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Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

GebrMG § 15 Abs. 1 Nr, 1

Trennwand

Nachdem der Gebrauchsmusterinhaber dem Deutschen Patentamt
gegenliber auf den Hauptanspruch verzichtet hat, hat das
Deutsche Patentamt oder - im Beschwerdeverfahren - das Bun-
despatentgericht einen gegeniiber einem bestehengebliebenen
(ehemaligen Unter-)Anspruch geltend gemachten Léschungsgrund
gem&p § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG unabhéngig davon zu prifen,
ob zugleich auch die Léschung des urspringlichen Hauptan-
spruchs Streitgegenstand des Verfahrens ist.

BGH, Beschl. v. 17, Dezember 1996 - X ZB 4/96 - Bundespa-
tentgericht
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brop und Scharen

am 17. Dezember 1996
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Auf die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wird der
Beschlup des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdese-
nats) des Bundespatentgerichts vom 2. November 1995 auf-
gehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch Uber die Kosten der Rechtsbeschwerde,
an das Bundespatentgericht zuruckverwiesen.
Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

@ JLaw — Gesetze und Urteile moroowron Available on the
Kostenlos (mobile App) ’ gle-play D App Store
Uber 200 Gesetze

Uber 100.000 Urteile JLaw — fiir Android JLaw - fiir i0S

[ Yony :SI2MUTE]

P oIt

e s[e purs Sunjuw

yoru yue:

/8§



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Gruinde:

A. Das am 20. Dezember 1990 angemeldete deutsche Ge-
brauchsmuster 87 17 904 war bis zum Ablauf der verléngerten
Schutzdauer auf die Antragsgegnerin eingetragen. Die Eintra-
gung erfolgte, nachdem die Antragsgegnerin am 7. Januar 1991
gednderte Schutzanspriche 1 bis 26 beim Deutschen Patentamt
eingereicht hatte, mit diesen am 21. Februar 1991 und wurde
am 4. April 1991 bekanntgemacht. Die eingetragenen Anspri-
che 1 bis 6 lauteten:

1. Trennwand mit mindestens einem Profilstdnder, der je-
weils zwel an einander gegeniberliegenden Enden eines
Verbindungsstegs im wesentlichen spiegelsymmetrisch
zueinander angeordnete, durch an ihren freien Aupen-
réndern um 180° nach innen gebogene Falzstreifen ver-
starkte Halteschenkel zur Aufnahme von paarweise
miteinander fluchtenden, durch eine Stoffuge vonein-
ander getrennten Wandelementen, Schrankelementen und
dergleichen Bauteile aufweist, und der Je eine im Fu-
genbereich zwischen den Halteschenkeln angeordnete
Hohlkammer enthalt, die eine mit Rastdéffnungen fir
Regalkonsolen und dergleichen Bauteile versehene Be-
grenzungswand aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
daf die Halteschenkel (14', 14'') des Profilsténders
durch die jeweils zwischen ihnen angeordnete Hohlkam-
merbegrenzungswand (28) paarweise einstickig mitein-
ander verbunden sind, dap an den Falzstreifen (24°,
24'') der Halteschenkel (14', 14'') weitere Hohlkam-



merbegrenzungswande angeordnet sind, wobei zwei der
zu einander gegeniuberliegenden Halteschenkeln (14°')
gehdérenden Begrenzungswande unter Bildung des Verbin-
dungsstegs (20) einstlickig miteinander verbunden sind
und die zu den anderen beiden Halteschenkeln (14'')
gehdérenden Begrenzungswande eine freie, gegen die be-
nachbarte Begrenzungswand unter Einschlup der Hohl-
kammer (26, 26') anliegende Randleiste (38) aufwei-
sen.

. Trennwand nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dap die Hohlkammer (26') sich in den Bereich der Hal-
teschenkel (14', 14'') hinein erstreckt und rickwar-

tig durch die Falzstreifen (24', 24'') begrenzt ist.

. Trennwand nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

dap der Verbindungssteg (20) des Profilsté&nders im
freien Bereich zwischen den beiden Hohlkammern (26)
eine Krépfung (40) aufweist, gegen deren Aupenflanken
(42) die Kanten (44) der benachbarten Randleisten
(38) anliegen.

Trennwand nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,

dap die Randleisten (38) des Profilst&nders flachig
gegen die benachbarten Begrenzungswande (32) anlie-
gen.
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5., Trennwand nach einem der Anspriche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daB in den zwischen den Hohlkammern (26) befindlichen
freien Bereich (40) des Verbindungsstegs (20) des
Profilsténders Durchgangséffnungen (26) eingestanzt
sind.

6. Trennwand nach einem der Anspruche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dap der Profilsténder als einstickiges Walzprofil
(10) aus Stahlblech ausgebildet ist.

Mit Schreiben vom 28, April 1992 erkllrte die Antrags-
gegnerin gegeniber dem Deutschen Patentamt,

"dap das eingetragene Gebrauchsmuster 87 17 904 gegen
jedermann nur noch im Umfang der Anspriche 2 bis 24 gel-
tend gemacht wird und dap im dartber hinausgehenden Um-
fang Anspriche auch fur die Vergangenheit nicht mehr
geltend gemacht werden".

Das Deutsche Patentamt wertete diese am 30. April 1992
eingegangene Erklarung - unbeanstandet - als Teilverzicht
auf das Gebrauchsmuster und verfigte am 13. Mai 1992, dap
das Gebrauchsmuster hinsichtlich der Schutzanspriche 1, 25
und 26 infolge Verzichts zu ldschen sei.

Die Antragstellerin, die von der Antragsgegnerin wegen

Gebrauchsmucterverletzung gerichtlich in Anspruch genommeii
wird, hat im Umfang der Schutzanspriiche 2 bis 6 das L&-
schungsverfahren betrieben, weil der Gegenstand des Schutz-




anspruchs 2 nicht ausfihrbar sei und weil es den Gegenstan-
den der Anspriche 2 bis 6 an der erforderlichen Neuheit bzw,
an einem erfinderischen Schritt fehle. Die Antragsgegnerin
hat widersprochen. In der mindlichen Verhandlung vor der Ge-
brauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts hat sie
hauptsdchlich beantragt, das Gebrauchsmuster mit Uberreich~
ten Schutzansprichen 1 bis 23 aufrechtzuerhalten, deren

Nr. 1 eine Zusammenfassung der eingetragenen Anspriiche 1 und
2 beinhaltete und deren Nr. 2 bis 5, abgesehen von der ent-
sprechend gednderten Rickbeziehung, den eingetragenen An-
sprichen 3 bis 6 entsprachen. Hilfsweise hat die Antragsgeg-
nerin die Aufrechterhaltung des Schutzrechts nach MaBgabe
dreier Hilfsantrége begehrt.

Durch Beschlup vom 27. April 1994 hat die Gebrauchsmu-
sterabteilung I des Deutschen Patentamts das Streitge-
brauchsmuster teilweise gel&éscht und den Ansprichen eine dem
dritten Hilfsantrag der Antragsgegnerin entsprechende Fas-
sung gegeben, weil nur derartige Anspriche einer unzuldssi-
gen Erweiterung entbehrten, gewerblich anwendbar und neu
seien sowie auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Der
neue Schutzanspruch 1 beinhaltete eine Zusammenziehung der
eingetragenen Anspriche 1, 2 und 3, wobei die Anweisung,
weitere Hohlkammerbegrenzungswinde anzuordnen, durch die im
urspringlich angemeldeten Anspruch 1 enthaltene Anweisung
ersetzt war, weitere Hohlraumbegrenzungswéande einzusetzen,
die im wesentlichen senkrecht abgebogen sind. Die neuen An-
spriiche 2 bis 4 beinhalteten entsprechend rickbezogene An-
spriche der Merkmale der eingetragenen Anspriche 4 bis 6.
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Gegen diesen Beschlup des Deutschen Patentamts haben
beide Parteien Beschwerde eingelegt, wobei die Antragstelle-
rin mit Ricksicht auf den mittlerweile erfolgten Ablauf der
Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters beantragt hat,

den angefochtenen Beschlup aufzuheben und festzustellen,
dap das Gebrauchsmuster im Umfang seiner Schutzanspru-
che 2 bis 6 unwirksam ist.

Durch Beschlup vom 2. November 1995 hat der Gebrauchsmu-
sterbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts auf die Be-
schwerde der Antragsgegnerin den Beschlup vom 27. April 1994
aufgehoben, weil die vom Deutschen Patentamt vorgenommene
Anderung der Schutzanspriche Uber den Streitgegenstand hin-
ausgehe, Uber den aufgrund des Ld&schungsantrages der Antrag-
stellerin zu entscheiden gewesen sei. Im Hinblick auf die
Beschwerde der Antragstellerin hat das Bundespatentgericht
ausgefihrt, dap und mit welchem Inhalt Schutzanspruch 2 die
darin unter Schutz gestellte Erfindung so deutlich und voll-
sté&ndig offenbare, dap der sachverst&ndige Durchschnitts-
fachmann sie ohne erfinderisches Zutun mit Erfolg ausfihren
kénne. Ohne weitere Sachaufkl&rung hat das Bundespatentge-
richt die Beschwerde der Antragstellerin jedoch zurlckgewie-
sen, obwohl die Antragstellerin neben ihren bisherigen An-
griffen gegen die Schutzwirdigkeit der eingetragenen Anspru-
che 2 bis 6 unter Beweisantritt ergénzend geltend gemacht
hatte, die Gegensténde dieser Schutzanspriche seien durch
mehrere Vorbenutzungen der Offentlichkeit identisch zugéng-

lich gemacht worden.

k!




Gegen diese Zurlckweisung richtet sich die Rechtsbe-
schwerde der Antragstellerin, mit der sie beantragt,

den angefochtenen Beschlup aufzuheben und die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundes-
patentgericht zurilckzuverweisen.

B. Das aufgrund der Zulassung der Rechtsbeschwerde durch
das Bundespatentgericht statthafte, 2zuldssig eingelegte
Rechtsmittel der Antragstellerin fdhrt zur Aufhebung des an-
gefochtenen Beschlusses sowie zur Zuriickverweisung der Sache
an das Beschwerdegericht.

1. Das Bundespatentgericht hat den Antrag auf Feststel-
lung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters im Umfang
der eingetragenen Anspriche 2 bis 6 fir unbegrindet erach-
tet, weil es nicht habe feststellen kdénnen, dap die Gegen-
sténde dieser Schutzanspriche nicht schutzféhig seien. zZu
dieser Entscheidung ist das Bundespatentgericht ohne irgend-
eine sachliche Prifung auf Neuheit und erfinderischen
Schritt gelangt, weil es die Anspriche 2 bis 6 lediglich als
Unteranspriche des eingetragenen (Haupt-)Anspruchs 1 angese-
hen und behandelt hat. Da die Antragstellerin nicht den den
Anspruchen 2 bis 6 zugrundeliegenden Hauptanspruch 1 ange-
griffen habe, sei dieser einer Uberprifung auf Neuheit und
erfinderischen Schritt durch die Léschungsinstanzen nicht
zugénglich, Deshalb sei von seiner Schutzféhigkeit und damit
auch von der Schutzfdhigkeit der sich seinem Erfindungsge-
danken unterordnenden Anspriiche 2 bis 6 auszugehen.




Diese Beurteilung ist rechtsirrig. Wie die Antragstelle-
rin mit ihrer Rechtsbeschwerde zu Recht rigt, berlcksichtigt
sie nicht hinreichend, daP die Antragsgegnerin am 28, April
1992 eine Erklarung abgegeben hatte, die das Deutsche Pa-
tentamt als (Teil-)Verzicht auf den Schutzanspruch 1 angese-
hen hat, was angesichts des insoweit eindeutigen Wortlauts,
dap das eingetragene Gebrauchsmuster gegen jedermann nur
noch im Umfang der Anspriche 2 bis 24 geltend gemacht werde,
aus Rechtsgrinden nicht zu beanstanden ist.

2. Die den Ausgangspunkt der Bewertung des Beschwerdege-
richts bildende Feststellung, daPp die Ansprtche 2 bis 6 Un-
teranspriche des Anspruchs 1 darstellten, ist allerdings
rechtsfehlerfrei, was die Zeit bis zum Zugang des Teilver-
zichts der Antragsgegnerin beim Deutschen Patentamt be-
trifft. Die Qualitat der Schutzanspriche 2 bis 6 &dnderte
sich jedoch mit dem Teilverzicht der Antragsgegnerin.

3. Ein dem Deutschen Patentamt gegeniber erklarter Ver-
zicht des eingetragenen Schutzrechtsinhabers auf ein Ge-
brauchsmuster oder ein Teilverzicht auf einzelne seiner An-
spriche beendet das Schutzrecht insgesamt bzw. im Umfang des
oder der betroffenen Anspriiche. Dabei 1lapt der Verzicht den
bisherigen Bestand des Schutzrechts unberiGhrt (BPatG,
Beschl. v. 15.07.1993 - 5 W (pat) 403/93, BPatGE 34, 58, 60,
63); § 23 Abs. 6 GebrMG sieht als Rechtsfolge (nur) vor, dap
das Schutzrecht fir die Zukunft erlischt, soweit der als In-
haber Eingetragene durch schriftliche Erklarung an das Deut-
sche Patentamt auf das Gebrauchsmuster verzichtet (vgl. BGH,
Urt. v. 13,12.1962 - I ZR 42/61, GRUR 1963, 519, 522 - Kle-
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bemax m.w.N.; Benkard/Ullmann, PatG/GebrMG, 9. Aufl.,
Rdn. 21 zu § 23 GebrMG; Blhring, GebrMG, 4. Aufl., Rdn. 72
Zu § 4 GebrMG).

Betrifft ein Teilverzicht einen Schutzanspruch, der ei-
nem oder mehreren Unteransprichen, auf die sich die Ver-
zichtserklarung des Schutzrechtsinhabers nicht bezieht, als
Hauptanspruch diente, so bedeutet diese Rechtsfolge, daP
nunmehr der bisherige Hauptanspruch fehlt. Dieser Mangel be-
wirkt, daP ein vom Verzicht nicht umfapter Schutzanspruch
nicht mehr Unteranspruch des bisherigen Hauptanspruchs sein,
sondern nur entweder als selbstandiger Schutzanspruch (gege-
benenfalls auch als Nebenanspruch) oder als Unteranspruch
eines anderen vom Verzicht nicht umfapten selbsté&ndigen
Schutzanspruchs bestehenbleiben kann. Die bisherigen Unter-
anspriche teilen nicht mehr das Schicksal des bisherigen
Hauptanspruchs (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 16.07.1964
- Ia ZB 214/63, GRUR 1964, 697, 698 - Fotoleiter). Mit dem
Verzicht auf den bisherigen Hauptanspruch erlangt deshalb
die Frage Bedeutung, ob die bisherigen Unteranspriiche selbst
schutzfdhigen Gehalt haben (vgl. Benkard/Schéafers,
PatG/GebrMG, 9. Aufl., Rdn. 70 zu § 35 PatG zum Wegfall des
Hauptanspruchs beim Patent). Da die Antragsgegnerin mit ih-
rer Erkl&rung vom 28. April 1992 die (bei den Ansprichen 3
bis 6 fakultative)} Rickbeziehung der eingetragenen Anspri-
che 2 bis 6 nicht aufgehoben und daher Schutz fir eine
Trennwand der Merkmale der bisherigen Unteranspriiche nicht
unabhéngig von der Verwirklichung auch der Merkmale des An-
spruchs 1 begehrt hat, bezieht sich diese Frage im zu ent-
scheidenden Fall auf finf Anspriche, die durch die Kombina-
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tion der jeweiligen Merkmale mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gekennzeichnet sind, sowie auf hierauf ruckbezoge-
ne Anspruche.

4. Der verdnderten Sachlage mup - wie die Rechtsbe-
schwerde zu Recht geltend macht - im Ldéschungsverfahren
Rechnung getragen werden, indem das nach dem Zeitpunkt des
Teilverzichts mit der Sache befaPte Deutsche Patentamt oder
- im Beschwerdeverfahren - das Bundespatentgericht einen
hinsichtlich des bzw. der bestehengebliebenen (ehemaligen
Unter-)Anspriche geltend gemachten Ldéschungsgrund gemdp § 15
Abs. 1 Nr. 1 GebrMG unabhé&ngig davon prift, ob zugleich auch
die (rickwirkende) Léschung des ursprunglichen Hauptan-
spruchs Streitgegenstand des Verfahrens ist. Der bis zum
Teilverzicht unangefochtene Bestand des Hauptanspruchs ist
entgegen der Meinung des Beschwerdegerichts kein Argument
fir die Schutzfdhigkeit der bestehengebliebenen Anspriche,
weill der Hauptanspruch den ihn betreffenden Verzicht nicht
tberdauert und die Wirkungen der Eintragung des Hauptan-
spruchs mit dem Teilverzicht enden.

Die diesen Umstand vernachldssigende Betrachtungsweise
des Bundespatentgerichts 1apt sich insbesondere nicht mit
dem im Ubrigen zu bereits gepriften Patentansprichen ergan-
genen Urteil des Bundesgerichtshofes vom 15. April 1955
(I ZR 33/54, GRUR 1955, 476 ff. - Spllbecken) rechtfertigen.
Damals hat der Bundesgerichtshof zwar ausgefidhrt, dap ein
nicht angegriffener Anspruch als rechtsbest&ndig hinzunehmen
sei und als solcher nicht auf Neuheit, technischen Fort-
schritt und Erfindungshéhe geprift werden kénne. Der damali-
ge Sachverhalt war aber dadurch gekennzeichnet, dap der
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Hauptanspruch nicht nur unangefochten geblieben war, sondern
auch seitens des eingetragenen Schutzrechtsinhabers keine
seinen Bestand beeintréchtigende Erklarung erfahren hatte.
Tatsdchlich hat der Bundesgerichtshof damit nur Aussagen flr
einen Sachverhalt getroffen, wie er méglicherweise vor dem
Zugang der Erklé&rung der Gebrauchsmusterinhaberin vom

28. April 1992 bestand, als das das Streitgebrauchsmuster
betreffende LOschungsverfahren, in dem die nunmehr angefoch-
tene Entscheidung des Bundespatentgerichts ergangen ist,
noch nicht betrieben wurde. Nachdem der Teilverzicht der Ge-
brauchsmusterinhaberin Wirkung erlangt hatte, ist dieser Jje-
doch wie jede andere den beanspruchten Schutz betreffende
Handlung des eingetragenen Inhabers zu beridcksichtigen.

5. Die Prifung der Schutzféhigkeit von (ehemaligen Un-
ter—-)Ansprichen, deren infolge Teilverzichts erloschener
ehemaliger Hauptanspruch bis zum Zeitpunkt des Tellverzichts
Bestand hat, kann auch nicht deshalb unterbleiben, weil so-
wohl eine begehrte Léschung als auch eine begehrte Feststel-
lung der Unwirksamkeit der (ehemaligen Unter-)Anspriche
rickwirkende Kraft haben {vgl. zur Léschung BGH, Urt. v.
13.12.1962 - I ZR 42/61, GRUR 1963, 519, 521 - Klebemax;
Bllhring, aa0O, Rdn. 4 zu § 15 GebrMG; zur Feststellung BGH,
Beschl. v. 02.03.1967 - Ia ZB 10/65, GRUR 1967, 351, 352
- Korrossionsschutz-Binde; Bluhring, aa0O, Rdn. 34 zu § 15
GebrMG) und wegen dieser Wirkung dem Hauptanspruch £ir die
Zeit seines Bestandes die Nebenanspriche nehmen wilrde, ob-
wohl diese wéhrend dieser Zeit als Ausgestaltungen des
hauptséchlich eingetragenen Ertindungsgedankens jedenfalls

an dem durch seine Eintragung geschaffenen Rechtsschein
(vgl., BGH, Urt. v. 27.10.1961 - I ZR 53/60, GRUR 1962, 140,
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141 - Stangenfihrungsrohre) teilhaben. Denn im Hinblick auf
die schutzrechtslage, die mit dem Zugang des Teilverzichts
beim Deutschen Patentamt entsteht, hat ein Antragsteller,
der mit seinem L&schungsantrag gemip § 15 Abs. 1 Nr. 1
GebrMG die Interessen der Allgemeinheit wahrnimmt
(Sen.Beschl., v. 14,07.1983 - X zB 9/82, GRUR 1983, 725, 728
- Ziegelsteinformling I) oder der beispielsweise (Sen.Urt.
V. 26.06.1973 - X ZR 23/71, GRUR 1974, 146 - Schraubennaht-
rohr) als Beklagter eines Verletzungsrechtsstreits das nach
einem zeitlichen Ablauf des Schutzrechts notwendige (vgl.
hierzu Sen.Beschl. v. 28.03.1985 - X 2B 10/84, GRUR 1985,
871, 872 - Ziegelsteinformling II m.w.N.) Interesse an der
Feststellung der Unwirksamkeit von Schutzansprichen hat, An-
spruch darauf, dap der geltend gemachte Lo&schungsgrund sach-
lich geprift wird.

6. Ergibt die wegen der seit dem Teilverzicht bestehen-
den Schutzrechtslage vorzunehmende Prifung der Schutzf&hig-
keit eines (bisherigen Unter-)Anspruchs, dap dessen Gegen-
stand nach den §§ 1 bis 3 GebrMG nicht schutzfahig ist, so
ist es unter diesen Umst&nden schlieflich auch allein sach-
gerecht, die gewlnschte Ldschung bzw. die gewlnschte Fest-
stellung der Unwirksamkeit uneingeschré&nkt auszusprechen.
Die Schutzféhigkeit ist unteilbar. Ist ihr Fehlen durch die
zustdndigen staatlichen Stellen in dem dafir vorgesehenen
Verfahren erkannt, besteht auch fUr einen Rechtsschein eines
Schutzes, den die Eintragung eines Schutzanspruchs beim Ge-
brauchsmuster bewirkt, keine sachliche Berechtigung mehr.
Den formalen Erfordernissen, die im Bereich der auf Eintra-
gung beruhenden gewerblichen Schutzrechte unumgénglich sind,
ist dadurch genigt, dap die rickwirkende Kraft einer die an-
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gegriffenen (ehemaligen Unter-)Anspriche betreffenden Ent-
scheidung den ehemaligen Hauptanspruch nicht umfapt. Sein
bis zum Teilverzicht gegebener Bestand bleibt unberthrt, so-
lange nicht auch seinetwegen ein Ldschungsantrag oder ein
Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit Erfolg hatte. Auch
in der vom Beschwerdegericht ausdricklich angesprochenen
Funktion als alteres Recht (§§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nr. 2
GebrMG) hat dieser Anspruch so lange weiterhin die ihm zu-
kommende Bedeutung.

7. Da die Antragstellerin zun&chst mit ihrem L&schungs-
antrag und nach Zeitablauf des Streitgebrauchsmusters mit
ihrem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit den Anspri-
chen 2 bis 6 Neuheit bzw. erfinderischen Schritt abgespro-
chen hat, h&tte nach alledem das Bundespatentgericht die be-
antragte Prifung, ob der nach dem Teilverzicht gegebene Ge-
genstand des streitigen Teils des Gebrauchsmusters diese
Schutzvoraussetzungen erfillt, nicht verweigern dirfen. An-
gesichts der Rickbeziehung der streitgegensténdlichen An-
spriche 3 bis 6 und ausgehend von der bereits vorgenommenen
Bewertung des Verhdltnisses der Anspruche 1 bis 6 zueinander
besteht dieser Gegenstand in einer Trennwand mit einer Kom-
bination der in den eingetragenen Ansprichen 1 und 2 vorge-
schlagenen Merkmale, wahrend die Anspriche 3 bis 6 in unmit-
telbarer Rlickbeziehung auf den friheren Anspruch 1 als (ge-
genuber Anspruch 2) selbstandige Nebenanspriche zu beurtei-
len sind und bei Rickbeziehung auf den Anspruch 2 oder die
Folgeanspriche als Unteranspriche dem Durchschnittsfachmann
vorteilhafte Ausgestaltungen dieser Lehren vermitteln. Das
Bundespatentgericht wird deshalb die Sachaufklérung nachzu-
holen haben, die unter Berucksichtigung des streitigen Vor-
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bringens der Parteien zur Beantwortung der Frage notwendig
ist, ob eine Trennwand mit den Merkmalen dieser Anspriche
eine den Gebrauchsmusterschutz rechtfertigende Erfindung
ist,

8. Da bereits wegen des Teilverzichts auf Anspruch 1 der
angefochtene Beschlup aufgehoben werden mup, bedarf es kei-
ner aAusfihrungen zu der rechtlichen Tragweite der im Rahmen
des Schreibens vom 28. April 1992 abgegebenen, die Zeit vor
dem Teilverzicht betreffenden Erklarung an das Deutsche Pa-
tentamt (2zu einer &hnlichen Erklarung gegenitber einem An-
tragsteller vgl. BGH, Urt. v. 29.09.1964 - Ia ZR 285/63,
GRUR 1965, 231, 233 - Zierfalten), dap im Ober die Anspri-
che 2 bis 24 hinausgehenden Umfange Anspriche auch fir die
Vergangenheit nicht mehr geltend gemacht wirden.



—
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9. Angesichts der Notwendigkeit weiterer Sachaufkléarung
ist das Obsiegen und Unterliegen der Parteien noch offen,
: weshalb dem Beschwerdegericht auch die Entscheidung Uber die
‘ Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens zu Ubertragen ist. Von
F einer mindlichen Verhandlung hat der Senat gem&p § 107
Abs. 1 2. Halbsatz PatG, § 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG abgese-

hen,

Jestaedt Maltzahn

Rogge
Brof Scharen
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