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betreffend das Gebrauchsmuster 94 11 552

hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 4. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden

Richter Goebel sowie die Richter Dr. Huber und Dipl.-Ing. Giel3en

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschlul} des
Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabtei-

lung | - vom 26. Juni 2001 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 94 11 552 wird geléscht im Umfang des
Schutzanspruchs 1, soweit er Uber die Fassung vom 10. Sep-
tember 1998 hinausgeht und in dieser Fassung der kennzeich-
nende Teil Schraubkanal (4) und Aufnahmekanalprofil (30) als

einteiliges Bauelement betrifft.

Im Ubrigen werden der Loschungsantrag und die Beschwerde

zuruckgewiesen.

Von den Kosten des Verfahrens im ersten Rechtszug tragen die
Antragstellerin 2/5 und die Antragsgegnerin 3/5, von denen des
zweiten Rechtszuges die Antragstellerin 1/3 und die Antragsgeg-

nerin 2/3.



Griunde

Die Beschwerdeflhrerin ist Inhaberin des am 16. Juli 1994 angemeldeten, am

10. November 1994 unter der Bezeichnung

Fassade

in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters 94 11 552. Die Schutzdauer ist auf
10 Jahre verlangert worden. Die ursprunglichen Schutzanspriche 1 bis 14 haben

folgenden Wortlaut :

1. Fassade, bestehend aus horizontal und vertikal angeorde-
ten Holmen, wobei an dem Holm eine, zum Beispiel eine
Glasscheibe haltende Abdeckleiste mit Befestigungsmitteln
befestigbar ist und wobei zwischen dem Holm und der Ab-
deckleiste eine Dichtung vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} an dem Holm (5, 6) ein im wesentlichen
U-férmiger Schraubkanal vorgesehen ist, wobei die Offnung
des U's zur Abdeckleiste (7) hin gerichtet ist und die Befe-

stigungsmittel aufnimmt.

2. Fassade nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf}
der Schraubkanal (4) in einen am dem Holm (5, 6) vorgese-
henen Aufnahmekanal (3) langs der Achse des Aufnahme-
kanals (3) eingeschoben ist, die beiden Kanale (3, 4) im we-
sentlichen U-férmig (30, 40) ausgestaltet sind und die Off-
nung (31, 41) des U's zur Abdeckleiste (7) hin gerichtet ist.



Fassade nach einem oder beiden der vorhergehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, dal} der Aufnahmekanal
(3) an dem Ende des Schenkels des U's einen nach innen

gebogenen Vorsprung (33) aufweist.

Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal} der Schraubka-
nal (4) an dem Ende des Schenkels des U's eine nach au-
Ren vorstehende Haltenase (42) aufweist, die mit dem Vor-

sprung (33) zusammenwirkt.

Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal} der Schraubka-
nal (4) eine Langsrippung (44) aufweist, die mit Befesti-

gungsmitteln fur die Abdeckleiste (7) zusammenwirkt.

Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal} der Schraubka-
nal (4) aus Aluminium gefertigt ist.

Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal® der Aufnahmeka-

nal (3) als Stahlprofil ausgebildet ist.

Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal® der U-férmige
Aufnahmekanal (3) mit seinem Steg (34) am Holm (5, 6) be-
festigt ist.

Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dal® die Dichtung (1,



2) U-férmig gestaltet ist, den Aufnahme- bzw. Schraubkanal
umschlief3t und der Schenkelfuly (10, 20) der U-formigen
Dichtung (1, 2) am Holm (5, 6) anliegt.

10. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal} eine Leiste (13,
23) auf der Innenseite des Steges der U-formigen Dichtung
(1, 2) vorgesehen ist.

11. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dal} die Leiste (13,
23) eine Langsrippung (17, 27) aufweist, die mit der Langs-

rippung (44) des Schraubkanals (4) zusammenwirkt.

12. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dafd in dem Schenkel-
ful (20) der Dichtung (2) ein Wasserabfuhrkanal (29), ins-

besondere flur Kondenswasser, vorgesehen ist.

13. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, da® die Wasserab-
fuhrkanale von horizontal und vertikal angeordneten Dich-

tungen das Wasser ableitend angeordnet sind.

14. Fassade nach einem oder mehreren der vorhergehenden
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dal® auf der Aulien-
seite des Steges (16, 26) der U-férmigen Dichtung (1, 2) ei-

ne schrag angeordnete Flache (14, 24) vorgesehen ist.

Auf der Grundlage der urspringlichen Schutzanspriche ist das Gebrauchsmuster

in das Register eingetragen worden.



Zunachst ist durch einen Dritten ein auf mangelnde Schutzfahigkeit gestltztes L6-
schungsverfahren (L6 | 105/98) eingeleitet worden. Die Antragsgegnerin hat in je-
nem Loschungsverfahren dem gegen das Gebrauchsmuster im Umfang der
Schutzanspriche 1 und 2 gerichteten Léschungsantrag in beschranktem Umfang
- namlich im Umfang der dort am 10. September 1998 eingereichten Schutzan-
spruche 1 und 2 - widersprochen. In einem Zwischenbescheid ist das Gebrauchs-
muster im Umfang der Schutzanspriche 1 und 2 vom 10. September 1998 fur
schutzfahig gegenuber dem dort eingefihrten Stand der Technik eingeschatzt
worden. Daraufhin ist das Léschungsverfahren durch Ubereinstimmende Erledi-
gungserklarung beendet worden. In einem vor der Gebrauchsmusterabteilung
uber die Verfahrenskosten geschlossenen Vergleich vom 8. Juni 1999 haben die
Vergleichspartner zugleich bestimmt, dal® "dem Streitgebrauchsmuster ... anstelle
der eingetragenen Schutzanspriche 1 und 2 die Schutzanspriche 1 und 2 vom

8./10. September 1998 zugrunde gelegt" werden.

Sodann hat die Mannesmann AG am 21. September 1999 das vorliegende Lo6-

schungsverfahren eingeleitet und Léschungsantrag gestelit.

Mit der Eingabe vom 13. Marz 2000 hat die R... GmbH Profilsysteme sich

in dem Loschungsverfahren gemeldet und geltend gemacht, nach erfolgter Ge-
samtrechtsnachfolge als ehemaliges Tochterunternehmen der M... AG

nunmehr die Rechtsstellung der Antragstellerin innezuhaben. Dem ist die Antrags-
gegnerin entgegengetreten.

Zur Begrundung des Loschungsantrags ist mangelnde Schutzfahigkeit nach § 15
Abs. 1 Nr. 1 GebrMG geltend gemacht worden.

Folgende Druckschriften sind als Stand der Technik genannt worden:
E1: DE 86 32 187 U1

E2: DE 36 24 491 A1
E3: DE 37 15 055 A1



E4: US 2 976 970

ES5: DE 39 06 035 A1

E6: EP 0 436 868 A2

E7: EP 0619 403 A1

E8: Katalog der Fa. Halfen "MT 90, Montagetechnik" 9/1990
E9: Katalog der Fa. Jansen "Stahlrohre Profilsysteme" 1986

Weiterhin ist eine gutachterliche Stellungnahme vom 11. Mai 2001 von

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Herbert Schmid Uberreicht worden.

Aulerdem ist geltend gemacht worden, dal® der Gegenstand des Gebrauchsmu-
sters Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

hinausgehe.

Die Antragsgegnerin hat dem Loschungsantrag widersprochen. Sie hat das Ge-
brauchsmuster zuletzt nur noch im Umfang der Schutzanspriche in der Fassung
vom 10. September 1998 verteidigt. Diese Schutzanspriiche aus dem ersten L6-

schungsverfahren lauten wie folgt:

1. Fassade, bestehend aus horizontal und vertikal angeordne-
ten Holmen (5, 6), wobei an dem Holm (5, 6) jeweils eine,
zum Beispiel eine Glasscheibe (8) haltende Abdeckleiste
(7) mit Befestigungsmitteln befestigbar ist, wobei im we-
sentlichen ein U-formiger Schraubkanal (4) vorgesehen ist,
dessen Offnung zur Abdeckleiste (7) hin gerichtet ist und
die Befestigungsmittel aufnimmt, und wobei zwischen dem
Holm (5, 6) und der Abdeckleiste (7) eine Dichtung (1) vor-
gesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dal} als Holm (5, 6)
ein Stahlprofil und der Schraubkanal (4) in einem eigenen
Aufnahmekanalprofil (30) vorgesehen ist, welches auf dem

Holm (5, 6) aufgeschweil3t oder geklebt ist.



Fassade nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf}
das Aufnahmeprofil (30) mit einem Aufnahmekanal (3) ver-
sehen ist, in welchen eine Schraubkanalleiste (40), die den
Schraubkanal (4) aufweist, langs der Achse des Aufnahme-
kanals (3) eingeschoben ist, die beiden Kanale (3, 4) im we-
sentlichen U-férmig ausgestaltet sind und die Offnungen
(31, 41) der U's zur Abdeckleiste (7) hin gerichtet sind.

Fassade nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf}
das Aufnahmekanalprofil (30) an dem Ende des Schenkels
des U's einen nach innen gebogenen Vorsprung (33) auf-

weist.

Fassade nach einem der Anspriche 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dal} die Schraubkanalleiste (40) an dem En-
de des Schenkels des U's eine nach aul3en vorstehende
Haltenase (42) aufweist, die mit dem Vorsprung (33) zu-

sammenwirkt.

Fassade nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dal3 der Schraubkanal (4) eine
Langsrippung (44) aufweist, die mit Befestigungsmitteln fur

die Abdeckleiste (7) zusammenwirkt.

Fassade nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-
durch gekennzeichnet, dal} die Schraubkanalleiste (40) aus

Aluminium gefertigt ist.



10.

11.

12.

13.

Fassade nach einem der Anspruche 2 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dal® das Aufnahmekanalprofil (30) als Stahl-

profil ausgebildet ist.

Fassade nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-
durch gekennzeichnet, dal} das U-formige Aufnahmekanal-
profil (30) mit seinem Steg (34) am Holm (5, 6) befestigt ist.

Fassade nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-
durch gekennzeichnet, dal} die Dichtung (1, 2) U-formig ge-
staltet ist, den Aufnahme- bzw. Schraubkanal (3, 4) um-
schliel3t und der Schenkelfuly (10, 20) der U-férmigen Dich-
tung (1, 2) am Holm (5, 6) anliegt.

Fassade nach einem der vorhergehenden Anspriuche, da-
durch gekennzeichnet, dal} eine Leiste (13, 23) auf der In-
nenseite des Steges der U-férmigen Dichtung (1, 2) vorge-

sehen ist.

Fassade nach einem der vorhergehenden Anspriuche, da-
durch gekennzeichnet, dal} die Leiste (13, 23) eine Langs-
rippung (17, 27) aufweist, die mit einer Langsrippung (44)
des Schraubkanals (4) zusammenwirkt.

Fassade nach einem der vorhergehenden Anspriuche, da-
durch gekennzeichnet, dal} in dem Schenkelful3 (20) der
Dichtung (2) ein Wasserabfiuhrkanal (29), insbesondere fir

Kondenswasser, vorgesehen ist.

Fassade nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-

durch gekennzeichnet, dal} die Wasserabflihrkanale von
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horizontal und vertikal angeordneten Dichtungen das Was-

ser ableitend angeordnet sind.

14. Fassade nach einem der vorhergehenden Anspriche, da-
durch gekennzeichnet, dal® auf der Auldenseite des Steges
(16, 26) der U-formigen Dichtung (1, 2) eine schrag ange-

ordnete Flache (14, 24) vorgesehen ist.

Auf die mindliche Verhandlung vom 26. Juni 2001 hat die Gebrauchsmusterabtei-
lung Il des Deutschen Patent- und Markenamts das Gebrauchsmuster geldscht,
soweit es Uber die Schutzanspriche 2 bis 4 und 7 und die Schutzanspriche 5, 6
und 8 bis 14 vom 10. September 1998 ohne Rlckbeziehung auf Schutzanspruch 1

vom genannten Zeitpunkt hinausgenht.

Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie
tragt vor, die Gebrauchsmusterabteilung habe den Offenbarungsgehalt der Entge-
genhaltung E1 nicht richtig wiedergegeben. Zur Bestatigung hat sie gutachterliche
Stellungnahmen vom 29. November 2002 von Dipl.-Ing. (FH) Eberhard Achenbach
und Dipl.-Ing. (FH) Andreas Gebhardt vorgelegt. Hilfsweise verteidigt sie das Ge-
brauchsmuster hinsichtlich des Schutzanspruchs 1 mit Schutzansprichen in der
am 4. Dezember 2002 vorgelegten Fassung der Hilfsantrage 1 bis 5. Sie lauten

wie folgt:

Hilfsantrag 1

1. Fassade, bestehend aus horizontal und vertikal angeordne-
ten Holmen (5, 6), wobei an dem Holm (5, 6) jeweils eine, zum
Beispiel eine Glasscheibe (8) haltende Abdeckleiste (7) mit
Befestigungsmitteln befestigbar ist, wobei im wesentlichen ein
U-férmiger Schraubkanal (4) vorgesehen ist, dessen Offnung

zur Abdeckleiste (7) hin gerichtet ist und die Befestigungsmittel
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aufnimmt, und wobei zwischen dem Holm (5, 6) und der Ab-
deckleiste (7) eine Dichtung (1) vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dal® als Holm (5, 6) ein Stahlprofil und der
Schraubkanal (4) in einem eigenen Aufnahmekanalprofil (30)
vorgesehen ist, welhes auf dem Holm (5, 6) aufgeschweil3t oder
geklebt ist, und die Dichtung (1, 2) U-férmig gestaltet ist und
den Schraubkanal (3, 4) umschlief3t.

Hilfsantrag 2

1. Fassade, bestehend aus horizontal und vertikal angeordne-
ten Holmen (5, 6), wobei an dem Holm (5, 6) jeweils eine, zum
Beispiel eine Glasscheibe (8) haltende Abdeckleiste (7) mit
Befestigungsmitteln befestigbar ist, wobei im wesentlichen ein
U-férmiger Schraubkanal (4) vorgesehen ist, dessen Offnung
zur Abdeckleiste (7) hin gerichtet ist und die Befestigungsmittel
aufnimmt, und wobei zwischen dem Holm (5, 6) und der Ab-
deckleiste (7) eine Dichtung (1) vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, da® als Holm (5, 6) ein Stahlprofil und der
Schraubkanal (4) in einem eigenen Aufnahmekanalprofil (30)
vorgesehen ist, welches auf dem Holm (5, 6) aufgeschweil3t
oder geklebt ist, und die Dichtung (1, 2) U-férmig gestaltet ist,
den Schraubkanal (3, 4) umschliet und der Schenkelful® (10,
20) der U-formigen Dichtung (1, 2) am Holm (5, 6) anliegt.

Hilfsantrag 3

1. Fassade, bestehend aus horizontal und vertikal angeordne-
ten Holmen (5, 6), wobei an dem Holm (5, 6) jeweils eine, zum
Beispiel eine Glasscheibe (8) haltende Abdeckleiste (7) mit

Befestigungsmitteln befestigbar ist, wobei im wesentlichen ein
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U-férmiger Schraubkanal (4) vorgesehen ist, dessen Offnung
zur Abdeckleiste (7) hin gerichtet ist und die Befestigungsmittel
aufnimmt, und wobei zwischen dem Holm (5, 6) und der Ab-
deckleiste (7) eine Dichtung (1) vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dal als Holm (5, 6) ein Stahlprofil und der
Schraubkanal (4) in einem eigenen Aufnahmekanalprofil (30)
vorgesehen ist, welches auf dem Holm (5, 6) aufgeschweil3t
oder geklebt ist und das Aufnahmekanalprofil (30) als Stahlprofil

ausgebildet ist.

Hilfsantrag 4

1. Fassade, bestehend aus horizontal und vertikal angeordne-
ten Holmen (5, 6), wobei an dem Holm (5, 6) jeweils eine, zum
Beispiel eine Glasscheibe (8) haltende Abdeckleiste (7) mit
Befestigungsmitteln befestigbar ist, wobei im wesentlichen ein
U-férmiger Schraubkanal (4) vorgesehen ist, dessen Offnung
zur Abdeckleiste (7) hin gerichtet ist und die Befestigungsmittel
aufnimmt, und wobei zwischen dem Holm (5, 6) und der Ab-
deckleiste (7) eine Dichtung (1) vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dal als Holm (5, 6) ein Stahlprofil und der
Schraubkanal (4) in einem eigenen Aufnahmekanalprofil (30)
vorgesehen ist, welches auf dem Holm (5, 6) aufgeschweildt
oder geklebt ist, die Dichtung (1, 2) U-formig gestaltet ist, den
Schraubkanal (3, 4) umschliel3t und das Aufnahmekanalprofil
(30) als Stahlprofil ausgebildet ist.
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Hilfsantrag 5

1. Fassade, bestehend aus horizontal und vertikal angeordne-
ten Holmen (5, 6), wobei an dem Holm (5, 6) jeweils eine, zum
Beispiel eine Glasscheibe (8) haltende Abdeckleiste (7) mit
Befestigungsmitteln befestigbar ist, wobei im wesentlichen ein
U-férmiger Schraubkanal (4) vorgesehen ist, dessen Offnung
zur Abdeckleiste (7) hin gerichtet ist und die Befestigungsmittel
aufnimmt, und wobei zwischen dem Holm (5, 6) und der Ab-
deckleiste (7) eine Dichtung (1) vorgesehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dal® als Holm (5, 6) ein Stahlprofil und der
Schraubkanal (4) in einem eigenen Aufnahmekanalprofil (30)
vorgesehen ist, welches auf dem Holm (5, 6) aufgeschweil3t
oder geklebt ist, die Dichtung (1, 2) U-férmig gestaltet ist, den
Schraubkanal (3, 4) umschliel3t und der Schenkelful3 (10, 20)
der U-férmigen Dichtung (1, 2) am Holm (5, 6) anliegt und das
Aufnahmekanalprofil (30) als Stahlprofil ausgebildet ist.

Die Antragsgegnerin beantragt,
den angefochtenen Beschluly aufzuheben und den Ldéschungs-
antrag im Umfang der Schutzanspriche 1 bis 14 vom 10. Sep-
tember 1998 zuruckzuweisen,
hilfsweise, den Loschungsantrag im Umfang der Schutzanspru-
che gemal den Hilfsantragen 1 bis 5 zurtickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt

die Zurlckzuweisung der Beschwerde.
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Sie beruft sich gegenlber der in erster Linie verteidigten Fassung des Schutzan-
spruchs 1 erganzend auf den Loschungsgrund unzulassiger Erweiterung und halt
im Ubrigen die sie mit einem Drittel der Verfahrenskosten belastende Kostenent-

scheidung nicht fir gerechtfertigt.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulassig, aber nur teilweise begrindet.

1. Hinsichtlich der Wirksamkeit des Wechsels der Beteiligten auf der Antragsteller-
seite in der 1. Instanz bestehen keine rechtlichen Bedenken. Auf die Ausflhrun-
gen der Gebrauchsmusterabteilung in dem angefochtenen Beschlul3, die den Be-
teiligtenwechsel zugelassen hat, wird Bezug genommen.

2. Die verteidigten Schutzanspruche sind zulassig.

Bei dieser Prifung handelt es sich nicht um den selbstandigen Léschungsgrund
unzulassiger Erweiterung. Denn dieser Léschungsgrund nach § 15 Abs 1 Nr 3
GebrMG erfaldt nur Erweiterungen, die vor der Eintragung des Gebrauchsmusters
vorgenommen worden sind (vgl Benkard (9) GebrMG § 15 Rdn 13). Vielmehr be-
zieht sich die hier erfolgende Prufung darauf, ob die nach der Eintragung verfal3-
ten Schutzanspriiche vom 10. September 1998 unbeschadet des § 4 Abs 5 Satz 2
GebrMG so verteidigt werden kénnen oder wegen unzulassiger Erweiterung des
ursprunglich angemeldeten Gegenstands vor der weiteren Prufung auf mangelnde

Schutzfahigkeit um die Erweiterung "bereinigt" werden mussen.

Der Gegenstand des Gebrauchmusters ist nicht erweitert. Die Merkmale im vertei-
digten Schutzanspruch 1 finden ihre Stutze im eingetragenen Schutzanspruch 1
und in der Beschreibung (S 3, Abs 1 und Abs 2 sowie S 6 Abs 4). Dort ist (S 3
Abs 1) angegeben, dal} die Holme "zum Beispiel aus einem Stahlprofil bestehen"
und dal® "der Aufnahmekanal ... mit dem Holm zB verklebt oder verschweilf3t ist",

ferner (S 6 Abs 4), dald "das Profil 3 beispielsweise als Aufnahmekanal 3 ausge-
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staltet ist", so dal® auch der Begriff "Aufnahmekanalprofil" in der eingetragenen

Fassung zu finden ist.

Die Merkmale im verteidigten Schutzanspruch 2 gehen zurlick auf die Merkmale
im eingetragenen Schutzanspruch 2 und Angaben in der Beschreibung (S 7 zwei-

ter vollstandiger Absatz).

3. Der verteidigte Schutzanspruch 1 enthalt zwei Versionen einer Fassade:

- Zum einen eine Version, bei der Schraubkanal und Aufnahmekanalprofil als
einteiliges Bauelement ausgebildet ist und die Befestigungsmittel, welche die
Abdeckleiste mit dem Holm verbinden, direkt in den Aufnahmekanal eingrei-
fen (vergleiche Seite 6, Absatz 4).

- Zum anderen eine Version, bei der Schraubkanal und Aufnahmekanalprofil
zwei Bauteile sind und das den Schraubkanal bildende Bauteil im Aufnahme-
kanalprofil aufgenommen ist, wobei die Befestigungsmittel, welche die Ab-

deckleiste mit dem Holm verbinden, in den Schraubkanal eingreifen.

Nach den Angaben in der Beschreibung (S 2, dritter vollstandiger Abs) liegt dem
Streitgebrauchsmuster die Aufgabe zu Grunde, eine Anordnung an der Fassade
zu treffen, die ihre Eigenschaften hinsichtlich der Montage wesentlich vereinfa-

chen und beschleunigen.

4. a) Der Gegenstand nach dem Schutzanspruch 1, bei dem der kennzeichnende
Teil Schraubkanal und Aufnahmekanalprofil als einteiliges Bauelement betrifft, ist
gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik der Technik zwar

neu, er beruht jedoch nicht auf einem erfinderischen Schritt.

Durch die US 2 976 970 (E4), insbesondere Figur 14, ist eine Fassade bekannt,
die aus horizontal und vertikal angeordneten Holmen 50, 190 besteht. An jedem

Holm ist jeweils eine, zum Beispiel eine Glasscheibe 20 oder eine Fullung 21 hal-
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tende Abdeckleiste 90 mit Befestigungsmitteln 208 befestigbar. Es ist ein im we-
sentlichen U-férmiger Schraubkanal 201 vorgesehen, dessen Offnung zur Abdeck-
leiste 90 hin gerichtet ist und die Befestigungsmittel aufnimmt. Der Schraubkanal
201 ist ebenfalls in einem eigenen Aufnahmekanalprofil 195 vorgesehen, das mit

dem Holm 50, 190 verbunden ist.

Von dieser bekannten Fassade unterscheidet sich der Gegenstand nach dem
Schutzanspruch 1, dessen kennzeichnender Teil Schraubkanal und Aufnahmeka-

nalprofil als einteiliges Bauelement betrifft, dadurch, daf}

- zwischen Holm und Abdeckleiste eine Dichtung vorgesehen ist
- ausdrucklich angegeben ist, dal der Holm ein Stahlprofil ist und

- das Aufnahmekanalprofil auf dem Holm aufgeschweil3t oder geklebt ist.

Dieser Unterschied beruht angesichts des im Verfahren befindlichen Standes der
Technik unter Berucksichtigung des Fachwissens des Fachmanns, einem mit dem
Entwurf von Fassaden vertrauten Ingenieur FH, nicht auf einem erfinderischen
Schritt.

Wenn dem Fachmann bei der Fassade nach der US 2 976 970 der Ubergang von
der Abdeckleiste 90 bzw. dem Holm 220 zur Glasscheibe 20 oder der Fullung 21
gegen das Eindringen von Feuchtigkeit nicht dicht genug erscheint, dann drangt
sich ihm auf, dort eine Dichtung anzuordnen, wie es in der US 2 976 970 in Figur 6
mit dem Bezugszeichen 170 dargestellt und in Spalte 7, Zeilen 39 bis 45 beschrie-
ben ist. Bei der Fassadenkonstruktion nach der DE 86 32 187 U1 (E1) ist sogar an

beiden Ubergéngen jeweils eine Dichtung 2 und 5 angeordnet.

Der Mallnahme, wie bei der Fassade nach der DE 86 32 187 U1 (E1) fur den
Holm ein Stahlprofil zu verwenden, liegt kein erfinderischer Schritt zu Grunde.
Vielmehr ist dieses Merkmal Ergebnis der Auswahl des Fachmanns aus einer Rei-

he von im Fassadenbau gangigen Materialien, wie Holz, Kunststoff, Stahl oder
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Aluminium, die er nach Abwagung der Eigenschaften, wie mechanische Festigkeit,
Korrosionsbestandigkeit, insbesondere im Zusammenwirken mit dem Material der
ubrigen Fassadenelemente, oder Verarbeitbarkeit entsprechend den Anforderun-
gen im konkreten Anwendungsfall trifft. Die Materialauswahl gehért zu den routine-
malfigen Tatigkeiten eines Ingenieurs. Ihm sind namlich die Vorteile eines Stahl-
profils gegenuber einem anderen Material hinsichtlich der mechanischen Festig-
keit bekannt. Dabei liegt es bei der Verwendung eines Stahlprofils auf der Hand,
zur Verbindung des Aufnahmekanalprofils mit dem Holm die beim Werkstoff Stahl

ublichen Verbindungsarten Schweil’en oder Kleben einzusetzen.

b) Der Gegenstand nach dem Schutzanspruch 1, der die zweiteilige Version be-
trifft, bei der namlich Schraubkanal und Aufnahmekanalprofil zwei Bauteile sind
und das den Schraubkanal bildende Bauteil im Aufnahmerkanalprofil aufgenom-
men ist, ist gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik der
Technik neu und beruht gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der

Technik auch auf einem erfinderischen Schritt.

Wie unter Punkt 4a) ausgefuhrt wurde, besteht die Fassade nach der
US 2 976 970 (E4) aus horizontal und vertikal angeordneten Holmen 50, 190, in
denen ein im wesentlichen U-formiger Schraubkanal 201 vorgesehen ist, dessen
Offnung zur Abdeckleiste 90 hin gerichtet ist und die Befestigungsmittel aufnimmt.
In Figuren 15 und 18 ist eine gegenuber Figur 14 andere Version dargestellt. Dort
sind zwar Elemente 226 (Fig 15) bzw. 243 (Fig 18) mit Innengewinden vorgese-
hen, doch sind diese nach den Angaben in Spalte 9, Zeile 75 bis Spalte 10, Zeile 4
und Spalte 10, Zeilen 31 bis 41 in Langsrichtung im Abstand voneinander im Auf-
nahmekanal 222 bzw. 241 angeordnet. Demnach ist damit dasselbe Prinzip ver-
wirklicht wie bei den Fassaden nach der DE 86 32187 U1 (E1) und der
DE 39 06 035 (E5).

Aus keiner der noch im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen, nach denen

keine Zweiteiligkeit von Schraubkanal und Aufnahmekanalprofil vorgesehen ist, er-
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halt der Fachmann eine Anregung, statt der in den Aufnahmekanal eingeschobe-
nen Gewindeelemente einen Schraubkanal als separates Element anzuordnen;
zumal bei den Fassaden nach der DE 86 32 187 U1 (E1), der US 2 976 970 (E4)
und der DE 39 06 035 (E5) mit den Gewindeelementen bereits eine Verbesserung
der Montage gegenuber dem Bohren von Schraubléchern an der Baustelle gelun-

gen ist, weil damit bereits variable Einschraubmoglichkeiten geschaffen sind.

c) Die auf Schutzanspruch 1 (einteilige Version) rickbezogenen Schutzanspru-
che 2 bis 14 sind ohne eigenen erfinderischen Gehalt und insoweit auch nicht

rechtsbestandig.

d) Die auf Schutzanspruch 1 (zweiteilige Version) rickbezogenen Schutzanspri-

che 2 bis 14 sind mit diesem rechtsbestandig.

5. Die Gebrauchsmusterinhaberin kann ihr Gebrauchsmuster auch nicht mit den
Hilfsantragen | bis V, soweit die einteilige Version betroffen ist, erfolgreich verteidi-
gen. Zwar sind die beschrankenden Anderungen, welche die Antrage fiir den je-
weils kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs 1 vorsehen, zulassig, weil die
betreffenden Merkmale in den eingetragenen Schutzansprichen 7 und 9 enthalten
sind. Doch auch in diesen hilfsweise geltend gemachten Fassungen beruht der
Gegenstand nach dem jeweiligen Schutzanspruch 1 nicht auf einem erfinderi-

schen Schritt.

a) Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag | unterscheidet sich vom Schutzan-
spruch 1 nach Hauptantrag durch das Merkmal aus dem erteilten Schutzan-

spruch 9, dal}

die Dichtung (1, 2) U-formig gestaltet ist und den Schraubkanal
(3, 4) umschliel3t.
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b) Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag Il unterscheidet sich vom Schutzan-

spruch 1 nach Hauptantrag durch das Merkmal im erteilten Schutzanspruch 9, dal}

die Dichtung (1, 2) U-férmig gestaltet ist und den Schraubkanal
(3, 4) umschliel3t und der Schenkelful® (10, 20) der U-férmigen
Dichtung (1, 2) am Holm (5, 6) anliegt.

Diese Ausgestaltungen beruhen nicht auf einem erfinderischen Schritt. Denn so-
wohl bei der Fassade nach der DE 86 32 187 U1 als auch bei der Fassade nach
der DE 39 06 035 A1 sind U-formig ausgebildete Dichtungen vorgesehen, die den
Schraubkanal - zumindest teilweise - umschlieRen und mit dem jeweiligen Schen-
kelfulk am Holm anliegen. Der Fachmann hat somit aus dem Stand der Technik
ein Vorbild zu den im Schutzanspruch 1 nach den Hilfsantragen | und Il angegebe-

nen Merkmalen, das er unschwer erkennen und aufgreifen kann.

c) Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag Ill unterscheidet sich vom Schutzan-
spruch 1 nach Hauptantrag (einteilige Version) durch das Merkmal im erteilten

Schutzanspruch 7, dal}

das Aufnahmekanalprofil (30) als Stahlprofil ausgebildet ist.

Dem unter Schutz gestellten Gegenstand unter Einbeziehung dieses Merkmals
liegt ebenfalls kein erfinderischer Schritt zu Grunde. Vielmehr ist dieses Merkmal,
wie zu dem Merkmal im Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag, dal} der Holm ein
Stahlprofil sein soll, bereits ausgefihrt wurde, Ergebnis der routinemaligen Aus-
wahl des Fachmanns aus einer Reihe von im Fassadenbau gangigen Materialien,
die er entsprechend den Anforderungen im jeweiligen Anwendungsfall trifft. Au-
Rerdem konnte er im vorhinein Ubersehen, dal er durch diese Materialwahl, im
Gegensatz zur Fassade nach der DE 8632187 U1 oder nach der

DE 39 06 035 A1, auf besondere Korrosionsschutzmafinahmen verzichten konnte.
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d) Der Schutzanspruch 1 nach dem Hilfsantrag IV ist eine Zusammenfassung der
Merkmale im Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag | und Il und Schutzanspruch 1
nach dem Hilfsantrag V ist eine Zusammenfassung der Merkmale im Schutzan-
spruch 1 nach Hilfsantrag Il und lll.

Wie zu dem Schutzanspruch 1 nach dem jeweiligen Hilfsantrag | bis Ill dargelegt
worden ist, fuhren die zu den Merkmalen im Schutzanspruch 1 der eingetragenen
Fassung jeweils hinzugefugten Merkmale aus den eingetragenen Schutzanspru-
chen 7 und 9 nicht zu einem schutzfahigen Gegenstand. Die Anderungen im je-
weiligen Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag IV und V (einteilige Version) sind blo-
Re Aneinanderreihnungen dieser entweder aus dem Stand der Technik
(DE 86 32 187 U1) bekannten (Hilfsantrag | und Il) bzw. dem routinemafigen Han-
deln des Fachmanns zuzurechnenden (Hilfsantrag Ill) und damit, wie dargelegt,
keinen erfinderischen Schritt begriindende Malinahmen. Sie entfalten ohne einen

synergetischen Effekt lediglich ihre jeweils charakteristische Wirkung.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 PatG
und § 92 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Bezogen auf den ersten Rechtszug ist die Antragsgegnerin mit einem Teil unterle-

gen, der mit 3/5 am gemeinen Wert des Gegenstands eingeschatzt wird.

Im zweiten Rechtszug ist die Antragsgegnerin bezlglich des Schutzanspruchs 1
und der rickbezogenen Schutzanspruche 2 bis 14 mit dem grofieren Teil unterle-
gen, der mit 2/3 am gemeinen Wert des Gegenstands angesetzt wird.

Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel Dr. Huber GielRen
Pr
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