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betreffend das Gebrauchsmuster 296 24 244

wegen: Léschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mindliche Verhandlung vom 22. Juni 2005 durch den Vorsitzenden Richter

Mullner sowie die Richter Dr. agr. Huber und Dipl.-Ing. Kuhn
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden den Antrag-

stellern zu gleichen Teilen auferlegt.

Grinde

Der Antragsgegner (E...) ist Inhaber der am 12. November 1996 angemel-

deten Patentanmeldung 196 35 493.5, aus der das Gebrauchsmuster 296 24 244
mit Eintragungstag 23. Mai 2001, betreffend eine Bodenbearbeitungseinheit sowie
Ackerwalze hierfir im Wege der Abzweigung hervorgegangen ist. Das Ge-

brauchsmuster 296 24 244 ist mit 13 Schutzanspriichen in die Rolle eingetragen



worden. Die Schutzdauer des Gebrauchsmusters ist auf 10 Jahre (ab Anmelde-

tag) verlangert worden.

Die eingetragenen Schutzanspriche lauten:

1. Bodenbearbeitungseinheit mit wenigstens einem Bodenbear-
beitungsgerat wie Kreiselegge und/oder Drillmaschine und
mit einer Ackerwalze zu dessen Tiefenfihrung, wobei die
Ackerwalze eine in einem Rahmen gelagerten Welle (22)
aufweist, auf der mit Abstand nebeneinander Scheiben (24)
befestigt sind, von denen jede an ihrem Auf3enumfang einen
in der Draufsicht wellenférmigen, im Radius (R) im wesentli-
chen gleichbleibenden, als Schneide wirkenden Rand (30,
50) hat, dadurch gekennzeichnet, dass jede Scheibe (24) in
der Nachbarschaft der Welle (22) parallele Seitenflachen (40,
42) aufweist und im Bereich der alternierenden Wellenta-
ler (28) eine radial nach aulRen abnehmende Breite derart
hat, dass sich, im Querschnitt der Scheibe (24) durch das
Wellental (28) gesehen, eine radial nach auf3en schrag zum
Rand (30, 50) der Scheibe (24) hin im Wellental (28) anstei-
gende Flache (44) der Scheibe (24) ergibt.

2. Bodenbearbeitungseinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wellentaler (28) im Querschnitt keil-
férmige Mulden (48) bilden.

3. Bodenbearbeitungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass jede Scheibe (24) aus zwei spanlos
geformten Halbschalen (26) zusammengesetzt ist, die an ih-
rem wellenférmigen Rand (30, 50) am AufRRenumfang ver-

schweil3t sind.



Bodenbearbeitungseinheit nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Halbschalen (26) so geformt
sind, dass die Wellentaler (28) der einen Halbschale (26) ge-
nau in die Wellentéler (28) der anderen Halbschale (26) der

Scheibe (24) passen.

Bodenbearbeitungseinheit nach einem der Anspriche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die parallelen Seitenfla-
chen (40, 42) der Scheiben (24) innerhalb eines Radius (r)
liegen, der etwa einem Drittel des Scheibenradius (R) ent-

spricht.

Bodenbearbeitungseinheit nach einem der Anspriche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die schrag ansteigenden
Flachen (44) zum Rand (30) der Scheibe (24) hin in radiale
Flachenabschnitte (46) Ubergehen.

Bodenbearbeitungseinheit nach einem der Anspriche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen zwei nebenein-
anderliegende Scheiben (24) ein Abstreifelement (52) ein-

greift.

Bodenbearbeitungseinheit nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abstreifelement (52) aus einem
plattenférmigen Finger (54) besteht, der entgegengesetzt zur
Drehrichtung (v) der Scheiben (24) schrag nach unten ge-
neigt ist und mit seinem freien Ende tangential an der Wel-
le (22) anliegt.



10.

11.

12.

Bodenbearbeitungseinheit nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zueinander parallelen Rander (62)
der plattenférmigen Finger (54) in Berihrung mit den zuein-
ander parallelen Seitenflachen (40, 42) der Scheiben (24)

kommen.

Bodenbearbeitungseinheit nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die plattenférmigen Finger (54) radial
zur Welle (22) verstellbar an jeweils einem Tragarm (58) be-

festigt sind.

Bodenbearbeitungseinheit nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragarme (58) an einem Querbalken
(16) des Rahmens (12) befestigt sind.

Ackerwalze insbesondere fur eine Bodenbearbeitungseinheit
nach einem der Anspriche 1 bis 11, mit einer in einem Rah-
men (12) gelagerten Welle (22), auf der mit Abstand neben-
einander Scheiben (24) befestigt sind, von denen jede an ih-
rem AulRenumfang einen in der Draufsicht wellenférmigen,
im Radius (R) im wesentlichen gleichbleibenden, als Schnei-
de wirkenden Rand (30, 50) hat,

dadurch gekennzeichnet,

dass jede Scheibe (24)

- glatte Seitenflachen (40, 42) aufweist, die in der Nach-
barschaft der Welle (22) wenigstens im Bereich radial
innerhalb von langen Wellengrundseiten (36) der Wel-

lentéler parallel zueinander verlaufen, und



- im Bereich der alternierenden Wellentéler (28) eine ra-
dial nach auRen abnehmende Breite derart hat, dass
sich, im Querschnitt der Scheibe (24) durch das Wel-
lental (28) gesehen, eine radial nach auf3en schrag
zum Rand (30, 50) der Scheibe (24) hin im Wellental
(28) ansteigende Flache (44) der Scheibe (24) ergibt.

13. Ackerwalze nach Anspruch 12, gekennzeichnet durch die
kennzeichnenden Merkmale wenigstens eines der Anspri-
che 2 bis 11.

Die Antragsteller zu 1) und 2) haben am 27. August 2002 die Léschung des Streit-
gebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt. Sie haben ferner beantragt, in der
Begriindung zur Loschung festzustellen, dass allein den Antragstellern der An-
spruch auf das streitgegenstandliche Gebrauchsmuster zusteht (Vorhalt der wider-

rechtlichen Entnahme).

Zum Lo6schungsgrund der mangelnden Schutzfahigkeit haben die Antragsteller die
folgenden Dokumente vorgelegt:

D1 US1782201

D2  US 809 888

D3 EP0191871A1
D6 EP 0373711 Al.

Weiterhin haben die Antragsteller offenkundige Vorbenutzung einer Ackerwalze
aus den Jahren 1940 bis 1950 geltend gemacht, wozu mit Anlage D4 6 Fotogra-
phien einer entsprechenden Ackerwalze (aufgenommen am 11. August 2002 in

O..., Landkreis T..., DE) vorgelegt wurden.



Zur widerrechtlichen Entnahme behaupten die Antragsteller, dass der Lésungs-
vorschlag zur Entwicklung einer vollkommen neuen, auf Halbschalentechnik beru-
henden Walze allein auf den Antragsteller zu 2) zuriickgehe, wahrend der An-
tragsgegner und dessen Vater E1 urspringlich lediglich eine Spiralwalze
entwickeln wollten und den Antragsteller zu 1) zu diesem Zweck in dessen Metall-
baubetrieb im Dezember 1995 aufgesucht hatten. Anfang 1996 héatte dann der
Antragsteller zu 1) dem Antragsgegner den auf den Antragsteller zu 2) zurtickge-
henden Losungsvorschlag mitgeteilt. Nach Herstellung eines Prototypen im Be-
trieb des Antragstellers zu 1) sei dieser im August 1996 vom Antragsteller zu 1)
gemeinsam mit dem Antragsgegner getestet worden, worauf ein Mitarbeiter des
Antragstellers zu 1), Herr G..., erste technische Zeichnungen gefertigt

habe, die als Anlagekonvolut D5 vorgelegt wurden (Beweis: Zeugnis G...).

Diese Zeichnungen seien dann dem Antragsgegner in Kopie ausgehandigt wor-
den, der sie, ohne dazu erméchtigt worden zu sein, als Grundlage fiur seine Ge-
brauchsmusteranmeldungen verwendet hétte, da sie mit den Figuren des im Streit

stehenden Gebrauchsmusters weitgehend identisch seien.

Der Antragsgegner hat dem Loschungsantrag widersprochen und beantragt die
Zuriickweisung des Loschungsantrags.

Zu dem néchstkommenden Stand der Technik nach der US 1 782 201 und der
behaupteten offenkundigen Vorbenutzung fihrte er im wesentlichen aus, dass dort
die Scheiben zumindest nicht im Abstand nebeneinander angebracht seien und
keine parallelen Seitenflachen erkennen lieBen, so dass die Gegenstande der

Streitgebrauchsmuster nach seiner Auffassung schutzfahig seien.

Der Antragsgegner hat eine widerrechtliche Entnahme bestritten. Die Erfindung
sei beim Antragsgegner in dessen Firma E... GmbH, deren Geschéftsfiih-

rer bzw. Gesellschafter er und sein Vater E1... seien und die sich seit nahezu

25 Jahren auf dem Gebiet der Landmaschinentechnik einen Namen gemacht

habe, entstanden.



Die Entstehung der vom Antragsgegner gemachten Erfindung nach dem Streit-
gebrauchsmuster wurde im einzelnen dargelegt (Beweis: insbesondere Zeugnis
El... und P...). Bereits am 12. August hétte der Antragsgegner

eine Patentanmeldung, allerdings noch ohne Beschreibung, vorbereitet (Beweis:
Zeugnis E1...). Die Werkstattzeichnungen fur die Herstellung der Walzen

seien mit Zustimmung des Antragsgegners von G..., dem Schwager

des Antragstellers zu 1) gefertigt und dem Antragsgegner am 31. August 1996
ausgehandigt worden. Die vom Antragsteller erfundenen Ackerwalzen seien so-
dann vom Antragsteller zu 1) exklusiv fur den Antragsgegner hergestellt und ge-
liefert worden. Wegen unzureichender Qualitat der in Ungarn produzierten Walzen

habe man die Geschéftsbeziehung beendet.

Nach mundlicher Verhandlung hat die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen
Patent- und Markenamts durch Beschluss vom 14. Januar 2004 den Léschungs-
antrag gegen das Gebrauchsmuster 296 24 244 zuriickgewiesen und die Kosten
des Loschungsverfahrens den Antragstellern auferlegt. Die Gebrauchsmusterab-
teilung hat zur Begriindung ausgefuhrt, dass die Entgegenhaltungen einem Fach-
mann keinen Hinweis auf geschlossene Ring-Seitenflachen bei deutlich beabstan-
deten Scheiben an Ackerwalzen vermitteln konne, so dass der Gegenstand des
Schutzrechts die notwendige Schutzfahigkeit aufweisen wirde und der diesbezig-

liche Loschungsgrund nicht gegeben sei.

Ein Léschungsgrund wegen widerrechtlicher Entnahme sei ebenfalls nicht gege-
ben, weil der diesbezigliche Vortrag der Antragsteller hierzu nicht ausreichend

substantiiert sei. Ahnliches gelte auch fiir das Zeugenbeweisangebot.

Zu verneinen sei ein Loschungsanspruch wegen widerrechtlicher Entnahme
schlie3lich auch deshalb, weil die Antragsteller in der mindlichen Verhandlung
durch ihren Verfahrensbevoliméachtigten Patentanwalt Dr. B... ausdricklich zu-

gestanden hatten, der Antragsgegner sei am Zustandekommen der streitigen



technischen Losungen zumindest als Miterfinder beteiligt gewesen; eine alleinige
Erfinderschaft des Antragstellers zu 2) werde nicht behauptet (Sitzungsnieder-
schrift vom 14. Januar 2004, Seite 2).

Im Verhaltnis zwischen Miterfindern komme eine widerrechtliche Entnahme be-
grifflich nicht in Betracht. Bei Miterfinderschaft habe soweit der Gegenstand nur
von einem Erfinder allein auf dessen eigenen Namen angemeldet worden ist, der
ubergangene Miterfinder nur die Moglichkeit, auf eine anteilige Ubertragung des
Schutzrechts zu klagen (Benkard/Rogge, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz,
9. Aufl., 821 PatG, Rdn. 11 mit Nachweisen). In der Beschlussbegriindung ist
noch vermerkt worden, dass Patentanwalt Dr. B... nach Schluss der mundli-

chen Verhandlung und im Protokollberichtigungsantrag vom 17. Februar 2004
versucht hatte, seine diesbeztigliche Erklarung abzuschwéachen. Er misse sie je-
doch, zumal sie zutreffend protokolliert wurde, in unveranderter und uneinge-
schréankter Form gegen sich gelten lassen. Auf den Beschluss vom 23. Marz 2004
zum Protokollberichtigungsantrag der Antragsteller wurde im tbrigen verwiesen. In
diesem Beschluss war festgestellt worden, dass die betreffende Protokoll-Passage
richtig aufgenommen und der protokollierte Text umgehend verlesen worden sei.
Patentanwalt Dr. B... habe zugestimmt und seine Angaben auf erneute Frage

des Vorsitzenden sogar noch ausdricklich bestatigt. Der Antrag der Antragsteller
vom 17. Februar 2004, das Protokoll vom 14. Januar 2004 zu berichtigen, war da-

her abgelehnt worden.

Die Beschwerde der Antragsteller gegen den Beschluss des Deutschen Patent-
und Markensamts — Gebrauchsmusterabteilung | - vom 23. Marz 2004 wurde vom
Bundespatentgericht als unstatthaft verworfen (5 W (pat) 19/04), weil dem Be-
schwerdesenat die gesetzliche Kompetenz dafur fehle, die hier in Streit stehende
sachliche Richtigkeit des tber die miundliche Verhandlung vor der Gebrauchsmu-

sterabteilung gefiuihrten Protokolls zu tGberprifen.
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Gegen den sachlichen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen
Patent- und Markenamts haben die Antragsteller ebenfalls Beschwerde eingelegt.
In der mindlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht beziehen sich die
Vertreter der Antragsteller und Beschwerdefiihrer zur Sach- und Rechtslage auf
ihr Vorbringen im Verfahren 5 (pat) 425/04.

Die Beschwerdefiuihrer beantragen,
den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts
- Gebrauchsmusterabteilung | - aufzuheben und das Gebrauchs-

muster zu l6schen.

Der Antragsgegner und Beschwerdegegner widerspricht den Ausfiihrungen der

Beschwerdefihrer.

Im Rahmen der mundlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht beziehen
sich die Vertreter des Antragsgegners und Beschwerdegegners zur Sach- und
Rechtslage auf ihr Vorbringen im Verfahren 5 W (pat) 425/04.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Die zulassige Beschwerde ist sachlich nicht gerechtfertigt, denn der Loschungs-

antrag ist insgesamt unbegrtindet.

1. Der geltend gemachte Loschungsanspruch mangelnder Schutzfahigkeit
(8 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG) ist nicht gegeben.
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Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 des Streitgebrauchs-

musters ist eine Bodenbearbeitungseinheit mit einer Ackerwalze zur Tie-

fenfihrung mit den folgenden Merkmalen:

2.1

2.2

221

2.2.2

2.2.3

Die Bodenbearbeitungseinheit weist wenigstens ein Bodenbearbei-

tungsgerat wie Kreiselegge und/oder Drillmaschine auf.

Die Bodenbearbeitungseinheit weist eine Ackerwalze zur Tiefenflih-
rung des Bodenbearbeitungsgerates auf.

Die Ackerwalze weist eine in einem Rahmen gelagerte Welle auf.
Auf der Welle sind mit Abstand nebeneinander Scheiben befestigt.
Jede Scheibe hat an ihrem AufRRenumfang einen in der Draufsicht
wellenférmigen, im Radius im wesentlichen gleichbleibenden, als
Schneide wirkenden Rand.

Jede Scheibe weist in der Nachbarschaft der Welle parallele Seiten-
flachen auf.

Jede Scheibe hat im Bereich der alternierenden Wellentéler eine ra-
dial nach auRen abnehmende Breite derart, dass sich, im Quer-
schnitt der Scheibe durch das Wellental gesehen, eine radial nach
aul3en schrag zum Rand der Scheibe hin im Wellental ansteigende

Flache der Scheibe ergibt.

Der Schutzanspruch 12 des Streitgebrauchsmusters ist nebengeordnet. Er bezieht

sich auf eine Ackerwalze an sich, die lediglich "insbesondere” zur Weiterbildung

einer Bodenbearbeitungseinheit nach einem der Anspriche 1 bis 11 gedacht ist

und demgemass auch Eigenstandigkeit entfalten kann.

Schutzanspruch 12 |asst sich in die folgenden Merkmale gliedern:

1.

Die Ackerwalze weist eine in einem Rahmen gelagerte Welle auf.
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Auf die Welle sind mit Abstand nebeneinander Scheiben befestigt.

2.1 Jede Scheibe hat an ihrem Auf3enumfang einen in Draufsicht wellenférmi-
gen, im Radius im wesentlichen gleichbleibenden, als Schneide wirkenden
Rand.

2.2  Jede Scheibe weist glatte Seitenflachen auf.

2.2.1 Die glatten Seitenflachen verlaufen in der Nachbarschaft der Welle wenig-
stens im Bereich radial innerhalb von langen Wellengrundseiten der Wellen-
taler parallel zueinander.

2.3 Jede Scheibe hat im Bereich der alternierenden Wellentdler eine radial
nach aul3en abnehmende Breite derart, dass sich, im Querschnitt der
Scheibe durch das Wellental gesehen, eine radial nach auf3en schrag zum

Rand der Scheibe hin im Wellental ansteigende Flache der Scheibe ergibt.

Wahrend im Schutzanspruch 1 eine Ackerwalze als Teil einer Bodenbearbei-
tungseinheit beansprucht wird, stellt der nebengeordnete Schutzanspruch 12
diese Ackerwalze mit im wesentlichen identischen Merkmalen wie in Anspruch 1
bereits angegeben unter Schutz. Im nebengeordneten Schutzanspruch 12 wird
gegeniber Schutzanspruch 1 lediglich noch zusétzlich zum Ausdruck gebracht,
dass die Seitenflachen der Scheiben glatt ausgebildet sind (Merkmal 2.2).

In den Merkmalen dieser Schutzanspriiche 1 und 12 wird jedenfalls, jeweils im
Kern die aulBere Geometrie der beanspruchten Walzenscheiben beschrieben, die
auf einer Welle beabstandet zueinander befestigt, zu einer Ackerwalze zusam-
mengefasst werden sollen. Die dulRere Geometrie der beschriebenen Walzen-
scheiben tragt dabei der aufgabengemalien Forderung (vgl. Streitgebrauchs-
muster S. 2, 1. Abs.) Rechnung, wonach auch bei nasser Erde eine einwandfreie
und storungsfreie Bodenbearbeitung gewahrleistet werden soll, ohne dass der
Bodenantrieb der Walze durch anhaftendes Erdreich eine Bremsung oder gar
einen Stillstand erfahrt. Hierzu werden Scheiben vorgeschlagen, deren Schneid-
kante nicht einen in Draufsicht geraden, sondern einen wellenférmigen Verlauf

nimmt. Dies fihrt neben einem besseren Traktionsverhalten der Walze, welche
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einer Stillsetzung auf nassen, schweren Boden entgegenwirkt, auch zu einer
verbesserten Bodenbearbeitung, z.B. hinsichtlich der Krimelung und Ruckver-
festigung (S. 2, 4. Abs. des Streitgebrauchsmusters). Der wellenférmige Verlauf
des Scheiben-Schneidrandes fuhrt ferner zur Einarbeitung zickzackartig verlaufen-
der Furchen in das Erdreich, was einer Bodenerosion bei starkem Regen ent-
gegenwirkt (S. 2, 5. Abs.).

Die Scheiben sind hinsichtlich ihrer aul3eren Geometrie gemall Merkmal 2.2.3
bzw. 2.3 nach obigen Merkmalsgliederungen fir die Schutzanspriche 1 und 12)
so beschaffen, dass sich im Querschnitt der Scheibe durch das Wellental gese-
hen, eine radial nach aul3en schrag zum Rand der Scheibe im Wellental anstei-
gende Flache der Scheibe ergibt. Dieser konstruktive Zusammenhang ist in Fig. 5
des Streitgebrauchsmusters, welche einen schematischen Querschnitt durch eine
Scheibe in der Ebene V der Fig. 4 erkennen lasst, dargestellt. Die Ebene V in
Fig. 4 verlauft - wie an der dort gestrichelt vorgenommenen Andeutung der Wel-
lentaler erkennbar - mittig durch das Wellental. Somit lassen die einschlagigen
Zeichnungen, welche zur Auslegung des Anspruchswortlauts heranzuziehen sind,
zweifelsfrei erkennen, dass zumindest inmitten des Wellentales nur eine einzige
radial nach auf3en ansteigende Flache (diese tragt in Fig. 5 die Bezugsziffer 44)
vorliegt, welche in einen Schneidrand (30) miindet, der letztlich auch in fluchtender
Linie zu der der ansteigenden Flache (44) gegeniberliegenden vertikalen Seiten-
flache (42) liegt und eine Fortsetzung auch dieser Flache bildet. Diese auch dem
Wortlaut des Anspruchs exakt entsprechende Ausgestaltung der Scheibe ist mit
anderen Worten so beschaffen, dass der in Draufsicht wellenférmige Schneidrand
der Scheibe Uber die gesamte Breite des Scheibenkérpers verlauft und nicht etwa
nur in einem mittigen Bereich des Scheibenkdrpers. Der wellenférmige Schneid-
rand nimmt also seine jeweilige Richtungsénderung erst am axialen Scheibenrand
wieder ein, so dass es dort - also im Wellental - keine weitere, der ansteigenden
Flache im Wellental gegentberliegende ansteigende Flache jenseits des Schei-
ben-Schneidrandes geben kann. Diese Zusammenhange geben dem Senat An-

lass, den Anspruchswortlaut an der Stelle "eine radial nach auf3en ... ansteigende
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Flache ..." derart auszulegen, dass der Ausdruck "eine" in diesem Kontext als

Zahlwort zu verstehen ist.

1.2 Die Gegenstande der eingetragenen Schutzanspriche 1 und 12 sind ge-
geniiber dem berticksichtigten Stand der Technik neu (8 3 GebrMG).

Durch die US 1 782 201 (D1) ist eine aus zwei hintereinander angeordneten Wal-
zenkorpern bestehende Ackerwalze bekannt geworden, welche - anders als beim
Gegenstand nach Schutzanspruch 1 - nicht Teil einer Bodenbearbeitungseinheit
ist und zu deren Tiefenfihrung dient. Die Scheiben dieser Ackerwalze nach D1
liegen ferner im Unterschied zu den Gegenstanden nach den Schutzansprichen 1
und 12 ohne Abstand nebeneinander und sind nicht an einer in einem Rahmen
gelagerten Welle befestigt. Zwar hat jede Scheibe einer entsprechenden Walze an
ihrem AufRenumfang einen in Draufsicht wellenférmigen, als Schneide wirkenden
Rand, der jedoch so auf dem Scheiben-Aul3enumfang gefuhrt ist, dass sich im
Querschnitt der Scheibe durch das Wellental gesehen - anders als beim Gegen-
stand der Schutzanspriiche 1 und 12 - nicht nur eine radial nach auf3en schréag

zum Rand der Scheibe hin im Wellental ansteigende Flache der Scheibe ergibt.

Beim Gegenstand nach der US 809 888 (D2) handelt es sich nicht um eine
Ackerwalze, sondern um ein Bodenrad fir eine Pflanzmaschine. Der in Draufsicht
wellenférmige als Schneide wirkende Rand am AufRenumfang dieses Rades ist
dabei so geflhrt, dass sich im Querschnitt der Scheibe durch das Wellental ge-
sehen nicht nur eine radial nach aul3en schrdg zum Rand der Scheibe hin im
Wellental ansteigende Flache der Bodenrad-Scheibe ergibt. Auch weist die Bo-
denrad-Scheibe im Unterschied zum Gegenstand der Schutzanspriche 1 und 12

keine parallelen Seitenflachen in der Nachbarschaft der Welle auf.

Die Ubrigen im Verfahren befindlichen relevanten Druckschriften sowie der Ge-
genstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung (bildlich dokumentiert

durch 6 Fotos einer Ackerwalze aus der Zeit um 1940 bis 1950 gemal3 Anlage D4)
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- die offenkundige Vorbenutzung einer derartigen Ackerwalze innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland einmal angenommen - lassen Ackerwalzen unterschied-
licher Bauart erkennen, von denen sich der Gegenstand nach Schutzanspruch 1
bzw. 12 hinsichtlich der dort jeweils beschriebenen Ackerwalze schon in der in der
Draufsicht wellenférmigen Ausgestaltung des als Schneide wirkenden Randes
(Merkmal 2.2.1 bei Schutzanspruch 1 bzw. Merkmal 2.1 bei Schutzanspruch 12,
jeweils gemal3 obiger Merkmalsgliederung) sowie folglich auch in der Bildung al-
ternierender Wellentédler (Merkmal 2.2.3 bei Schutzanspruch 1 bzw. 2.3 bei

Schutzanspruch 12) unterscheidet.

1.3 Es lasst sich nicht feststellen, dass die Gegenstande der Schutzanspru-
che 1 und 12 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhen (8 1 GebrMG).

Durch die US 1 782 201 (D1) war einem Fachmann zwar die Ausgestaltung einer
Scheibe fur eine Ackerwalze derart, dass jede Scheibe an ihrem Aul3enumfang
einen in der Draufsicht wellenférmigen, im Radius im wesentlichen gleichbleiben-
den als Schneide wirkenden Rand aufweist, bereits nahegelegt. Als Fachmann ist
hier der in der landtechnischen Industrie mit der Konzeption von Bodenbearbei-
tungsmaschinen befasste Fachhochschulingenieur des allgemeinen Maschinen-
baus anzusehen. Der wellenférmige Schneidrand ist jedoch bei den Walzenschei-
ben nach der D1 - wie aus allen entsprechenden bildlichen Darstellungen (vgl.
Fig.2, 3, 5, 6) ersichtlich- stets in einem der Langsmittenebene der
Walzenscheibe nahen Bereich angeordnet. Der Ubergang von einem
ringférmigen, in Draufsicht gerade verlaufenden Schneidrand zu einem
wellenférmigen Schneidrand wie in der D1 beschrieben und dargestellt, fihrt fur
den einschlagigen Fachmann erkennbar zu einer verbesserten Traktionswirkung
sowie einer verbesserten Bodenbearbeitungsqualitat bis hin zum Erosionsschutz,
wie im Text der D1 auf S. 1, Z. 25 bis 41 ausgefuhrt ist. Eine Anregung diese
Walzenscheibe hinsichtlich des gewellten Verlaufs des Schneidrandes noch weiter
zu verbessern derart, dass die Schneidkante bis an den Rand des Walzenkorpers

fuhrt und erst dort ihre Richtung &ndert, so dass - wie beim Gegenstand nach den
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Schutzanspriichen 1 und 12 - im Schnitt durch das entsprechende Wellental nur
eine zum Scheibenrand hin ansteigende Flache entsteht, gibt diese
Entgegenhaltung indes nicht. Auch erschliet sich an keiner Stelle dieser
Entgegenhaltung ein Hinweis darauf, dass eine weitere Veradnderung der
"Wellenfihrung" zu anderen und besseren Arbeitsergebnissen flihren kdnne.
Ebenso vermag auch die gewellte Schneidkante des zu einer anderen
technischen Gattung als Walzenscheiben gehdrenden Bodenrades nach der US
809 888 einen Fachmann - so er diese ferner liegende Druckschrift Gberhaupt in
Betracht zieht- nicht dazu anzuregen, bei der Wellenfihrung sich von der
Langsmittenebene sehr weit zu entfernen, denn auch hier wird die wellenférmige
Schneidkante nahe diesem mittigen Bereich gefuhrt (vgl. Fig. 2). Nach alledem
konnte der maf3gebliche Stand der Technik einem Fachmann bereits die in den
Schutzanspriichen 1 und 12 des Streitgebrauchsmusters beschriebene spezielle
Fuhrung der gewellten Schneidkante praktisch tUber die gesamte Scheibenbreite
hinweg (Merkmal 2.2.3 bzw. 2.3 jeweils gemal Merkmalsgliederung) nicht nahe
legen.

Hinzu kommt, dass die D1 ausschliel3lich Walzentypen offenbart, deren einzelne
Scheiben ohne Abstand zueinander, dafur aber frei drehbar an einer Achse gela-
gert sind (Fig. 3, 5, 6; Seite 1, Z. 81 bis 85), so dass diese Entgegenhaltung fir
sich genommen einen Fachmann nicht zu einem Walzentyp mit in axialem Ab-
stand auf einer im Walzenrahmen gelagerten Welle befestigten Scheiben fluhren
kann. Zwar sind dem einschlagigen Fachmann unterschiedliche Formen von Wal-
zenscheiben mit geraden, parallelen und geschlossenen Seitenflachen ebenso
wie mit (durch die Verwendung von Speichen) offenen Seitenflachen und deren
Vor- und Nachteile hinsichtlich ihres Selbstreinigungsverhaltens usw. bei Walzen
mit nicht beabstandeten Scheiben z.B. aus "Blatter fir Landtechnik" (AS 6) grund-
satzlich bekannt. Allerdings reicht auch dieses Hintergrundwissen nicht aus, um
durch einfache Ubertragung der gewellten Schneidkanten nach D1 auf die mit
beabstandeten Scheiben arbeitende Walze nach der EP 0 373 711 Al (D6) bzw.
der DE 689 09 896 T2 (D 6a) unmittelbar zum Gegenstand des Streitgebrauchs-
musters nach Schutzanspruch 1 bzw. 12 zu gelangen.
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Eine derartige UberragungsmaRnahme wiirde aufgrund des in der D6 bzw. D6a
offenbarten speziellen Austragungssystems von Erde, welche durch die beson-
dere Ausgestaltung der Seitenwande in Form von spiralférmig in Richtung auf die
Peripherie der Scheibe verlaufenden Vertiefungen (12) und Ausbuchtungen (13)
bereits von der im Streitgebrauchsmuster geforderten glatten und flachigen Aus-
gestaltung der Seitenwénde wegfuhren, denn die Seitenflachen der Walzenschei-
ben nach D6 bzw. D6a sind aufgrund der o.g. Vertiefungen und Ausbuchtungen
strukturiert (S. 5, Z. 21 ff. der D6a; Fig. 2, 3, 4 der D6 bzw. D6a). Auch hat der Se-
nat Zweifel, ob sich bei den Walzenscheiben nach D 6 bzw. D 6a aufgrund ihrer
stellenweise geringen Breite (vgl. Fig. 3 d. D6 bzw. D6a) eine gewellte Schneid-
kante anstatt der dort vorgesehenen gerade, aber gezackt verlaufenden Schneid-
kante anbringen lieRe. Jedenfalls wiirde eine einfache Ubertragung der gewellten
Schneidkanten aus D1 auf die Walzenscheiben und damit den gesamten Walzen-
aufbau nach D6 bzw. D6a - so eine solche UbertragungsmaRnahme technisch
Uberhaupt moglich ware - nicht unmittelbar zum Gegenstand nach Schutzan-
spruch 1 bzw. 12 fuhren, selbst wenn die gewellte Schneidkantenfiihrung nach D1

Uberhaupt diejenige nach dem Streitgebrauchsmuster nahelegen kdnnte.

Schon aufgrund des speziellen Reinigungssystems an den Seitenflachen der Wal-
zenscheiben nach D6 bzw. D6a verbietet sich ferner auch eine einfache Ubertra-
gung der mit Speichen versehenen Walzenscheiben nach D1 auf die Walzenan-
ordnung nach D6 bzw. D6a, denn dies wiirde Uberlegungen hinsichtlich der Reini-
gung der Walzenzwischenraume (Abstreifer sind nicht Gegenstand der Schutzan-
spruche 1 und 12) erfordern, welche wiederum weit Uber routineméafiiges fach-
mannisches Handeln hinausgehen. Nachdem aufgrund der andersartigen Selbst-
reinigungswirkung der abstandslos und frei drehbar gelagerten Walzenscheiben
bei der D1 nur solche mit Speichen offenbart sind - Fig. 4 verzichtet lediglich aus
zeichentechnischen Griinden auf die nochmalige Darstellung von Speichen - be-
dirfte es wieder weitergehender fachlicher Uberlegungen, um zu den nach Streit-

gebrauchsmuster geforderten geschlossenen flachigen und parallelen Seitenfla-
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chen zu gelangen, denn die z.B. aus AS 6 (Blatter fur Landtechnik), Abb. 9 be-
kannten Walzenscheibentypen - auch mit geschlossenen parallelen Seitenwéan-
den - gehdren zu Walzentypen, deren einzelne Scheiben abstandslos, evtl. unter
Einflgung anders gearteter Zwischenringe mit ahnlicher Wirkung wie Walzen-
scheiben, an einer Achse frei drehbar gelagert sind (vgl. hierzu auch Text auf
S. 10 unter "Rauh- und Glattwalzen"), denn die Walzenscheiben nach AS 6 geho-
ren zu einem &hnlichen Walzen- und damit auch Selbstreinigungstyp wie er auch
in der D1 offenbart wird. Somit kann eine fachmannische Zusammenschau der
Druckschriften D6 bzw. D6a - diese zeigen zwar eine Bodenbearbeitungseinheit
mit einer Kreiselegge und einer Ackerwalze zu deren Tiefenfihrung - mit dem
Stand der Technik nach D1 nicht zu der Ausgestaltung von Ackerwalzen fihren,
wie sie in den Schutzanspriichen 1 und 12 des Streitgebrauchsmusters beschrie-

ben sind.

Auch der verbleibende im Verfahren befindliche Stand der Technik nach der
EP 0191871 A1 (D3) und dem Gegenstand der behaupteten offenkundigen
Vorbenutzung (Fotos nach Anlage D4) bezieht sich jeweils auf Ackerwalzen ohne
eine gewellte Schneidkante, die entweder aus einem geschlossenen Walzenkdr-
per mit im Abstand aufgebrachten Verdichtungsstreifen (D3) oder aus einer aus
einzelnen ohne Zwischenabstand aneinandergereihten Scheiben zusammenge-
setzten Walze bestehen. Auch dieser Stand der Technik war daher nicht geeignet,
einem Fachmann eine Ackerwalze wie sie in den Schutzanspriichen 1 und 12 be-
schrieben ist nahezulegen. Den Umstanden der behaupteten Benutzungshand-
lung bezuglich eines Gegenstandes gemald Anlage D4 brauchte daher nicht mehr

nachgegangen zu werden.

1.4  Da nicht die mangelnde Schutzfahigkeit des Gegenstandes nach Schutzan-
spruch 1 und nach dem nebengeordneten Schutzanspruch 12 festgestellt werden
kann, lasst sie sich auch fir den Gegenstand des auf Schutzanspruch 1 riickbezo-

genen Schutzanspruchs 13 nicht feststellen, denn es handelt sich hierbei um nicht
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selbstverstandliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach den nebengeord-

neten Hauptanspruchen.

2. Auch der weiter geltend gemachte Léschungsgrund der widerrechtlichen Ent-
nahme ist nach Auffassung des Senats nicht gegeben bzw nicht ausreichend sub-

stantiiert und schlissig dargetan.

Dabei kann der Senat die Frage dahingestellt lassen, ob die protokollierte Erkla-
rung des anwaltlichen Vertreters der Antragsteller in der mindlichen Verhandlung
vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes als
sachliches Zugestandnis einer Miterfindereigenschaft des Antragsgegners zu ver-
stehen oder als Erklarung auszulegen ist, eine im Wege der Amtsermittlung
durchzufihrende Beweiserhebung durch die Gebrauchsmusterabteilung kdnnte
maoglicherweise dazu fuhren, dass die Mitwirkung des Antragsgegners bei der
Herstellung der streitgegenstéandlichen Prototypen rechtlich als Miterfindereigen-

schaft zu wirdigen ist.

Wie im Loéschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung haben die An-
tragsteller auch im Beschwerdeverfahren weder im schriftsatzlichen noch im
mundlichen Vortrag schlussig dargetan und unter Beweis gestellt, dass der L6-
sungsvorschlag fur den streitgegenstandlichen Erfindungsgedanken allein auf den

Antragsteller zu 2 zurtickgehe.

Die von den Antragstellern unter Beweis gestellten Tatsachen, die ersten Zeich-
nungen zum Erfindungsgegenstand seien von einem beim Antragsteller zu 1 be-
schaftigten Zeichner gefertigt worden, die zur Herstellung der erfindungsgemafien
Halbschalen erforderliche Brennschneidemaschine sei von dem Antragsteller zu 1
allein hierfur gekauft worden und die fir die Fertigung der Halbschalen auf dieser
Brennschneidemaschine erforderlichen technischen Angaben seien dem hierfur

ausgewahlten Mitarbeiter vom Antragsteller zu 1 mitgeteilt worden, hétten in kei-
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ner Hinsicht Aufschluss dariber geben kénnen, wem konkret der Erfindungsge-

danke zuzurechnen ist.

Demgegeniber widerspricht der Vortrag der Antragsteller, der Antragsgegner mit
umfangreichen Erfahrungen im Landmaschinenbau habe sich zur Verbesserung
einer Ackerwalze an den Antragsteller als Inhaber eines Metallbaubetriebes zur
Herstellung von Fenstern, Turen und Wintergarten gewandt, ohne schon selbst
eigene Vorstellungen Uber Lésungsmoglichkeiten zu haben, jeglicher Lebenser-
fahrung. Dartber hinaus haben die Antragsteller in der mindlichen Verhandlung
vor dem Senat weitgehend eingeraumt, dass sich der maf3gebliche Beweis dafr,
dass der Erfindungsgedanke nach dem ersten Gesprach zwischen dem Antrags-
gegner, seinem Vater und den Antragstellern im Dezember 1995 allein auf den

Antragsteller zu 2 zurtickzufihren sei, wohl kaum erbringen lasse.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 18 Abs 2 GebrMG in Verbindung mit § 84

Abs 2 PatG und 88 97 Abs 1, 100 Abs 1 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Ent-

scheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Mullner Dr. Huber Kuhn
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