortfall also flir den Gegenstand unbeachtlich.

Der in der verteidigten Fassung angegebene Breitenbereich liegt innerhalb des

Breitenbereichs nach der angemeldeten Fassung.

Regelmalig fuhrt zwar das Weglassen eines nicht fakultativen Merkmals zu einer
Erweiterung des Gegenstandes. Anders liegt es im vorliegenden Fall hinsichtlich
des Merkmals, dass das Faservlies mit variabel wahlbarer Langenbegrenzung
gefertigt ist. Es schliel3t namlich alle Vlieslangen aufRer der unendlichen ein; letz-
tere ist jedoch nur theoretisch moglich. Somit kann dieses Merkmal auch wegge-
lassen werden, da das Merkmal der variabel wahlbaren Langenbegrenzung ohne-

hin alle realen Vlieslangen einschlieft.

Das Merkmal, dass das Faservlies in einer Fertigungsstrecke durchlaufend gefer-
tigt ist, gibt das Herstellungsverfahren an, nach dem das Vlies gefertigt sein soll.
Dem fertigen Produkt ist aber hier nicht anzusehen, nach welchem Verfahren es
hergestellt wurde. Somit kann das Merkmal weggelassen werden, ohne dass der

Gegenstand unzulassig erweitert wird.

Mit der Anderung, dass die Beschichtung die Querschnittsflachen bedeckt anstatt
dass sie auf diese aufgebracht ist, wird nunmehr der Endzustand des fertigen Ge-
genstands angegeben und nicht der Vorgang, wie dieser Endzustand erreicht

wird. Dadurch wird der Gegenstand aber nicht verandert.
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Soweit sich allerdings die Verteidigung nach dem Hauptantrag auf die Schutzan-

spruche 2 und 3 bezieht, ist sie gegenstandslos.

Die Schutzanspriiche 2 und 3 entsprechen den eingetragenen Schutzanspri-
chen 7 und 8, die nicht angegriffen und somit nicht Gegenstand des Loschungs-

verfahrens sind.

Was die Schutzanspriiche 4 bis 6 betrifft, scheitert die Verteidigung des angegrif-
fenen Gegenstandes in diesem Umfang an der von der Antragsgegnerin abgege-
benen Erklarung vom 22. August 1998. Sie hat damals "beantragt, ... den Schutz-
umfang des Gebrauchsmusters ab jetzt auf den [mit den zur Registerakte einge-
reichten neuen Schutzanspriichen 1 bis 3] prazisierten Inhalt zu beschranken".
Damit hat sie zum Ausdruck gebracht, das Gebrauchsmuster nicht mehr in einem
uber die Schutzanspruche 1 bis 3 vom 22. August 1998 hinausgehenden Umfang
—und die jetzt mit dem Hauptantrag verteidigten Schutzansprtiche 4 bis 6 gehen
Uber die "prazisierten" Schutzanspriiche 1 bis 3 vom 22. August 1998 hinaus —
geltend machen zu wollen In einer solchen Erklarung liegt, wie allgemein aner-
kannt ist, ein vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch in dem entspre-
chenden Umfang gegen einen LOoschungsantrag. Hieran ist sie festzuhalten, da

ein solcher Verzicht nicht frei widerruflich ist.

bb) Der Gegenstand nach dem Schutzanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag
verteidigten Fassung hat zwar als neu (§ 3 GebrMG) zu gelten, da keine der im
Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen ein Dammelement mit allen in diesem
Schutzanspruch angegebenen Merkmale aufweist. Er beruht jedoch nicht auf ei-
nem erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG), so dass es ihm an der Schutzfahigkeit

ermangelt.

Durch die AT 378 805 ist ein Dammelement aus Mineralwolle bekannt mit senk-

recht zu seinen groRen Korperachsen gerichtetem Faserverlauf (vgl die Angaben
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auf S 5, Z12). Nach den weiteren Angaben in der Druckschrift (S5, Z 9 bis 13)
sind die Lamellen auch durch Vernadeln miteinander verbunden, so dass die La-
mellierung ebenfalls durchgéngig klebstol¥frei ist und dadurch ebenfalls ein hoher

Grad an Brandsicherheit erreicht wird.

Auf seiner als Sichtflache dienenden Oberflache ist eine Beschichtung vorgese-
hen, die die Querschnittsflachen der Fasern bedeckt und deren Schéafte in gerin-
ger Tiefe umfasst. Dies geht aus den Angaben (S 3, Z 40 ff) hervor, dass die Fa-
serbindel mit lhren Faserenden infolge ihres Eigengewichts in das flie3fahige
Bindemittel eindringen. Auf S 4, Z 27 - 32 ist angegeben, dass die Dammelemente
eine Oberflache mit dekorativem Aussehen aufweisen. Dies zeigt, dass die Be-

schichtung auf der Sichtflache des Dammelements angeordnet ist.

Das Merkmal, dass der Lamellenaufbau kontinuierlich hergestellt ist, ist kein ge-
genstandliches Merkmal, da es dem fertigen Produkt nicht anzusehen ist, nach
welchem Verfahren der Faseraufbau produziert wurde. Zudem ist davon auszuge-
hen, dass der Lamellenaufbau des bekannten Dammelements, ungeachtet der
Vernadelung der Lamellen miteinander, aus Grunden der Wirtschaftlichkeit eben-
falls kontinuierlich hergestellt ist.

Von diesem bekannten Dammelement unterscheidet sich der Gegenstand nach
dem Schutzanspruch 1 demnach noch durch die Angaben, dass das Dammele-
ment

- eine Breite zwischen 650 und 2400 mm hat und

- eine Abrissfestigkeit im Bereich 55 bis 100 kPa aufweist, die gleich hoch ist

wie die Abrissfestigkeit des Dammelements.

In der AT 378 805 werden (S 4, Z 17) Breiten von 500 bis 1000 mm als ublich be-
zeichnet. Andere Breitenbereiche zu wahlen, bedarf keines erfinderischen Schrit-

tes, sondern die Abmessungen werden vom Anwender solcher Dammelemente,
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wie bspw von Fassadenbauern oder Dachdeckern, entsprechend dem Verwen-

dungszweck gefordert.

Ebenso ist der Wert flr die Abrissfestigkeit abhangig vom Einsatzzweck eines
Dammelements. Dem Fachmann — hier einem Ingenieur der Chemie- und Verfah-
renstechnik mit Fachhochschulabschluss, der in der Produktion von Mineralfaser-
werkstoffen eingesetzt ist - werden die einzuhaltenden Werte vom Anwender vor-
gegeben. So haben Dammelemente, die zur Warmedammung von Gebaudefas-
saden verwendet werden, auch hohen Belastungen infolge Windsog standzuhal-
ten. Die an der AuRenschicht der Fassade angreifenden Belastungen mussen
uber die einzelnen Schichten des Fassadenaufbaus an die tragende Gebaude-
struktur weitergeleitet werden, so dass die fir ein Dammelement definierte Ab-
rissfestigkeit als integrale Festigkeit des gesamten Elements gilt. Bei der Ermitt-
lung der Abrissfestigkeit eines Elements wird deshalb auch der Wert fur das ge-
samte Element bestimmt und nicht fur einzelne Schichten, aus denen das Element
gebildet ist. In der AT 378 805 sind zwar keine Werte flur die Abrissfestigkeit des
Dammelements angegeben worden. Doch wird dort (S 3, Z 37 ff) besonderer Wert
auf eine "auRerst innige integrale Verkniipfung von Faser-Dammschicht und Uber-
zugsschicht" gelegt. Nach den weiteren Angaben dort "verhindert die integrale
Ubergangszone ... die Trennung von Dammschicht und Uberzugsschicht vonein-
ander" und es kommt "zu einem praktisch kontinuierlichen Ubergang von den Ei-
genschaften der Faser- Dammschicht zu den physikalischen Eigenheiten der
Uberzugsschicht", "wobei die senkrechte Orientierung der Fasern noch syner-
gistisch zur endgultigen Rigiditat der Schicht beitragt". Diesen Ausfuhrungen ent-
nimmt der Fachmann, dass das bekannte Dammelement eine integrale Abrissfes-
tigkeit aufweist und die Abrissfestigkeit der Beschichtung somit gleich hoch ist wie

die des Dammelements.

Der Gegenstand nach den Schutzansprichen 4 bis 6 unterliegt der Léschung be-
reits nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG, da — wie oben dargetan — insoweit (wegen

der Erklarung vom 22. August 1998) kein wirksamer Widerspruch vorliegt.
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b) Soweit die Antragsgegnerin mit dem Hilfsantrag | — wiederum im Wege der
Anschlussbeschwerde — das Gebrauchsmuster verteidigt, ist dies nur bezuglich
des Schutzanspruchs 1 zulassig; er ist mit dem gemall dem Hauptantrag vertei-
digten Schutzanspruch 1 identisch, so dass auf die im Vorausgehenden zur Zu-
lassigkeit einer solchen Verteidigung erfolgten Ausflhrungen verwiesen werden
kann - wenngleich der Gegenstand, wie ebenfalls bereits dargetan, nicht schutzfa-

hig ist.

Die Unteranspruche 2, 3 und 4 entsprechen den mit dem Hauptanspruch vertei-
digten Schutzanspruchen 2, 3 und 6. Auf die oben zur Unzulassigkeit ihrer Vertei-

digung gemachten Ausfiihrungen wird Bezug genommen.

c) Hinsichtlich der mit dem Hilfsantrag |l der Antragsgegnerin vorgenommenen
Verteidigung mit Schutzansprichen 1 bis 3 ist auf das zu den inhaltlich entspre-
chenden Schutzansprichen 1 bis 3 gemall dem Hauptantrag bereits Gesagte zu

verweisen.

d)
aa) Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag Ill entspricht dem Schutzanspruch 1
gemal Hauptantrag unter Hinzufligung der Merkmale aus dem eingetragenen

Schutzanspruch 1, dass das Dammelement hergestellt ist "in einer
Fertigungstrecke eines durchlaufend gefertigten Faservlieses mit variabel wahlba-

rer Langenbegrenzung".

Der Schutzanspruch 1 ist zulassig, weil die darin angegebenen Merkmale auf die

eingetragenen Unterlagen gestutzt sind.

Die Schutzanspriche 2 und 3 entsprechen den nicht angegriffenen Schutzanspru-
chen 2 und 3 gemall dem Hauptantrag, sind also nicht Gegenstand des L6-

schungsverfahrens.
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bb) Die im Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag lll gegenliber der Fassung des
Schutzanspruchs 1 gemals Hauptantrag hinzugefigten Merkmale, dass das
Dammelement hergestellt ist "in einer Fertigungstrecke eines durchlaufend gefer-
tigten Faservlieses mit variabel wahlbarer Langenbegrenzung"”, sind ohne Rele-
vanz fur den Gegenstand, wie er nach dem Schutzanspruch 1 unter Schutz ge-

stellt ist.

Wie bereits ausgeflhrt worden ist, schliel3t das Merkmal, dass das Faservlies mit
variabel wahlbarer Langenbegrenzung gefertigt ist, alle ausfuhrbaren Vlieslangen

aulder der unendlichen ein, die nur theoretisch moglich ist.

Das Merkmal, dass das Faservlies in einer Fertigungsstrecke durchlaufend gefer-
tigt ist, gibt das Herstellungsverfahren an, nach dem das Vlies gefertigt sein soll.
Dem fertigen Produkt ist nicht anzusehen, nach welchem Verfahren es hergestellt
wurde. Einen erfinderischen Beitrag zu der unter Gebrauchsmusterschutz gestell-

ten Lehre, es bereitzustellen, leistet das Verfahren nicht.

e) Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag IV entspricht dem Schutzanspruch 1 in
der Fassung nach dem Hilfsantrag Ill unter der Ergéanzung der Angabe "und ver-
nadelungsfreien" in dem Merkmal b) nach "klebestol¥freien". Dieser Schutzan-
spruch erweitert den Gegenstand unzulassig, so dass er mit dieser Erganzung der

Verteidigung nicht zugrunde gelegt werden kann.

Dieses Merkmal ist in den urspringlichen Unterlagen nicht offenbart und kann
nicht nachgeholt werden. Urspringlich offenbart ist nur ein Dammelement mit ei-
nem durchgangig klebstol3freien Lamellenaufbau. Damit sind zwar alle Dammele-
mente eingeschlossen, deren Lamellen zur Verbesserung des Brandschutzes
nicht mittels Klebstoff verbunden sind, dh darunter fallen Dammelemente sowohl
mit miteinander verbundenen - aul3er mittels Klebstoff - als auch mit nicht mitein-

ander verbundenen Lamellen. Die im Schutzanspruch nunmehr beanspruchte
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Vernadelungsfreiheit ist jedoch weder als eine von mehreren Varianten eines
klebstol¥freien Lamellenaufbaus in den eingetragenen Unterlagen offenbart, noch
hat sie der Fachmann mit der Forderung nach Klebstofffreiheit ohne weiteres vor
Augen, sondern sie ist ein neues Merkmal, in dem jetzt erstmals in Kenntnis des

Standes der Technik die eigentliche Erfindung gesehen wird.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84
Abs 2 PatG und § 91 ZPO (hinsichtlich des ersten Rechtszuges), §§ 92, 269 ZPO
(hinsichtlich des Beschwerderechtszuges, in dem die Antragstellerin zunachst die
Ldschung in vollem Umfang verfolgt, sie aber dann wieder auf die Schutzanspru-
che 1 bis 6 beschrankt hat). Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel Dr. Huber Gielden

Fa/Ju
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