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betreffend das Gebrauchsmuster 293 21 337

(hier: Lé6schungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 13. Februar 2002 durch den Vorsitzenden
Richter Goebel sowie die Richter Dr. C. Maier und Dr. Huber

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschlul des
Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabtei-

lung | - vom 8. Februar 2000 wird zurickgewiesen.

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschlul3 des
Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabtei-
lung | - vom 8. Februar 2000 im Kostenpunkt aufgehoben.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszlige tragt die Antrags-

gegnerin.

Grinde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 13. Marz 1997 angemeldeten und am
26. Juni 1997 mit 9 Schutzansprichen in das Register eingetragenen Gebrauchs-
musters 93 21 337, dessen Schutzdauer auf 10 Jahre verlangert ist. Fir das Ge-

brauchsmuster gilt gemal § 5 Abs 1 Satz 2 GebrMG als Zeitrang die Prioritat der



deutschen Patentanmeldung P 43 24 411.4, aus der es im Wege der Abzweigung
hervorgegangen ist. Das Prioritatsdatum dieser Patentanmeldung ist der 30. Ju-
li 1992.

Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung lautet (ohne die Bezugszeichen):

Sageblatt mit einem Korper, der eine Mehrzahl von Schneid-
zahnen tragt, die durch Hohlkehlen getrennt sind, wobei minde-
stens die Spitzen der Zahne aus einem Material gebildet sind,
welches harter ist als das des Korpers, und auf den Korper ge-
schweildt sind, einige der Zahne nach rechts geschrankt, einige
der Zahne nach links geschrankt und einige der Zahne gerade
sind, die Dicke jeder Spitze nicht grof3er ist als die Dicke des
Korpers, wobei sich die geraden Zahne hoher erstrecken als die
geschrankten Zahne und jeder Seitenkantenteile aufweist, die
abgeschragt sind, jeder der geschrankten Zahne eine obere
Querkante hat, die schrag nach aulRen derart steht, dal} eine
aullere Ecke der Querkante dichter an dem Niveau der Hohl-

kehlen angeordnet ist als eine innere Ecke der Querkante.

Die Antragsgegnerin hat am 2. April 1998 neugefal’te Schutzanspriche 1 bis 6 zur
Registerakte gereicht mit der Erklarung, dal} sie auf das Gebrauchsmuster ver-
zichte, soweit es Uber den Umfang der neugefaldten Anspruche hinausgehe, und
dald sie Anspriche gegenuber Dritten hochstens in diesem eingeschrankten Um-

fang geltend machen werde.

Schutzanspruch 1 in der eingeschrankten Fassung lautet (ohne die Bezugszei-

chen):



Sageblatt mit einem Hauptteil, welcher eine Mehrzahl von
Schneidzahnen tragt, die durch Hohlkehlen voneinander ge-
trennt sind, wobei einige Zahne nach rechts geschrankt, einige
der Zahne nach links geschrankt und einige der Zahne gerade
sind, die Dicke der Spitzen der Zahne nicht grol3er ist als die
Dicke des Hauptteiles, wobei sich die geraden Zahne minde-
stens teilweise hoher erstrecken als die geschrankten Zahne
und mindestens teilweise Seitenkantenteile aufweist, die abge-
schragt sind, wobei jeder der geschrankten Zahne eine obere
Querkante hat, die derart schrag nach aul3en steht, dal} eine
aullere Ecke der Querkante dichter an dem Niveau der Hohl-
kehlen angeordnet ist als eine innere Ecke der Querkante, da-
durch gekennzeichnet, dal® mindestens die Spitzen der Zahne
aus einem Material gebildet sind, welches harter ist als das des
Hauptteiles, und auf den Hauptteil aufgeschweil3t sind, daf alle
geraden Zahne sich hoher erstrecken als die geschrankten
Zahne und dal} alle geraden Zahne abgeschragte Seitenkan-
tenteile aufweisen, wobei sich in einer Richtung entlang des Sa-
geblattes die Folge gerader Zahn, nach rechts geschrankter

Zahn, nach links geschrankter Zahn kontinuierlich wiederholt.

Die Antragstellerin hat am 4. Juni 1998 die Léschung des Gebrauchsmusters be-

antragt.

Zur Begrindung hat sie vorgetragen, dal} der Gegenstand des Gebrauchsmusters
gegenuber dem entgegengehaltenen Stand der Technik nicht schutzfahig sei. Sie
verweist hierzu ua auf die deutsche Patentschrift 27 53 509, die deutsche Offenle-
gungsschrift 36 11 063, das deutsche Gebrauchsmuster 88 07 350, die
US-Patentschriften 3 104 562 und 4 784 033 sowie den "Katalog M/B 85 Metall-
bandsagen" der WIKUS-Sagenfabrik, Spangenberg (im folgenden "WIKUS-Kata-

log") und macht auf’erdem geltend, ein dem Gegenstand des Gebrauchsmusters



entsprechendes Sageblatt sei vor dem fur den Zeitrang der Anmeldung mafgebili-
chen Tag durch eine im Inland erfolgte Benutzung der Offentlichkeit zuganglich

gemacht worden.

Die Antragsgegnerin hat dem Loschungsantrag widersprochen und das Ge-
brauchsmuster zunachst mit den Schutzansprichen in der am 2. April 1998 einge-
gangenen Fassung, schlieBlich hauptantragsgemaly mit einer zu einem "Hilfsan-

trag II" am 20. Januar 2000 eingegangenen Fassung verteidigt.

Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung lautet (ohne die Bezugszeichen):

Sageblatt mit einem Hauptteil, welcher eine Mehrzahl von
Schneidzahnen tragt, die durch Hohlkehlen voneinander ge-
trennt sind, wobei einige Zahne nach rechts geschrankt, einige
Zahne nach links geschrankt und einige der Zahne gerade sind,
die Dicke der Spitzen der Zahne nicht grofRer ist als die Dicke
des Hauptteiles, wobei sich die geraden Zahne mindestens teil-
weise hoher erstrecken als die geschrankten Zahne und minde-
stens teilweise Seitenkantenteile aufweisen, die abgeschragt
sind, wobei jeder der geschrankten Zahne eine obere Quer-
kante hat, die derart schrag nach aulen steht, dal® eine auliere
Ecke der Querkante dichter an dem Niveau der Hohlkehlen an-
geordnet ist als eine innere Ecke der Querkante, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} die Spitzen der Zahne separate Stlicke aus
Karbid aufweisen, die auf dem Hauptteil aufgeschweil’t sind,
wobei das Karbid harter ist als das Material des Hauptteils, und
dal alle geraden Zahne sich hoher erstrecken als die ge-
schrankten Zahne und dal} alle geraden Zahne abgeschragte
Seitenkantenteile aufweisen, wobei sich in einer Richtung ent-

lang des Sageblattes die Folge gerader Zahn, nach rechts ge-



schrankter Zahn, nach links geschrankter Zahn kontinuierlich

wiederholt.

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat das
Gebrauchsmuster nach miundlicher Verhandlung durch Beschlul? vom 8. Fe-
bruar 2000 geloscht und die Kosten des Verfahrens zu einem Viertel der Antrag-
stellerin, zu drei Vierteln der Antragsgegnerin auferlegt. In den Grinden des Be-
schlusses ist ausgefuhrt, gegentber dem druckschriftlichen Stand der Technik sei
der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht schutzfahig. Zur Kostenent-

scheidung wird auf §§ 91 und 93 ZPO Bezug genommen.

Gegen diesen Beschlul3 richten sich die Beschwerden der Antragstellerin und der

Antragsgegnerin.

Die Antragstellerin wendet sich als Beschwerdefuhrerin | gegen die Kostenent-
scheidung des angefochtenen Beschlusses. Sie tragt vor, zwar habe sie aus for-
malen Grinden die Loschung des eingetragenen Gebrauchsmusters beantragt, in
Kenntnis der Selbstbeschrankung durch die Gebrauchsmusterinhaberin jedoch al-
lein die Loschung des beschrankten Schutzrechts angestrebt; in diesem ange-
strebten Umfang habe sie obsiegt, so dal flr eine Kostenaufteilung kein Raum

sei.

Die Antragsgegnerin als Beschwerdefuhrerin Il wendet sich gegen die Loschung
des Gebrauchsmusters. Sie verteidigt es in erster Linie in dem auch im L6-
schungsverfahren vor dem Patentamt hauptanspruchsgemaf verteidigten Umfang
mit der Modifikation, dal im Schutzanspruch 2 die Wérter "in der Nahe" durch das
Wort "innerhalb" ersetzt werden. Hilfsweise verteidigt sie es mit Schutzansprui-
chen 1 bis 5, die am 6. Februar 2002 eingegangen sind und deren Anspruch 1

(ohne die Bezugszeichen) lautet:



Sageblatt mit einem Hauptteil, welcher eine Mehrzahl von
Schneidzahnen tragt, die durch Hohlkehlen voneinander ge-
trennt sind, wobei einige Zahne nach rechts geschrankt, einige
der Zahne nach links geschrankt und einige der Zahne gerade
sind, die Dicke der Spitzen der Zahne nicht grol3er ist als die
Dicke des Hauptteiles, wobei sich die geraden Zahne minde-
stens teilweise hoher erstrecken als die geschrankten Zahne
und mindestens teilweise Seitenkantenteile aufweisen, die ab-
geschragt sind, wobei jeder der geschrankten Zahne eine obere
Querkante hat, die derart schrag nach aul3en steht, dal} eine
aulRere Ecke der Querkante dichter an dem Niveau der Hohl-
kehlen angeordnet ist als eine inne Ecke der Querkante, da-
durch gekennzeichnet, da® die Spitzen der Zahne separate
Stucke aus Karbid aufweisen, die auf dem Hauptteil aufge-
schweil’t sind, wobei das Karbid harter ist als das Material des
Hauptteils, und dal} alle geraden Zahne sich hoher erstrecken
als die geschrankten Zahne und dal alle geraden Zahne abge-
schragte Seitenkantenteile aufweisen, wobei jede Abschragung
der geraden Zahne ein Ende aufweist, welches von einer be-
nachbarten Hohlkehle weiter entfernt liegt, und ein anderes
Ende hat, welches dieser benachbarten Hohlkehle naher liegt,
wobei dieses naher liegende Ende bei einer Blickrichtung auf
die Schneidzahne parallel zur Schneidrichtung innerhalb der
Grenzen eines der nach rechts oder links geschrankten Zahne

angeordnet ist,

und zwar mit der Modifikation, dal® in diesem Schutzanspruch 1 nach dem Hilfs-
antrag das im Schutzanspruch 1 nach dem Hauptantrag aufgefuhrte letzte, mit

"wobei sich ...." beginnende Merkmal als letztes Merkmal erganzt wird.



Die Beschwerdeflhrerin Il vertritt die Auffassung, das in den Grinden des ange-
fochtenen Beschlusses als nachstkommender Stand der Technik herangezogene
deutsche Gebrauchsmuster 88 07 350 konne die Entscheidung auch in Verbin-
dung mit weiteren Entgegenhaltungen nicht tragen. Im Ubrigen habe es eines er-
finderischen Schrittes bedurft, eine moéglicherweise bekannte Sageblattgeometrie
auf eine Ausfuhrung im Werkstoff Hartmetall (so sei das in den Schutzansprichen

genannte "Karbid" zu verstehen) zu Ubertragen.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und den Loschungs-
antrag zurtckzuweisen im Umfang der Schutzanspriche 1 bis 6
gemal dem seinerzeit als 2. Hilfsantrag gestellten Antrag vom
20. Januar 2000, hilfsweise im Umfang der Schutzanspruche 1
bis 5, eingegangen am 6. Februar 2002, jeweils unter Beruck-

sichtigung der erwahnten Modifikationen.

Die Antragstellerin tritt der Beschwerde der Antragsgegnerin entgegen und bean-

tragt im Gbrigen,

den angefochtenen Beschluld im Kostenpunkt aufzuheben und
der Antragsgegnerin die Kosten des Loschungsverfahrens ins-

gesamt aufzuerlegen.

Sie macht geltend, die deutsche Offenlegungsschrift 36 11 063 zeige ein Sage-
blatt, das bereits alle geometrischen Merkmale des Sageblatts nach dem Streitge-
brauchsmuster aufweise. Dessen einziger Unterschied gegenuber dem Stand der
Technik bestehe im Schneidenwerkstoff, und zu diesem Materialaustausch habe

es keines erfinderischen Schrittes bedurft.



Die zulassige Beschwerde der Antragsgegnerin gegen die Sachentscheidung des
angefochtenen Beschlusses ist nicht begrindet. Soweit die Antragsgegnerin das
Gebrauchsmuster vor der Gebrauchsmusterabteilung nicht verteidigt hat, hat es
mangels Anfechtung des Beschlusses insoweit mit der ausgesprochenen LO6-
schung sein Bewenden. Aber auch im Ubrigen ist der Loschungsantrag begrundet.
Soweit das Gebrauchsmuster jetzt nicht mehr verteidigt wird, folgt dies aus § 17
Abs 1 Satz 2 GebrMG. Soweit es noch verteidigt wird, ist der geltend gemachte
Loschungsanspruch, der sich auf mangelnde Schutzfahigkeit stutzt (§ 15 Abs 1
Nr 1 GebrMG), gegeben.

A. Der in erster Linie verteidigte Gegenstand ist nicht schutzfahig.

1. Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach dem Hauptantrag ist ein

Sageblatt mit

a) einem Hauptteil

b) einer Vielzahl von durch Hohlkehlen voneinander ge-
trennten, vom Hauptteil getragenen Schneidzahnen, und
zwar

b1)  nach rechts geschrankten Zahnen,

b2) nach links geschrankten Zahnen,

b2.1) wobei jeder der geschrankten Zahne eine obere Quer-
kante aufweist, die derart schrag nach auf3en steht, daly
eine aullere Ecke der Querkante naher an dem Niveau
der Hohlkehlen angeordnet ist als eine innere Ecke der
Querkante,

b3) geraden Zahnen,

b3.1) die sich hdher erstrecken als die geschrankten Zahne,

b3.2) die Seitenkantenteile aufweisen, die abgeschragt sind,
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b4) bei dem sich in einer Richtung entlang des Sageblatts
die Folge gerader Zahn, nach rechts geschrankter Zahn,
nach links geschrankter Zahn kontinuierlich wiederholt,

b5) bei dem die Dicke der Spitzen der Zahne nicht groRer ist
als die Dicke des Hauptteils,

b6) und bei dem die Spitze der Zahne "separate Stlcke" aus
"Karbid" (das harter ist als das Material des Hauptteils)
"aufweisen"”,

b6.1) die auf dem Hauptteil aufgeschweildt sind.

Der Fachmann - hier ein als Maschinenbautechniker ausgebildeten Konstrukteur
von Zerspanungswerkzeugen mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Sageblatter —
versteht, wie auch die Beteiligten, "Karbid" als Hartmetall; ein wesentlicher Be-
standteil Ublichen Hartmetalls ist Wolframcarbid, das in der Beschreibung des
Streitgebrauchsmusters als Beispiel genannt ist. Das Merkmal, dal} die Spitzen
der Zahne aufgeschweildte "separate Stlcke" aus diesem Hartmetall "aufweisen",
ist im Sinne der Formulierung im eingetragenen Schutzanspruch 1 und im Schutz-
anspruch 1 der Fassung zur Selbstbeschrankung so aufzufassen, dal® die aufge-
schweildten Spitzen der Zahne "aus" diesem Material "gebildet sind".

2. Mit den so verstandenen Merkmalen des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag
ist der Gegenstand des Gebrauchsmusters in zulassiger Weise beschrankt. Der
Schutzanspruch 1 geht auf den eingetragenen Schutzanspruch 1 zuruck. Das ge-
genuber jenem aufgenommene Merkmal b4), das als dort einziges beschranken-
des Merkmal auch im Schutzanspruch 1 gemal Selbstbeschrankung enthalten
war, stutzt sich auf den eingetragenen Schutzanspruch 9. Das weitere beschran-
kende Merkmal "Karbid" geht auf die ursprungliche Beschreibung zurlck (S 5,

zweiter Abs).

3. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf ei-
nem erfinderischen Schritt (§ 1 GebrMG).
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Aus nach der Auffassung des Senats nachstkommenden deutschen Offenle-
gungsschrift 36 11 063 war vor dem Zeitrang des Streitgebrauchsmusters ein Sa-
geblatt mit den Merkmalen a) bis b5) der obigen Gliederung, dh mit samtlichen
Merkmalen der Sageblattgeometrie, bekannt. Hauptteil (Merkmal a)) und durch
hohlkehlenférmige Spanraume voneinander getrennte Schneidzahne (Merkmal b))
sind Bestandteile jedes Sageblatts, sie sind zB in den Ausflihrungsbeispielen nach
Figur 5 der Entgegenhaltung zu sehen. In dieser Zeichnungsfigur ist in 5(d) eine
Variante des Ausflihrungsbeispiels nach 5(a) bis 5(c) dargestellt. Bei dieser Vari-
ante (vgl S 26 und 27 hdschr) hat das Sageblatt gerade (3) sowie nach rechts
bzw. nach links geschrankte Zahne (5; 7), Merkmale b1), b2), b3). Folge der
Schrankung ist, dal® die oberen Querkanten der Zahne im Sinne des Merkmals
b2.1) schrag stehen. Gemal Seite 27, zweiter Absatz in Verbindung mit Seite 26,
zweiter Absatz ist bei der Variante nach Figur 5(d) von den "vier" Zahnen in einer
Gruppe", namlich zwei (geraden) "Fuhrungszahnen" und zwei (geschrankten) "Fol-
gezahnen", "der zweite Flhrungszahn fortgelassen", so dal® sich die Zahnfolge
entsprechend Merkmal b4) ergibt. Dabei sind die geraden Zahne héher als die ge-
schrankten (Merkmal b3.1)) und an beiden Ecken zu einem "abgeschragten Ab-
schnitt 3B" "beschliffen" (Merkmal b3.2)). Durch das Schranken andert sich die
Dicke der aus dem auch das Ausgangsrohteil fur den Hauptteil bildenden Band
herausgearbeiteten Zahne nicht (Merkmal b5)). Zum Werkstoff des Sageblatts
macht die Entgegenhaltung keine Angaben. Zugunsten der Antragsgegnerin ist
davon auszugehen, dal} das bekannte Sageblatt aus seinerzeit gebrauchlichem
Material fir Bandsageblatter (S 21 hdschr), zB Werkzeugstahl, besteht. Damit un-
terscheidet sich der Anspruchsgegenstand von dem bekannten Sageblatt allein
dadurch, dal® die Spitzen der Zahne aus aufgeschweil’tem Hartmetall bestehen
(Merkmal b6) mit b6.1)).

Dem Fachmann waren vor dem Prioritatstag des Streitgebrauchsmusters die be-
zuglich Schneidhaltigkeit und Standzeit bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer

Werkstoffe Uberlegenen Eigenschaften von Hartmetall gegenuber zB Werkzeug-
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stahl bekannt. Dartber hinaus kannte er zB aus dem deutschen Gebrauchsmuster
88 07 350 bereits ein "hartmetallbestlcktes Sageband" mit geschrankten Zahnen,
aus der US-Patentschrift 3 104 562 (vgl insbes Fig 1 und die zugehdrige Beschrei-
bung) ein Bandsageblatt, dessen Zahne 22 aufgeschweildte (welded) Spitzen 42
aus Hartmetall, zB Wolframcarbid, tragen, und aus der US-Patentschrift 4 784 033
ein Bandsageblatt, auf dessen Zahne 15, 16 unterschiedlicher Hohe aus Hartme-
tall, zB Wolframcarbid, hartgelotet (brazed) sind (Fig 1 und zugehdrige Beschrei-
bung). Wie Uberdies aus dem "WIKUS-Katalog" hervorgeht, waren "Metallbandsa-
geblatter hartmetallbestlckt", bei denen "auf ein ... Tragerband ... die Hartmetall-
einsatze im Bereich der Zahnschneide aufgebracht" sind, handelsublich (S 10).
Vor diesem Hintergrund und mit dieser Kenntnis des Standes der Technik bedurfte
es lediglich des Aufgreifens gegebener Anregungen im Rahmen fachmannischen
Handelns, um zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters zu gelangen, dh die
aus der deutschen Offenlegungsschrift 36 11 063 bekannte Sageblattgeometrie
auf Ubliche Weise mit dem Schneidstoff Hartmetall auszufuhren (Merkmal b6) mit
b6.1)). Ein Vorurteil der Fachwelt gegen einen solchen Materialaustausch, wie es
die Antragsgegnerin mit dem Hinweis, es sei fur unmdglich gehalten worden, die
bekannte Geometrie bei der Verwendung von Hartmetall unverandert beizubehal-
ten, geltend macht, ist nicht belegt. Das deutsche Gebrauchsmuster 88 07 350,
das ein "Bi-Metall-Sageblatt" betrifft, welches aber auch ein hartmetallbestlcktes
Sageband sein kann (S 6, zweiter Abs), lal3t weder ein solches Vorurteil noch Ab-
wandlungen der dort beschriebenen speziellen Geometrie fir die Ausflihrung in
Hartmetall erkennen. Im Ubrigen ist es im Rahmen fachmannischen Handelns das
Nachstliegende, zunachst zu versuchen, vom Schneidstoff Hartmetall im Rahmen
der bekannten Schneidengeometrie Gebrauch zu machen, ehe man im Fall feh-

lenden Erfolgs gegebenenfalls diese Geometrie abzuwandeln sucht.

4. Auch eine weitere Beschrankung des Streitgebrauchsmusters durch Merkmale
aus den Unteransprichen 2 bis 6 laldt keinen schutzfahigen Gegenstand erken-

nen.
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Anspruch 2 gibt zunachst die Lage der Abschragungen der geraden Zahne wie-
der, wie sie aus der nachstkommenden deutschen Offenlegungsschrift 36 11 063
nach deren Figur 5(d) bekannt ist. Das naher liegende Ende dieser Abschragun-
gen innerhalb der Umgrenzung eines der geschrankten Zahne anzuordnen, ist ei-
ne MalRnahme zum Schutz dieser Ecke vor Verschleily und Bruch, die zB auch in
den Figuren 12 und 13 dieser Druckschrift gezeigt ist. Die Abschragungen auch
der geschrankten Zahne gemald Anspruch 3 stellt gleichfalls eine dem Fachmann
sich anbietende SchutzmalRnahme dar, zu der er um so eher greifen wird, als spit-
ze, nicht angefaste Ecken zur Bildung des Schnittkanals beim Sagen nicht erfor-

derlich sind.

Zahne mit geringerer Dicke als der Hauptteil des Sageblatts (Anspruch 4) sind an
sich aus der deutschen Patentschrift 27 53 509 bekannt. Das dort zB in Figur 1
und 2 gezeigte Sageblatt hat "Feinbearbeitungszahne" 14, die am Kopf infolge
zentripetal verjingend geschliffener Flanken (Sp 2, Z 24 bis 30) breiter sind als
der Hauptteil 10 und in ihrer Wirkung geschrankten Zahnen entsprechen, und da-
zwischen hdhere gerade "Grobbearbeitungszahne" 16, die eine geringere Dicke
als der Hauptteil haben. Um die Aufteilung des Schnittquerschnitts auf die einzel-
nen Schneidzahne mehr als durch den Schrankungswinkel vorgebbar beeinflus-
sen zu kdénnen, mag es zweckmallig sein, auch bei einem Sageblatt mit der Geo-
metrie nach dem Streitgebrauchsmuster nach dem Vorbild der genannten Patent-

schrift die geraden Zahne auf eine geringere Dicke zu schleifen.

Bereits das Sageblatt nach der nachstkommenden deutschen Offenlegungsschrift
36 11 063 hat die Gestalt eines schmalen Bandes zur Benutzung in einer Bandsa-
ge (Anspruch 5), und dort sind auch bereits alle Zahne jeweils um das gleiche

Mal nach rechts bzw. nach links geschrankt (Anspruch 6).

B) Auch dem hilfsweise verteidigten Gegenstand mangelt es an der Schutzfahig-
keit.
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Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag ist ein Sageblatt mit al-
len Merkmalen a) bis b6.1) des Hauptanspruchsgegenstands nach dem Hauptan-
trag (vgl Abschnitt A.1) und dem zusatzlich beschrankenden Merkmal b3.2.1) wo-
bei jede Abschragung der geraden Zahne ein Ende aufweist, welches von einer
benachbarten Hohlkehle weiter entfernt liegt, und ein anderes Ende hat, welches
dieser benachbarten Hohlkehle naher liegt und wobei dieses naher liegende Ende
bei einer Blickrichtung auf die Schneidzahne parallel zur Schneidrichtung inner-
halb der Grenzen eines der nach rechts oder links geschrankten Zahne angeord-

net ist.

Dieses weiter beschrankende Merkmal ist dem Schutzanspruch 2 nach Hauptan-
trag (dort inhaltsgleich mit "innerhalb der Umgrenzung" statt "innerhalb der Gren-
zen" formuliert) bzw. dem eingetragenen Schutzanspruch 2 ("in der Grenze") ent-
nommen. Die weitere Beschrankung verhilft dem Anspruchsgegenstand nicht zur
Schutzfahigkeit aus den Grunden, die zum Hauptantrag bei der Erdrterung einer
allfalligen Beschrankung durch Merkmale nach Anspruch 2 dargelegt worden sind

(vgl Abschnitt A.4) und die sinngemaf auch hier gelten.

Entsprechendes gilt fur zusatzliche Beschrankungen durch Merkmale der Unteran-
spruche 2 bis 4, die den Unteransprichen 3 bis 5 nach Hauptantrag entsprechen.
Die Merkmale gemal} Unteranspruch 5 nach Hilfsantrag sind bereits im Hauptan-

spruch aufgegangen.

Die zulassige Beschwerde der Antragstellerin gegen die Kostenentscheidung des

angefochtenen Beschlusses ist begrindet.

Nach standiger Rechtsprechung des Senats hat in Fallen wie hier, soweit dem
Antrag auf Léschung eines vor Einreichung des Ldéschungsantrags durch Erkla-

rung des Gebrauchsmusterinhabers zur Registerakte mit schuldrechtlicher Wir-



-15 -

kung beschrankten Gebrauchsmusters Uber diese Selbstbeschrankung hinaus
stattgegeben worden ist, der unterlegene Antragsgegner nach § 17 Abs 4
GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs 2 PatG, § 91 ZPO die Verfahrenskosten zu
tragen. Soweit allerdings das Gebrauchsmuster durch die Selbstbeschrankung der
Sache nach auller Streit gestellt ist, bleibt es bei der Léschungsentscheidung
kostenmaldig aulder Betracht, fallt also hinsichtlich der Kosten weder dem An-
tragsteller nach § 93 ZPO noch dem Antragsgegner nach §§ 91, 92 ZPO zur Last
(vgl Goebel, GRUR 1999, 833, 837 f). Dal’ im vorliegenden Fall die Billigkeit eine

andere Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

v

Die Entscheidung Uber die Kosten des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18
Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 1 und 2 PatG, §§ 91, 97 Abs 1 ZPO;
die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel Richter Dr. C. Maier ist wegen Dr. Huber
Eintritts in den Ruhestand ver-
hindert zu unterschreiben.

Goebel

Pr



	I
	II

