BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 430/01 Verkiundet am
4. April 2002

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend das Gebrauchsmuster 93 10 543

(hier: Lé6schungsantrag)

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

Goebel sowie die Richter Dipl.-Ing. Hochmuth und Dipl.-Ing. Frihauf

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin und auf die Beschwerde der
Antragsgegnerin wird der Beschlul3 des Deutschen Patent- und
Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung | - vom 25. April 2001

aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 93 10 543 wird geloscht, soweit es Uber die
Schutzanspruche 1 bis 3 in der Fassung vom 4. April 2002 hinaus-
geht.

Im Ubrigen werden die Beschwerden zurtckgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszige werden der An-

tragsgegnerin zu 1/5 und der Antragstellerin zu 4/5 auferlegt.



Griunde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 15. Juli 1993 angemeldeten und am
17. November 1994 mit der Bezeichnung "Regal" in die Rolle eingetragenen

Gebrauchsmusters 93 10 543, dessen Schutzdauer auf 10 Jahre verlangert ist.

Der Eintragung liegen folgende, mit der Anmeldung eingereichten Schutzanspru-

che zugrunde:

1. Regal mit mindestens zwei parallelen Schienen (1), an denen
Regalbdden (3) befestigt sind,
dadurch gekennzeichnet,
dal die Schienen (1) in Hohe der Regalbéden (3) mit quer-
verlaufenden Nuten (11) versehen sind, in die die Regalbd-

den(3) eingeflugt sind.

2. Regal nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal® die Nu-
ten (11) einen ebenen Nutgrund (13) und parallele Seitenfla-

chen (15) aufweisen.

3. Regal nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal}
die Schienen (1) rechteckférmige, an einer ihrer Schmalsei-

ten (7) abgerundete Profilstabe (5) sind.

4. Regal nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dal} in den Nuten (11) Durchgangslocher (17)
zur Aufnahme von Schrauben (19) zur Befestigung der Schie-

nen (1) an der Wand vorgesehen sind.



Am 3. Februar 2000 hat die Antragsgegnerin neue Schutzanspriche eingereicht
und erklart, dal® sie fur die Vergangenheit und die Zukunft keine Uber diese
Schutzanspruche hinausgehenden Rechte aus dem Gebrauchsmuster geltend

machen will. Die neuen Schutzanspriche lauten folgendermal3en:

1. Regal mit mindestens zwei parallelen Schienen (1), an denen
Regalbdden (3) befestigt sind, wobei die Schienen (1) in Hohe
der Regalbdden (3) mit querverlaufenden Nuten (11) versehen
sind, in die die Regalbdden (3) eingeflgt sind,
dadurch gekennzeichnet,
dall die Schienen (1) rechteckférmige, an einer ihrer Schmal-

seiten (7) abgerundete Profilstabe (5) sind.

2. Regal nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal®} die Nu-
ten (11) einen ebenen Nutgrund (13) und parallele Seitenfla-
chen (15) aufweisen, wobei die Regalbdden (3) mit ihren hinte-

ren Langsseiten in die Nuten (11) passend einflgbar sind.

3. Regal nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} in den Nuten (11) Durchgangslocher (17) zur
Aufnahme von Schrauben (19) zur Befestigung der Schie-

nen (1) an der Wand vorgesehen sind.

Die Antragstellerin hat am 10. Marz 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt

beantragt, das Gebrauchsmuster zu I6schen.

Die Antragsgegnerin hat dem Loschungsantrag im Umfang der am

3. Februar 2000 eingereichten Schutzanspriche widersprochen.

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat

durch Beschlul3 vom 25. April 2001 das Gebrauchsmuster geldscht, soweit es



uber die Schutzanspriche in der am 3. Februar 2000 eingereichten Fassung
hinausgeht, den weitergehenden LOoschungsantrag zurickgewiesen und die Ko-
sten des Verfahrens der Antragstellerin zu 2/3 und der Antragsgegnerin zu 1/3
auferlegt. Sie ist der Auffassung, der Gegenstand des verteidigten Schutzan-
spruchs 1 sei gegenlber dem von der Antragstellerin entgegengehaltenen Stand
der Technik nach dem deutschen Gebrauchsmuster 74 05 176 sowohl neu als

auch erfinderisch.

Gegen diesen Beschlul® haben die Antragstellerin und - hinsichtlich des Kosten-

ausspruchs - auch die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt.

Die Antragsgegnerin hat in der muandlichen Verhandlung am 4. April 2002 neue
Schutzanspriiche eingereicht, mit denen sie das Gebrauchsmuster weiter vertei-

digt. Diese Schutzanspruche lauten folgendermalien:

1. Regal mit mindestens zwei parallelen Schienen (1), an denen
Regalbdden (3) befestigt sind, wobei die Schienen (1) in Hohe
der Regalbdden (3) mit querverlaufenden Nuten (11) versehen
sind, in die die Regalbdden (3) eingefugt sind, und die Breite
der Nuten (11) so bemessen ist, dal} die Regalbdden (3) fest in
den Schienen (1) sitzen,
dadurch gekennzeichnet,
dall die Schienen (1) rechteckformige, an ihrer vorderen
Schmalseite (7) abgerundete Profilstabe (5) sind.

2. Regal nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal® die Nu-
ten (11) einen ebenen Nutgrund (13) und parallele Seitenfla-
chen (15) aufweisen, wobei die Regalbdden (3) mit ihren hinte-

ren Langsseiten in die Nuten (11) passend einfligbar sind.



3. Regal nach einem der Anspruche 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} in den Nuten (11) Durchgangslocher (17) zur
Aufnahme von Schrauben (19) zur Befestigung der Schienen

(1) an der Wand vorgesehen sind.

Die Antragstellerin begrundet ihre Beschwerde im wesentlichen damit, daf} dem
einzigen Unterschied zwischen dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 und dem
bekannten Regal nach dem deutschen Gebrauchsmuster 74 05 176, namlich den
Abrundungen der Schienen an deren Vorderseite, keine technische Bedeutung
zukomme. Vielmehr werde hierdurch lediglich eine optische Veranderung herbei-
gefuhrt, die keinen erfinderischen Schritt begrinde. Abrundungen, insbesondere
auf dem Gebiet der Holzindustrie, stellten namlich fur einen Fachmann Ubliche

und seit eh und je angewandte MalRnahmen dar.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschlu® aufzuheben und das Gebrauchs-
muster zu I6schen sowie die Kosten des Verfahrens der Antrags-

gegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zurickzuweisen und den LG6-
schungsantrag im Umfang der am 4. April 2002 eingereichten
Schutzanspriche zurickzuweisen sowie beschwerdefuhrend, die
Kosten des ersten Rechtszuges der Antragstellerin in vollem Um-

fang aufzuerlegen.

Sie vertritt die Auffassung, der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1
sei gegenuber dem nachgewiesenen Stand der Technik nicht nur neu, sondern

beruhe auch auf einem fur die Schutzfahigkeit eines Gebrauchsmusters ausrei-



chenden erfinderischen Schritt. Zu ihrem Beschwerdeantrag beruft sie sich auf
§ 93 ZPO.

Die Beschwerde der Antragstellerin und die der Antragsgegnerin sind zulassig,

sachlich aber nur teilweise begrindet.

Der Léschungsantrag ist in weiterem Umfang als im angefochtenen Beschlul} ent-
schieden begrindet. Denn soweit das Gebrauchsmuster durch die Beschrankung
der Verteidigung auf die Schutzanspriche vom 4. April 2002 nicht mehr verteidigt
wird, ist es gemal § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG analog zu |6schen. Dagegen ist der
Lédschungsantrag nicht in einem darUberhinausgehenden Umfang begrindet.
Denn der geltend gemachte Loschungsgrund mangelnder Schutzfahigkeit (§ 15
Abs 1 Nr 1 GebrMG) ist insoweit nicht gegeben.

1. Das Gebrauchsmuster betrifft ein Regal mit mindestens zwei parallelen Schie-

nen, an denen Regalbdden befestigt sind.

Nach den Ausfuhrungen in den Unterlagen des Gebrauchsmusters ist es bei be-
kannten derartigen Wandregalen nachteilig, daf® zur Montage der Regalbdden se-
parate, optisch meist stérend wirkende Tragarme erforderlich sind, an denen die

einzelnen Regalboden wiederum befestigt werden mussen.

Dem Gebrauchsmuster liegt daher die Aufgabe zugrunde (S 2 Abs 1), ein Regal
zu schaffen, dessen Regalbdden auf einfache Weise ohne stérende Befestigungs-

elemente an den Schienen angebracht sind.

Diese Aufgabe wird durch ein Regal mit den Merkmalen des verteidigten Schutz-

anspruchs 1 gelost.



Die verteidigten, auf den Schutzanspruch 1 rickbezogenen Schutzanspriiche 2

und 3 betreffen weitere Ausgestaltungen des Regals nach dem Schutzanspruch 1.

2. Die verteidigten Schutzanspriche sind zulassig.

Das Schutzbegehren nach dem verteidigten Schutzanspruch 1 ist in den eingetra-
genen Unterlagen (Schutzanspriche 1 und 3 iVm der Beschreibung S2 Abs 3 Z 4
und 5 sowie Seite 4 Abs 1 Zeile 5 und 6) offenbart und geht nicht Gber das des am
3. Februar 2000 eingereichten Schutzanspruchs 1 hinaus. Das Schutzbegehren
nach den verteidigten Schutzanspriuchen 2 und 3 ist ebenfalls in den eingetrage-
nen Unterlagen (Schutzanspriche 2 und 4 iVm der Beschreibung S4 Abs 1 Z2
bis 4) offenbart und stimmt mit dem der am 3. Februar 2000 eingereichten Schutz-

anspruche 2 und 3 vollstandig uberein.

3. Es kann nicht festgestellt werden, dal} der Gegenstand nach dem verteidigten

Schutzanspruch 1 nicht schutzfahig im Sinne der §§ 1 bis 3 GebrMG ware.

Das - gewerblich anwendbare - Regal gemal} Schutzanspruch 1 ist unstreitig neu.
Es unterscheidet sich von dem aus den Unterlagen des deutschen Gebrauch-
musters 74 05 176 bekannten Wandregal durch das kennzeichnende Merkmal,
dall die die (Befestigungs-)Schienen bildenden Profilstdbe an ihrer vorderen

Schmalseite abgerundet sind.

Daruber hinaus beruht die Lehre nach dem Schutzanspruch 1- gemessen an dem

eingefuhrten Stand der Technik — auch auf einem erfinderischen Schritt.

Das vorstehend genannte unterschiedliche Merkmal betrifft - entgegen der Auffas-
sung der Antragstellerin - nicht nur eine bloRe optische, im rein asthetischen Be-
reich liegende Abanderung, sondern auch eine echte technische Verbesserung fur
solche Regale, bei denen die Regalbdden allein durch eine entsprechende Be-

messung der Nutbreite fest in den zugehdrigen Schienen sitzen. Wie in den ein-



getragenen Unterlagen auf Seite 2 Absatz 4 hierzu angegeben ist, ermoglicht die
vorderseitige Abrundung der Profilstabe ein einfaches Einsetzen der Regalbdden
in die Schienen, weil namlich die Regalbéden zunachst nicht mit der vollen Breite
der Profilstabe erfasst werden. So ergibt sich beim Anlegen der Regalbéden an
die Schienen infolge der Abrundung nur eine Linienberthrung, die im Gegensatz
zu einer Flachenberuhrung - wie sie bei dem aus dem genannten Gebrauchs-
muster bekannten Regal auftritt - ein leichteres Einfadeln der Bdden in die Nuten

gestattet.

Zwar kann - wie die Antragstellerin ausfuhrt - auch bei dem bekannten Regal eine
ahnliche Linienberuhrung dadurch erreicht werden, dal} die Regalbdden zunachst
nur in die Nut einer Schiene eingeflihrt und anschlieend zur Einfihrung in die Nut
der anderen Schiene horizontal verschwenkt werden. Diese Vorgehensweise er-
fordert aber die allseitige Zuganglichkeit des zu erstellenden Regals, die jedoch
nicht in allen Fallen - wie z.B. beim Einbau in eine Nische oder bei der bundigen
Anordnung mehrerer Regale nebeneinander - vorausgesetzt werden kann. Die im
Schutzanspruch 1 angegebene MalRnahme erlaubt dagegen ein gleichzeitiges ein-
faches Einfuhren der Regalboden in alle Schienen auch allein von der Vorderseite
her. Fur diese MaRnahme findet der Fachmann - ein Holztechniker oder -ingenieur
mit langjahriger Erfahrung in der Konstruktion von Selbstbau-Mdbeln - kein Vorbild
im aufgezeigten, einzig durch das deutsche Gebrauchsmuster 74 05 176 belegten
Stand der Technik.

Nach Auffassung des Senats drangt sich diese Mallthahme dem Fachmann - ohne

Kenntnis des Streitgebrauchsmusters - auch nicht von selbst auf.

4. Die verteidigten, auf den Schutzanspruch 1 rickbezogenen Schutzanspriche
2 und 3 werden von der Schutzfahigkeit des Ubergeordneten Schutzanspruchs 1

mitgetragen.
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5. Die Entscheidung hinsichtlich der Kosten des ersten Rechtszuges, wie sie die
Gebrauchsmusterabteilung getroffen hatte, konnte keinen Bestand haben. Denn
die Antragsgegnerin hat bereits im Vorfeld des Ldschungsverfahrens das Ge-
brauchsmuster teilweise aufgegeben und sodann dem Ldéschungsantrag auch nur
in diesem beschrankten Umfang widersprochen. Damit war insoweit der aufgege-
bene Teil in der Sache nicht mehr streitig, so dal} er bei der Kostenentscheidung
des ersten Rechtszuges auller Betracht bleiben konnte (vgl Goebel, GRUR 1999,
833, 837); da die Antragstellerin Uber diesen Teil hinaus keinen Erfolg mit ihrem
Ldschungsantrag hatte, hatte die Antragsgegnerin im Hinblick auf § 91 ZPO, nicht
mit Kosten belastet werden durfen.

Letztlich ist die Antragsgegnerin aber, geht man von ihrer Verteidigung im ersten
Rechtszug aus, nicht in vollem Umfang erfolgreich geblieben. Denn sie hat im
zweiten Rechtszug durch die von ihr erklarte weitere Beschrankung der Verteidi-
gung auf den Gegenstand nach den Schutzansprichen in der Fassung vom
4. April 2002 ein teilweises Unterliegen im Rechtsstreit hinnehmen mussen. Der
Senat bewertet es mit 1/5; in diesem Umfang war sie, hinsichtlich der restlichen
Quote von 4/5 die Antragstellerin mit den Kosten zu belasten (§ 18 Abs 2 GebrMG
iVm § 84 Abs 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO). Die Billigkeit erfordert keine andere Ent-

scheidung.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des zweiten Rechtszugs beruht auf § 18
Abs 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO und berucksichtigt das nur
teilweise Obsiegen der Antragsgegnerin und den nur teilweisen, wenngleich ge-
ringfligigen Erfolg der Antragstellerin im zweiten Rechtszug. Die Billigkeit verlangt

auch hier keine andere Entscheidung.

Goebel Hochmuth Frihauf
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	Gründe

