5 W (pat) 403/03 Verkindet am
5. Mai 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS
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betreffend das Gebrauchsmuster 295 21 219

hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 5. Mai 2004 durch den Vorsitzenden Richter

Goebel sowie die Richter Dipl.-Chem. Dr. Jordan und Dipl.-Chem. Dr. Egerer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschlul® des
Deutschen Patent- und Markenamts — Gebrauchsmusterabtei-
lung | — vom 2. Oktober 2002 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 295 21 219 wird im Umfang des Schutzan-
spruchs 1 geloscht.



Im Ubrigen werden der Loschungsantrag und die Beschwerde zu-

ruckgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszlige werden gegenei-

nander aufgehoben.

Grinde

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des beim Deutschen Patent- und Markenamt mit
8 Schutzansprichen unter der Bezeichnung "Leitungskanal" eingetragenen Ge-
brauchsmusters 295 21 219 (Streitgebrauchsmuster), dessen Schutzdauer verlan-

gert worden ist.

Als Anmeldetag flr das als Abzweigung auf die europaische Patentanmeldung
95 114 160.5 (EP 712 188) zurickgehende Streitschutzrecht wird der 9. Septem-
ber 1995 mit Prioritat vom 8. November 1994 aus dem deutschen Gebrauchsmu-
ster 94 17 832 in Anspruch genommen. In das Gebrauchsmusterregister wurde

das Streitgebrauchsmuster am 19. Dezember 1996 eingetragen.

Die Antragstellerinnen haben 15. Februar 2001 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt die Loschung des Streitgebrauchsmusters bezulglich seiner Schutzanspru-
che 1, 4 und 7 beantragt. Zur Begrindung haben sie vorgetragen, dal} die Gegen-
stdnde des Gebrauchsmusters im Hinblick auf den Stand der Technik nicht

schutzfahig seien.

Zum Stand der Technik haben die Antragstellerinnen folgende Druckschriften ge-

nannt:



DE 93 15 256 U1,
GB 22 33 731 A,
DE 91 15 442 U1,
GB 21 74 254 A,
DE 73 23 586 U,
EP 271 891 A2,
DE 39 08 310 A1.

Aulerdem verweisen sie auf einen Prospekt der Firma TEHALIT (1993) und Auf-
satz "Installationskanale..." aus: Industrie-Elektrik+Elektronik (1967) Nr B3 Sei-
te 37.

Die Antragsgegnerin hat dem Léschungsantrag widersprochen.

Die Schutzanspriche 1, 4 und 7 lauten:

1. Leitungskanal fiur die Verlegung von erwarmte Fliellmedien
fuhrenden Rohrleitungen in Kombination mit Kabeln fur die
Elektroversorgung von Verbrauchern, wobei fur jede Bele-
gungsart ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dal} die Kanalbereiche (4, 5) fur die
verschiedenen Belegungsarten uUber wenigstens eine Hohl-
kammer (2, 6, 8) einstuckig miteinander verbunden sind, und
das wenigstens eine dieser Hohlkammern (2, 6, 8) so bemes-
sen ist, dal} die Temperatur im Kanalbereich (5) fur die Elek-
troversorgung Uber dessen lichten Querschnitt den Wert von
30°C nicht ubersteigt.

4. Leitungskanal nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dal} in die Hohlkammer (2) ein deren lichten Querschnitt aus-

fullender Schaumstreifen (3) eingebracht ist.



7. Leitungskanal nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dal} die wenigstens eine Hohlkammer (2, 6, 8) aus mehreren
hintereinander geschalteten Teilhohlkammern (81, 82, 83) be-
steht.

Hilfsweise hat die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster mit einem weiteren

Hauptanspruch verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschlul® vom 2. Oktober 2002 das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzan-
spruche 1, 4 und 7 geldscht. Der Beschlul? ist damit begrindet, dal® der Leitungs-
kanal nach den eingetragenen Schutzansprichen 1, 4 und 7 wie auch nach dem
Schutzanspruch 1 gemal} Hilfsantrag gegentber einem Stand der Technik, wie er
in DE 94 17 832 U1 beschrieben sei, nicht mehr neu sei. Mangels sachlicher Iden-
titat des Gegenstands von Ursprungsanmeldung und abgezweigter Gebrauchsmu-
steranmeldung sei die Abzweigung unwirksam, so dal® das eigene frihere Ge-
brauchsmuster 94 17 832 U1 der Antragsgegnerin, das am 12. Januar 1995 ein-
getragen worden ist, als Stand der Technik bertcksichtigt werden musse. Dies

musse zur Loschung des Streitgebrauchsmusters fuhren.

Gegen diesen Beschluly hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt. Sie fuhrt
aus, der einzige Unterschied des Streitgebrauchsmusters zur urspriinglichen euro-
paischen Patentanmeldung liege in der Obergrenze der zulassigen Temperatur fur
den Kanalbereich fur die Elektroversorgung uber dessen lichten Querschnitt von
30°C beim Streitgebrauchsmuster und 25°C bei der urspringlichen europaischen
Patentanmeldung. Der Wert 30°C sei jedoch in der dortigen Beschreibung als glin-
stig erwahnt. Der Fachmann sehe diesen Wert als sinnvolle Obergrenze an, ohne
den ursprunglichen Erfindungsgedanken zu verlassen. Aufgrund der damit sachlic-
hen Identitdt vom Abzweigungsunterlagen und europaischer Patentanmeldung sei
der Anmeldetag der europaischen Patentanmeldung bzw die Prioritat der deut-

schen Gebrauchsmusteranmeldung 94 17 832 zu recht in Anspruch genommen



worden. Die DE 94 17 832 U1 bilde somit keinen Stand der Technik flr das Streit-
gebrauchsmuster; das Streitgebrauchsmuster sei daher gegenuber dieser
DE 94 17 832 U1 rechtsbestandig.

Mit Schriftsatz vom 25. Februar 2004 hat die Antragsgegnerin einen neuen
Schutzanspruch 1 gemal Hilfsantrag | eingereicht. In der muindlichen Verhand-
lung hat sie das Gebrauchsmuster auch mit weiteren Schutzansprichen 1, 4 und

7 gemal Hilfsantragen Il bis V verteidigt.

Die gemald den Hilfsantragen | bis V verteidigten Schutzanspriuche 1 haben fol-

genden Wortlaut:

Hilfsantrag I:

1. Leitungskanal fur die Verlegung von erwarmte Flielimedien
fuhrende Rohrleitungen in Kombination mit Kabeln fur die
Elektroversorgung von Verbrauchern, wobei flr jede Bele-
gungsart ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dal} die Kanalbereiche (4, 5) fur die
verschiedenen Belegungsarten uUber wenigstens eine Hohl-
kammer (2, 6, 8) einstickig miteinander verbunden sind, und
dal wenigstens eine dieser Hohlkammern (2, 6, 8) so bemes-
sen ist, dal} die Temperatur im Kanalbereich (5) fur die Elek-
troversorgung Uber dessen lichten Querschnitt den Wert von
25°C nicht Ubersteigt.

Hilfsantrag Il:

1. Leitungskanal fur die Verlegung von erwarmte Flielimedien
fuhrende Rohrleitungen in Kombination mit Kabeln fur die

Elektroversorgung von Verbrauchern, wobei fur jede Bele-



gungsart ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen ist, wobei
die Kanalbereiche Ubereinander angeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet, dal} die Kanalbereiche (4, 5) fur die ver-
schiedenen Belegungsarten Uber wenigstens eine Hohlkam-
mer (2, 6, 8) einstlickig miteinander verbunden sind, und daf
wenigstens eine dieser Hohlkammern (2, 6, 8) so bemessen
ist, dal} die Temperatur im Kanalbereich (5) fur die Elektrover-
sorgung uber dessen lichten Querschnitt den Wert von 30°C
nicht Ubersteigt, wobei die Hohlkammer zwischen den Kanal-

bereichen angeordnet ist.

Hilfsantrag IlI:

1. Leitungskanal fur die Verlegung von erwarmte Flielimedien
fuhrende Rohrleitungen in Kombination mit Kabeln fur die
Elektroversorgung von Verbrauchern, wobei flr jede Bele-
gungsart ein gesonderter Kanalbereich vorgesehen ist, wobei
die Kanalbereiche Ubereinander angeordnet sind, dadurch
gekennzeichnet, dal} die Kanalbereiche (4, 5) fur die ver-
schiedenen Belegungsarten Uber wenigstens eine Hohlkam-
mer (2, 6, 8) einstlickig miteinander verbunden sind, und daf
wenigstens eine dieser Hohlkammern (2, 6, 8) so bemessen
ist, dal} die Temperatur im Kanalbereich (5) fur die Elektrover-
sorgung Uber dessen lichten Querschnitt den Wert von 25°C
nicht Ubersteigt, wobei die Hohlkammer zwischen den Kanal-

bereichen angeordnet ist.

Hilfsantrag IV:

1. Kombinationskanalanordnung mit einem Heizungsrohrleitun-

gen aufweisenden ersten Kanalbereich und einem Kabel flr



die Elektroversorgung von Verbrauchern aufweisenden zwei-
ten Kanalbereich, wobei die Kanalbereiche Ubereinander an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dal} in dem ersten
Kanalbereich nicht isolierte Heizungsrohrleitungen (41, 42) an-
geordnet sind, und dal} der erste Kanalbereich (4) Gber wenig-
stens eine thermisch isolierende Hohlkammer (2, 6, 8) mit
dem die Kabel (51, 52, 53) fur die Elektroversorgung aufwei-
senden zweiten Kanalbereich (5) einstlickig verbunden ist,
und dal® wenigstens eine dieser Hohlkammern so bemessen
ist, dal} die Temperatur im Kanalbereich (5) fur die Elektrover-
sorgung Uber dessen lichten Querschnitt den Wert von 30°C
nicht Ubersteigt, wobei die Hohlkammer zwischen den Kanal-

bereichen angeordnet ist.

Hilfsantrag V:

1. Kombinationskanalanordnung mit einem Heizungsrohrleitun-
gen aufweisenden ersten Kanalbereich und einem Kabel fur
die Elektroversorgung von Verbrauchern aufweisenden zwei-
ten Kanalbereich, wobei die Kanalbereiche Ubereinander an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dal} in dem ersten
Kanalbereich nicht isolierte Heizungsrohrleitungen (41, 42) an-
geordnet sind, und dal} der erste Kanalbereich (4) Uber wenig-
stens eine thermisch isolierte Hohlkammer (2, 6, 8) mit dem
die Kabel (51, 52, 53) fur die Elektroversorgung aufweisenden
zweiten Kanalbereich (5) einstlickig verbunden ist, und dal}
wenigstens eine dieser Hohlkammern so bemessen ist, dal}
die Temperatur im Kanalbereich (5) fur Elektroversorgung
Uber dessen lichten Querschnitt den Wert von 25°C nicht
Ubersteigt, wobei die Hohlkammer zwischen den Kanalberei-

chen angeordnet ist.



Die jeweiligen Schutzanspriche 4 und 7 entsprechen den eingetragenen Schutz-

anspruchen 4 und 7.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,
den angefochtenen Beschluld aufzuheben und den Ldschungsan-
trag zurtckzuweisen; hilfsweise, ihn im Umfang der Schutzanspru-
che 1, 4 und 7 gemalR den Hilfsantragen | bis V zurlickzuweisen.

Die Antragstellerinnen beantragen,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie treten dem Vorbringen der Antragsgegnerin entgegen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber nur teilweise begrindet. Denn der Loschungs-
antrag der Beschwerdegegnerinnen ist nur teilweise — namlich soweit er sich ge-
gen die Schutzanspriche 4 und 7 richtet - unbegrindet. Dagegen ist er im Umfang
des angegriffenen Schutzanspruchs 1 begrindet. Denn insoweit ist der geltend
gemachte Ldschungsanspruch wegen mangelnder Schutzfahigkeit (§ 15 Abs 1
Nr 1 GebrMG) gegeben.

A.

Maligebender Zeitpunkt fur die Beurteilung des Streitgebrauchsmusters ist der

durch Abzweigung und Prioritatsbeanspruchung bestimmte Altersrang.

Die Abzweigung aus der europaischen Patentanmeldung 95 114 160.5 ist wirk-

sam; damit wird auch die Prioritat vom 8. November 1994 zu recht in Anspruch ge-
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nommen. Die Antragsgegnerin macht zutreffend geltend, dald der einzige Unter-
schied des Streitgebrauchsmusters zur europaischen Patentanmeldung in der
Obergrenze der zulassigen Temperatur fur den Kanalbereich fur die Elektroversor-
gung Uber dessen lichten Querschnitt von einerseits 30°C beim Streitgebrauchs-
musters und andererseits 25°C bei der urspriinglichen europaischen Patentanmel-
dung liegt. Diese Obergrenzen (30°C und 25°C) haben — bei den hier in Betracht
kommenden Einsatzebereichen und den hier anfallenden Heizungsvorlauftempe-
raturen — fur die Erzeugnismerkmale keine Bedeutung. Denn bei Leitungskanalen,
bei denen zwei Kanalbereiche flir verschiedene Belegungsarten Gber einen Hohl-
raum einstuckig verbunden sind, liegt die Festsetzung von thermischen Werten je
nach dem Einsatzzweck im konkreten Fall, der u.a. auch die umgebende Raum-
temperatur zu bertcksichtigen hat, im Belieben des Fachmanns. Die unterschiedli-
chen Temperaturengaben beruhen auf einer willkirlichen Auswahl und sagen

nichts aus zur Ausgestaltung der Erfindung.

Die Gegenstande des Streitgebrauchsmusters nach den Schutzansprichen 1 der
verschiedenen verteidigten Fassungen sind nicht schutzfahig (§§ 1, 3 GebrMG).

1. Mit den verteidigten Gegenstanden soll die Aufgabe geldst werden, einen Lei-
tungskanal fur die Verlegung von erwarmte Flielimedien fihrenden Rohrleitungen
in Kombination mit Kabeln fur die Elektroversorgung von Verbrauchern anzuge-
ben, bei dem die Nachteile des Standes der Technik vermieden werden. Aul3er-
dem soll ein solcher Kanal montagefreundlich gestaltet werden, so daf insbeson-

dere zeitraubende Montagearbeiten vor Ort entfallen konnen.

2. Zur Lésung wird nach Schutzanspruch 1 gemal Hauptantrag ein Leitungskanal

mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:
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1. der Leitungskanal ist fur die Verlegung von erwarmte Flieme-

dien fuhrenden Rohrleitungen

2. in Kombination mit Kabeln fur die Elektroversorgung von Ver-

brauchern vorgesehen,;

3. fur jede Belegungsart ist ein gesonderter Kanalbereich vorgese-

hen;

4. die Kanalbereiche fur die verschiedene Belegungsarten sind

Uber wenigstens eine Hohlkammer verbunden,

5. und zwar einstuckig;

6. wenigstens eine dieser Hohlkammern wird so bemessen, dal®
die Temperatur im Kanalbereich fur die Elektroversorgung tber

dessen lichten Querschnitt von 30°C nicht Ubersteigt.

3. Der Durchschnittsfachmann, der die gebrauchsmustergemalle Aufgabe l6sen
soll, ist ein auf dem Gebiet der Haustechnik bewanderter Meister oder Ingenieur.
Diesem ist auch der Stand der Technik bekannt, der in der GB 22 33 731 A be-
schrieben ist. Denn auch dort wird ein einstlickiger Leitungskanal flr HeiRwasser-
rohre und Elektrokabel beschrieben, wobei fur jede Belegungsart ein gesonderter
Kanalbereich vorgesehen ist und diese Bereiche uUber eine Hohlkammer verbun-
den sind (Merkmale 1 bis 5; vgl GB 22 33 731 A Figur 6/7 iVm mit der Figurenbe-
schreibung sowie Seite 4 Absatz 2 und 3). Die Antragsgegnerin ist zwar der Auf-
fassung, dal} insbesondere in Figur 7 die Rohre nicht fur HeiBwasser gedacht
seien. Jedoch ist fur den Fachmann aus der Gesamtsicht dieser Entgegenhaltung
erkennbar, dal} die in Figur 7 gezeigten Rohre auch HeiRwasserrohre einer Zent-
ralheizung sein kénnen. Dies ergibt sich aus der Beschreibung (Seite 11 Zeile 3

bis 7 von unten), wo bereits die Zusammenschau der Figuren 6 und 7 angespro-
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chen ist, oder aus der Einleitung der britischen Anmeldungsschrift, wo generell die

Installierung von Rohren fur Zentralheizungen erwahnt ist (vgl Seite 1 Absatz 1).

Wie schon zur Frage der Wirksamkeit der Abzweigung ausgefuhrt, handelt es sich
bei der Temperaturangabe (Merkmal 6) nicht um eine Definition des Erzeugnisses,
sondern um eine willklrliche Auswahl einer der bei Temperaturstufen, die zur Aus-

gestaltung der Erfindung nichts aussagt und daher unberucksichtigt bleiben muf3.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemall Hauptantrag ist daher mangels

Neuheit nicht schutzfahig.

4. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemal Hilfsantrag | unterscheidet sich
von dem gemaf Hauptantrag nur in den Merkmal 6, wonach die Temperatur im
Kanalbereich fur die Elektroversorgung einen Wert von 25°C nicht Ubersteigen
soll. Wie bereits zum Schutzanspruch 1 gemal} Hauptantrag ausgefuhrt, muf} die-
ses Merkmal aus den dort angegebenen Griinden unbertcksichtigt bleiben. Der
Schutzanspruch 1 gemal Hilfsantrag | ist daher wie der des Schutzanspruchs 1

gemal Hauptantrag mangels Neuheit nicht schutzfahig.

5. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag Il unterscheidet sich
von dem nach Hauptantrag dadurch, dal} die Kanalbereiche Ubereinander ange-

ordnet sind und die Hohlkammer zwischen den Kanalbereichen angeordnet ist.

In der GB 22 33 731 A werden zwar die Kanalbereiche auf dem Boden liegend ne-
beneinander angeordnet. Aber dal} es auch Ublich ist, die Kammern Ubereinander
anzuordnen, entnimmt der Fachmann ohne weiteres zB der DE 93 15 256 U1
(Figur 2 iVm Seite 4 Absatz 4). Dal® es bekannt ist, zwischen den Kanalbereichen
eine Hohlkammer anzuordnen, ist schon im Hinblick auf den Hauptantrag aufge-
zeigt worden (GB 22 33 731 A Figur 7). Der Schutzanspruch 1 gemal} Hilfsan-

trag Il ist daher mangels erfinderischen Schritts nicht schutzfahig.
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6. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemal Hilfsantrag lll unterscheidet
sich von dem nach Hilfsantrag Il durch die Temperaturangabe 25°C anstelle von
30°C. Es wird wiederum auf die Ausfuhrung zum Schutzanspruch 1 gemaf Haupt-
antrag verwiesen, worin ausgefuhrt wird, dal dieses Merkmal keine Berlcksichti-
gung finden kann. Der Gegenstand gemal Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag Ill
ist daher aus dem gleichen Grunden nicht schutzfahig wie der gemalR Hilfsan-

trag Il.

7. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemal Hilfsantrag IV unterscheidet
sich von dem nach Hilfsantrag |l dadurch, dal® der Schutzanspruch nicht auf einen
Leitungskanal gerichtet ist, sondern auf eine Kombinationskanalanordnung, wobei
im ersten Kanalbereich nicht isolierte Heizungsrohre angeordnet sind und diese
erste Kanalbereich Uber wenigstens eine thermische isolierende Hohlkammer mit
dem zweiten Kanalbereich fur die Elektrokabel verbunden ist. Auch wenn hier ein
Unterschied in der Wortwahl zum Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag Il besteht,
sind auch diese Merkmale der GB 22 33 731 A zu entnehmen; denn auch dort
werden unter anderem nicht isolierte Heizungsrohre als Belegung fir den ersten
Kanalbereich in Betracht gezogen. Ferner ist auch dort ein Hohlraum zwischen
den Kanalbereichen vorgesehen, der als solcher schon thermisch isolierender Ei-
genschaften hat (vgl britische Patentschrift Figuren 6 und 7 mit Figurenbeschrei-
bungen). Dh, dal} die Entwicklung des mit Schutzanspruch 1 gemaf Hilfsantrag IV
beanspruchten Gegenstands auch mit den Merkmalen, die Uber den Schutzan-
spruch 1 gemal Hilfsantrag Il hinausgehen, auf keinem erfinderischen Schritt be-
ruht.

8. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemaly Hilfsantrag V unterscheidet
sich von dem gemal Hilfsantrag IV allein durch die Angabe der Temperatur, die
im Kanalbereich fur die Elektroversorgung nicht Uberschritten werden soll. Das
dieses Merkmal bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit nicht herangezogen wer-
den kann, wurde bereits in Bezug auf den Hilfsantrag | ausgefiihrt. Die Entwick-

lung der mit Schutzanspruch 1 gemal} Hilfsantrag V beanspruchten Kombinations-
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kanalanordnungen beruht daher aus den gleichen Grinden wie beim Schutzan-
spruch 1 gemal Hilfsantrag IV auf keinem erfinderischen Schritt. Auch dieser Ge-

genstand ist daher nicht schutzfahig.

Mangelnde Schutzfahigkeit des Gegenstands der jeweiligen Schutzanspriche 4

und 7 1alt sich dagegen nicht feststellen.

Der Gegenstand der Schutzanspriche 4 und 7 nach Hauptantrag unterscheidet
sich von dem gemal} Schutzanspruch 1 durch das zusatzliche Merkmal, daf} in die
Hohlkammer ein deren lichten Querschnitt ausfillender Schaumstreifen als Isolier-
material eingebracht ist (Schutzanspruch 4) oder daf3 die Hohlkammer aus mehre-
ren hintereinander geschalteten Teilkammern besteht (Schutzanspruch 7). Im ent-
gegengehaltenen Stand der Technik sind keine Hinweise auf diese Merkmale zu
finden. Die Vorrichtungen der in diesem Zusammenhang von den Antragstellerin-
nen angezogenen Druckschriften sind wegen ihres abweichenden Aufbaus zu weit
entfernt von einem durch die Merkmale der Schutzanspriche 4 oder 7 ausgestal-
teten Leitungskanal, als dald der Fachmann aus diesen Druckschriften Anregun-
gen fur die Ausgestaltungen gemal’ den verteidigten Ansprichen erhalten konnte.
Da dies auch keine selbstverstandlichen Ausgestaltungen sind, 1aRt sich die Ent-
wicklung eines Leitungskanals, sofern er durch zusatzliche Merkmale gemaf
Schutzanspruch 4 oder Schutzanspruch 7 nach dem Hauptantrag gekennzeichnet

ist, als auf einem erfinderischen Schritt beruhend ansehen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG in Verbindung mit § 84
Abs 2 PatG und § 92 ZPO. Dal} die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert,

ist nicht ersichtlich.

Goebel Dr. Jordan Dr. Egerer

Pu/Fa



