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betreffend das europaische Patent 0 199 274
(DE 3 666 886)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 28. November 2001 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Obermayer,
Dipl.-Phys. Kalkoff, der Richterin Schuster und des Richters
Dipl.-Phys. Dr. Hartung

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von
DM 12.000,- vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 16. April 1986 unter Inanspruch-
nahme der Prioritdt der DE 3 515 069 vom 26. April 1985 angemeldeten, ua mit
Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten européi-
schen Patents 0 199 274 (Streitpatent), das einen "Transportwagen" betrifft und
6 Patentanspriiche umfaf3t. Patentanspruch 1 hat in deutscher Ubersetzung fol-

genden Wortlaut:

Transportwagen (1), der in einen gleichgearteten Transport-
wagen einschiebbar und mit einer zur Aufnahme von Ware
vorgesehenen Einrichtung (2) ausgestattet ist, wobei in sei-
nem Griffbereich (6, 7) ein mit einer Kopplungseinrichtung
versehenes Minzschloss (10) angeordnet ist, das auf Pfand-
basis ein gegenseitiges An- und Abkoppeln von Transport-



wagen mit oder ohne Inanspruchnahme einer Sammelstelle
erlaubt,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Miuinzschloss (10) im Bereich eines der beiden
Grifftragarme (6) angeordnet ist und sich sowohl am Griff-

tragarm (6) als auch am Griff (7) abstUtzt.

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zuriickbezogenen

Patentanspriiche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, der Gegenstand des Streitpatents gehe tber den Inhalt der
Anmeldung hinaus, verfolgt die Klagerin das Ziel, das Streitpatent mit Wirkung far

das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland flr nichtig zu erklaren.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0199 274 mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu

erklaren.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, hilfsweise mit der Mal3gabe, daf3

Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalt:

Transportwagen, der in einen gleichgearteten Transportwa-
gen einschiebbar und mit einer zur Aufnahme von Transport-
gut vorgesehenen Einrichtung ausgestattet ist, wobei in sei-
nem Griffbereich ein mit einer Kopplungseinrichtung verse-
henes Minzschloss angeordnet ist, das auf Pfandbasis ein
An- und Abkoppeln frei stehender Transportwagen miteinan-
der ebenso ermdglicht, wie das An- und Abkoppeln an eine
fest installierte Sammelstelle oder an einen mit der Sammel-

stelle direkt oder indirekt verbundenen Transportwagen,



dadurch gekennzeichnet,

dass das Minzschloss im Verbindungsbereich eines Griff-
tragarms mit dem sich anschliel3enden Griffende befestigbar
ist und sich sowohl an diesem Grifftragarm als auch am Griff

abstitzt,

weiter hilfsweise mit der Mal3gabe, dal3 Patentanspruch 1 folgende Fassung

erhalt:

Transportwagen, der in einen gleichgearteten Transportwa-
gen einschiebbar und mit einer zur Aufnahme von Transport-
gut vorgesehenen Einrichtung ausgestattet ist, wobei in sei-
nem Griffbereich ein mit einer Kopplungseinrichtung verse-
henes Mulnzschloss angeordnet ist, das auf Pfandbasis ein
An- und Abkoppeln frei stehender Transportwagen miteinan-
der ebenso ermdglicht, wie das An- und Abkoppeln an eine
fest installierte Sammelstelle oder an einen mit der Sammel-
stelle direkt oder indirekt verbundenen Transportwagen,
dadurch gekennzeichnet,

dass das Minzschloss im Verbindungsbereich eines Griff-
tragarms mit dem sich anschlieRenden Griffende befestigbar
ist, dass das Gehause des Munzschlosses mit winklig zuein-
ander angeordneten Befestigungsabschnitten ausgestattet
ist und dass sich das Munzschloss uber die Befestigungsab-
schnitte sowohl an einem der beiden Grifftragarme als auch

am Griff abstitzt.

Sie ist dem Vorbringen der Klagerin entgegengetreten und halt das Streitpatent fur

bestandsfahig.



Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der der in Artll §6 Absatz 1 Nr 3 IntPatUG, Art 138
Absatz 1 litc EPU iVm Art 123 Abs 2 EPU vorgesehene Nichtigkeitsgrund der
unzulassigen Erweiterung geltend gemacht wird, ist nicht begriindet.

1. Das Streitpatent betrifft einen Transportwagen zur Aufnahme von Ware, der
in einen gleichgearteten Transportwagen einschiebbar und mit einem Munzschlof3
versehen ist, das auf Pfandbasis ein An- und Abkoppeln des Transportwagens mit

oder ohne Inanspruchnahme einer Sammelstelle erlaubt.

Nach der Beschreibung ist es bei derartigen im Stand der Technik bekannten
Transportwagen schwierig, die Minzschlésser so anzubringen, dal’3 das Ineinan-
derschieben der Wagen und ihre bequeme Handhabung erhalten bleiben. So rage
das Munzschlof3 im Stand der Technik teilweise in den Ladebereich des Korbes,
so dal’ die Ware beim Beladen des Korbes um das Minzschlof3 herum bewegt
werden musse. Bei anderen bekannten Munzschldssern, die am Griff des Trans-
portwagens befestigt seien, bestehe die Gefahr des Verdrehens um die Griff-
achse. Wieder andere Munzschlésser wirden mittig am Griff so befestigt, dal3 sie
storend in den Kindersitzbereich hineinragten. Bei Minzschlossern, die an den
aulReren Korbseitenwanden befestigt wurden, bestehe die Gefahr, dal3 der Ein-
kaufswagen die Durchgénge in den Kassenzonen nicht oder nur mit Miihe passie-

ren konne.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, bei
einem Transportwagen der genannten Art das Munzschlol3 so anzuordnen, dal3 es
den fir ein im Wagen mitzufihrendes Kleinkind vorgesehenen Raum nicht ver-
kleinert, daf3 das Be- und Entladen nicht behindert wird, dal? das Miunzschlof3 fer-
ner nicht mutwillig in seiner Lage veranderbar ist und daf3 sich schlief3lich seine
Lage im Laufe der Zeit nicht durch Gebrauchseinflisse von selbst andert.



3. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent im Anspruch 1 einen

Gegenstand mit folgenden Merkmalen vor:

1. Transportwagen (1), der in einen gleichgearteten Trans-
portwagen einschiebbar und mit einer zur Aufnahme von
Ware vorgesehenen Einrichtung (2) ausgestattet ist,

2. wobei im Griffbereich (6, 7) des Transportwagens (1) ein
mit einer Kopplungseinrichtung versehenes Minz-
schloss (10) angeordnet ist,

3. das auf Pfandbasis ein gegenseitiges An- und Abkoppeln
von Transportwagen mit oder ohne Inanspruchnahme
einer Sammelstelle erlaubt,

dadurch gekennzeichnet,

4. dass das Minzschloss (10)

4.1. im Bereich eines der beiden Grifftragarme (6)
angeordnet ist und

4.2. sich sowohl am Griffragarm (6) als auch am
Griff (7) abstitzt.

4. Der Gegenstand des Patentes geht nicht Gber den Inhalt der Anmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung hinaus. Der Anspruch 1 findet in den

ursprunglichen Unterlagen eine hinreichende Stitze.

4.1. Der Vorwurf, das Merkmal 4.1, wonach das Miinzschlof3 im Bereich eines der
beiden Griffragarme angeordnet ist, finde in den urspriinglichen Anmeldeunterla-
gen nicht die geringste Offenbarung, Gberzeugt nicht. Der Fachmann entnimmt es
ohne weiteres aus der in Form der EP 0 199 274 A2 (K3) verdffentlichten européi-
schen Patentanmeldung.

Dem zustandigen Fachmann, einem Konstrukteur, der im Rahmen seiner berufli-
chen Tatigkeit Einkaufs- und Transportwagen entwickelt, sticht das streitige Merk-
mal bereits beim ersten Blick auf die Zeichnungen ins Auge (Fig 1, 3, 4, 5) und es



erschliel3t sich ihm weiter unmittelbar beim Lesen der Anmeldungsbeschreibung.
Danach ist das Munzschlol3 bevorzugt an der linken Seite des Griffs angeordnet
(S 4 Z 20 bis 25), und es kann so geformt sein, dald es sich jederzeit im Verbin-
dungsbereich eines Grifftragarms mit dem sich anschlie3enden Griffende befesti-
gen lalt (S5 Z 2 bis 7). Der Fachmann haftet nicht streng am Wortlaut dieser Aus-
sage. Er verallgemeinert sie vielmehr so weit, wie dies die urspriingliche Offenba-
rung zulafit. Sie spricht davon, dald es nachteilig ist, wenn man das Minzschlof3
mittig am Griff befestigt, weil es dabei in den Kindersitzbereich des Einkaufswa-
gens hineinragt (S2 Z 4 bis 17). Zur Problemlésung ordnet die Erfindung das
Minzschlof3 seitlich an (S 8 Z 10, 11). Sie verlagert es, wie der Fachmann somit
erkennt, von der Griffmitte nach aul3en, an das Griffende, m.a.W. in den Bereich
eines Grifftragarms (Merkmal 4.1), dorthin, wo es sich sowohl am Grifftragarm als
auch am Griff abstutzt (Merkmal 4.2).

4.2. Das von der Klagerin gerugte Weglassen des urspriinglich im Anspruch 1
enthaltenen Merkmals, daf3 ein wesentlicher Teil des Miinzschlosses unmittelbar
Uber einem der beiden Griffragarme angeordnet ist, erweitert den Gegenstand
nicht in unzulassiger Weise gegenuber dem Inhalt der urspringlich eingereichten
Fassung. Genau genommen wurde das in Rede stehende Merkmal nicht aus dem
Anspruch gestrichen, sondern vielmehr durch die Merkmale 4.1 und 4.2 ersetzt,
nach welch letzterem das Munzschlo3 sich sowohl am Grifftragarm als auch am
Griff abstiitzt. Dieses Ersetzen verstoRt nicht gegen Art 123 (2) EPU.

Ohne tiefes Nachdenken erkennt der Fachmann, daf3 es nicht darauf ankommit,
daf3 ein wesentlicher Teil des Minzschlosses unmittelbar tGber einem der beiden
Grifftragarme angeordnet ist. Dem Erfinder war daran gelegen, folgende Aufgabe
zu lésen (S 2 Abs 3):

Bei gleichgearteten ineinanderschiebbaren Transportwagen soll das Minzschlof

so angeordnet sein,



- dal es den fur ein im Wagen mitzufihrendes Kleinkind vorgesehenen Raum

nicht verkleinert (Teilaufgabe a),

- dalR es das Be- und Entladen des Korbes nicht behindert (Teilaufgabe b),

- dalR es ferner nicht mutwillig in seiner Lage veranderbar ist und daf} sich
schlie3lich seine Lage im Laufe der Zeit nicht durch Gebrauchseinflisse von
selbst andert, zusammengefaldt: dal} es verdrehsicher am Einkaufswagen ange-
bracht ist (S 5 Z 30 bis 32) (Teilaufgabe c).

Der Anspruch 1 der Anmeldung und die entsprechende Textstelle in der Beschrei-
bung (S 3 Abs 1) bieten dem Fachmann keine befriedigende Problemlésung. Sie
lassen offen, wie die Verdrehsicherheit des Minzschlosses erreicht werden soll.
Denn dadurch, dall man einen wesentlichen Teil des Mulnzschlosses, namlich
einen wesentlichen Teil seines Volumens (S 4 Z 23 bis 25), nach der Zeichnung
gleichbedeutend mit dem grof3ten Teil seines Volumens (Fig 1, 2, 4, 5) nicht nur
- schlechthin - Uber dem Griff, sondern unmittelbar Gber demselben anordnet
erreicht man keine Verdrehsicherheit. Welche Malinahme dies leistete, lehrte erst
die Beschreibung: hierzu mufd sich das Munzschlof3 sowohl am Grifftragarm als
auch am Griff abstutzen (S 3 Z 8 bis 13).

Mit dieser MaRnahme I6st man aber, wie der Fachmann bei aufmerksamer Lek-
tire der Unterlagen auf Anhieb erkennt, nicht nur das Problem der Verdrehsicher-
heit, sondern auch noch die anderen Teilaufgaben. Wenn sich namlich das Minz-
schlof3 am Griff und am Grifftragarm absttitzt (Merkmal 4.2) und damit seitlich im
Bereich eines der beiden Tragarme angeordnet ist (Merkmal 4.1), ragt es nicht in
den Kindersitzbereich hinein und verkleinert damit nicht den Raum, der am Ein-
kaufswagen Ublicherweise in der Griffmitte zum Befestigen des Kindersitzes vor-
gesehen ist (S2 Z 4 bis 17). Zum anderen ist auch das Be- und Entladen des
Korbes nicht behindert, wenn man, wie dies vielfach tblich ist, den Korb von der
Griffseite aus beladt (S 2 Z 1 bis 3).



Dabei kommt es nicht darauf an, ob der grof3te Teil des Miinzschlosses Uber dem
Grifftragarm angeordnet ist oder etwa unter ihm. Fiur die Verdrehsicherheit spielt
dies keine Rolle. Wie der Fachmann aus der Figurenbeschreibung entnimmt, ist
vielmehr das Munzschlof3 dadurch verdrehsicher am Einkaufswagen angeordnet,
dal3 seine beiden, sich am Griff und Grifftragarm abstiitzenden Befestigungsab-
schnitte winklig so zueinander angeordnet sind, daf3 sie nicht auf einer gemeinsa-
men Achse liegen (S5 Z 13 bis 36). Kurz gesagt: Wenn sich das Muinzschlo3
sowohl am Grifftragarm als auch am Griff abstitzt, so l&R3t es sich aufgrund der
beiden winklig zueinander angeordneten Befestigungsabschnitte nicht um eine

waagrechte Achse verdrehen (S 3 Z 8 bis 13).

Auch fur den ungehinderten Zugang zum Kindersitzbereich oder fir das Be- und
Entladen der Ware ist die Anordnung des Schlosses uUber dem Grifftragarm ohne
Belang, wie der Fachmann gleichfalls ohne weiteres erkennt. Fir den ungehinder-
ten Zugang zum Kindersitzbereich ist nur die Verlagerung des Schlosses von der
Griffmitte seitlich zum Grifftragarm notig. Bei dieser Anordnung versperrt das

SchloRR auf keinen Fall den kritischen Bereich in der Griffmitte.

Dal’ es Falle geben mag, bei denen es sich als giinstig erweist, das Minzschlof3
nicht nur im Bereich eines Grifftragarmes, sondern zum grof3ten Teil unmittelbar
Uber ihm anzuordnen, ist fir die vorliegend angesprochenen Probleme ohne
Belang. Die Anordnung udber dem Grifftragarm soll den Raum unter dem Giriff frei-
halten, um die Einkaufswagen ungehindert ineinanderschieben zu kénnen. Hierauf
hat es der Anmelder im vorliegenden Falle aber nach seiner Aufgabenstellung in
keiner Weise abgesehen. Im Ubrigen muf3 die Anordnung des Minzschlosses
unter dem Griff das Ineinanderschieben der Wagen keineswegs zwangslaufig

behindern.

Eine unzulassige Anderung ergibt sich auch dann nicht, wenn man insoweit die
rechtlichen Mal3stdbe des Europdischen Patentamts zugrunde legt. Auch nach
diesen Grundsatzen darf ein Merkmal in einem Anspruch ohne Verstol3 gegen
Art 123 (2) EPU ersetzt werden, wenn der Fachmann unmittelbar und eindeutig
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erkennt, dal3 das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt ist,
es als solches fir die Funktion der Erfindung unter Beriicksichtigung der techni-
schen Aufgabe nicht unerlaR3lich ist und das Ersetzen oder Streichen keine
wesentliche Angleichung anderer Merkmale erfordert (vgl EPA in ABI EPA 1989,
105 "Koaxialverbinder"; 1992, 570 "Infusionsgerat"; 1991, 22). Auch diese Voraus-

setzungen sind im vorliegenden Falle erfiillt.

Die Gesamtoffenbarung stellt das gestrichene Merkmal nicht als wesentlich hin.
Das Freibleiben des Raumes unter dem Griff wird in der Beschreibung nur als wei-
terer Vorteil erwéhnt (S 3 Z 22 bis 28). Dal3 es als solches fir die Funktion der
Erfindung unter Berlcksichtigung der technischen Aufgabe nicht notwendig ist,
erhellt zur Genlge aus dem bereits oben Gesagten. Auch die Beschreibung
betont nirgends die Notwendigkeit dieser mdglicherweise vorteilhaften Ausfih-
rungsart. Eine besondere Ausfihrungsart, die einen weiteren Vorteil bringt, ist
aber fur die Funktion der Erfindung nicht unerlaflich.

Die Anderung hat auch keine wesentliche Angleichung anderer Merkmale ausge-
|6st und eine solche war auch nicht erforderlich. Das Merkmal 4.1 bringt lediglich
den Sachverhalt klarer zum Ausdruck, der sich bereits im Merkmal 4.2 verbirgt, da
ein sowohl am Grifftragarm als auch am Griff abgestitztes Miunzschlof3 bei fach-
gerechter Realisierung ohnehin mehr oder weniger zwangslaufig im Bereich eines

der beiden Grifftragarme angeordnet ist.
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5. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1
ZPO, der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs 1 PatG iVm
8 709 ZPO.

Dr. Schwendy Obermayer Kalkoff Schuster Dr. Hartung

pré/Fa
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