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betreffend das Gebrauchsmuster 202 20 454
hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

auf die mandliche Verhandlung vom 2. Mai 2006 durch ...

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Februar 2005 wird aufgehoben und das Gebrauchsmuster
in vollem Umfang geldscht.

2. Die Kosten des Verfahrens beider Rechtsziige werden der An-

tragsgegnerin auferlegt.

Grinde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des nach Abzweigung aus der europaischen
Patentanmeldung 02 01 26 30.6 mit Anmeldetag 6. Juni 2002 unter Inanspruch-
nahme der Prioritdt vom 6. Juni 2001 angemeldeten und am 14. August 2003 mit
vierzehn Schutzanspriichen eingetragenen Gebrauchsmusters 202 20 454 mit der
Bezeichnung ,Wellnessgerat®. Der Eintragung liegen die mit den Anmeldeunterla-
gen eingereichten Schutzanspriiche 1 bis 14, Beschreibung Seiten 1 bis 14 und

Figuren 1 bis 3 zugrunde.

Mit Eingabe vom 19. August 2003, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt am 20. August 2003, hat die Antragsgegnerin neue Schutzanspri-

chel bis15 eingereicht und sinngemald erklart, dass Rechte aus dem



Gebrauchsmuster gegenuber jedermann nur noch nach MalRgabe dieser neuen

Schutzanspriiche geltend gemacht wirden.

Mit Eingabe vom 25. August 2003, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt am 25. August 2003, hat die Antragsgegnerin nochmals neue Schutz-
anspriche 1 bis 15 eingereicht und erklart, im Schutzanspruch2 vom
19. August 2003 sei unbemerkt das Wort ,,sowie” eingefiigt worden. Richtig misse
es statt dessen ,und/oder” lauten. Es werde daher ein neuer, berichtigter Satz
Schutzanspriiche eingereicht, fur den die mit Schriftsatz vom 19. August 2003 ab-
gegebene Erklarung, dass Rechte aus dem Gebrauchsmuster nur noch nach
Mafl3gabe der neuen Schutzanspriiche beansprucht wirden, ebenfalls gelte.

Mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2003 hat die Antragstellerin die Léschung des
Streitgebrauchsmusters beantragt. Als Loschungsgrund hat sie fehlende Neuheit
und mangelnden erfinderischen Schritt geltend gemacht.

Die Antragsgegnerin hat diesem Antrag widersprochen.

Mit Beschluss vom 9. Dezember 2004 hat die Gebrauchsmusterabteilung Il des
Deutschen Patent- und Markenamts das Streitgebrauchsmuster teilweise geldscht
und zwar insoweit, als das Schutzbegehren tber die von der Antragsgegnerin in
der mundlichen Verhandlung vom 9. Dezember 2004 Uberreichten Schutzanspru-
che 1 bis 16 hinausgeht. Wegen der Einzelheiten der Begriindung wird auf den In-
halt des Beschlusses Bezug genommen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin.

In der mundlichen Verhandlung vom 2. Mai 2006 hat die Antragsgegnerin ihr
Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzanspriche 1l bis16 vom
9. Dezember 2004 verteidigt, hilfsweise im Umfang der in der mundlichen Ver-

handlung Uberreichten Schutzanspriiche 1 bis 13 gemaR Hilfsantrag I, weiter



hilfsweise im Umfang der in der miundlichen Verhandlung tberreichten Schutzan-

spruche 1 bis 13 gemalf Hilfsantrag Il.

Der urspringlich eingereichte, eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

~Wellnessgerat aus elastischem, insbesondere zu Schwingungen
anregbarem Material, im Wesentlichen bestehend aus einem
stab- beziehungsweise stangenférmigen Gebilde (1), dadurch
gekennzeichnet, dass an dem stab- beziehungsweise stangen-
formigen Gebilde (1) an seinen in Langsrichtung gesehenen En-
den als Gewicht ausgebildete Schutzvorrichtungen (3) angeordnet

sind.”

Nach den Eingaben vom 19. August 2003 und vom 25. August 2003 hat der
Schutzanspruch 1 jeweils die folgende identische Fassung:

~Wellnessgerat aus elastischem, insbesondere zu Schwingungen
anregbarem Material, im Wesentlichen bestehend aus einem
stab- beziehungsweise stangenformigen Gebilde (1), an dem
Gewichte (4) und/oder an seinen in L&ngsrichtung gesehenen
Enden als Gewicht ausgebildete Schutzvorrichtungen (3) ange-
ordnet sind, wobei die Schutzvorrichtungen (3) und/oder die Ge-
wichte (4) austauschbar ausgebildet sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das die Gewichte (4) bildende Material ausrei-

chende Spannkraft besitzt, um diese axial zu fixieren."

Der im Beschwerdeverfahren mit dem Hauptantrag verteidigte Schutzanspruch 1
in der Fassung vom 9. Dezember 2004 lautet:

~Wellnessgerat aus elastischem Material, im Wesentlichen beste-

hend aus einem stab- beziehungsweise stangenformigen Ge-



bilde (1) mit einem Griff (2) und an den in Langsrichtung gesehe-
nen Enden des stab- bzw. stangenformigen Gebildes (1) als Ge-
wicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3), wobei die als Ge-
wicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3) austauschbar ausge-
bildet sind, und das Material, das den Griff bildet, ausreichende

Spannkraft besitzt, um diesen axial zu fixieren.”

Wegen der Unteranspriiche wird auf den angefochtenen Beschluss verwiesen.

Nach Hilfsantrag | lautet der Schutzanspruch 1:

~Wellnessgerat aus elastischem Material, im Wesentlichen beste-
hend aus einem stab- beziehungsweise stangenféormigen Ge-
bilde (1) mit einem Griff (2) und an den in Langsrichtung gesehe-
nen Enden des stab- bzw. stangenférmigen Gebildes (1) als Ge-
wicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3), wobei die als Ge-
wicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3)austauschbar ausge-
bildet sind, und das Material, das den Griff bildet, ausreichende
Spannkraft besitzt, um diesen axial zu fixieren, wobei die als Ge-
wicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3) eine Sacklochboh-
rung aufweisen, und das stab- bzw. stangenférmige Gebilde (1)

einstlckig ausgebildet ist.”

Nach Hilfsantrag Il lautet der Schutzanspruch:

~Wellnessgerat aus elastischem Material, im Wesentlichen beste-
hend aus einem stab- beziehungsweise stangenformigen Ge-
bilde (1) mit einem Griff (2) und an den in Langsrichtung gesehe-
nen Enden des stab- bzw. stangenférmigen Gebildes (1) als Ge-
wicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3), wobei die als Ge-

wicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3) austauschbar ausge-



bildet sind, und das Material, das den Griff bildet, ausreichende
Spannkraft besitzt, um diesen axial zu fixieren, wobei die als Ge-
wicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3) eine Sacklochboh-
rung aufweisen, das stab- bzw. stangenférmige Gebilde (1) aus
einer Glasfiberkunststoff-Verbindung besteht, und der Querschnitt

des Gebildes kreisformig ist.”

Wegen der Unteranspriche der hilfsweise verteidigten Fassungen wird auf Bl. 112

bis 117 d. A. Bezug genommen.

Im Verfahren sind u. a. folgende Entgegenhaltungen:

D1  DE 199 56 957 Al
D2 DE 20001973 U1l
D3 WO 90/04436 Al

Zur Begrundung ihrer Beschwerde fuhrt die Antragstellerin aus, durch die aufrecht
erhaltene Fassung der Schutzanspriiche sei eine unzuldssige Erweiterung des
Schutzbereiches gegeben, denn die Antragsgegnerin sei wegen unwirksamer
Anfechtung der Erklarung vom 19. August 2003 an die Anspruchsfassung vom
19. August 2003 gebunden. Durch den Anspruch 1 in der aufrechterhaltenen Fas-
sung werde der Schutzbereich des Gebrauchsmusters jedoch sowohl gegeniber
der Anspruchsfassung vom 19. August 2003 als auch gegenuber der Fassung
vom 25. August 2003 in unzulassiger Weise erweitert. Dartber hinaus beruhe An-
spruch 1 in der aufrechterhaltenen Fassung auf einer unzulassigen Erweiterung
des Anmeldungsgegenstandes, da das Merkmal, wonach die als Gewicht ausge-
bildeten Schutzvorrichtungen austauschbar ausgebildet sind, urspriinglich nur
I. V. m. damit offenbart seien, dass die Schutzvorrichtungen unterschiedliche Ge-
wichte aufweisen. Aul3erdem sei das Merkmal, dass das Material, das den Griff
bildet, ausreichende Spannkraft besitzt, um diesen axial zu fixieren, ursprtinglich

nicht offenbart. Schliel3lich sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nach allen ge-



stellten Antragen nicht schutzfahig, da der Fachmann, der ein in der Entwicklung
von Fitnessgeraten tatiger Fachhochschulingenieur sei, nur elementarste Schritte

ausfuhren musse, um zur Erfindung zu gelangen.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

1. den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom
17. Februar 2005 aufzuheben und das Gebrauchsmuster in vollem

Umfang zu l6schen und

2. die Kosten der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin stellt sinngemaf den Antrag,

die Beschwerde kostenpflichtig zuriickzuweisen,

hilfsweise,

das Gebrauchsmuster im eingeschrankten Umfang gemal den in
der mundlichen Verhandlung Uberreichten Anspriichen von Hilfs-
antrag | bzw. Il aufrechtzuerhalten und die Beschwerde im Ubri-

gen zurtckzuweisen.

Die Antragsgegnerin vertritt die Auffassung, die Anfechtung der Erklarung vom
19. August 2003 sei wirksam und betont auf3erdem, die Feststellung im ange-
fochtenen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts, wonach die An-
spriche vom 25. August 2003 unzuléssig seien, was zu einem vollumfanglich un-
wirksamen Verzicht auf Widerspruch fihre, treffe zu. Insoweit liege eine unzulas-
sige Erweiterung des Schutzumfanges nicht vor. Auch sei mit der aufrechterhalte-
nen Anspruchsfassung keine unzuldssige Erweiterung des urspringlich offenbar-
ten Gegenstandes des Gebrauchsmusters gegeben. Schliel3lich hélt sie den Ge-

genstand des Schutzanspruchs 1 in allen gestellten Antragen fir schutzfahig. Ins-



besondere sei dieser Anspruchsgegenstand neu und beruhe fir den Fachmann,
der hier eine direkt im Fitness- bzw. Wellnessbereich tatige Person oder ein mit
neuromuskularen Fragestellungen befasster Mediziner sei, auch auf einem erfin-

derischen Schritt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde ist begriindet, denn der Gegenstand des Schutzan-
spruchs 1 nach dem Hauptantrag und nach den Hilfsantragen | und Il beruhen
nicht auf einem erfinderischen Schritt im Sinne von § 1 Abs. 1 GebrMG. Insoweit
besteht der geltend gemachte Loschungsgrund gemaf § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG.
Anspruch 1 in der Fassung vom 19. August 2003 und in der Fassung vom
25. August 2003 sind nicht zul&assig.

Infolgedessen sind diese Anspruchsfassungen auch nicht Gegenstand des
Gebrauchsmusters. Insoweit kommt es auf die Frage der Wirksamkeit der An-
fechtung der Erklarung vom 19. August 2003 und damit auf eine Selbstbindung

der Antragsgegnerin an die entsprechende Anspruchsfassung nicht an.

1) Die in beiden Anspruchsfassungen angegebene Alternative eines Wellnessge-
rats aus elastischem, insbesondere zu Schwingungen anregbarem Material, im
Wesentlichen bestehend aus einem stab- beziehungsweise stangenférmigen Ge-
bilde (1), an dem Gewichte (4) oder an seinen in Langsrichtung gesehenen Enden
als Gewicht ausgebildete Schutzvorrichtungen angeordnet sind, gehort nicht zum
urspringlichen Offenbarungsgehalt. Die Erfindung will ein sicheres Gerat zur
Verfugung stellen (S. 3 Abs. 4). Entsprechend ist auf S. 4 Abs. 2 des Gebrauchs-
musters ausgefuhrt, dass ausgehend vom Stand der Technik die Erfindung ein
stab- bzw. stangenférmiges Wellnessgerat ist, bei dem insbesondere an seinen in

Langsrichtung gesehenen Enden als Gewicht ausgebildete Schutzvorrichtungen



angeordnet sind. Dadurch - also durch die Schutzvorrichtungen - wird einerseits
ein Schutz des pendelnden Gewichts und andererseits ein Schutz vor dem spitzen
Ende der Stange erreicht (S. 4 Abs. 3). Dass es sich dabei um ein fir die Erfin-
dung wesentliches Merkmal handelt, kommt im Ubrigen im kennzeichnenden Teil
des urspringlichen Anspruchs 1 unmittelbar zum Ausdruck. Von einem erfin-
dungsgemallen Wellnessgerat, an dessen in Langsrichtung gesehenen Enden
keine derartigen Schutzvorrichtungen angeordnet waren, ist dagegen nirgends die
Rede.

Daran andert auch die Angabe im Abs. 3 auf S. 4 des Gebrauchsmusters nichts,
wonach die erfindungsgeméaRe Lésung mit den endstandigen Schutzvorrichtungen

zum einen einen Schutz des pendelnden Gewichts und auch gegebenenfalls ei-

nen Schutz vor dem spitzen Ende der Stange liefert. Denn diese Ausfiihrung be-
deutet nichts anderes, als dass die Schutzvorrichtungen hauptsachlich darauf ge-
richtet sind, den Ubenden optimal vor den vor seinem Korper pendelnden end-
standigen Gewichten zu schiitzen, wie auf S. 5, Zn. 3 bis 5 des Gebrauchsmusters
dargestellt. In diese Richtung weist auch die Darstellung von Nachteilen des Stan-
des der Technik in der Gebrauchsmusterschrift. Neben einem hohen Eigenge-
wicht, hohen Kosten und unginstigem Schwingungsverhalten bei bekannten
Wellnessgeréaten ist dort lediglich noch die Verletzungsgefahr durch die in Schwin-
gungen versetzten Gewichte angesprochen (S. 3, Abs. 1 und Abs. 3). Dariber
hinaus verhindern die Schutzkappen eben auch Verletzungen durch die spitzen
Stabenden. Insoweit ist die Angabe ,gegebenenfalls” als sprachlicher Fehlgriff zu
sehen und nicht als Offenbarung eines Wellnessgerédtes ohne endstandige

Schutzvorrichtungen.

Auch kann sich der Senat den Ausfihrungen in dem als Anlage L1 zum Schriftsatz
der Antragsgegnerin vom 18. April 2006 vorgelegten Urteil des LG Dusseldorf,
S. 20/21, 1ll.1., wonach ein patentrechtlicher Unterschied zwischen einem Ge-
wicht (4) und einer als Gewicht ausgebildeten Schutzeinrichtung (3) nicht bestehe

und somit die ,und/oder“-Formulierung nicht zu beanstanden sei, nicht anschlie-
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Ben. Denn im Gebrauchsmuster wird insgesamt unterschieden zwischen den an
den Stabenden angebrachten Schutzvorrichtungen (3), die als Gewicht ausgebil-
det sind und beispielsweise als Schutzkappen ausgestaltet werden konnen (Fi-
gur 1 i. V. m. den letzten zwei Zeilen auf S. 12 und den ersten zwei Zeilen auf
S. 13) und den zusatzlich auf dem Stab angeordneten Gewichten (4), und die als
Zusatzgewichte zu dem Eigengewicht der Schutzvorrichtungen (3) abstandlich va-
rilerbar auf dem Stab (1) angeordnet sind, um - vorteilhafterweise in Kombination
mit dazwischen vorgesehenen Dampfungselementen - offensichtlich das Schwin-
gungsverhalten des Wellnessgerats verandern zu kénnen (Figur 2 i. V. m. S. 13,
Abs. 2). Insoweit bezieht sich die Beschreibung zur Figur 3 in dem die Seiten 13
und 14 ubergreifenden Absatz, wonach der Unterschied lediglich darin besteht,
dass das Gewicht (4) eine durchgehende Bohrung besitzt, wahrend bei der
Schutzkappe (3) die Bohrung bevorzugt nicht als Durchgangsbohrung ausgebildet
ist, ausschlie3lich auf diesen Unterschied in der Schnittdarstellung der Figur 3.
Dagegen macht allein schon die fachgerechte Schnittdarstellung in Figur 2, in de-
nen Schutzvorrichtungen (3) in Kombination mit den Zusatzgewichten (4) gezeigt
sind, durch unterschiedliche Schraffuren und Abmessungen langs des Stabes ei-
nen funktionellen und somit auch patentrechtlichen Unterschied zwischen diesen
Merkmalen des Wellnessgerates deutlich.

Somit stellen die genannten Anspruchsfassungen jeweils eine unzulassige Erwei-
terung des Gegenstandes des eingetragenen Schutzrechts dar und kénnen des-
wegen nicht Gegenstand des Gebrauchsmusters werden (BGH Scherbeneis,
GRUR 1998, Heft 11, S. 910). Da sie infolgedessen unwirksam sind, konnen diese
Anspruchsfassungen im Léschungsverfahren nicht bertcksichtigt werden (Buhring
GbmG 6. Auflage 8 4 Rdn. 138 ff). Auf die Anfechtungserklarung kommt es bei
dieser Sachlage nicht an.

2) Wegen der Feststellung, dass der Anspruch 1 sowohl in der Fassung vom
19. August 2003 als auch in der Fassung vom 25. August 2003 nicht zulassig und
infolgedessen auch nicht Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, liegt auch keine
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unzulassige Erweiterung des Schutzumfanges vor. Anspruch 1 ist sowohl in der
aufrechterhaltenen Fassung als auch in den Fassungen gemal Hauptantrag und
Hilfsantragen enthélt die genannte ,oder-Variante* nicht. Auch ansonsten ist ent-
gegen der Auffassung der Antragstellerin eine unzuldssige Erweiterung des
Schutzumfangs nicht ersichtlich. Alle Anspriiche sind gegeniber dem eingetra-
genen Anspruch 1 allein schon durch die Aufnahme des zusatzlichen Merkmales
eines Griffs (2) beschrankt.

3) AulBerdem liegt auch keine unzulassige Erweiterung des Gebrauchsmusterge-
genstandes vor. Zudem ist der Anspruch 1 gemal dem Hauptantrag und den
Hilfsantragen formal zuldssig. Dies kann im Einzelnen jedoch ebenso unerortert
bleiben wie die Frage der Neuheit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1,
da - wie nachfolgend dargelegt - dieser Anspruchsgegenstand in jeder Antrags-
fassung nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht (BGH - Elastische Bandage,
GRUR 1991, Heft 2, S. 120-122).

4) Mit Gliederungspunkten versehen lautet der geltende Schutzanspruch 1 nach

dem

Hauptantrag:

M1 Wellnessgerat aus elastischem Material, im Wesentlichen
bestehend aus einem stab- bzw. stangenférmigen Ge-
bilde (1)

M2 mit einem Griff (2) und

M3 an den in Langsrichtung gesehenen Enden des stab- bzw.
stangenformigen Gebildes (1) als Gewicht ausgebildeten
Schutzvorrichtungen (3),

M4 wobei die als Gewicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3)

austauschbar ausgebildet sind



M5

Hilfsantraq I:

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Hilfsantrag II:

M1

M2
M3
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und das Material, das den Griff bildet, ausreichende Spann-

kraft besitzt, um diesen axial zu fixieren.

Wellnessgerat aus elastischem Material, im Wesentlichen
bestehend aus einem stab- bzw. stangenformigen Ge-
bilde (1)

mit einem Griff (2) und

an den in Langsrichtung gesehenen Enden des stab- bzw.
stangenformigen Gebildes (1) als Gewicht ausgebildeten
Schutzvorrichtungen (3),

wobei die als Gewicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3)
austauschbar ausgebildet sind

und das Material, das den Griff bildet, ausreichende Spann-
kraft besitzt, um diesen axial zu fixieren,

wobei die als Gewicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3)
eine Sacklochbohrung aufweisen, und

das stab- bzw. stangenférmige Gebilde (1) einstiickig ausge-
bildet ist.

Wellnessgeréat aus elastischem Material, im Wesentlichen
bestehend aus einem stab- bzw. stangenférmigen Ge-
bilde (1)

mit einem Griff (2) und

an den in Langsrichtung gesehenen Enden des stab- bzw.
stangenformigen Gebildes (1) als Gewicht ausgebildeten

Schutzvorrichtungen (3),
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M4 wobei die als Gewicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3)
austauschbar ausgebildet sind

M5 und das Material, das den Griff bildet, ausreichende Spann-
kraft besitzt, um diesen axial zu fixieren,

M6 wobei die als Gewicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3)
eine Sacklochbohrung aufweisen,

M7 das stab- bzw. stangenformige Gebilde (1) aus einer
Glasfiberkunststoff-Verbindung besteht,

M8 und der Querschnitt des Gebildes kreisformig ist.

5) Dem Gebrauchsmuster liegt die Aufgabe zugrunde, ein sicheres Gerat zur
Verfigung zu stellen, und das die Mdglichkeit bietet, im Wellness-, Sport- und
Freizeitbereich und in der Aerobic einsetzbar zu sein. Insbesondere soll die Be-
nutzung von jedermann fur die Durchfihrung von Ubungen zur Kraftigung der
Muskulatur im neuromuskuléaren Bereich ohne Anleitung eines Therapeuten mog-

lich sein (Gebrauchsmuster S. 3 le. Abs.).

6) Als zustandiger Fachmann ist hier ein in der Entwicklung von Fitnessgeraten
tatiger Fachhochschulingenieur anzusehen, der aufgrund seiner Tatigkeit auch
uber sicherheitstechnische Kenntnisse verfugt.

Es mag zwar sein, dass die Grundproblematik der Erfindung, namlich die Be-
handlung und Starkung des neuromuskularen Systems des Menschen, zunachst
von einer unmittelbar im Fitness- oder Wellnessbereich tatigen Person oder von
einem dementsprechend ausgerichteten Mediziner erkannt und aufgegriffen wird,
wie die Antragsgegnerin insoweit zutreffend ausfuhrt. Jedoch liegt die Entwicklung
eines einschlagigen Wellnessgerates auf einem ganz anderen Fachgebiet als das
neuromuskulare Training. Denn zur Losung der dem Gebrauchsmuster zugrunde
liegenden Aufgabe sind Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich, die das Schwin-
gungsverhalten und den mechanischen Aufbau stabférmiger Wellnessgerate so-

wie die Auswahl und die Verbindung verschiedener geeigneter Materialien betref-
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fen. Deshalb wird ein Fitnesstrainer oder ein Mediziner seine Grundproblematik an
einen Sportgerateentwickler herantragen, der nach Auffassung des Senats regel-
mafig ein Fachhochschulingenieur mit langjahriger Berufserfahrung ist.

7) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 beruht nicht auf einem erfinderi-

schen Schritt.

Hauptantrag:

Aus der D2 (Anspruch 1 und Figuren 1 bis 3i. V. m. S. 3, Abs. 1 bis S. 4 Abs. 1)
ist ein Wellnessgerat (,Aerobicstange*) aus elastischem Material (,Fiberglas®) be-
kannt, die im Wesentlichen aus einer ummantelten Stange 10, also einem stab-
bzw. stangenférmigen Gebilde, besteht. Somit ist M1 gegeben. Es ist ein mittlerer
Griff 15 vorhanden (M2).

An den in Langsrichtung gesehenen Enden des stab- bzw. stangenférmigen Ge-
bildes sind Kdpfe 13 vorgesehen, die ein Gewicht von jeweils 100 bis 150 g haben
(S. 2, Abs. 3, S. 3 Abs. 4) und somit als Gewicht ausgebildet sind. Dabei ist auf
S. 4 le. Abs. ausgeflhrt, dass durch Aufsetzen der zwei Kopfe die Erfindung vari-
iert werden kann, was nichts anderes bedeutet, als dass diese als Gewicht ausge-
bildeten Kopfe austauschbar sind. Somit sind bis auf die Angabe, dass es sich bei
den Kopfen 13 um Schutzvorrichtungen handelt, auch die Merkmale M3 und M4

aus der D2 bekannt.

Von diesem Stand der Technik unterscheidet sich der Gegenstand des eingetra-
genen Schutzanspruchs 1 auf3er durch die Bezeichnung ,Schutzvorrichtungen®
lediglich dadurch, dass das Material, das den Griff bildet, ausreichende Spannkraft

besitzt, um diesen axial zu fixieren (M5).

Diese Unterschiede kdnnen jedoch keinen erfinderischen Schritt begrinden. Denn

der Fachmann wird aufgrund seines Wissens und Kénnens, insbesondere im
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Bestreben, ein sicheres Geréat zur Verfugung zu stellen, die Gewichtskdpfe 13 oh-
nehin so ausgestalten, dass das Verletzungsrisiko des Anwenders verringert wird.
Im Ubrigen wird er bereits durch die abgerundete Form der Kopfe dazu angeregt,
diese als Schutzvorrichtungen aufzufassen. An dieser Feststellung kann auch der
Einwand der Antragsgegnerin nichts &ndern, wonach die Kopfe 13 Paddel seien,
die eine Anwendung des Wellnessgerates im Wasser ermdglichten. Denn flr eine
solche Sichtweise ist in der D2 kein Hinweis zu finden.

Schlie3lich kann das verbleibende, das Material des Griffes betreffende Merk-
mal M5 nichts zur Schutzfahigkeit beitragen. Es ist zwar in der D2 nicht ausdriick-
lich ausgefihrt, wie der Griff 15 auf dem stab- bzw. stangenférmigen Gebilde be-
festigt wird. Die Figur 2 ist aber eine fachgerechte Explosionsdarstellung des
Wellnessgerates. Daraus erhalt der Fachmann den Hinweis, dass der mittlere
Griff 15, wie auch die anderen Griffe 14, Uber die Ummantelung 12 auf das stab-
bzw. stangenformige Gebilde aufgeschoben wird. Zur axialen Fixierung des Grif-
fes wird er dabei auf mdglichst einfache, auf seinem Fachgebiet gelaufige Mal3-
nahmen zurtickgreifen, wie er sie beispielsweise von der Befestigung von Hand-
griffen aus Schaumstoff an Hometrainern und Fahrradern kennt. Dort wird be-
kanntlich der Handgriff gegen dessen radiale Spannkraft auf die Lenkstange auf-
geschoben und halt dort allein aufgrund dieser material- und gréf3enabh&angigen

Spannkratft.

Damit kommt der Fachmann zu einer Lésung der zugrunde liegenden Aufgabe,
wie sie im Schutzanspruch 1 angegeben ist, ohne dass er hierzu erfinderisch tatig

sein musste.

An dieser Feststellung kann auch der von der Antragsgegnerin gutachtlich vorge-
legte Bericht ,Analyse des Schwingungsverhaltens eines Wellness-Trainingsge-
rates”, Institut fir Kunststoffverarbeitung der RWTH Aachen, 2004, nichts andern.
Denn dort geht es lediglich um die vergleichende Charakterisierung des Schwin-

gungsverhaltens von drei verschiedenen stab- bzw. stangenférimgen Trainingsge-
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raten. Hinweise auf das Vorliegen eines patentrechtlich relevanten Unterschiedes
zwischen dem Gegenstandswert des Schutzanspruchs 1 und dem Stand der
Technik lassen sich daraus nicht entnehmen.

Hilfsantraq I:

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag | unterscheidet sich vom
Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag dadurch, dass zusatzlich ange-
geben ist, dass die als Gewicht ausgebildeten Schutzvorrichtungen (3) eine
Sacklochbohrung aufweisen, und das stab- bzw. stangenférmige Gebilde (1)
einstuckig ausgebildet ist (M6, M7).

Diese Unterschiede kénnen die Schutzfahigkeit nicht begrinden.

So wird der Fachmann die in Figur 2 der D2 gezeigte Explosionsdarstellung nicht
anders auffassen, als dass die Schutzvorrichtungen 13 fir eine sichere und hin-
sichtlich der Austauschbarkeit reversible Befestigung direkt auf den Enden der in-
neren Fiberglasstange 10 aufgesteckt werden und wird hierzu zweckmafRiger-
weise eine Sacklochbohrung vorsehen (M6). Im Ubrigen ist ihm eine solche MaR-
nahme auch aus der D1, Figur 2 i. V. m. Figur 1 und Beschreibung bekannt. Dar-
Uber hinaus ist aus der D2, Figur 2 ersichtlich, dass das ummantelte stab- bzw.
stangenformige Gebilde einstickig i. S. d. Gebrauchsmusters ausgebildet ist,
denn auch das Wellnessgerat gemald dem Gebrauchsmuster kann teilweise oder
ganz von einer Hille umgeben sein (Anspruche 12 bis 14) (M7).

Somit ergibt sich i. V. m. den Ubrigen, bereits zum Hauptantrag abgehandelten
Merkmalen der Gegenstand des Schutzanspruchs 1, ohne dass dazu ein erfinde-
rischer Schritt nétig gewesen ware.
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Hilfsantrag II:

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag Il unterscheidet sich
vom Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag dadurch, dass neben dem
bereits zum Hilfsantrag | abgehandelten Merkmal M6 weiterhin angegeben ist,
dass das stab- bzw. stangenformige Gebilde (1) aus einer Glasfiberkunststoff-
Verbindung besteht (M7), und der Querschnitt des Gebildes kreisférmig ist (M8).

Auch diese weiteren Unterschiede kénnen die Schutzfahigkeit nicht begriinden.

Denn aus der D2, S. 3 Abs. 3, ist bekannt, dass das stab- bzw. stangenférmige
Gebilde aus Fiberglas besteht, was nichts anderes ist als der umgangssprachliche
Ausdruck fur Glasfiberkunststoff-Verbindung (M7). Schlie3lich ergibt sich aus der
perspektivischen Explosionsdarstellung nach Figur 2 der D2, dass das stab- bzw.
stangenformige Gebilde einen kreisformigen Durchmesser hat, wobei auf S. 3

Abs. 3 Werte fur den Durchmesser angegeben sind.

Da auch ein unerwartetes Zusammenwirken dieser bekannten MalRnahme mit den
Ubrigen, bereits zum Hauptantrag und Hilfsantrag | abgehandelten Merkmalen
nicht festgestellt werden kann und von der Antragsgegnerin auch nicht geltend
gemacht worden ist, ergibt sich somit der Gegenstand des Schutzanspruchs 1,

ohne dass dazu ein erfinderischer Schritt nétig gewesen ware.

8) Die gemald Hauptantrag mit dem Schutzanspruch 1 verteidigten, auf diesen
rickbezogenen Schutzanspriiche - und somit auch die gemafd den Hilfsantragen |
und Il verbleibenden Unteranspriiche - sind nicht selbststandig schutzfahig, da sie,
wie der Senat im Einzelnen Uberprift hat, keinen eigenstandigen erfinderischen
Schritt erkennen lassen.

So besitzen auch die Schutzvorrichtungen gemald der D2 S. 3 vorle. Abs. unter-

schiedliche Gewichte (Anspruch 2). Zusatzgewichte und Dampfungselemente, wie
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sie in den Ansprichen 3 bis 7 und 9 angegeben sind, sind aus der D1, Figur 1
I. V. m. Beschreibung bekannt. Verschiebbare Gewichte aus einem Material, das
ausreichend Spannkraft fir eine axiale Fixierung besitzt, kennt der Fachmann aus
D3, Figur8 i.V.m. S.11 Z.36 bis S.12 Z.7, Bezugszeichen 74 (zum An-
spruch 8). Die im Anspruch 9 angegebenen Materialien sind fachidblich, der
Fachmann kennt Beispiele dafir aus D1 Sp. 1 Zn. 36 bis 43, D2 S. 3 Abs. 3, D3,
S. 8 Zn. 12 bis 28. Auch die Querschnittsformen, Abmessungen und Angaben in
den Ansprichen 10 bis 13 angegeben sind, wird der Fachmann je nach Zielrich-
tung ohne Weiteres auswahlen, Anregungen bekommt er beispielsweise in D2
S.2 Abs. 3 und S. 3 Abs. 3, D3 S. 8 Zn. 12 bis 34. Schlie3lich kommen aus dem
Stand der Technik auch Anregungen zu den in den Anspriichen 14 bis 16 ange-
gebenen Ausgestaltungen hinsichtlich eines Griffs bzw. einer Hille, bspw. D2 Fi-
gurenlund 2i.V.m. S. 3 Abs. 2.

Dabei fuhrt auch eine gemeinsame Betrachtung samtlicher in den Anspriichen
angegebenen Ausgestaltungen zu keinem anderen Ergebnis, da jede MalRnhahme
nur die ihr eigenen Wirkungen entfaltet und es zu keinem synergistischen Effekt

kommt.

9) Der am 26. Mai 2006 - und damit nach Schluss der mundlichen Verhandlung -
eingegangene, nicht nachgelesene Schriftsatz der Antragsgegnerin gibt keine
Veranlassung zur Wiedereroffnung der mindlichen Verhandlung (8 56 ZPO).
Denn fiur die Beurteilung der Schutzfahigkeit des Streitgebrauchsmusters kommt
es auf den Offenbarungsgehalt des druckschriftichen Standes der Technik an. Die
Frage, ob und inwieweit ein in dieser Druckschrift angegebenes Ausfiuhrungs-

beispiel mdglicherweise tatsachlich nicht ausfuhrbar ist, ist dabei unbeachtlich.
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10)Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84
Abs. 2 PatG, 8§91, 8§97 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Ent-

scheidung.

gez.

Unterschriften



