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wegen des Gebrauchsmusters 297 22 227

(hier: Léschungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die muandliche Verhandlung vom 14. Dezember 2000 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Goebel sowie der Richter Dipl.-ing. Koéhn und

Dr. Ing. Pdsentrup

beschlossen:

Auf die Beschwerden des Antragstellers und der Antragsgeg-
nerin wird der Beschlufld des Deutschen Patent- und Marken-
amts - Gebrauchsmusterabteilung | - vom

10. November 1999 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 297 22 227 wird geldscht, soweit es
Uber die Schutzanspriche 3 bis 9 in der Fassung vom
7. Januar 1999 hinausgeht.

Im Gbrigen werden der Loschungsantrag und die Beschwer-

den zuruckgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtsziige werden ge-

geneinander aufgehoben.



Griunde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 16. Dezember 1997 beim Deutschen
Patent- und Markenamt mit 11 Schutzansprichen angemeldeten Gebrauchs-
musters 297 22 227 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zur Herstellung von Scher-

beneis".

Der mit der Anmeldung eingereichte Schutzanspruch 1 lautet:

1. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis aus einer gefrierba-
ren Flussigkeit, insbesondere Wasser, mit einer die gefrierbare
Flussigkeit aufnehmenden Wanne (2), einer in die Flussigkeit ein-
tauchenden, rotierbaren Kaltetrommel (3), einer Abldsevorrichtung
(5) zum Abldésen des an der Mantelflache (4) der Trommel (3) ge-
bildeten Eises und einer Ausgabevorrichtung (6) fir das Scherben-
eis (12), dadurch gekennzeichnet, dal3 Mittel (9, 15) zur Bestrah-
lung des produzierten Scherbeneises (12) mit keimtdtenden
und/oder ozonisierenden Strahlen, insbesondere mindestens eine

kurzwellige UV-Strahlungslampe, vorgesehen sind.

Wegen des Wortlauts der auf den Schutzanspruch 1 zumindest mittelbar ruckbe-
zogenen eingetragenen Schutzanspriuche 2 bis 11 wird auf die Registerakte

verwiesen.

Der Antragsteller hat am 5. November 1998 beim Deutschen Patent- und Marken-
amt die Loschung des Gebrauchsmusters beantragt.
Er hat geltend gemacht, dal der Gegenstand des Gebrauchsmusters im Hinblick

auf das



Gebrauchsmuster 297 21 426

nicht mehr neu sei, zumindest aber nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe.
Er hat im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zum Stand der

Technik auRerdem noch folgende Druckschriften genannt:

DE 94 12 825 U1,

Pschyrembel, Klinisches Worterbuch, Aufl. 252 (Stichwort "Ozon"),
Lexikon-Institut Bertelsmann (Wasser, Eis und Ozon betreffende Ab-
schnitte) und

Grundwerk-Kuhnert (Stichwort "Ozon").

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat dem Loéschungsantrag im Umfang der am

7. Januar 1999 neuen Schutzanspriuche 1 bis 9 widersprochen.

Diese Schutzanspriche lauten:

1. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis aus einer gefrierba-
ren Flussigkeit, insbesondere Wasser, mit einer die gefrierbare
Flussigkeit aufnehmenden Wanne (2), einer in die Flussigkeit ein-
tauchenden, rotierbaren Kaltetrommel (3), einer Ablésevorrichtung
(5) zum Ablésen des an der Mantelflache (4) der Trommel (3) ge-
bildeten Eises und einer Ausgabevorrichtung (6) fur das Scherben-
eis (12), dadurch gekennzeichnet, dal3 Mittel (9) zur Bestrahlung
des produzierten Scherbeneises (12) mit keimtotenden und/oder
ozonisierenden Strahlen, insbesondere mindestens eine kurzwel-
lige UV-Strahlungslampe, vorgesehen sind, wobei die Bestrah-
lungsmittel (9) im Bereich der Ausgabevorrichtung (6) vorgesehen

sind.



2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Bestrahlungsmittel (9) von einer Abschirmung (11) umgeben sind,

die einen Strahlungsaustritt nach aul3en verhindert.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dal} die Bestrahlungsmittel (9) an einem Auswurfschacht (6) ange-
ordnet sind, welcher die insbesondere als Schabermesser (5) aus-
gebildete Ablésevorrichtung umgibt und zu den Bestrahlungsmitteln

(9) hin strahlungsdurchlassig ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dal® die
Bestrahlungsmittel (9) von einer Haube (11), insbesondere aus

Blech, umgeben sind, die zum Auswurfschacht (6) hin offen ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dal} alle
zu den Bestrahlungsmitteln (9) gehoérigen Bauteile einschlieBlich
elektrischer Anschlufdteile und elektronischer Funktionselemente

innerhalb der Haube (11) angeordnet sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
dal} ein Sicherheitsschalter vorgesehen ist, der bei Entfernung der
Haube (11) die Bestrahlungsmittel (9) abschaltet.

7. Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis aus einer gefrierba-
ren FlUssigkeit, insbesondere Wasser, mit einer die gefrierbare
Flassigkeit aufnehmenden Wanne (2), einer in die FlUssigkeit ein-
tauchenden, rotierbaren Kaltetrommel (3), einer Ablosevorrichtung
(5) zum Abldésen des an der Mantelflache (4) der Trommel (3) ge-
bildeten Eises und einer Ausgabevorrichtung (6) fir das Scherben-
eis (12), dadurch gekennzeichnet, da® Mittel (15) zur Bestrahlung
des produzierten Scherbeneises (12) mit keimtotenden und/oder



ozonisierenden Strahlen, insbesondere mindestens eine kurzwel-
lige UV-Strahlungslampe, vorgesehen sind, dal} die Bestrahlungs-
mittel (15) in einem Vorratsbehalter (14) zur Bevorratung des her-
gestellten Scherbeneises (12) vorgesehen sind, wobei der Vorrats-
behalter (14) eine mit einer Klappe (18) abdeckbare Entnahmeoff-
nung (17) aufweist und ein Sicherheitsschalter vorgesehen ist, der

beim Offnen der Klappe (18) die Bestrahlungsmittel (15) abschaltet.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dal} die
Bestrahlungsmittel (15) in einem oberen Eckbereich des Vorratsbe-

halters (14) vorgesehen sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dal} die Bestrahlungsmittel (15) mit einer strahlungsdurchlassigen,
insbesondere feuchtigkeitsdichten Haube (16), bevorzugt aus Acryl-

glas, umgeben sind.

Mit Schriftsatz vom 5. November 1999 hat die Antragsgegnerin Schutzanspruiche
1 bis 13 gemaR Hilfsantrag vorgelegt, fur deren Wortlaut auf die Akten verwiesen

wird.

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschlu® vom 10. November 1999 das Gebrauchsmuster geldscht, soweit es Uber
die Schutzanspriche 1 bis 6 in der Fassung vom 7. Januar 1999 hinausgeht, und
den weitergehenden Loschungsantrag zurlickgewiesen. Sie hat die Kosten des

Verfahrens den Beteiligten je zur Halfte auferlegt.

Gegen diesen Beschluld haben der Antragsteller und die Antragsgegnerin Be-

schwerde eingelegt.



Der Antragsteller macht erganzend geltend, dall der Gegenstand des
Gebrauchsmusters bereits durch das Gebrauchsmuster 297 21 426 geschutzt sei.
Wenn es schon nicht zum schutzhindernden Stand der Technik gezahlt werden

konne, so gehe es doch als alteres Recht dem Streitgebrauchsmuster vor.

Er beantragt,

den angefochtenen BeschluR aufzuheben und das

Gebrauchsmuster zu loschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschlu® aufzuheben und den L6-
schungsantrag im Umfang der Schutzanspriche 1 bis 9, ein-

gereicht am 7. Januar 1999, zurlckzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dal® der Gegenstand des Gebrauchsmusters in der
verteidigten Fassung nicht durch das altere Gebrauchsmuster 297 21 426 ge-

schutzt sei.

Zum weiteren Vorbringen der Beteiligten wird auf den Inhalt ihrer Schriftsatze ver-

wiesen.

Die Beschwerden des Antragstellers und der Antragsgegnerin sind zulassig. Sie

haben jedoch jeweils nur teilweise Erfolg.

Die Beschwerde des Antragstellers ist nur insoweit begrindet, als der
Léschungsantrag auch im Umfang der Schutzanspriiche 1 und 2 in der Fassung

vom 7. Januar 1999 sachlich gerechtfertigt ist. Sie ist insoweit nicht begrindet, als



der weitergehende Loéschungsantrag nicht gerechtfertigt ist. Die Beschwerde der
Antragsgegnerin ist nur insoweit begrindet, als der Loschungsantrag — Uber die
Schutzanspruche 3 bis 6 hinaus — auch im Umfang der Schutzanspriche 7 bis 9 in
der Fassung vom 7.Januar 1999 nicht gerechtfertigt ist. lhr Antrag auf
Zuruckweisung des Léschungsantrags im Umfang der Schutzanspriiche 1 und 2 in

der Fassung vom 7. Januar 1999 ist nicht gerechtfertigt.

Soweit das Gebrauchsmuster nicht mehr verteidigt wird, verbleibt es bei der nach
§ 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG ausgesprochenen und insoweit auch nicht angefoch-
tenen Loschung. Im Umfang der Schutzanspriche 1 und 2 in der Fassung vom
7.Januar 1999 wie auch in der hilfsweise verteidigten Fassung vom
5. November 1999 ist der Loéschungsanspruch aus § 15 Abs 1 Nr2 GebrMG
gegeben. Im Umfang der Schutzanspriche 3 bis 9 in der Fassung vom
7. Januar 1999 ist der geltend gemachte Loschungsanspruch aus § 15 Abs 1 Nr 2
und Nr 1 nicht gegeben.

1. Die nachtragliche Erweiterung des Loschungsbegehrens um den Ldschungs-
grund gemaR § 15 Abs 1 Nr 2 GebrMG ist zulassig. Die Antragsgegnerin hat dazu
in der mundlichen Verhandlung vor dem Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat ihre

Einwilligung erklart.

2. Die Verteidigung des angegriffenen Gebrauchsmusters im Umfang der Schutz-
anspruche 1 bis 9 vom 7. Januar 1999 ist zulassig. Der verteidigte Schutzan-
spruch 1 enthalt die Merkmale aus den eingetragenen Schutzansprichen 1 und 3
und der verteidigte Schutzanspruch 7 die Merkmale aus den eingetragenen
Schutzanspriichen 1, 8 und 11. Die verteidigten Schutzanspriiche 2 bis 6 gehen
zuruck auf die eingetragenen Schutzanspruche 2 und 4 bis 7 und die verteidigten

Schutzanspruche 8 und 9 auf die eingetragenen Schutzanspriche 9 und 10.



3. Der geltend gemachte Léschungsanspruch wegen eines alteren Rechtes (§ 15
Abs 1 Nr 2 GebrMG) ist bezuglich des Gegenstandes der verteidigten Schutzan-

spruche 1 und 2 gegeben.

a) Der Gegenstand des angegriffenen Gebrauchsmusters im Umfang der vertei-
digten Schutzanspriche 1 und 2 ist bereits aufgrund der am 4. Dezember 1997
angemeldeten und somit alteren Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8 ge-
schiutzt. Jenes Gebrauchsmuster ist am 12. Februar 1998 in die Gebrauchsmus-

terrolle eingetragen worden und seither nicht geloscht worden.

Die Vorrichtung zur Herstellung von Scherbeneis gemall dem verteidigten
Schutzanspruch 1 des angegriffenen Gebrauchsmusters weist folgende Merkmale
auf:
a) eine eine gefrierbare Flussigkeit aufnehmende Wanne (2),
a1) die gefrierbare Flussigkeit ist insbesondere Wasser,
b) eine in die Flussigkeit eintauchende drehbare Kaltetrommel (3),
c) eine Abldsevorrichtung (5) zum Ablésen des an der Mantelflache (4)
der Kaltetrommel (3) gebildeten Eises
d) eine Ausgabevorrichtung (6) fur das Scherbeneis,
e) Mittel (9) zur Bestrahlung des produzierten Scherbeneises mit
keimtétenden und/oder ozonisierenden Strahlen,
e1) insbesondere mindestens eine kurzwellige UV-Strahlen erzeu-
gende UV-Strahlungslampe,
f) die Bestrahlungsmittel (9) sind im Bereich der Ausgabevorrichtung

(6) vorgesehen.

Die altere Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8 - im Folgenden wird auf die
zugehorige Druckschrift DE 297 21 426 U1 Bezug genommen - betrifft eine Vor-
richtung zur Herstellung von Scherben-, Flocken-, Wirfel- und anderen Eissorten.
Auf Seite 3 der Druckschrift finden sich die Uberschrift "SCHUTZANSPRUCHE"

sowie mehrere Absatze von denen dem ersten die Ziffer "1." vorangestellt ist.
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Weitere Ordnungszahlen sind indessen nicht vorhanden. Insgesamt sind unter

dieser Uberschrift im wesentlichen 4 Merkmale angegeben, namlich:

o) Eine UV-Lampe ist so angebracht, dal3 durch die Bestrahlung durch
diese UV-Lampe das Eis beim Herausnehmen aus dem Vorratssilo
keimfrei ist,

) Die UV-Lampe wird mittig an der Decke oder auch an den Seitenwanden
des Vorratsbehalters installiert.

v) Ein Ein- und Ausschalter fiir die UV-Lampe wird durch das Offnen oder
SchlieRen des Klappdeckels des Vorratsbehalters betatigt.

5) Die UV-Lampe wird beim Offnen des Klappdeckels des Vorratsbehalters
angemacht und brennt nach dem Schlie3en des Klappdeckels noch 60 s

nach.

Auch laut Seite 2, Zeile 1, ist die UV-Lampe im Vorratssilo anzubringen. Dagegen
wird in dem mit "BESCHREIBUNG" Uberschriebenen Kapitel der Gebrauchsmus-
terschrift im 2. Absatz auch auf eine andere Anordnung der UV-Lampe(n) einge-
gangen. Demnach kann man namlich die UV-Lampe(n) "auch an der Produktions-
statte, sprich direkt an der Eisgewinnung installieren". Bei der Anbringung im Vor-
ratssilo habe man aber die Gewahr, dal® das Eis im Endzustand bestrahlt werde
und somit ein keimfreies Eis zur Verfugung stehe. Auch im letzten Absatz auf
Seite 3 ist als wichtig betont, dal} die UV-Lampe auf das Endprodukt strahlt. Der
Fachmann, als welcher hier ein Maschinenbauingenieur (FH) oder auch ein quali-
fizierter Meister mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Eismaschinen anzusehen ist,
wird daher die altere Gebrauchsmusteranmeldung so verstehen, dal® eine Vor-
richtung zur Herstellung von Scherbeneis (oder anderen Eissorten) unter Schutz
gestellt ist, die dadurch gekennzeichnet ist, dal® eine (oder mehrere) UV-Lampe so
angebracht ist, dal® durch die Bestrahlung dieser UV-Lampe das Eis beim Her-
ausnehmen aus dem Vorratssilo keimfrei ist. Der Fachmann wird also die ersten
beiden Absatze unter der Uberschrift "SCHUTZANSPRUCHE" bzw das Merkmal o

gemall der vorstehenden Merkmalsgliederung als Hauptanspruch der alteren
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Gebrauchsmusteranmeldung verstehen. Die UV-Lampe kann im Vorratssilo oder
an der Produktionsstatte des Eises angebracht sein - diese beiden Moglichkeiten
sind in dem Gebrauchsmuster ausdrucklich erwahnt. Der Fachmann versteht da-
nach den Hauptanspruch nach Auffassung des Senats so, dal} auch eine Vor-
richtung umfaldt wird, bei der die UV-Lampe im Bereich zwischen der Produktions-
statte des Eises und einem Vorratssilo, dh im Bereich einer Ausgabevorrichtung,
angeordnet ist, denn auch dann wird das Ziel, ein keimfreies Eis zur Verfigung zu

stellen, erreicht.

Auch wenn in dem alteren Gebrauchsmuster weder eine Wanne noch eine Kalte-
trommel noch eine Abldsevorrichtung fur das an der Kaltetrommel gebildete Eis
erwahnt sind (Merkmale a bis ¢ des Anspruchs 1 des Streitgebrauchsmusters),
weild der Fachmann, dal} solche Teile bei einer Vorrichtung zur Herstellung von
Scherbeneis vorhanden sind (vergl DE 94 12 826 U1). Das hat auch die Antrags-

gegnerin nicht bestritten.

Die Ausgabevorrichtung (Merkmal d des Anspruchs 1 des Streitgebrauchsmus-
ters) ist weder im Schutzanspruch 1 noch in der Beschreibung naher erlautert. lhr
ist im Anspruch zwar das Bezugszeichen 6 zugeordnet, dieses gehort aber, wie
sich aus der Beschreibung ergibt, zum Auswurfschacht, der erst im verteidigten
Schutzanspruch 3 spezifiziert ist. Bei der im Schutzanspruch 1 des Streit-
gebrauchsmusters aufgeflhrten Ausgabevorrichtung handelt es sich somit nicht
um ein dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters eigentumliches differen-
ziertes Vorrichtungsteil, sondern ganz allgemein um den an die AblGsestelle des
Eises anschlielfenden Teil der Vorrichtung, wie er selbstverstandlich auch bei der

durch das altere Gebrauchsmuster geschutzten Vorrichtung vorhanden ist.

b) Gemald dem verteidigten Schutzanspruch 2 sind die Bestrahlungsmittel von ei-
ner Abschirmung umgeben, die einen Strahlungsaustritt nach auf’en verhindert.
Eine so wirkende Abschirmung ergibt sich bereits durch das Gehause der Vor-

richtung, in die die Bestrahlungsmittel eingebaut sind. So ist es auch bei der Vor-
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richtung nach der alteren Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8 (s S2Z3 u
4). Auch der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 2 unterscheidet sich
somit insoweit nicht von dem Schutzgegenstand der alteren Gebrauchsmuster-
anmeldung 297 21 426.8.

c) Da sich die Schutzanspriche 1 und 2 gemal dem im Verfahren vor dem Deut-
schen Patent- und Markenamt gestellten Hilfsantrag vom 5. November 1999, nur
dadurch von den im Beschwerdeverfahren verteidigten Schutzansprichen 1 und
2 unterscheiden, dal im Schutzanspruch 1 zwei lediglich fakultative Merkmale (a1
und e1 gemal Merkmalsgliederung) entfallen sind, ergibt sich bei Zugrundelegung

dieser Schutzanspruche nichts Anderes.

4. Gegenuber dem Gegenstand der verteidigten Schutzanspriiche 3 bis 9 ist der

Loschungsanspruch aus § 15 Abs 1 Nr 2 GebrMG nicht gegeben.

Im verteidigten Schutzanspruch 3 des angegriffenen Gebrauchsmusters - und
wegen deren zumindest mittelbarer Rickbeziehung auf den Schutzanspruch 3
auch in den Schutzanspruchen 4 bis 6 - ist ein Auswurfschacht spezifiziert, der die
Abldsevorrichtung fur das Eis umgibt und zu den Bestrahlungsmitteln hin strah-
lungsdurchlassig ist. Ein solcher Auswurfschacht ist in der alteren Gebrauchs-
musteranmeldung 297 21 426.8 nicht erwahnt und stellt demgegenuber eine von

diesem Gebrauchsmuster nicht geschutzte Weiterbildung dar.

Die Vorrichtung nach den verteidigten Schutzansprichen 7 bis 9 weist einen Si-
cherheitsschalter auf, der beim Offnen der die Entnahmedffnung fiir das Eis ab-
deckenden Klappe die Bestrahlungsmittel ausschaltet. Dieser ist nicht wesens-
gleich oder identisch mit dem gemal} dem alteren Gebrauchsmuster vorgesehe-
nen Schalter, der beim Offnen einer Klappe des Vorratsbehélters schaltet. Dieser
Schalter schaltet namlich die UV-Lampe beim Offnen der Klappe ein und setzt
beim Schlielen der Klappe eine Verzégerungsschaltung fur das Ausschalten der

Lampe in Gang.
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5. Der geltend gemachte Léschungsanspruch wegen mangelnder Schutzfahigkeit
(§15 Abs1 Nr1 GebrMG) ist bezuglich des Gegenstandes der verteidigten

Schutzanspruche 3 bis 9 nicht gegeben.

Die Gegenstande der verteidigten Schutzanspriiche 3 bis 9 sind schutzfahig, denn
sie sind neu und beruhen auch auf einem erfinderischen Schritt Dies hat der An-
tragsteller zuletzt auch nicht mehr bestritten. Die gewerbliche Anwendbarkeit steht

nicht in Zweifel.

Die altere Gebrauchsmusteranmeldung 297 21 426.8 ist erst nach dem Anmel-
detag des Streitgebrauchsmusters der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden.
Ihr Inhalt gehdrt daher nicht zum Stand der Technik iSd § 3 Abs 1 GebrMG und
bleibt daher bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit auller Betracht.

Im deutschen Gebrauchsmuster 94 12 825 ist eine Vorrichtung zur Herstellung
von Scherbeneis beschrieben, bei der zur Desinfektion des Wasserbehalters und
der Oberflache der Kaltetrommel (Verdampferwalze) im Wasserbehalter eine UV-
Lampe vorgesehen ist (Anspriche 1 und 11). Hieraus entnimmt der Fachmann
keinen Hinweis dafur, die UV-Lampe entsprechend der Lehre des Streit-
gebrauchsmusters im Bereich der Ausgabevorrichtung fur das erzeugte Eis anzu-
ordnen. Anregungen in dieser Richtung ergeben sich auch nicht aus den vom An-
tragsteller aufgezeigten Literaturstellen Gber Ozon und dessen Einsatz zur Desin-

fektion.

6. Die Entscheidung Uber die Kosten des Beschwerdeverfahrens folgt aus § 18
Abs 3 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert
keine andere Entscheidung.

Goebel Koéhn Dr. Pésentrup
Pr



