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betreffend das Gebrauchsmuster 298 23 583
(hier: Loschungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mindliche Verhandlung vom 28. Mai 2003 durch die Richterin Werner als

Vorsitzende sowie die Richter Dipl.-Phys. Skribanowitz Ph.D. / M.I.T. Cambridge

und Dipl.-Ing. Harrer

beschlossen:

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

vom 26. Februar 2002 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 298 23 583 wird im Umfang der Anspruche
1 — 4 geloscht. Die weitergehende Beschwerde und der weiterge-
hende Ldschungsantrag der Antragstellerin werden zurlickgewie-

sen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszige werden gegenein-

ander aufgehoben.



Grinde

Die Antragsgegnerin ist eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters
298 23 583 mit der Bezeichnung ,Materialstreifenpackung“. Es wurde am
21. Mai 1999 unter Erklarung der Abzweigung aus der deutschen Patentanmel-
dung 198 81 126.8 (=PCT/CA 98/00592) mit Anmeldetag 17. Juni 1998 beim
Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Fur diese Patentanmeldung wur-
den mehrere Prioritaten von US-Anmeldungen in Anspruch genommen. Davon ist
die U.S.-Anmeldung 08/878826 vom 19. Juni 1997 die alteste. Das Gebrauchs-
muster wurde am 7. Oktober 1999 mit 15 Schutzanspriichen in das Register ein-

getragen. Die Schutzdauer wurde auf 6 Jahre verlangert.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

1. Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln
aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel
und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskorper bil-
den, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her
gefaltet ist, derart, da® in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderlie-
genden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jewei-
ligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Sei-
tenrander haben, die neben Seitenrandern der Faltabschnitte des nachsten,
benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines
jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren
Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte neben-

einanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dal}



der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden
Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung
liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist,
der langs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskérpers (10) verlauft und
durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des
oberen Endabschnitts (30) des nachsten, benachbarten Stapels (29, 21, 22,
23) verbunden ist, so dal® die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21,
22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Pa-
ckung verlauft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20,
21, 22, 23) entfaltbar ist.”

Wegen des Wortlauts der auf den Schutzanspruch 1 rliickbezogenen Schutzan-

spruche 2 bis 15 wird auf die Gebrauchsmusterakte verwiesen.

Die Antragstellerin hat am 9. August 2000 beim Deutschen Patent- und Marken-
amt die Loschung des Gebrauchsmusters beantragt mit der Begrindung, dal} der
Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht schutzfahig sei. Sie hat geltend ge-
macht, das Gebrauchsmuster sein nicht neu und beruhe nicht auf einem erfinderi-
schen Schritt. Sie hat die Auffassung vertreten, die Abzweigung und die Bean-
spruchung der Prioritdten seien unwirksam. Zum Stand der Technik hat sie neun

Entgegenhaltungen (EH1-9) benannt.

Die Antragsgegnerin hat dem Loschungsantrag rechtzeitig widersprochen. Sie halt
das Streitgebrauchsmuster fur rechtsbestandig. Die beanspruchte Prioritat sei zu
Recht erfolgt — zumindest mit dem Zeitrang der US 08/948 256 vom
9. Oktober 1997. Zur Wirksamkeit der Abzweigung hat sie keine Stellung genom-

men.

Mit Bescheid vom 18. Juni 2001 hat die Gebrauchsmusterabteilung | mitgeteilt,
dall der Loéschungsantrag voraussichtlich erfolglos bleiben werde, weil die ge-

nannten Entgegenhaltungen weder Neuheit noch erfinderischen Schritt in Frage



stellten. Daraufhin hat die Antragstellerin eine weitere Entgegenhaltung (EH10) in

das Verfahren eingefuhrt.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss vom 26. Februar 2002 den L6-
schungsantrag mit der Begrindung zuruckgewiesen, die Entgegenhaltungen EH1-
10 kénnten weder Neuheit noch erfinderischen Schritt in Frage stellen. Der Ge-
genstand des angegriffenen Gebrauchsmusters sei schon deswegen neu, weil
keine der Entgegenhaltungen Verbindungen langs einer Stirnseite der Material-
streifenpackung vorsahe. Zudem gaben die Entgegenhaltungen (auch die gegen-
uber der beanspruchten Prioritat nachveroffentlichten) weder far sich noch in der
Zusammenschau Anregungen, um zu der Merkmalskombination des strittigen
Schutzanspruches zu gelangen. Daher kdnne es dahingestellt bleiben, ob die Ab-

zweigung und die Inanspruchnahme der Prioritaten wirksam gewesen seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsstellerin. Neben

dem bereits eingefuhrten Stand der Technik
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hat die Antragstellerin mit der Beschwerdeschrift vom 3. September 2002 als Ent-
gegenhaltung 11 (EH11) die DE 81 37 577 U1 eingefuhrt. Weiter hat die Antrag-
stellerin in der mundlichen Verhandlung vom 28. Mai 2003 als Entgegenhaltung 12
(EH12) die US-PS 5 279 536 in das Verfahren eingefuhrt.

Die Antragsgegnerin hat die Vorlage der beiden letzten Entgegenhaltungen EH11
und EH12 als verspatet gertgt und sich dazu auf die Vorschriften der Zivilprozess-

Ordnung sowie auf § 147 PatG berufen.

Weiter hat die Antragsgegnerin in der mundlichen Verhandlung vom 28. Mai 2003

neue Schutzanspriche nach Hilfsantragen 1 und 2 eingereicht.

Der Schutzanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag hat folgende Fassung:

w1 Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln
aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel
und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskorper bil-
den, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her
gefaltet ist, derart, dal® in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderlie-
genden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jewei-
ligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Sei-
tenrander haben, die neben Seitenrandern der Faltabschnitte des nachsten,
benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines
jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren
Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte neben-

einanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dal}

der Materialstreifen (11) eine faserige Beschaffenheit aufweist und zusam-

mendrickbar ist, und



der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden
Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung
liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist,
der langs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskérpers (10) verlauft und
durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des
oberen Endabschnitts (30) des nachsten, benachbarten Stapels (29, 21, 22,
23) verbunden ist, so dal® die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21,
22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Pa-
ckung verlauft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20,
21, 22, 23) entfaltbar ist.”

An diesen Schutzanspruch 1 schliel3en sich die auf ihn rickbezogenen Schutzan-

spruche 2 — 12 an.

Der Schutzanspruch 1 nach dem 2. Hilfsantrag hat folgende Fassung:

1.

Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln

aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel
und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskorper bil-
den, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her
gefaltet ist, derart, da® in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderlie-
genden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jewei-
ligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Sei-
tenrander haben, die neben Seitenrandern der Faltabschnitte des nachsten,
benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines
jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren
Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte neben-

einanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dal}



der Materialstreifen (11) eine faserige Beschaffenheit aufweist und zusam-
mendruckbar ist,

der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden
Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung
liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist,
der langs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskorpers (10) verlauft und
durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des
oberen Endabschnitts (30) des nachsten, benachbarten Stapels (29, 21, 22,
23) verbunden ist, so dal® die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21,
22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Pa-
ckung verlauft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20,
21, 22, 23) entfaltbar ist, und

sich die Packung in einem zusammengedrlckten Zustand befindet, so dafl’
die Hohe der Stapel von einer Hohe im Ruhezustand auf eine zusammen-

gedruckte Hohe vermindert ist.”

An diesen Schutzanspruch 1 schliel3en sich die auf ihn rickbezogenen Schutzan-

spruche 4 — 14 an.

Der nebengeordnete Schutzanspruch 2 nach dem 2. Hilfsantrag hat folgende Fas-

sung:

1. Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln
aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel
und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskoérper bil-
den, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her
gefaltet ist, derart, dal® in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderlie-
genden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jewei-
ligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Sei-
tenrander haben, die neben Seitenrandern der Faltabschnitte des nachsten,

benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines



jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren
Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte neben-

einanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dal}

der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines jeden
Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Packung
liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) aufweist,
der langs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskorpers (10) verlauft und
durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44) des
oberen Endabschnitts (30) des nachsten, benachbarten Stapels (29, 21, 22,
23) verbunden ist, so dal® die Materialstreifenabschnitte aller Stapel (20, 21,
22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch die Pa-
ckung verlauft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Stapeln (20,
21, 22, 23) entfaltbar ist, und

von den unteren Endabschnitten (29) und den oberen Endabschnitten (30)
gebildeten Endverbindungsabschnitte (45, 44) Verdrehungen (47, 74) auf-
weisen, die der beim Entfalten von Stapel zu Stapel in den Materialstreifen

eingebrachten Verdrehung entgegenwirken.”
An diesen Schutzanspruch 2 schliel3en sich die auf ihn rickbezogenen Schutz-
anspruche 3, 4, 6 —14 an. AulRerdem ist Schutzanspruch 10 auf Schutzanspruch 2

uber den Schutzanspruch 3 und die Schutzansprtche 6 bis 9 rickbezogen.

Mit ihrem 3. Hilfsantrag verteidigt die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster nur

in der Fassung der eingetragenen Schutzanspriche 5 bis 15.

In der Sache haben die Verfahrensbeteiligten wie folgt vorgetragen:
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Die Antragstellerin meint, da® die Abzweigung des Gebrauchsmusters aus der
Patentanmeldung DE 198 81 126.8 mit Anmeldetag 17. Juni 1998 deswegen nicht
wirksam sei, weil die dafur erforderliche Erfindungsidentitat fehle. Der Gegenstand
des Schutzanspruches 1 des Gebrauchsmusters ergabe sich nicht aus der
DE 198 81 126.8, auch nicht bei einer Zusammenfassung der Anspriche 1, 5, 6
und 10. Denn dort sei von einem ,Stol“ als Verbindung die Rede und dafur gebe
es bei der in dem Gebrauchsmuster beanspruchten Verbindung keine Entspre-

chung.

Auch der Gegenstand des Schutzanspruches 12 stunde der Wirksamkeit der er-

klarten Abzweigung entgegen.

Weiter hat die Antragstellerin die Auffassung vertreten, dal® fir das Gebrauchs-
muster die fur DE 198 81 126.8 beanspruchten Prioritaten aus neun US-Anmel-
dungen nicht beansprucht werden konnten. Die Antragstellerin meint, dal® aus
diesen frGheren Anmeldungen die Merkmale des beanspruchten Gebrauchsmus-
tergegenstands nicht herleitbar seien, auch nicht aus der US 08/948,256 vom
9. Oktober 1997, weil dort die Offenbarung der direkt nebeneinander angeordne-
ten Stapel fehle. Fir den Fachmann sei es eine Selbstverstandlichkeit, fur einen
fortlaufenden Betrieb die Enden aufeinanderfolgender Streifen zu verbinden. Aus
der EH11, S 4, Z 15-20, und der EH12, Fig 1 und 2, seien miteinander verbundene
Stapel aus gefaltetem Endlos-Papierstreifen bekannt, die - wie auch die Stapel
nach der EH1 oder der EH2 - ein unteres loses Ende hatten und langs der Stirn-
seiten zum Verbinden der Enden nach oben gefuhrt seien. Nach der EH11 — wie
auch nach der EH3 - werde eine Verbindung der Endabschnitte nebeneinander
angeordneter Stapel vorgenommen, um eine ununterbrochene Verarbeitung zu
ermoglichen, wobei der Zeitpunkt der Herstellung der Verbindung, wie auch nach
S 13, Z 2-8 der Gebrauchsmusterschrift, offengelassen ist. Daher nehme die
EH11 den Streitgegenstand neuheitsschadlich vorweg, zumindest beruhe dieser
Streitgegenstand mit Ricksicht auf den genannten Stand der Technik nicht auf ei-

nem erfinderischen Schritt.
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Weiter seien aus der EH10, S 1, Z 2-3 und S 2, Z 4, Stapel auch fur Computerpa-
pier bekannt, die trotz Verpackung Stirnseiten aufwiesen, langs denen die unteren

Endabschnitte nach oben zum Verbinden der Enden gefuhrt seien, Fig 1C und 2D.

Die Gegenstande der ruckbezogenen Anspruche 2-15 seien nicht schutzfahig, da
sie fur den Fachmann selbstverstandlich bzw. ublich (Anspriche 2, 5-8, 10, 15)
oder insbesondere aus den Entgegenhaltungen EH10 und EH11 bekannt bzw. flr

den Fachmann ohne weiteres herleitbar (Ansprtiche 3, 4, 9, 11-14) seien.

Zu den neuen Schutzansprichen nach Hilfsantragen 1 und 2 hat die Antragstelle-
rin geltend gemacht, daf} auch deren Gegenstande nicht auf einem erfinderischen
Schritt beruhten. Die zusatzlichen, aus den eingetragenen Unteransprichen ent-
nommenen Merkmale seien fur den Fachmann selbstverstandlich bzw. Ublich oder
aus den Entgegenhaltungen bekannt bzw. herleitbar, wie bereits im Zusammen-
hang mit dem Gebrauchsmuster in seiner eingetragenen Fassung im einzelnen

vorgetragen worden sei.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung aufzuheben

und das Gebrauchsmuster vollstandig zu I6schen

Die Antragsgegnerin beantragt (sinngemaf),

die Beschwerde zuriickzuweisen,

1. hilfsweise: den LdOschungsantrag im Umfang der Schutzanspruche 1

bis 12 gemal Hilfsantrag 1 vom 28. Mai 2003 zurlckzuweisen,

2. hilfsweise: den Ldschungsantrag im Umfang der Schutzanspriiche 1

bis 14 gemal Hilfsantrags 2 vom 28. Mai 2003 zuruckzuweisen,
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3. hilfsweise: Den Loschungsantrag im Umfang der eingetragenen Schutz-

anspruche 5 bis 15 zurickzuweisen.

Die Abzweigung aus der DE 198 81 126.8 sei zu Recht erfolgt, weil die ersten, am
21. Mai 1999 eingereichten Anmeldeunterlagen mit der Veroffentlichung
DE 198 81 126 T1 der PCT-Anmeldung WO 98/58864 identisch seien. Deswegen
kénne deren Anmeldetag, der 17. Juni 1998, beansprucht werden. Die Anderun-
gen der weiteren Anmeldeunterlagen vom 30. Juli 1999 erfolgten in zulassiger
Weise im Rahmen DE 198 81 126 T1.

Von den neun Prioritaten beschreibe erst die viertalteste, die US 08/948,256 vom
9. Oktober 1997 alle Merkmale des Gebrauchsmusters, sodass dem Gebrauchs-

muster zumindest diese Prioritat zukomme.

Der verteidigte Gegenstand des Anspruches 1 nach Hauptantrag sei insbesondere
aufgrund seines Grundgedankens, verbundene Endabschnitte vorzusehen, ohne
Vorbild und betreffe eine Materialstreifenpackung mit direkten Verbindungen von
Stapel zu Stapel, um ein kleines Transportvolumen und eine knitterfreie Entfaltung
zu erhalten. Das in der Gebrauchsmusterschrift, S 13, Z 5-8, angegebene Verbin-
den erst wahrend des Entfaltens betreffe nur ein Ausflihrungsbeispiel. Die bean-
spruchte Packung dagegen weise aufgrund der Formulierung ,ist verbunden® be-
reist friher verbundene Endabschnitte auf.

Die EH3 zeige — wie die EH12 - keine direkt nebeneinander stehenden Stapel,
aulRerdem Behalter fur jeden Stapel sowie in der Figur 3 wegen der Achse 21
keine funktionierende Entfaltung.

Letzteres treffe auch auf die Packung nach der EH10 zu, weil nach den Figuren 5-
7 der gezogene Streifen beim folgenden Stapel nach unten gehe und diesen da-
her nicht nach oben abziehe. Der Streitgegenstand vermeide Behalter oa, woge-
gen die EH10 sogar verbesserte Behalter mit Klappen zeige. Aul’erdem lehre die

EH10, dal® die unteren Endabschnitte bis zum oberen Stapelrand verliefen, woge-
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gen sie nach dem Streitgebrauchsmuster bereits an der Stirnseite die Verbindung
eingingen.

Die Behalter bei der EH3 oder EH10 einfach wegzulassen, sei eine unzulassige
rickschauende Betrachtungsweise, weshalb der Streitgegenstand demgegeniber
nicht nahe liege.

Die EH11 zeige keine unteren, zum Verbinden hervortretenden Endabschnitte und
das Abziehen der Papierstreifen werde zum Verbinden unterbrochen, S 7, 2. Abs.
Auch bestehe eine Lage eines Stapels aus drei hintereinanderliegenden Streifen-
abschnitten.

Die ubrigen Entgegenhaltungen lagen noch weiter ab.

Zusammenfassend gesehen gebe der Stand der Technik — auch nicht in einer
Kombination der Entgegenhaltungen - keine Anregung, nebeneinanderliegende
Stapel zu verbinden, wenn ja, dann funktioniere ihre Verbindung nicht und sie
seien in Behaltern (EH3 und EH10) oder die Stapel hatten keine Verbindung
(EH11).

Der Schutzanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag betreffe ein Material wie Web- oder
Faservliesmaterial, aber nicht Pappe nach der EH3 oder Papier nach der EH10
und der EH11, weshalb der Fachmann nicht in naheliegender Weise auf diese

Entgegenhaltungen zuruckgreife.

Der Schutzanspruch 1 nach dem 2. Hilfsantrag betreffe eine zusammengedrickte
Packung, wozu die Schrumpffolie nach der EH11 keine Anregung gebe. Der
Schutzanspruch 2 nach dem 2. Hilfsantrag betreffe in den Verbindungsabschnitten
eingebrachte Verdrehungen, wozu der Stand der Technik mangels einer 360°-

Drehung keine Anregung gebe.

Zum 3. Hilfsantrag ist keine Stellungnahme abgegeben worden.
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Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulassig und teilweise begrindet; denn der
Ldschungsantrag ist teilweise begrindet, namlich im Umfang der Schutzanspru-
che 1 bis 4 des eingetragenen Gebrauchsmusters. In diesem Umfang ist das an-
gegriffene Gebrauchsmuster iSv § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG nicht schutzfahig, weil
der Gegenstand der eingetragenen Schutzanspriche 1 bis 4 nicht auf einem er-
finderischen Schritt iSv §1 Abs 1 GebrMG beruht. Der weitergehende LO-
schungsantrag und die weitergehende Beschwerde der Antragstellerin sind dage-

gen nicht begrindet.

1. Zur Wirksamkeit der in Anspruch genommenen Abzweigung

Der Priufung des Ldschungsantrages ist das eingetragene Gebrauchsmuster mit
dem Anmeldetag der Patentanmeldung, aus der die Abzweigung erklart wurde,
zugrunde zu legen. Die Abzweigung des Gebrauchsmusters 298 23 583 aus der
Patentanmeldung DE 198 81 126.8 ist wirksam erfolgt, insbesondere ist das Er-
fordernis derselben Erfindung iSv § 5 Abs 1 GebrMG erfilllt.

Das Patentgericht ist zur Prafung der Wirksamkeit der Abzweigung im Loschungs-
beschwerdeverfahren befugt (BPatGE 22, 248, 249).

Im vorliegenden Fall liegt dieselbe Erfindung vor. Das gilt unbeschadet der Tat-
sache, dald die Gebrauchsmusteranmeldung die Schutzanspriche der Patentan-
meldung nicht wortlich Ubernommen und ua die Verfahrensanspruche der
zugrunde liegenden Patentanmeldung im Ergebnis nicht aufgegriffen hat. Denn
eine wortliche Ubereinstimmung zwischen der abgezweigten Gebrauchsmusteran-
meldung und der zugrunde liegenden Patentanmeldung ist keine Wirksamkeits-
voraussetzung fur die Abzweigung nach § 5 GebrMG. Vielmehr kommt es darauf

an, dass der Gegenstand der Gebrauchsmusteranmeldung in der Patentanmel-
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dung jedenfalls fir den Fachmann als Erfindung ohne weiteres erkennbar offen-
bart ist (BPatGE 35, 1). Das trifft auf den vorliegenden Fall zu.

Allerdings ist der Erfindungsgegenstand in Schutzanspruch 1 des eingetragenen
Gebrauchsmusters nicht identisch mit dem Gegenstand in Anspruch 1 der der Ab-
zweigung zugrundeliegenden Patentanmeldung DE 198 81 126.8; schon deswe-
gen nicht, weil die Anzahl der Merkmale des Schutzanspruchs 1 des eingetrage-
nen Gebrauchsmusters hoher ist als diejenige des Anspruchs 1 der
DE 198 81 126.8. Aber, anders als die Antragstellerin meint, besteht Identitat zwi-
schen dem Gegenstand des Schutzanspruches 1 des eingetragenen Gebrauchs-
musters und dem Gegenstand des Anspruches1 der Patentanmeldung
DE 198 81 126.8 iVm den Merkmalen aus den Ansprichen 5, 6 und 10 derselben

Anmeldung.

Der Streitgegenstand betrifft eine Materialstreifenpackung aus einer Vielzahl von
gefalteten, in nebeneinanderstehenden Stapeln abgelegten Streifen, die einer Be-
arbeitung zugefuhrt werden. Die Nachteile des Standes der Technik werden ge-
maf der Beschreibung darin gesehen, dal} die bekannten Stapel mit oder ohne
Behalter Probleme hinsichtlich Logistik, Platzbedarf, Steuerung und insbesondere

Stabilitat beim Abziehen der Streifen bereiten.

Nach der Gebrauchsmusterschrift, S 4, 3. Abs., ist es die Aufgabe der Erfindung,
eine verbesserte Packungskonstruktion bereitzustellen, bei der die Stabilitat der

Packung verbessert werden kann.

Diese Aufgabe soll mit den Merkmalen im Anspruch 1 nach Hauptantrag gelost
werden - gemal} folgender von der Antragsgegnerin vorgelegter Merkmalsgliede-

rung (s Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 20.Dezember 2002):

1 Materialstreifenpackung mit einer Vielzahl von Material-

streifenstapeln.
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Die Materialstreifenstapel sind nebeneinander angeordnet, und zwar
parallel und direkt nebeneinander.
Die Materialstreifenstapel bilden einen Packungskaorper.
Jeder Materialstreifenstapel enthalt einen Abschnitt des Material-
streifens.
Der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels ist hin und
her gefaltet, und zwar
derart, daf’ in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinander
liegenden Faltabschnitten gebildet ist.
Jeder Faltabschnitt ist gefaltet, und zwar
um eine quer zu dem jeweiligen Materialstreifenabschnitt ver-
laufende Faltlinie.
Jeder Faltabschnitt hat Seitenrander, die neben Seitenréandern
der Faltabschnitte des nachsten, benachbarten Stapels verlaufen.
Der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels ist ununterbrochen,
und zwar
zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren Endab-
schnitt.
Die Materialstreifenabschnitte nebeneinander liegender Stapel sind
der Reihe nach entfaltbar

-Oberbegriff-
Der untere Endabschnitt des Materialstreifenabschnitts eines jeden
Stapels weist einen Endverbindungsabschnitt auf.
Ausgenommen hiervon ist ein an einem Ende der Packung liegender
Endstapel.
Der Endverbindungsabschnitt des unteren Endabschnitts
verlauft langs einer Stirnseite des Packungskorpers.
Der Endverbindungsabschnitt des unteren Endabschnitts ist
durch eine Verbindung mit einem Endverbindungsabschnitt des obe-
ren Endabschnitts des nachsten, benachbarten Stapels verbunden.

10.2 a) Die Verbindungen sind derart, dal3 die Materialstreifen-
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abschnitte aller Stapel einen ununterbrochenen Materi-
alstreifen bilden.

10.2 b) Der ununterbrochene Materialstreifen verlauft durch die
Packung und

10.2 ¢) ist unter Entfalten von aufeinander folgenden Stapeln
entfaltbar.

-Kennzeichen-

Demnach ist der Kern der Erfindung des eingetragenen Gebrauchsmusters eine

Materialstreifenpackung, bestehend aus mehreren, nebeneinanderstehenden aus
gefalteten Streifen gebildeten Stapeln, deren untere Streifenenden langs einer
Stirnseite der Packung verlaufend mit dem oberen Streifenende des jeweils nach-
folgenden Stapels verbunden sind, um als ununterbrochene Streifenbahn das kon-

tinuierliche Entfalten der Packung zu ermoglichen.

Die Merkmale dieser Erfindung finden sich samtlich im Anspruch 1 der Patentan-
meldung DE 198 81 126.8 iVm den Merkmalen aus den Ansprichen 5, 6 und 10
derselben Anmeldung. Die Merkmale 1 —7 gemall oa Merkmalsgliederung erge-
ben sich aus dem Anspruch 1 der Patentanmeldung (vgl. die mit Schriftsatz vom
13. Aug. 1999 eingereichte Abschrift der Voranmeldung) i.W. wortlich, zumindest
aber flr den Fachmann sinngemal, insbesondere unter Hinzuziehung der Gbrigen
Anmeldeunterlagen. Dabei geben ihm in der Patentanmeldung DE 198 81 126.8
zu dem Begriff ,direkt nebeneinander (Merkmal 3) der Anspruch 49 sowie die Be-
schreibung S 8, Z 4-7 des 3. Absatzes, zum Begriff ,Vielzahl* (Merkmal 5.2) die
Beschreibung S 9, Z 4 und zu dem Begriff ,der Reihe nach entfaltbar® (Merkmal 8)
die Beschreibung S 12, 2. Absatz, entsprechende Hinweise.

Die Merkmale 9 und 10.1 bis 10.2 c) des eingetragenen Schutzanspruchs 1 des
Streitgebrauchsmusters ergeben sich aus dem Anspruch 10 der Patentanmeldung
DE 198 81 126.8 wiederum zum Teil wortlich, zum Teil fur den Fachmann sinn-

gemald, wobei letzteres insbesondere auf die Merkmale 10.2 a) bis 10.2 c¢) zutrifft.
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Das Merkmal 10 betrifft die fir den Fachmann selbstverstandliche und deshalb
keinen Nachweis erfordernde MalRnahme, dal} ein an einem Ende der Packung
liegender Endstapel keinen Verbindungsabschnitt zur Verbindung mit dem nach-
folgenden Stapel aufweist, weil es diesen nach einem Endstapel nicht gibt.

Das Merkmal 10.2 des eingetragenen Schutzanspruchs 1 ist auch dem von der
Antragstellerin im Zusammenhang mit der Abzweigung angegebenen Anspruch 5
der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 zu entnehmen.

Auch der Gegenstand des Schutzanspruches 12 ist in der Patentanmeldung
DE 198 81 126.8 offenbart, vgl. dort S 3, Z 1-3 des 4. Absatzes. Auf eine mogliche
Abhangigkeit oder Unabhangigkeit des Schutzanspruches 12 vom Schutzan-
spruch 1 des eingetragenen Gebrauchsmusters kommt es fur die Wirksamkeit der

Abzweigung nicht an.

Die Antragstellerin stutzt ihre Einwande gegen die Wirksamkeit der Abzweigung
auch auf die Ubersetzung des englischen Begriffs ,splice“ aus der englischspra-
chigen Originalfassung der PCT-Anmeldung PCT/CA 98/00592 fir die der Ab-
zweigung des Streitgebrauchsmusters zugrundeliegende Patentanmeldung
DE 198 81 126.8 mit ,Stol3“ (ua im Anspruch 6), also einer Verbindung von Enden
langlicher Gegenstande durch stumpfes AneinanderstoRen. Solche Verbindungen
sollen — so die Antragstellerin — im Streitgebrauchsmuster nicht vorgesehen sein.
Das trifft jedoch nicht zu. Wie aus der Patentanmeldung DE 198 81 126.8, S 14, Z
2-11, (bzw. der PCT-Anmeldung, die die Publikationsnummer WO 98/58864 tragt,
auf S9, Z27-12) zu entnehmen ist, wird unter dem Begriff ,StoR* sowohl die
stumpfe als auch die Uberlappende Verbindung verstanden. Diese Definition findet
sich auch im Streitgebrauchsmuster (vgl S 13, Z 3-5 von unten). Somit steht auch
der allgemein gehaltene Begriff ,Verbinden“ im eingetragenen Schutzanspruch 1
(Merkmal 10.2) der Ubereinstimmung des Gegenstands des Streitgebrauchsmus-

ters mit dem Gegenstand der Patentanmeldung DE 198 81 126.8 nicht entgegen.
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Anhaltspunkte flr andere Bedenken gegen die Wirksamkeit der Abzweigung sind

nicht ersichtlich und wurden von der Antragstellerin auch nicht vorgetragen.

2. Zum malgeblichen Stand der Technik.

2.1 Die Begrundetheit der Einwande der Antragstellerin gegen die Inanspruch-
nahme der Prioritdten aus der DE 198 81 126 T1 kann dahinstehen, weil die in
dieser Entscheidung erorterten Entgegenhaltungen EH1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11
und 12 alle vor der US-Anmeldung 08/878 826 vom 19. Juni 1997 und damit vor

der altesten der in Anspruch genommenen Prioritaten liegen.

2.2 Die Verspatungsrige der Antragsgegnerin gegenuber der Einflhrung der
Entgegenhaltung EH11 im Beschwerdeverfahren ist unbeachtlich. Gem § 18
Abs 2 Satz 1 GebrMG finden auf das Beschwerdeverfahren im Gebrauchsmuster-
l6schungsverfahren die Vorschriften des Patentgesetzes Uber das Beschwerde-
verfahren entsprechende Anwendung. Zu diesen Vorschriften gehort § 87 Abs 1
PatG, der fur das Beschwerdeverfahren den Amtsermittlungsgrundsatz vor-
schreibt. Als erste gerichtliche Instanz ist das Patentgericht zu einer vollstandigen
TatsachenuUberprufung verpflichtet. Damit sind die Vorschriften der ZPO Uber den
verspateten Tatsachenvortrag grundsatzlich unvereinbar, weil diese Vorschriften
an den Beibringungsgrundsatz ankntpfen. Deswegen ist eine Verspatungsrige
jedenfalls dann unbeachtlich, wenn der neue Sachvortrag — wie hier — deutlich vor
der mundlichen Verhandlung in das Verfahren eingefuhrt wurde und der andere
Verfahrensbeteiligte Uber genugend Zeit verfugte, sich mit dem neuen Sachvor-
trag vor der mundlichen Verhandlung auseinanderzusetzen. (Vgl BPatGE 31, 13,
14; Schulte Patentgesetz mit EPU, 6. Auflage, 2001, Vor § 34 Rdn 165, 166).

2.3 Auf die Zulassigkeit und Begrindetheit der gegen die Einfuhrung der Entge-
genhaltung EH12 gerichteten Verspatungsruge der Antragsgegnerin kommt es
nicht an, weil die fur die Antragsgegnerin nachteiligen Feststellungen dieses Be-

schlusses, wonach das angegriffene Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzan-
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spruche 1 bis 4 wegen mangelnder Schutzfahigkeit zu I6schen ist, nicht auf diese

Entgegenhaltung gestutzt wurden.

3. Zur Schutzfahigkeit des angegriffenen Gebrauchsmusters in der Fassung

des Hauptantrages der Antragsgegnerin vom 28. Mai 2003

3.1 Malgeblicher Fachmann ist ein Maschinenbau-Techniker flr Fertigungstech-
nik mit einschlagigen Kenntnissen und Erfahrungen in Produktionsablaufen, ins-
besondere in der Bereitstellung von streifenformigen Material zur laufenden Wei-
terverarbeitung. Der Anregung der Antragsgegnerin, die Definition des malgebli-
chen Fachmannes auf einen staatlichen Techniker mit mehrjahriger Berufserfah-
rung bei der Gestaltung (nur) von Packungsformen flr streifenformiges Faser-
Vliesmaterial, insbesondere fur Hygieneprodukte, zu richten, war nicht zu folgen,
weil dies das Arbeitsgebiet des Fachmannes zu sehr einengen wirde und nicht

den Gegebenheiten der Praxis entspricht.

3.2 Der Léschungsantrag der Antragstellerinnen ist auf die vollstandige Loschung
des angegriffenen Gebrauchsmusters mit den eingetragenen Schutzansprichen
1-15 gerichtet. Dieser Antrag ist teilweise begrindet, namlich soweit er die Schutz-
anspruche 1 bis 4 betrifft. In diesem Umfang ist das angegriffene Gebrauchsmus-
ter iSv § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG nicht schutzfahig, weil der Gegenstand der ein-
getragenen Schutzanspruche 1 bis 4 nicht auf einem erfinderischen Schritt iSv § 1
Abs 1 GebrMG beruht.

Die Antragsgegnerin will unter Heranziehung der Beschreibung den Gebrauchs-
mustergegenstand so verstanden wissen, dal} die Stapel einer Packung parallel
und direkt nebeneinander mit ihren Seitenrandern anstol3end stehen - also ohne
Behalterwand dazwischen - sodass ihre von den Faltlinien gebildeten beiden Stirn-
seiten in einer Ebene liegen und das untere Streifenende zum Verbinden mit dem
nachfolgenden oberen Streifenende langs einer Stirnseite nach oben verlauft und

die Verbindung bei Bereitstellung der Packung bereits erfolgt ist.
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Unter Berucksichtigung dieser Auslegung mag der eingetragene Schutzan-
spruch 1 neu sein. Er unterscheidet sich von den Gegenstanden der von der An-
tragsstellerin zur Neuheit genannten relevanten Entgegenhaltungen hinsichtlich
der EH1, EH2 und EH7 schon durch die Verbindung der Endabschnitte aufeinan-
folgender gefalteter Materialstreifen (Merkmal 10.2 der Merkmalsgliederung). Die
EH3, EH10 und EH11 beschreiben zwar verbundene Enden gefalteter Streifen,
aber von der EH3 und EH10 unterscheidet sich der beanspruchte Gegenstand
dadurch, daf} die Streifen direkt nebeneinander ohne eine Behalterwand zwischen
den Stapeln angeordnet sind (Merkmal 2 und 3). Von der EH10 unterscheidet er
sich dadurch, dal} die Materialstreifenstapel nebeneinander (Merkmal 2), jedoch
nach der EH10 hintereinander angeordnet sind. Von der EH11 unterscheidet er
sich dadurch, dal} die Streifenenden flr einen durch die Packung laufenden un-
unterbrochenen Materialstreifen bereits verbunden sind (Merkmal 10.2 und

10.2 b), wogegen der Zeitpunkt der Verbindung nach der EH11 offengelassen ist.

Dagegen beruht der eingetragene Schutzanspruch 1 nicht auf einem erfinderi-
schen Schritt. Auf der Suche nach einer Losung fur die Aufgabe, eine verbesserte
Packungskonstruktion bereitzustellen, bei der die Stabilitdt der Packung verbes-
sert werden kann, muf sich der Fachmann nicht eingehend mit den konstruktiven
Einzelheiten der Streifenhandhabungsvorrichtungen auseinandersetzen. Er kann
vielmehr, ausgehend von der EH11, ohne weiteres zum Gegenstand des einge-
tragenen Schutzanspruches 1 gelangen. Das gilt umsomehr, als er aus einer der
Verbindungen von Streifenenden zeigenden Entgegenhaltungen EH3 oder EH10
konkrete Hinweise fur den Zeitpunkt der Herstellung der Verbindung der Streifen-

enden erhalt.

Aus der nachstkommenden EH11, Fig1 -3 iVm S 4, Z 15-20 und S 7, Z 3-9 sind
namlich alle wesentlichen Merkmale des Schutzanspruches 1 unschwer zu ent-
nehmen. Nicht explizit in der EH11 angegeben ist, dal} der untere Endabschnitt

langs einer Stirnseite der Packung verlauft und der Zeitpunkt der Herstellung der
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Verbindung. Die in S 4, Z 15-20 beschriebene Verbindung der Enden aufeinander-
folgender Streifen erfolgt immer in der Art, dal® das untere Ende des abgezogenen
Stapels mit dem oberen Ende des darauffolgenden Stapels verbunden wird, vgl.
die verbundene Streifen aufweisenden EH3, EH10 und EH11. Dies ist fur den
Durchschnittsfachmann bereits aufgrund seines allgemeinen Fachwissens selbst-
verstandlich, sodass es keiner Darstellung im Einzelnen in der EH11 bedurfte.
Daf auch nach der EH11 der Abzug beginnend von oben erfolgt, darauf deutet die
Anordnung der Rollen oberhalb der Stapel hin, Fig 2 und S 7, Z 6. Aus der Fig 3
ist zu entnehmen, dal} an der rechten Stirnseite der Packung zunachst von dem
Stapel 5 von oben beginnend nach rechts zur weiterverarbeitenden Einrichtung
(Drucker) abgezogen wird. Ist der untere Streifenabschnitt des Stapels 5 erreicht,
der mit dem oberen Streifenabschnitt des anderen Stapels 5” zu irgendeinem
Zeitpunkt verbunden wird, S 4, Z 15-20, und S 7, Z 8 und Z 21, lauft der Abzug
vom Stapel 5” Uber die — wegen des Versatzes des danebenliegenden Stapels -
schragen Rollen 15 weiter. Auch beim Streitgegenstand ist eine derartige Schrag-
stellung vorhanden, weil auch dort die Zufuhr zum Messer bei nebeneinanderlie-

genden Stapeln schrag verlauft, vgl Fig 10.

Als Unterschied gegenuber dem Gegenstand des Anspruches 1 verbleibt somit im
Wesentlichen lediglich, dal} nach der EH11, S 7, Z 8-9 und Z 18-21, das Verbin-
den offensichtlich nicht vor Fertigstellung der Packung erfolgt, sondern erst wah-
rend einer Betriebsunterbrechung. Diesen Zeitpunkt aber legt der Fachmann,
schon aufgrund seines allgemeinen Fachwissens im Bedarfsfall je nach den Pro-
duktionsverhaltnissen optimal fest. Denn der mal3gebliche Fachmann ist als Ferti-
gungstechniker flr die hier in Rede stehenden Produktionsablaufe in gleicher
Weise flr Stapel mit oder ohne Behalter, fur hintereinander und nebeneinanderlie-
gende Stapel und fur Stapel aus gefalteten Materialstreifen, ob aus Papier, Pappe,
Gummi oder Vliesstoff verantwortlich. Wenn ihn das Verbinden im laufenden Be-
trieb stort, wird er - ohne sich weitergehend mit den technischen Gegebenheiten
zu befassen zu mussen — das Verbinden ohne weiteres auf einen friheren Zeit-

punkt legen, zumal er aus den anderen Entgegenhaltungen, die verbundene
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Streifen zeigen, Hinweise darauf erhalt, die Verbindung auch vor Inbetriebnahme
herzustellen, vgl. die EH3, Fig 1-6, und die EH10, Fig 6.

Dal in der Fig 3 der EH3 eine die Funktion behindernde Achse 21 Uberflissiger-
weise eingezeichnet und in der Fig 6 der EH10 die Verarbeitungsrichtung zur Ver-
arbeitungsmaschine 100 hin verkehrt herum dargestellt wurde, kann nicht als Indiz
fur besondere Schwierigkeiten gesehen werden, sondern liegt daran, dafl® die
Skizzen fur Schutzanmeldungen nicht das Beanspruchte zeigen mussen. In bei-
den Fallen ist dem Fachmann die Funktion dieser Abzugsvorrichtungen fir Strei-

fen schon aufgrund der Beschreibungen klar.

Die Antragsgegnerin wendet aul3erdem ein, dal® die EH11 keine Materialstreifen-
packung im Sinne der Erfindung zeigt, sondern Papierstapel aus Streifenab-
schnitten, wobei jeder Streifenabschnitt von drei durch Perforationen geteilten Ab-
schnitten gebildet wird. Diese Perforationen haben keine technische Bedeutung
fur die in dieser Entgegenhaltung entwickelte Losung fur das sichere Verbindung
der Streifenenden aufeinanderfolgender Stapel, wonach der Fachmann im vorlie-
genden Fall sucht. Der mal3gebliche Fachmann ist im Ubrigen fur alle Materialien
zustandig, die sich in Streifenform bearbeiten lassen. Er wird daher auch solche
Druckschriften berucksichtigen, die sich auf die Bearbeitung von Streifenmaterial

aus einem anderen Stoff als den des angegriffenen Gebrauchsmusters beziehen.

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruches 2 ist gegenuber dem

Schutzanspruch 1 zusatzlich dadurch gekennzeichnet, dal} der Verbindungsab-
schnitt eine Verdrehung von 360° im Streifen erhalt, um einer Verdrehung beim

Entfalten des Streifens zu vermeiden. Darin liegt kein erfinderischer Schritt.

Es liegt im routinemafRigen Ermessen des Fachmannes, derartige Verdrehungen
vorzusehen oder nicht, je nach den Abzugsverhaltnissen und den Erfordernissen
der Weiterverarbeitung. Will er keinen verdrehten Streifen nach dem Entfalten und

den Abzugsort von Stapel zu Stapel unverandert vor oder Uber einer Stirnseite,
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verdreht er in nahezu selbstverstandlicher Weise den Streifen an der Ubergangs-
stelle von einem Stapel zum nachsten in dem Malde, hier um 360°, dal® kein ver-
drehter Streifen abgezogen wird. Dazu muss sich der Fachmann nicht eingehend
mit den technischen Gegebenheiten auseinandersetzen, sondern es genugt eine
einfache Uberlegung oder ein einfacher Versuch zu erkennen, ob und welche
Verdrehung fiir ein ordnungsgemaRes Entfalten notwendig ist. Uberdies gibt die
EH10, Fig 4D iVm S 4, Z 6-16 und S 11, Z 8-18, bereits Hinweise, die verbunde-

nen Streifen fur den gewinschten Abzug zu verdrehen.

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruches 3 ist gegenuber dem

Schutzanspruch 1 zusatzlich dadurch gekennzeichnet, dal} die unteren Endver-
bindungsabschnitte auf gegenuberliegenden Stirnseiten der Packung liegen, wo-
mit beim Entfalten keine Verdrehung der Streifen erfolgt, was aber einen Abzugs-
ort oberhalb der Packung erfordert. Dieses zusatzliche Merkmal begrindet keinen

erfinderischen Schritt. Wie zu Schutzanspruch 2 ausgefuhrt, liegt es im Ermessen

des Fachmannes, derartige Verdrehungen vorzusehen oder nicht, je nach den
Abzugsverhaltnissen und den Erfordernissen der Weiterverarbeitung. Will er kei-
nen verdrehten Streifen nach dem Entfalten und ist der Abzugsort oberhalb der
Packung maoglich, verzichtet er in nahezu selbstverstandlicher Weise auf die Ver-
dehung des Endverbindungsabschnitts und zieht einen Stapel von der einen, den
nachsten Stapel von der gegenlberliegenden Stirnseite ab. Auch dazu muss sich
der Fachmann nicht eingehend mit den technischen Gegebenheiten auseinander-
setzen, sondern es geniigt eine einfache Uberlegung oder ein einfacher Versuch
zu erkennen, wie sich der Streifen beim abwechselnden Abzug von gegenuberlie-
genden Stirnstreifen verhalt. Uberdies gibt die EH10, Fig 6 iVm S 9, Z 20-29, be-
reits Hinweise auf den abwechselnden Abzugs von gegenilberliegenden Stirnsei-

ten der Stapel.

Der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruches 4 ist gegenlber dem

Schutzanspruch 1 zusatzlich dadurch gekennzeichnet, da} die Packung durch

eine Verpackung in einem zusammengedricktem Zustand gehalten ist. Das be-
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grundet keinen erfinderischen Schritt. Der Fachmann, der - wie hier - fir alle Mate-
rialien zustandig ist, die sich in Streifenform bearbeiten lassen, sieht ohne weite-
res im Bedarfsfall einen zusammengedruckten Zustand der Packung vor, wenn er
dies beispielsweise aus Grinden des Transports oder der Lagerung vor der Ent-
faltung der Packung zur Weiterverarbeitung fur sinnvoll erachtet. Der in der Héhe
verminderte Zustand wird anspruchsgemal’ durch ein die Packung zusammendru-
ckendes Verpackungsmaterial erreicht, das zum Entfalten entfernt werden muss.
Dieses raumsparende Verpacken und anschlielfiendes Auspacken stellt fur den
Fachmann auch deswegen einen routinemafigen Vorgang dar, weil er aus der
EH11, S 4, Z 1-5, bereits eine Plastikschrumpffolie als Verpackung fur die neben-
einanderliegenden Stapel zum Transport und zur Lagerung kennt, die aufgrund
ihrer Schrumpfeigenschaft die Packung zusammendrickt und vor dem Entfalten
entfernt werden muss. Dal} der Grad des Zusammendriickens bei Papier nach der
EH11 und bei Gewebe- oder Faservliesmaterial nach dem Gebrauchsmuster un-
terschiedlich sein mag, wie die Antragsgegnerin einwendet, hangt lediglich vom
Material ab, andert aber nichts an der Bekanntheit des zusammengedrickten Zu-
stands einer derartigen Packung durch die Verpackung. Im Ubrigen ist der Grad

des Zusammendruckens nicht beansprucht.

3.3 Der Gegenstand der selbstandigen Schutzanspriche 5 und 6 und der auf sie
ruckbezogenen Schutzanspriche 7 bis 15 ist dagegen schutzfahig. Denn er ist iSv
§ 1 Abs 1 GebrMG neu und beruht auf einem erfinderischen Schritt.

Nach den verbleibenden Schutzanspriichen 5 bis 15 erfolgt die Losung der Auf-
gabe durch sechs selbstandige Nebenanspriche, die sich aus den jeweils drei Va-
rianten der selbstandigen Schutzanspriche 5 und 6 ergeben. Die Schutzanspri-
che 5 und 6 sind jeweils auf Schutzanspruch 4 rickbezogen, der wiederum ent-
weder nur auf Schutzanspruch 1 (1. Variante) oder auf Schutzanspruch 1 und
Schutzanspruch 2 (2. Variante, nebengeordnet) oder auf Schutzanspruch 1 und

Schutzanspruch 3 (3. Variante, nebengeordnet) rlickbezogen ist.
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Technisch verhalt es sich mit diesen sechs verschiedenen Lésungen wie folgt: Die
1. Variante von Schutzanspruch 5 besteht aus den zusammengefassten Merkma-
len der eingetragenen Anspriche 1, 4 und 5, die zum Langenausgleich der Ver-
bindungsabschnitte zwischen zusammengedrickter und gedffneter Packung die
beiden oberen Streifenabschnitte aufweisen, die 2. Variante besteht aus den zu-
sammengefassten Merkmalen der eingetragenen Anspruche 1, 2, 4 und 5, die zu-
satzlich eine Verdrehung der Verbindungsabschnitte vorsehen, und die 3. Variante
besteht aus den zusammengefassten Merkmalen der eingetragenen Anspriche 1,
3, 4 und 5, wobei die Verbindungsabschnitte abwechselnd an gegenuberliegenden
Stirnseiten der Packung angeordnet sind. Die drei weiteren Nebenanspruche fol-
gen aus Schutzanspruch 6 und bestehen aus den zusammengefassten Merkma-
len der eingetragenen Anspriche 1, 4 und 6, die jeweils zum Langenausgleich
gefaltete Verbindungsabschnitte aufweist, und zwar in den Varianten 1 bis 3 ana-

log den drei Nebenanspruchen nach Schutzanspruch 5.

Diese sechs Nebenanspriiche haben im einzelnen die folgenden Fassungen:

Der Nebenanspruch nach Schutzanspruch 5 1.Variante hat folgende Fassung:

w1 Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln
aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel
und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskorper bil-
den, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her
gefaltet ist, derart, dal® in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderlie-
genden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jewei-
ligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Sei-
tenrander haben, die neben Seitenrandern der Faltabschnitte des nachsten,
benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines
jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren
Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte neben-

einanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,
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wobei der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines je-
den Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Pa-
ckung liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) auf-
weist, der langs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskorpers (10) verlauft
und durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44)
des oberen Endabschnitts (30) des nachsten, benachbarten Stapels (29,
21, 22, 23) verbunden ist, so dal} die Materialstreifenabschnitte aller Stapel
(20, 21, 22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch
die Packung verlauft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Sta-
peln (20, 21, 22, 23) entfaltbar ist,

wobei sich die Packung in einem zusammengedriickten Zustand befindet,
so dal} die Hohe der Stapel von einer Hohe im Ruhezustand auf eine zu-
sammengedruckte Hohe vermindert ist und an der Packung ein Verpa-

ckungsmaterial (40) angreift, das die Packung zusammengedruckt halt,

dadurch gekennzeichnet,

dal} jeder Endverbindungsabschnitt (45) der unteren Endabschnitte (29)
und der jeweilige mit ihm verbundene Endverbindungsabschnitt (44) der
oberen Endabschnitte (30) einen Verbindungsabschnitt (44, 45, 46) bilden,
dessen Lange im wesentlichen gleich der zusammengedruckten Hohe ist,
und dald, wenn sich die Packung bis zur Héhe im Ruhezustand ausdehnt,
die Lange, die erforderlich ist, um die Lange eines jeden Verbindungsab-
schnittes (44, 45, 46) bis zur Héhe im Ruhezustand zu vergréRern, von den
beiden oberen Faltabschnitten des Materialstreifens der Stapel abgezogen

wird.”

Der Nebenanspruch nach Schutzanspruch 6 1. Variante hat folgende Fassung:
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Materialstreifenpackung, die eine Vielzahl von Materialstreifenstapeln

aufweist, die jeweils einen Abschnitt des Materialstreifens enthalten, parallel
und direkt nebeneinander angeordnet sind und einen Packungskorper bil-
den, wobei der Materialstreifenabschnitt eines jeden Stapels hin und her
gefaltet ist, derart, da® in jedem Stapel eine Vielzahl von aufeinanderlie-
genden Faltabschnitten gebildet ist, die jeweils um eine quer zu dem jewei-
ligen Materialstreifenabschnitt verlaufende Faltlinie gefaltet sind, und Sei-
tenrander haben, die neben Seitenrédndern der Faltabschnitte des nachsten,
benachbarten Stapels verlaufen, wobei der Materialstreifenabschnitt eines
jeden Stapels zwischen einem oberen Endabschnitt und einem unteren
Endabschnitt ununterbrochen ist, und die Materialstreifenabschnitte neben-

einanderliegender Stapel der Reihe nach entfaltbar sind,

wobei der untere Endabschnitt (29) des Materialstreifenabschnitts eines je-
den Stapels (20, 21, 22, 23), ausgenommen eines an einem Ende der Pa-
ckung liegenden Endstapels (23), einen Endverbindungsabschnitt (45) auf-
weist, der langs einer Stirnseite (18, 19) des Packungskorpers (10) verlauft
und durch eine Verbindung (46) mit einem Endverbindungsabschnitt (44)
des oberen Endabschnitts (30) des nachsten, benachbarten Stapels (29,
21, 22, 23) verbunden ist, so dal® die Materialstreifenabschnitte aller Stapel
(20, 21, 22, 23) einen ununterbrochenen Materialstreifen bilden, der durch
die Packung verlauft und unter Entfaltung von aufeinanderfolgenden Sta-
peln (20, 21, 22, 23) entfaltbar ist,

wobei sich die Packung in einem zusammengedrickten Zustand befindet,
so dal} die Hohe der Stapel von einer Hohe im Ruhezustand auf eine zu-
sammengedruckte Hohe vermindert ist und an der Packung ein Verpa-

ckungsmaterial (40) angreift, das die Packung zusammengedruckt halt,

dadurch gekennzeichnet, dal}
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jeder Endverbindungsabschnitt (45) der unteren Endabschnitte (29) und der
jeweilige mit ihm verbundene Endverbindungsabschnitt (44) der oberen
Endabschnitte (30) einen Verbindungsabschnitt (44, 45, 46) bilden, dessen
Lange mindestens gleich der Hohe im Ruhezustand ist, und der Verbin-
dungsabschnitt um Faltlinien gefaltet ist, die im gro3en und ganzen quer zu
seiner Lange verlaufen, so dal} die Differenz zwischen der Lange des Ver-
bindungsabschnittes und der zusammengedrickten Hohe aufgenommen

wird.”

Die jeweils 2. Varianten der Schutzanspruche 5 und 6 bestehen jeweils aus der
1. Variante dieser Schutzanspriiche und enthalten zusatzlich vor dem kennzeich-
nenden Teil die Merkmale des eingetragenen Schutzanspruches 2, dessen Kenn-

zeichenteil lautet:

.-+, dall mindestens drei Stapel (20, 21, 22) vorhanden sind, und derjenige
Teil des Materialstreifens, der von dem Endverbindungsabschnitt (44) des
unteren Endabschnitts (29) und dem oberen Endabschnitt (30) gebildet
wird, eine Verdrehung im Streifen von 360° enthalt.”

Die jeweils 3. Varianten der Schutzanspriche 5 und 6 bestehen aus der jeweils
1. Variante dieser Schutzanspriiche und enthalten zusatzlich vor dem kennzeich-
nenden Teil die Merkmale des eingetragenen Schutzanspruches 3, dessen Kenn-

zeichenteil lautet:

.---, dafll mindestens drei Stapel (20, 21, 22) vorhanden sind, die Endver-
bindungsabschnitte (44) der unteren Endabschnitte (29) von aufeinander-
folgenden Stapeln abwechselnd an einer Stirnseite (18) und der gegen-
Uberliegenden Stirnseite (19) des Packungskdrpers (10) angeordnet sind,
und der untere Endabschnitt (30) des nachsten Stapels ohne Verdrehung

verbunden ist.”
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Daran schlielRen sich jeweils die zumindest auf den eingetragenen Schutzan-

spruch 5 ruckbezogenen Anspruche 7— 15 in der eingetragenen Fassung an.

Die jeweils ersten Varianten der Schutzanspriche 5 und 6 sind auf die Schutzan-
spruche 1 und 4 rickbezogen und befassen sich damit, einen Langenausgleich
der verbundenen Streifenabschnitte (Anspruch 1) der durch eine Verpackung zu-
sammengedrickten Materialstreifenpackung (Anspruch 4) zu ermdglichen, wenn
nach Offnen der Verpackung zur Entnahme der Streifen sich die Héhe der Pa-
ckung vergrofiert. Nach Schutzanspruch 5 bilden den dann notwendigen Langen-
ausgleich der verbundenen Streifen die beiden oberen gefalteten Streifenab-
schnitte der einzelnen Stapel (s Fig 6 iVm S 18, Z 20-25), nach Schutzanspruch 6
die in Falten gelegten Verbindungsabschnitte der einzelnen Stapel (Fig 2 und 7
iVm S 19-20, seitenubergreifender Abschnitt).

Diese Gegenstande der Schutzanspriche 5 und 6 sind neu, weil sie im Stand der
Technik nicht enthalten sind. Sie beruhen auf einem erfinderischen Schritt, weil es
die Routine des Fachmannes Ubersteigt, sie aufzufinden. Denn dem Stand der
Technik lassen sich fur diese Losungen keine konkrete Hinweise entnehmen. Die
Gegenstande der Entgegenhaltungen verwenden entweder unwesentlich kompr-
imierbares Material wie Karton (EH 3) oder Papier (EH2, EH8 - EH12), was keine
Malnahmen fir einen Langenausgleich zwischen zusammengedricktem und lo-
sem Material erfordert, oder weisen bei starker komprimierbarem Material wie
Gummi (EH1) oder Textilien (EH6) oder Schlauchen (EH7) keine zusammenge-
drickte Materialstreifenpackung mit verbundenen Streifenenden auf. Nach den
Ansprichen 1-6 ist zwar der Werkstoff der Streifen offengelassen, aber dem ein-
getragenen Anspruch 4, der nach Hilfsantrag 3 Bestandteil seines Schutzanspru-
ches 1 ist, und dem Streitgebrauchsmuster, S 6, 210 - 14 und S 9, 2. Abs. ff, ent-
nimmt der Fachmann, dal} die Streifen aus deutlich zusammendrickbarem Mate-
rial bestehen, was einen Langenausgleich der Verbindungsabschnitte sinnvoll

macht.
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Die nachstkommende EH11 beschreibt zwar eine die Stapel zusammendrickende
Plastikschrumpffolie als Verpackung fur die Materialstreifenpackung. Da diese
aber aus Papier besteht ist der Zusammendruckgrad geringer, sodass in der EH11
auf einen Langenausgleich bei gedffneter Packung nicht eingegangen ist — abge-
sehen davon, dald der Zeitpunkt der Herstellung einer Verbindung der Streifenen-
den dort offengelassen ist, ob also die Stapelenden vor oder nach dem Verpacken
verbunden worden sind.

Die EH3 und EH10 betreffen ebenfalls kaum komprimierbaren Karton bzw. Papier,
wobei dieses Material in fir ein Zusammendricken nicht geeigneten Behaltern
verpackt ist. Die ubrigen Entgegenhaltungen beschreiben nicht das Verbinden von
aufeinanderfolgenden Streifenenden, sodass schon deswegen dort kein Langen-
ausgleich von verbundenen Streifen angegeben ist.

Diesen Langenausgleich gemaf den Merkmalen der Schutzanspriche 5 und 6 he-
rauszufinden, ubersteigt die Routine des Fachmannes. Er gelangt daher nicht
ohne weiteres zu den Gegenstanden der Schutzanspriche 5 und 6, sondern muss
sich mit den technischen Gegebenheiten eingehend befassen, was einen erfinde-

rischen Schritt erfordert.

Aus diesem Grund sind die eingetragenen Schutzanspriche 5 und 6 schon in ihrer
1. Variante (Ruckbeziehung nur auf die eingetragenen Schutzanspriche 1 und 4)
schutzfahig. Wegen ihrer weitergehenden Beschrankung trifft dies um so mehr zu
auf die jeweils 2. und 3. Varianten der Schutzanspriche 5 und 6, die zusatzlich
ruckbezogen sind auch auf den eingetragenen Schutzanspruch 2, der die Verdre-
hung der Verbindungsabschnitte beansprucht, oder auf den eingetragenen
Schutzanspruch 3, der die an den Stirnseiten abwechselnde Lage der Verbindung

beansprucht.

Die Gegenstande der Schutzanspruche 7 — 15 sind vorteilhafte Weiterbildungen

der Gegenstande der Schutzanspriche 5 bzw. 6 und haben daher mit diesen Be-

stand.
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4. Zur Schutzfahigkeit des angegriffenen Gebrauchsmusters in der Fassung

des 1. Hilfsantrages der Antragsgegnerin vom 28. Mai 2003

Der 1. Hilfsantrag der Antragsgegnerin ist hinsichtlich der Schutzanspriche 1 bis 4
unbegrundet, der weitergehende 1. Hilfsantrag ist mit der Entscheidung Uber die
Hauptantrage beider Verfahrensbeteiligten oben unter Il 3. gegenstandslos gewor-

den.

Die Schutzanspriche nach dem 1. Hilfsantrag der Antragsgegnerin sind zulassig.

Nach Schutzanspruch 1 des 1. Hilfsantrags der Antragsgegnerin erfolgt die Lo-
sung zusatzlich zu den Merkmalen des eingetragenen Anspruches 1 durch die
Beschrankung auf Materialstreifen, die eine faserige Beschaffenheit aufweisen

und zusammendruckbar sind.

Diese Merkmale sind hinsichtlich der faserigen Beschaffenheit dem eingetragenen
Anspruch 9 sowie der S 7, Z 15-16 und hinsichtlich der Zusammendrickbarkeit
dem eingetragenen Anspruch 4 sowie der S 6, Z 7 und 12 der Gebrauchsmuster-
schrift zu entnehmen, wobei als Material insbesondere gewebtes oder Faservlies-

material angegeben ist, S 7, Z 16.

Die Schutzanspriche 2 — 12 nach dem 1. Hilfsantrag entsprechen den eingetra-
genen Schutzansprichen 2 — 8 und 10 — 13 in dieser Reihenfolge. Der eingetra-
gene Schutzanspruch 9 ist im Schutzanspruch 1 nach dem 1. Hilfsantrag enthal-

ten, die eingetragenen Schutzanspruche 14 und 15 fehlen im 1. Hilfsantrag

Schutzanspruch 1 und die auf ihn rickbezogenen Schutzanspriiche 2 bis 4 nach
dem 1. Hilfsantrag sind jedoch iSv § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG nicht schutzfahig, weil
sie nicht auf einem erfinderischen Schritt iSv § 1 Abs 1 GebrMG beruhen.

Insoweit gelten im Wesentlichen dieselben Griinde wie flr die mangelnde Schutz-

fahigkeit der eingetragenen Schutzanspruche 1 bis 4, vgl die Feststellungen oben
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unter 11.3.3. Von den eingetragenen Schutzanspriichen 1 bis 4 unterscheiden sich
die Schutzanspruche 1 bis 4 nach dem 1. Hilfsantrag nur durch die Beschrankung
auf ein bestimmtes Material fur die Streifen, in diesem Fall auf zusammendrick-
bares Material mit faseriger Beschaffenheit. Die Einbeziehung dieses zusatzlichen
Merkmals begriindet aber noch keine erfinderische Leistung. Der fir Produktions-
ablaufe von streifenformigem Material zustandige Fachmann udbertragt seine
Kenntnisse, flr einen kontinuierlichen Betrieb die Enden zweier aufeinanderfol-
genden Streifen aus zickzack-gefalteten Material wie Pappe nach der EH3 oder
Papier nach der EH10 oder EH11 zu verbinden, ohne weiteres auch auf anderes
Material, auch auf zusammendrickbares, faseriges Streifenmaterial wie Gewebe-
oder Faservliesmaterial. Auch die Anforderungen an die gesuchte technische L6-
sung, die durch den Unterschied im Knitterverhalten der in Rede stehenden Mate-
rialien entstehen konnen, uUberwindet der Fachmann ohne Anstrengung bereits

aufgrund seines allgemeinen Fachwissens.

Schutzanspriiche 5 — 12

Die Schutzanspriiche 5 — 12 nach dem 1. Hilfsantrag gehen aufgrund ihrer Rick-
beziehung auf den beschrankten Schutzanspruch 1 nicht Uber die eingetragenen
Schutzanspriche 5 — 8 und 10 — 13 hinaus, die bereits nach der Entscheidung
uber die Hauptantrage der beiden Verfahrensbeteiligten, s oben unter 11.3.3, be-
stehen bleiben. Insoweit ist der Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin gegenstandslos

geworden.

5. Zur Schutzfahigkeit des angegriffenen Gebrauchsmusters in der Fassung

des 2. Hilfsantrages der Antragsgegnerin vom 28. Mai 2003

Der 2. Hilfsantrag der Antragsgegnerin ist hinsichtlich der Schutzanspriche 1 bis 6
unbegrindet, der weitergehende 2. Hilfsantrag ist mit der Entscheidung uber die
Hauptantrage beider Verfahrensbeteiligten oben unter Il 3. gegenstandslos ge-

worden.
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Die Schutzanspriche nach dem 2. Hilfsantrag sind zulassig.

Nach Schutzanspruch 1 erfolgt die Losung zusatzlich zu den Merkmalen des An-

spruches 1 nach dem 1. Hilfsantrag durch die weitere Beschrankung, dal} sich die
Packung vor dem Entfalten in einem zusammengedrickten Zustand befindet, so
dal} die Hohe der Stapel von einer HOhe im Ruhezustand auf eine zusammenge-
drickte Hohe vermindert ist. Dieses Merkmal ist ein Teilmerkmal des eingetrage-
nen Schutzanspruchs 4 und der Gebrauchsmusterschrift S 6, Z 10 — 14 sowie der

Figur 2 zu entnehmen.

AuBerdem unterscheidet sich der Schutzanspruch 1 nach dem 2. Hilfsantrag - wie
derjenige nach dem 1. Hilfsantrag - von demjenigen nach Hauptantrag dadurch,
dall im Kennzeichenteil die faserige Beschaffenheit und die Zusammendrickbar-
keit des Materialstreifens angegeben ist. Die ausreichende Offenbarung dieses
Merkmals wurde bereits im Zusammenhang mit der Zulassigkeit der Schutzan-

spruche nach dem 1. Hilfsantrag festgestellt.

Der nebengeordnete Schutzanspruch 2 nach dem 2. Hilfsantrag unterscheidet

sich von dem eingetragenen Schutzanspruch 1 und von Schutzanspruch 1 nach
dem 1. Hilfsantrag durch das zusatzliche Merkmal im Kennzeichenteil, dal} die
verbundenen Endabschnitte Verdrehungen aufweisen, die der beim Entfalten von
Stapel zu Stapel in die Streifen eingebrachten Verdrehungen entgegenwirken.
Dies ist ein Teilmerkmal des eingetragenen Schutzanspruches 2 und in Verbin-
dung mit S 14, 2. Abs., der Gebrauchsmusterschrift ausreichend offenbart. Vom
Schutzanspruch 1 nach dem 2. Hilfsantrag unterscheidet sich der nebengeordnete
Schutzanspruch 2 dadurch, daly das Merkmal hinsichtlich der faserigen Beschaf-
fenheit und Zusammendrickbarkeit wie beim eingetragenen Schutzanspruch 1
nach Hauptantrag entfallt, da® also keine Einschrankung des Streifenmaterials

mehr vorgesehen ist.
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Der zur Vermeidung einer Merkmalswiederholung nur auf den Schutzanspruch 2

ruckbezogene Schutzanspruch 3 nach dem 2. Hilfsantrag wird gekennzeichnet

durch das Merkmal, ,dal3 der Materialstreifen (11) eine faserige Beschaffenheit
aufweist und zusammendrickbar ist‘. Die ausreichende Offenbarung dieses
Merkmals wurde bereits im Zusammenhang mit der Zulassigkeit der Schutzan-

spruche nach dem 1. Hilfsantrag festgestellt.

Die Schutzanspriche 4 — 14 nach dem 2. Hilfsantrag entsprechen den eingetra-

genen Schutzansprichen 2 — 8 und 10 - 13 in dieser Reihenfolge, wobei sich al-
lerdings der Schutzanspruch 10 durch weiterreichende, nun auch auf den Schutz-
anspruch 9 ausgedehnte Ruckbeziehungen von dem entsprechenden, eingetra-
genen Schutzanspruch 8 unterscheidet. Der Schutzanspruch 6 nach dem
2. Hilfsantrag enthalt in seiner Rickbeziehung auf den Schutzanspruch 2 nach
eine Wiederholung des letzten Merkmals des letztgenannten Schutzanspruches,
was dahingestellt bleiben kann, da es vom Fachmann als uberflissige Wiederho-
lung erkannt wird. Die eingetragenen Schutzanspriche 14 und 15 fehlen im

2. Hilfsantrag.

Der Gegenstand der Schutzanspriuche 1 bis 6 nach dem 2. Hilfsantrag ist jedoch

nicht schutzfahig, weil er nicht auf einem erfinderischen Schritt beruht.

Schutzanspriiche 1 und 4-6

FUr die mangelnde Schutzfahigkeit hinsichtlich des Schutzanspruches 1 nach dem
2. Hilfsantrag und seiner rickbezogenen Schutzanspriche 4 — 6 gelten im We-
sentlichen dieselben Grinde wie im Fall der mangelnden Schutzfahigkeit der
Schutzanspriiche 1 bis 4 nach dem 1. Hilfsantrag. Denn das zusatzliche Kennzei-
chen der Gegenstande der Schutzanspruche 1, 4 - 6 nach dem 2. Hilfsantrag, das
einen zusammengedruckten Zustand der Packung, insbesondere bei Verwendung
eines faserigen, zusammendrickbaren Materials wie Gewebe- oder Faservlies-
material fur die Streifen, vorsieht, begriindet keine erfinderische Losung — auch

nicht in Kombination mit den anderen Anspruchsmerkmalen. Der Fachmann kann
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— wie oben unter 11.3.3 bereits festgestellt — ohne weiteres Bemiihen auch mit zu-
sammendruckbarem faserigen Material anstelle von Pappe oder Papier arbeiten
und sieht erforderlichenfalls schon routinemallig einen zusammengedrickten
Zustand der Packung vor, wenn er dies beispielsweise aus Griunden des Trans-
ports oder der Lagerung vor der Entfaltung der Packung zur Weiterverarbeitung
fur sinnvoll erachtet. Der zusammengedruckte Zustand wird nach dem Streit-
gebrauchsmuster, S 6, Z 12-13, durch ein flexibles Verpackungs-material erreicht,
das zum Entfalten entfernt werden muss. Dieses raumsparende Verpacken und
anschlieRende Auspacken stellt fir den Fachmann auch deswegen einen routi-
nemalfligen Vorgang dar, weil er aus der EH11, S 4, Z 1-5, bereits eine Plastik-
schrumpffolie als Verpackung fur den Transport und die Lagerung kennt, die auf-
grund ihrer Schrumpfeigenschaft die Packung ebenfalls zusammendrickt und vor

dem Entfalten entfernt werden muss.

Schutzanspriche 2 und 4-6

FUr die mangelnde Schutzfahigkeit der Gegenstande des Schutzanspruches 2
nach dem 2. Hilfsantrag und seiner rickbezogenen Schutzanspriiche 4 und 6
gelten dieselben Grunde wie fur die mangelnde Schutzfahigkeit der eingetragenen
Schutzanspruche 1, 2 und 4. Denn auch die Beschrankung der Gegenstande der
Schutzanspruche 2, 4 und 6 nach dem 2. Hilfsantrag auf die Verdrehung der End-
abschnittsverbindung begrindet keinen erfinderischen Schritt, vgl die entspre-
chenden Feststellungen zur mangelnden Schutzfahigkeit des eingetragenen

Schutzanspruches 2 oben unter 11.3.2

Schutzanspruch 3

Der Gegenstand des nur auf den Schutzanspruch 2 riickbezogenen Schutzan-
spruches 3 nach dem 2. Hilfsantrag ist aus den gleichen Grinden wie derjenige
des Schutzanspruches 1 nach dem 1. Hilfsantrag nicht schutzfahig, weil — wie bei
der Entscheidung Uber den 1. Hilfsantrag bereits festgestellt - in der Verwendung

eines faserigen, zusammendrickbaren Materials allein kein erfinderischer Schritt
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liegt, auch nicht in der Kombination mit einer Verdrehung der Endverbindungsab-

schnitte.

Schutzanspriiche 7 — 14 nach dem 2 Hilfsantrag

Die Schutzanspriiche 7 — 14 nach dem 2. Hilfsantrag gehen aufgrund ihrer Rick-
beziehung auf die beschrankten Schutzanspriche 1 oder 2 nach dem 2. Hilfsan-
trag nicht Uber die eingetragenen Schutzanspriche 5 — 8 und 10 — 13 hinaus, die
bereits nach der Entscheidung Uber die Hauptantrage der beiden Verfahrensbetei-
ligten, s oben unter 1.3 bestehen bleiben. Insoweit ist der 2. Hilfsantrag der An-

tragsgegnerin gegenstandslos geworden.

6. Mit ihrem 3. Hilfsantrag begehrt die Antragsgegnerin die Zurlckweisung des
Lédschungsantrages im Umfang der eingetragenen Schutzanspriiche 5 bis 15. In
diesem Umfang wurde der Loschungsantrag der Antragstellerin bereits mit der
Entscheidung Uber die Hauptantrage der beiden Verfahrensbeteiligten zurtckge-
wiesen, s oben unter |1.3. Damit ist der 3. Hilfsantrag der Antragsgegnerin ge-

genstandslos geworden.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2
Satz 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO. Die Kosten des Verfahrens waren gegeneinander
aufzuheben, weil beide Verfahrensbeteiligten jeweils ungefahr zur Halfte obsiegen
und unterliegen. Mit der Léschung der Schutzanspriiche 1 bis 4 des eingetrage-
nen Gebrauchsmusters verliert dessen erfinderischer Gegenstand in etwa zur

Halfte seinen bisherigen Schutz.

8. Einer Zulassung der Rechtsbeschwerde, wie von der Antragsgegnerin ange-
regt, bedurfte es nicht, weil die Zulassungsvoraussetzungen nach § 100 Abs 2
PatG iVm § 18 Abs 4 GebrMG nicht gegeben sind. Insbesondere ist keine hochst-
richterliche Entscheidung erforderlich, weil eine Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung zu entscheiden ware, § 100 Abs 2 Nr 1 PatG. Die Rechtsprechung des

Bundespatentgerichts zum allgemeinen Rechtsbegriff des erfinderischen Schritts
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iSv § 1 Abs 1 GebrMG ist seit Jahren gleichmaRig und der Vortrag der Antrags-
gegnerin zu diesem Punkt stellt die Rechtmaligkeit dieser Rechtsprechung nicht
in Frage. § 1 Abs 1 GebrMG verlangt fur die Schutzfahigkeit eines Gebrauchs-
musters neben seiner Neuheit ausdrtcklich eine erfinderische Leistung, den erfin-
derischen Schritt. Zu diesem Begriff hat das Bundespatentgericht in standiger
Rechtsprechung und mit ihm die Uberwiegende Mehrheit in der Literatur die Auf-
fassung vertreten, dal fur die Schutzfahigkeit eines Gebrauchsmusters eine ge-
ringere erfinderische Leistung gentgt als fur die Erteilung eines Patents nach dem
Patentgesetz. Anknupfungspunkt fir diese Rechtsauffassung ist nicht zuletzt die
Begriindung fiir das Gesetz zur Anderung des Gebrauchsmustergesetzes vom
15. August 1986 (BIPMZ 1986, 316, 322). Folgerichtig hat das Bundespatentge-
richt wiederholt festgestellt, dal} eine technische Entwicklung auch dann iSv § 1
Abs 1 GebrMG auch dann schutzfahig sein kann, wenn sie sich fir den Fachmann
in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt und somit den Anforde-
rungen nach der Legaldefinition in § 4 PatG fur den Begriff der erfinderischen Ta-
tigkeit iSv § 1 Abs 1 PatG nicht genugt, solange sie jedenfalls trotz des Nahelie-
gens ein erfinderisches, namlich Uber die Routineleistung des Fachmannes hi-
nausgehendes Niveau aufweist (vgl zuletzt BPatG 5 W (pat) 434/99 in Bundespa-
tentgericht Jahresbericht 2002, S 55, 56 und in Mitt 2002, 46). In diesen Fallen ist
die Grenze fur die Schutzfahigkeit der in Rede stehenden technischen Entwick-
lung jedoch dann unterschritten, wenn es sich nur noch um eine Lésung handelt,
die der Durchschnittsfachmann bereits auf der Grundlage seines allgemeinen
Fachkonnens und bei routinemaRiger Berucksichtigung des Standes der Technik
ohne weiteres finden kann (vgl BPatG aaO). Die vorliegende Entscheidung folgt
dieser Rechtsprechung, indem sie die Feststellung der mangelnden Schutzfahig-
keit der eingetragenen Schutzanspriche 1 bis 4 auf die Unterschreitung dieser

Grenze stltzt.

Werner Skribanowitz Harrer
Pr
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