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wegen des Gebrauchsmusters 93 08 624

hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 27. Januar 2000 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Goebel sowie der Richter Dipl.-Ing. Kistner und Dipl.-Ing. Bork

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschlul des
Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung | -
vom 11. November 1998 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 93 08 624 wird im Umfang der Schutzan-
spruche 1 und 2 geldscht.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszige tragt die Antrags-

gegnerin.



Die Antrags- und Beschwerdegegnerin ist Inhaberin des am 9. Juni 1993 beim
Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten und am 19. August 1993 mit

der Bezeichnung

Einkaufswagen mit Pfandschlof}

und funf Schutzansprichen in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters
93 08 624.

Die mit der Anmeldung des Gebrauchsmusters eingereichten und der Eintragung

zugrundeliegenden Schutzanspriche 1 und 2 lauten:

1. Einkaufs- oder Gepackwagen mit einem waagerechten Griff, der
sich an der Wagen-Ruckseite Uber die gesamte Breite des Wagens
erstreckt und dem Schieben des Wagens von Hand dient, wobei die
beiden Enden des Griffs jeweils Uber ein Befestigungsteil (1) mit
den Enden der am Wagen nach hinten vorstehenden Tragarme
verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, da® das Befestigungsteil (1) einen inne-
ren Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Pfandschlof3 einliegt, durch

das zwei Wagen aneinander I6sbar koppelbar sind.

2. Wagen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da® der
Hohlraum (3) eine grolRere Hohe als Breite aufweist und das

Pfandschlof® hochkant im Hohlraum (3) einliegt.



Die Antragstellerin hat am 29. Januar 1998 beim Deutschen Patent- und Marken-
amt Antrag auf Loschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzanspru-
che 1 und 2 gestellt, da der Gegenstand der Schutzanspriche 1 und 2 im Hinblick
auf den Stand der Technik nach der DE 4136 780 A1 (E1) und der DE
41 18 514 A1 (E2) nicht schutzfahig sei.

Die Antragsgegnerin hat der Teilldschung widersprochen und hilfsweise die Auf-
rechterhaltung des Schutzrechts im Umfang des am 11. November 1998 vorge-
legten Hauptanspruchs und des eingetragenen Anspruchs 2 beantragt. Dieser

Schutzanspruch lautet:

1. Einkaufs- oder Gepackwagen mit einem waagerechten Griff, der
sich an der Wagen-Ruckseite Uber die gesamte Breite des Wagens
erstreckt und dem Schieben des Wagens von Hand dient, wobei die
beiden Enden des Griffs jeweils Uber ein Befestigungsteil (1) mit
den Enden der am Wagen nach hinten vorstehenden Tragarme
verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, da® das Befestigungsteil (1) einen inne-
ren Hohlraum (3) aufweist, in dem ein Pfandschlof3 einliegt, durch
das zwei Wagen aneinander l6sbar koppelbar sind, wobei der
Hohlraum von den Wandungen des Befestigungsteiles umgrenzt ist

und das Pfandschlof} vollstandig aufnimmt.

Die Gebrauchsmusterabteilung | hat in der Sitzung vom 11. November 1998 den
Ldschungsantrag zurlckgewiesen, da der Gegenstand des eingetragenen
Schutzanspruchs gegenuber dem genannten Stand der Technik neu sei und sich

aus diesem nicht ohne erfinderischen Schritt ergebe.

Gegen diesen Beschlu® wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde. Zur
Begrindung flihrt sie aus, dal’ der Begriff "innerer Hohlraum" im Schutzan-
spruch 1 unklar und auch bei Auslegung von Beschreibung und Zeichnung keine

Aussage Uber die Raumform des Hohlraums treffbar sei. Der Schutzanspruch 1



sei daher zu beschranken. Dabei sei aber eine Beschrankung auf den Anspruch 1,
wie er in der mundlichen Verhandlung vom 11. November 1998 vorgelegt worden
sei, nicht zuldssig. Der eingetragene Schutzanspruch 1 sei weiterhin gegenuber
dem Gegenstand der DE 41 18 514 A1 nicht mehr neu. Die Antragstellerin ver-
weist in diesem Zusammenhang noch auf den Gegenstand der wesensgleichen
EP 0 508 193 A1 (E3). Fur den Fall, dal® der Schutzanspruch aus der mundlichen
Verhandlung vom 11. November 1998 wieder aufgegriffen werden sollte, nennt die
Antragstellerin noch die EP 0 537 404 B1 (E4). Diese lege zusammen mit der DE
41 18 514 A1 den Schutzanspruch 1 nahe. Zum Gegenstand des Schutzan-
spruchs 2 nennt die Antragstellerin die EP 0 199 274 B1 (ES5), aus der dessen
Merkmale bekannt seien. Mit Schriftsatz vom 3.11.1999 fuhrt die Antragstellerin
den Prospekt "Uniloc" der Firma W... mit

dem Zeitvermerk LD1/92 ein (EO). Sie bietet Beweis dafir an, dafl} die im Prospekt
dargestellten Gegenstande im April 1992 vertrieben wurden. Das dort dargestellte
Gehause (Schlusselbox) weise einen sogenannten Munzeinsatz auf, der in das
Gehause eingeschoben werden kdnne. Mit Schriftsatz vom 15. November 1999
nennt die Antragsgegnerin noch die EP 0442 016 A1, die im Rahmen eines
weiteren Loschungsantrags genannt worden sei. Die Antragstellerin greift diese
Druckschrift mit Schriftsatz vom 16. Dezember 1999 als (E6) auf und macht

diesen Stand der Technik zum eigenen Vorbringen.

In der mundlichen Verhandlung vom 27. Januar 2000 hat die Antragsgegnerin den
Schutzanspruch 1 beschrankt und das Gebrauchsmuster mit diesem und dem
darauf zurickbezogenen eingetragenen Anspruch 2 verteidigt. Dieser Schutzan-

spruch 1 hat folgenden Wortlaut:



1. Einkaufs- oder Gepackwagen mit einem waagerechten Griff, der
sich an der Wagen-Ruckseite Uber die gesamte Breite des Wagens
erstreckt und dem Schieben des Wagens von Hand dient, wobei die
beiden Enden des Griffs jeweils Uber ein Befestigungsteil (1) mit
den Enden der am Wagen nach hinten vorstehenden Tragarme
verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, dal® das Befestigungsteil einen inneren
Hohlraum zur vollstandigen Aufnahme eines Pfandschlosses be-
sitzt, wobei durch das Pfandschlof® zwei Wagen aneinander I6sbar
koppelbar sind, wobei das Pfandschlol} Uber eine EinfUhrungsoff-
nung in den Hohlraum einschiebbar ist und wobei der Hohlraum

von den Wandungen des Befestigungsteiles umgrenzt ist.

Die Antragstellerin halt die mit der Verteidigung geltend gemachte Beschrankung
des Schutzanspruchs 1 fur unzulassig, da die aufgenommenen Merkmale nur der

Beschreibung zu entnehmen seien. Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben und das Gebrauchsmu-

ster im Umfang der Schutzanspriiche 1 und 2 zu I6schen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde im Umfang der Schutzanspriche 1 und 2 in der

Fassung vom 27. Januar 2000 zurlckzuweisen.

Sie fUhrt aus, dal’ der Begriff "innerer Hohlraum" im Zusammenhang mit dem Ein-
schieben des Pfandschlosses in den Hohlraum seine Bedeutung erhalte. Der Ge-
genstand des Schutzanspruchs 1 sei aus dem im Verfahren befindlichen Stand

der Technik nicht nahegelegt.



Die zulassige Beschwerde ist begrindet. Soweit das Gebrauchsmuster hinsicht-
lich der angegriffenen Schutzanspriche 1 und 2 nicht mehr verteidigt wird, ist der
Léschungsantrag ohne weiteres aus § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG begrundet. Aber
auch im Umfang der verteidigten Fassungen der Schutzanspriche 1 und 2 ist der
Ldschungsantrag begriindet. Denn insoweit ist der Loschungsanspruch aus § 15
Abs 1 Nr 1 GebrMG gegeben.

1. Die Beschrankung der Verteidigung auf den Gegenstand der Schutzanspriche
1 und 2 in der Fassung vom 27. Januar 2000 ist entgegen der Auffassung der
Antragstellerin zulassig. Die Antragsgegnerin ist bei der ihr zustehenden Befugnis,
das Gebrauchsmuster nur in beschranktem Umfang zu verteidigen, nicht auf die
Zusammenfassung von Merkmalen mehrerer eingetragener Schutzanspriche
verwiesen. lhr steht es vielmehr frei, in den verteidigten Schutzanspruch be-
schrankende Merkmale aufzunehmen, die lediglich in der Beschreibung enthalten

sind.

Denn der Loéschungsantragssteller hat einen Anspruch auf Loschung des Ge-
brauchsmusters in dem Umfang, in dem die von ihm geltend gemachten
Ldschungsgrinde das Gebrauchsmuster "betreffen" (§ 15 Abs 3 GebrMG). Erfaldt
der Léschungsgrund das Gebrauchsmuster mit Ausnahme eines Restes, der sich
durch die Aufnahme eines beschrankten Merkmals aus der Beschreibung in den
Schutzanspruch bestimmen |af3t, so braucht sich der Antragsteller nicht darauf
verweisen zu lassen, dal} dieses Merkmal nicht in einem der eingetragenen
Schutzanspruche enthalten ist, er also keine Teilldschung erwirken kdnne, sein
Ldschungsantrag mithin zurlickzuweisen ware. Dementsprechend kann es aber
auch dem Antragsgegner nicht verwehrt sein, das Gebrauchsmuster in einem in
dieser Weise beschrankten Umfang zu verteidigen. Denn ihm ist es unbenommen,
dem Loschungsantrag nur in dem Umfang zu widersprechen, in dem er flr
unbegrundet gehalten wird - also etwa auch unter Aufnahme eines nur in der Be-
schreibung enthaltenen beschrankenden Merkmals in den Schutzanspruch -, um
gegebenenfalls die Belastung mit Verfahrenskosten in diesem Umfang nach § 93

ZPO zu vermeiden.



Im vorliegenden Fall haben die aus Beschreibung aufgenommenen Merkmale be-
schrankenden Charakter. Denn sie sind dort als Gegenstand einer Ausfuhrungs-
form der unter Schutz gestellten Lehre aufgefihrt (vgl fur das Patentrecht GRUR
1966, 312, 316 - Appetitztgler; GRUR 1991, 307, 308 - Bodenwalze). Die Ausge-
staltung der Einfuhrungsoffnung (7) ist auf Seite 4 Absatz 2 und die des Hohl-
raums (3) auf Seite 4 Absatz 1 und 3 der Beschreibung unter Schilderung eines in
den Zeichnungen dargestellten entsprechenden Ausflhrungsbeispiels, fur den
Fachmann, einen Detailkonstrukteur oder technischen Zeichner, ohne weiteres

entnehmbar, wiedergegeben.

2. Der verteidigte Schutzanspruch 1 mag gegenuber den genannten Entgegen-

haltungen (EO bis E6) neu sein, er beruht jedoch auf keinem erfinderischen Schritt.

Aus der EP 0442 016 A1 ist ein Einkaufs- oder Gepackwagen, dort als Trans-
portwagen bezeichnet, bekannt, der einen waagerechten Griff 5 aufweist, der sich
uber die gesamte Breite des Wagens erstreckt (Fig 9) und dem Schieben des
Wagens von Hand dient. Beide Enden des Griffs sind jeweils Uber ein Befesti-
gungsteil 2, dort als Munzpfandschlol3 bezeichnet, mit den Enden der am Wagen
nach hinten vorstehenden Tragarme 1 (Fig 1, 2) verbunden. Durch das Pfand-
schlof® (Teile 23, 24) sind zwei Wagen |6sbar aneinander koppelbar (Sp 4, Z 30 —
45). Da das Pfandschlofl3 einen Munzeinwurf- und -ausgabeschlitz 24 und eine
Schlusselaufnahme 23 besitzt, ist aus den Figuren 1, 2 klar ersichtlich, dal es im
Innern des Befestigungsteils aufgenommen wird und von den Wandungen des
Befestigungsteils begrenzt wird. Damit I6st dieses Pfandschlol3 die im Ge-
brauchsmuster 93 08 624.5 auf Seite 3 2, 1. Absatz genannte Aufgabe. Der
Druckschrift sind jedoch keine Ausfuhrungen zu entnehmen, wie das Pfandschlof3

in das Befestigungsteil integriert ist.

Der Prospekt der Firma W... "Uniloc" betrifft einen Einkaufs- und Transportwa-
gen. Er tragt auf Seite 1 links oben den Hinweis "Prospekt Nr. 245/92" und auf der

letzten Seite rechts unten den Hinweis "LD1/92". Derartige Hinweise sind bei Pro-



spekten ubliche Angaben zum Druck- bzw. Ausgabedatum des Prospekts. Es ent-
spricht der allgemeinen Lebenserfahrung, dal dieses Prospekt mit dem angege-
benen Datum "92" der Offentlichkeit im Jahr 1992 zuganglich gemacht wurde,
wenn es den Verkauf des beworbenen Produkts baldmaoglichst unterstitzen sollte.
Der genannte Prospekt der Firma W... "Uniloc" ist wegen der genannten Da-
tumsangaben daher als vorverodffentlicht gegenuber dem Gebrauchsmusters
93 08 624.5 anzusehen.

Dieser Prospekt zeigt Einkaufs- und Gepackwagen, die am waagerechten Griff
(Abb auf S 1) bzw am Tragarm (Abb auf S 3) befestigte Munzpfandschlosser auf-
weisen. Auf Seite 2 wird in der ersten Spalte darauf hingewiesen, dal® das Munz-
pfandschlof® ein kompaktes Gehause aufweist, und in Spalte 2, dal® die Montage
oder der Austausch von Munzeinsatz und Schlissel durch eine zentrale Schraube
erfolgt. Dies bedeutet, da® der Mlunzeinsatz in einen Hohlraum im Gehause des
Munzpfandschlosses einschiebbar oder auch von dort entnehmbar ist und mit der
Zentralschraube in der Lage gesichert wird. Der gezeigte Miinzeinsatz entspricht
somit dem Pfandschlo3 des Gebrauchsmusters 93 08 624.5. Der Gebrauchsmu-
sterinhaber hat in der mundlichen Verhandlung vor dem Senat Uberdies nicht be-

stritten, dal} einschiebbare Pfandschlosser an sich bereits bekannt waren.

Der Fachmann wird ein solches, in einen Hohlraum eines Gehauses einschiebba-
res Pfandschlo® im Rahmen seiner fachlichen Routine auch auf das Befesti-
gungsteil eines Wagens nach der EP 0 442 016 A1 Ubertragen. Das Gehause des
Befestigungsteils ist dann der Ersatz fur das Gehause des Munzpfandschlosses
beim Gebrauchsmuster. Eine solche einfache Ubertragung des Einbaus des
Pfandschlosses gehoért zum handwerklichen Koénnen des Fachmanns. Dem
Merkmal des "inneren Hohlraums" im Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters
kann keine besondere Bedeutung zugemessen werden, da der Begriff an sich nur
dann einen Sinn hat, wenn ein dufRerer und ein innerer Hohlraum vorhanden sind,
dh der innere Hohlraum vom &auferen Hohlraum umgeben wird, was hier aber
nicht zutrifft. Im Ubrigen wirde dem Hohlraum des Gehauses des Muinzpfand-

schlosses nach dem W...-Prospekt derselbe Aussagegehalt zukommen wie



_lo_

dem beim verteidigten Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters.

3. Der verteidigte Gegenstand des Unteranspruchs 2 hat keinen eigenstandigen

erfinderischen Charakter.

Dem Fachmann erschlief3t sich ohne weiteres bei Betrachtung der Fig 1 und 2 der
EP 0442 016 A1 (E6), dal® das dort vorhandene Pfandschlof eine groRere Hohe
als Breite aufweist und im Befestigungsteil einliegt. Bei einem einschiebbaren
Pfandschlof® einen entsprechenden Hohlraum im Gehause vorzusehen, liegt im

konstruktiven Konnen des Fachmanns.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2

PatG und § 91 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel Kistner Bork
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