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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 40 42 550.9-27

hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Ulrich
sowie der Richter Hovelmann, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Dipl.-

Wirtsch.-Ing. Ihsen

BPatG 152
10.99



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluld der Pri-
fungsstelle fur Klasse B 65 B des Deutschen Patentamts vom

16. April 1997 aufgehoben.

Die Sache wird an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlick-

verwiesen.

Griunde

Vorliegende Anmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum
Umbhallen von Stuckgut" ist durch Teilung der Anmeldung P 40 19 127.3-27 ent-
standen.

Mit dem angefochtenen Beschlu® hat die Prifungsstelle die Anmeldung mit der
Begrundung zurlckgewiesen, der Gegenstand des seinerzeit geltenden An-
spruchs 1 sei gegenuber der Druckschrift DE 90 01 319 U1 nicht neu. Hiergegen

wendet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage der Anspriche 1 und 2 vom 22. Juli 1999, der Be-
schreibung I vom 15. Juli 1999, sowie der ursprunglichen Zeich-

nung zu erteilen,



hilfsweise, das Patent auf der Grundlage des (einzigen) An-
spruchs (Alternativanspruch 1l) und der Beschreibung Il vom

15. Juli 1999 sowie der ursprunglichen Zeichnung zu erteilen.

Patentanspruche 1 und 2 nach Hauptantrag lauten:

1. Verfahren zum Umhdillen von ggf. auf einer Palette (10) od. dgl.
abgestutztem Stlckgut (1) mit einer schlauch- bzw. hauben-
formigen Stretchfolie (2, 3), insbesondere von aus mehrschichtig
ubereinander palettierten Stluckgutschichten bestehenden, warfel-
bzw. quaderférmigen Stlckgutstapeln (1), bei dem der die Seiten-
flachenumhiillung bildende Folienabschnitt (2, 3) vor dem Uber-
ziehen Uber das Stuckgut (1) mittels Reffrollen (12) auf querbe-
wegliche, bugelartige Rahmenabschnitte (9') eines Hubrahmens
(9) gerefft und von diesen quergestretcht wird, wobei die Folie (2,
3) beim Uberziehen Uber das Stiickgut (1) auRerdem vertikal ge-
dehnt und vor dem Loslassen ihres unteren Randabschnittes im
Bereich des unteren Stuckgutrandabschnittes oder/und der Palette
(10) seitlich an ein Widerlager angedrickt und der seitliche
Andruck aufgehoben wird, wenn sich die Folie (3) in voller Hohe
an das Stuckgut (1) bzw. wenigstens teilweise an die Palette (10)
fest angelegt hat, und wobei die Folie (3) wahrend des Andrik-
kens relativ zu ihrer Uberziehkontur im Andriickbereich nach innen
bewegt wird, dadurch gekennzeichnet, dal} die Folie (3)
wenigstens in der Uberzieh-Endphase einerseits von den bi-
gelartigen Rahmenabschnitten (9') sowie andererseits von den
Reffrollen (12) gehalten und unter horizontaler Entspannung nach

innen bewegt wird.

2. Vorrichtung zum Umhillen von ggf. auf einer Palette od. dgl.

abgestutztem Stuckgut mit einer schlauch- bzw. haubenférmigen



Stretchfolie, insbesondere von aus mehrschichtig Ubereinander
palettierten Stlckgutschichten bestehenden, quader- oder wurfel-
formigen Stuckgutstapeln, mit einem vorzugsweise aus mehreren
(in der Draufsicht) im wesentlichen L- oder C-férmig ausgebilde-
ten, im wesentlichen in einer Horizontalebene angeordneten, bu-
gelartigen Rahmenabschnitten und diese jeweils haltenden Bu-
gelstitzen bestehenden, antreibbaren Reff- und Stretch-Hubrah-
men, auf den der die Seitenflachenumhullung bildende Folienab-
schnitt vor dem Uberziehen Uber das Stiickgut mittels einer Reff-
rollen aufweisenden Reffeinrichtung aufzutreffen ist, und mittels
dessen die aufgereffte Folie vor dem Uberziehen querzustretchen
ist, wobei die Folie vor dem Loslassen ihres unteren Randab-
schnittes durch eine Andruckeinrichtung im unteren Bereich des
Stuckgutes an dieses oder an die Palette anzudricken ist, und
wobei die Andruckeinrichtung wieder aul3er Eingriff mit der Folie
zu bringen ist, wenn sich die Folie an den unteren Endabschnitt
des Stuckgutes und ggf. den oberen Endabschnitt der Palette an-
gelegt hat, zur Durchfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch eine Verwendung der bugelartigen Rah-
menabschnitte (9') des Hubrahmens (9) als Widerlager fur die Fo-
lie (3) einerseits sowie der Reffrollen (12) als Andrickmittel ande-
rerseits als Folien-Bewegungseinrichtung beim Uberziehen der
Folie (2, 3) in der Uberzieh-Endphase vor dem Loslassen des

Haubenrandes.



Der Patentanspruch nach Hilfsantrag lautet:

Verfahren zum Umhullen von ggf. auf einer Palette (10) od. dgl.
abgestutztem Stuckgut (1) mit einer schlauch- bzw. haubenférmi-
gen Stretchfolie (2, 3), insbesondere von aus mehrschichtig tber-
einander palettierten Stickgutschichten bestehenden, wurfel- bzw.
quaderformigen Stlckgutstapeln (1), bei dem der die Seiten-
flachenumhiillung bildende Folienabschnitt (2, 3) vor dem Uber-
ziehen Uber das Stuckgut (1) mittels Reffrollen (12) auf querbe-
wegliche, bugelartige Rahmenabschnitte (9') eines Hubrahmens
(9) gerefft und von diesen quergestretcht wird, wobei die Folie (2,
3) beim Uberziehen Uber das Stiickgut (1) auRerdem vertikal ge-
dehnt und mittels des Hubrahmens (9) vor dem Loslassen ihres
unteren Randabschnittes im Bereich des unteren Stlckgut-
randabschnittes oder/und der Palette (10) seitlich an ein Wider-
lager angedrickt wird und der seitliche Andruck aufgehoben wird,
wenn sich die Folie (3) in voller Hohe an das Stlckgut (1) bzw.
wenigstens teilweise an die Palette (10) fest angelegt hat, und
wobei die Folie (3) wahrend des Andriickens relativ zu ihrer Uber-
ziehkontur im Andruckbereich nach innen bewegt wird, dadurch
gekennzeichnet, dall die Folie (3) wenigstens in der Uberzieh-
Endphase einerseits von den bugelartigen Rahmenabschnitten
(9') sowie andererseits von den Reffrollen (12) gehalten und unter

horizontaler Entspannung nach Innen bewegt wird.



1. Die zulassige Beschwerde ist insoweit begrindet, als sie zur Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses und zur Zurlckverweisung an das Deutsche Patent-

und Markenamt fUhrt.

2. Dem vorliegenden Verfahren einer Teilanmeldung liegt eine wirksame Teilung
zugrunde. Die (mit Schriftsatz vom 20. Dezember 1993) am 23. Dezember 1993
abgegebene Teilungserklarung ist wirksam. Zwar hat die Anmelderin am gleichen
Tag Unterlagen fur die Teilanmeldung eingereicht, die Divergenzen zur Teilungs-
erklarung aufweisen. Nach der Teilungserklarung soll die Anmeldung dahingehend
geteilt werden, dald der gegenliber dem gleichzeitig in der Stammanmeldung
vorgelegten Anspruch 2 weitergehende Gegenstand des bisherigen in der
Stammanmeldung am 24. August 1992 vorgelegten Patentanspruchs 2 im
Rahmen einer Teilanmeldung weiterverfolgt werden soll. Der Anspruch 1 der
Teilanmeldung nach den vorgelegten Unterlagen unterscheidet sich aber von dem
in der Teilungserklarung angesprochenen Anspruch dadurch, dal3 die Folie
wahrend des Andriickens relativ zu ihrer Uberziehkontur im Andriickbereich und
nicht unterhalb des Andriickbereichs nach innen bewegt wird. Uberdies enthalten
die Unterlagen einen weiteren, auf eine Vorrichtung gerichteten Patentanspruch 2,
von dem in der Teilungserklarung nicht die Rede ist. Diese Divergenzen sind aber
unschadlich. Nach der Systematik des Teilungsverfahrens bestimmt zunachst die
Teilungserklarung, in welcher Weise die Anmeldung geteilt wird. Den
Anmeldeunterlagen fur die Teilanmeldung kommt demgegenuber die Aufgabe zu,
die bereits durch die Teilungserklarung entstandene Teilanmeldung in einer
solchen Weise naher zu bezeichnen, dal® auf ihrer Grundlage die weitere
Untersuchung auf Patentfahigkeit im Prufungsverfahren stattfinden kann. Da die
Teilanmeldung wie eine noch nicht geprufte Anmeldung zu behandeln ist, haben
hierzu eingereichte Patentanspriiche ohnehin nur vorlaufigen Charakter, kdnnten
jederzeit geandert und damit ggf. auch in Ubereinstimmung mit der Teilungs-
erklarung gebracht werden (BGH GRUR 1996, 747, 750 - Lichtbogen-Plasma-



Beschichtungssystem). Deshalb andern Divergenzen zwischen Teilungserklarung
und Unterlagen fur die Teilanmeldung, wie sie hier bestehen, nichts daran, dal}
diese Unterlagen die Erfordernisse des PatG § 39 erflillen und nicht etwa zum
Eintritt der Nichtabgabefiktion fUhren.

Durch die Teilungserklarung wird auch klargestellt, welcher Anspruch in der
Stammanmeldung nicht mehr weiterverfolgt wird. Das erhellt sich auch aus den
mit der Teilungserklarung vorgelegten geanderten Unterlagen fur die Stamman-
meldung. Der geanderte Anspruch 2 ist nur noch ein echter Unteranspruch und
nicht wie zuvor fakultativ auch ein Nebenanspruch (siehe "insbesondere nach An-
spruch 1"). Damit ist hier aus der Stammanmeldung ein Teil des Anmeldungsge-
genstandes herausgeldst und in ein neues, selbstandiges Anmeldeverfahren
ubergeleitet worden. Der um den abgetrennten Teil verminderte Rest verbleibt in
der Stammanmeldung (BGH Mitt. 1998, 15, 16-Textdatenwiedergabe).

3. Das geltende Patentbegehren ist zulassig.

3.1 Die Merkmale des auf ein Verfahren gerichteten Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag sind in den ursprunglich eingereichten Ansprichen 1 bis 3 sowie 5
und 6 der Stammanmeldung P 40 19 127.3-27 enthalten.

Zu den Merkmalen des Vorrichtungsanspruchs 2 wird auf die urspringlichen An-

spruche 1 bis 3 sowie 5 und 6 verwiesen.

3.2 Der Anspruch nach Hilfsantrag entspricht i.w. dem Anspruch 1 nach
Hauptantrag; lediglich im Oberbegriff findet sich vor dem Satzteil "vor dem Los-
lassen" noch das Merkmal "mittels des Hubrahmens (9)", das aber - analog zum
Anspruch 1 nach Hauptantrag - als gestrichen anzusehen ist, nachdem die An-
melderin in ihrer Eingabe vom 22. Juli 1999 selbst schreibt, dal? die Streichung
dieses auf einem offensichtlichen Formulierungsfehler beruhenden Merkmals ge-

boten ist.



4. Im Patentanspruch 1 ist ausgegangen von dem DE 90 01 319 U1.

Der Gebrauchsmusterschrift ist eine Vorrichtung entnehmbar, deren Betriebsweise
dem Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs entspricht. Es wird dort von
Klemmbacken Gebrauch gemacht, die die Folie in der untersten Stellung des
Hubrahmens an das Stuckgut oder an die unter diesem angeordnete Palette
dricken. Weitere Klemmbacken, die die Folie an ihrem unteren Rand klemmend
erfassen, werden flr das Bewegen der Folie unter das Stickgut oder unter die
Palette eingesetzt. In der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung wird der
Aufwand des Betriebs der zusatzlichen Klemmbacken als Nachteil gesehen und
davon ausgehend die Aufgabe formuliert, ein Verfahren und eine Vorrichtung an-
zugeben, mittels welcher der erstrebte Unterstretch einfach und sicher zu verwirk-

lichen ist, s Beschreibung S 3 Abs 2.

Eine Losung des verfahrensmaligen Teils der gestellten Aufgabe wird in den

kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gesehen.

5. Die Manahme, daR die Folie wenigstens in der Uberzieh-Endphase einerseits
von den bulgelartigen Rahmenabschnitten sowie andererseits von den Reffrollen
gehalten und unter horizontaler Entspannung nach innen bewegt wird, ist durch
die Druckschrift DE 90 01 319 U1 nicht vorbekannt und wird durch sie auch nicht

nahegelegt.

6. Die Prufungsstelle hat im Prufungsverfahren der Stammanmeldung zu dem
seinerzeitigen Unteranspruch 6, dessen Gedanke fur die jetzt beanspruchte Lehre
wesentlich ist, nur pauschal Stellung genommen und keinen Stand der Technik
entgegengehalten. Ob zu diesem Anspruch recherchiert worden ist, ist nicht er-

kennbar.



Eine sachliche Prifung der oa Mallnahme im Prifungsverfahren der Teilanmel-
dung konnte nicht erfolgen, da das dort geltende Patentbegehren nicht auf diesen

Sachverhalt gerichtet war.

7. Die Zuruckverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt
erfolgt gemal® PatG § 79 Abs 3 Nr 1, weil das Patentbegehren im Beschwer-
deverfahren eine erheblich geanderte Fassung erhalten hat, zu der die Prufungs-
stelle sachlich noch nicht Stellung genommen hat. Die Anmeldung bedarf einer

neuen Sachprufung.

Die Anmelderin hat Stand der Technik genannt, der ihr aus dem parallelen euro-
paischen Verfahren (europaisches Patent 0 633 186) bekannt ist. Ob dies - wie die
Anmelderin vermutet - der einzige relevante Stand der Technik ist, kann der Senat
nicht beurteilen. Dies mufl} vielmehr in einer speziell auf die Mallhahmen des
Kennzeichens des geltenden Anspruchs 1 ausgerichteten Recherche geklart

werden.

8. Patentanspruch 2 wird mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewahrbar

sein.

Die gegenstandlichen Merkmale des auf eine Vorrichtung ... zur Durchfihrung des
Verfahrens nach Anspruch 1 gerichteten Anspruchs 2 sind samtlich aus der DE 90
01 319 U1 bekannt.

Mit der gegenuber der bekannten Vorrichtung geanderten Verwendung einzelner
vorbekannter Elemente, namlich der Verwendung der Reffrollen als Andrickmittel
bzw als Folien-Bewegungseinrichtung beim Uberziehen der Folie in der Uberzieh-
Endphase vor dem Loslassen des Haubenrandes, lalt sich die Neuheit der

Vorrichtung nicht begriinden.
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9. Ein Eingehen auf den Hilfsantrag erubrigt sich, vgl das zu Anspruch 1 nach

Hauptantrag gesagte.

Ch. Ulrich Hovelmann Dr. Frowein lhsen

Na



