BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 30/02 Verkindet am:
5. Juli 2005
Wermes
Justizhauptsekretar
als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

Einkaufswagen Il
EPU Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢; IntPatUG Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 3

Zur Beantwortung der Frage, ob der Gegenstand der Patentansprliche in der
erteilten Fassung des Patents Uber den Inhalt der Anmeldung hinausgeht und
deshalb der Nichtigkeitsgrund des Art. 1l §6 Abs. 1 Nr.3 IntPatUG i.v.m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU vorliegt, ist die durch die Patentanspriiche defi-
nierte Lehre mit dem gesamten Offenbarungsgehalt der Patentanmeldung zu
vergleichen. Entscheidend ist, ob die urspriingliche Offenbarung in ihrer Ge-
samtheit das in den erteilten Patentanspriichen niedergelegte Schutzbegehren
umfaBt. Den mit der Anmeldung urspringlich formulierten Patentansprichen
kommt im Rahmen des Erteilungsverfahrens keine eine weitergehende Offen-
barung in der Beschreibung einschrankende Bedeutung zu

BGH, Urt. v. 5. Juli 2005 - X ZR 30/02 - Bundespatentgericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 5. Juli 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den
Richter Keukenschrijver, die Richterin Mlhlens und die Richter Prof. Dr. Meier-
Beck und Asendorf

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Kl&gerin wird das am 28. November 2001 ver-
kindete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespa-
tentgerichts abgeéndert.

Das européische Patent 0 199 274 wird mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklért.

Die Beklagte trégt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung
fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten européischen
Patents 0 199 274 (Streitpatents), das unter Inanspruchnahme der Prioritat der
deutschen Offenlegungsschrift 35 15 069 vom 26. April 1985 angemeldet wor-

den ist.

Es betrifft einen "Transportwagen" und umfaBt sechs Patentanspriiche.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

"Transportwagen, der in einen gleichgearteten Transportwagen
einschiebbar und mit einer zur Aufnahme von Ware vorgesehenen
Einrichtung ausgestattet ist, wobei in seinem Griffbereich ein mit
einer Kopplungseinrichtung versehenes MinzschloB angeordnet
ist, das auf Pfandbasis ein gegenseitiges An- und Abkoppeln von
Transportwagen mit oder ohne Inanspruchnahme einer Sammel-
stelle erlaubt,

dadurch gekennzeichnet,

daB das Minzschlo im Bereich eines der beiden Grifftragarme
angeordnet ist und sich sowohl am Grifftragarm als auch am Griff

abstutzt."

Wegen der Patentanspriche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift ver-

wiesen.
JLaw — Gesetze und Urteile monron Available on the
~ | Kostenlos (mobile App) > Google play D App Store
W __| Uber 200 Gesetze JLaw — fur Android JLaw — fir iOS

Uber 100.000 Urteile

www.prinz.law

s[e purs SunjuItress[1231) 19p I ], YoNY :SIOMUTE]

3 OYIN ' LY §§ Yoru Yuequaje(

1Z)NYoSd


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

Die Klagerin macht mit ihrer Klage geltend, der Gegenstand des Streit-
patents gehe Uber den Inhalt der Anmeldung hinaus und sei deshalb fir nichtig

ZuU erklaren.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klagerin, mit der sie ihr Klage-
ziel weiterverfolgt. Die Beklagte tritt der Berufung entgegen.

Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Prof. Dr.-Ing. H.

ein schriftiches Gutachten erstellt, das er in der mindlichen

Verhandlung erlautert und ergénzt hat.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist begriundet. Der geltend gemachte Nichtig-
keitsgrund, der Gegenstand des Streitpatents gehe Gber den Inhalt der Anmel-
dung hinaus (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU,
Art. 123 Abs. 2 EPU), liegt vor.

1. Das Streitpatent betrifft einen Transportwagen, wie er beispielsweise
als Einkaufswagen in Supermarkten zum Einsatz kommt, wo er von Kunden auf
Pfandbasis benutzt werden kann. Mehrere solcher Wagen kdnnen ineinander-

geschoben und aneinandergekoppelt werden. Die Koppelungseinrichtung ist im



Griffbereich des Wagens angeordnet und weist ein MinzschloB auf, in das die
Pfandmunze eingesteckt werden kann. Damit betatigt der Kunde - meistens
unter Verwendung einer Kette - eine Steckverbindung zum nachsten Wagen

und kann einen Wagen von den Gbrigen trennen.

Die Lehre des Streitpatents befaBt sich mit der Anordnung des Miinz-

schlosses an einer geeigneten Stelle des Wagens.

Die Streitpatentschrift geht davon aus, daB es bei Wagensammel- und
Ausleihsystemen durch die den Einkaufswagen eigentimliche Form nicht ein-
fach sei, die Munzschlésser an geeigneten Stellen anzubringen, namlich so,
daB sowohl das Ineinanderschieben als auch die bequeme Handhabung des

Einkaufswagens erhalten bleibe (Sp. 1 Z. 26-31).

Bei der Losung nach der deutschen Offenlegungsschrift 25 54 916 be-
stehe die Schwierigkeit darin, daB das Minzschlo wegen seiner Grof3e teil-
weise in den Ladebereich des Korbs rage, so daB beim Beladen von der Giriff-
seite des Einkaufswagens aus die Ware immer um das Mlnzschlo3 herum be-
wegt werden musse (Sp. 1 Z. 31-39). Die in der deutschen Offenlegungsschrift
29 00 367 und dem deutschen Gebrauchsmuster 81 21 677 beschriebenen
Munzschldsser seien kleiner und lieBen sich am Griff des Einkaufswagens be-
festigen; es bestehe jedoch die Gefahr, daB sie entweder mit Absicht um die
Griffachse verdreht wirden oder daf3 sie sich im Laufe der Zeit lockerten und
ihre Lage veranderten (Sp. 1 Z. 39-49). Die Mlunzschlésser nach Art des deut-
schen Gebrauchsmusters 81 21 677 wurden mittig am Griff des Einkaufswa-
gens angebracht und ragten dadurch bei einem mit einem Kindersitz ausges-

tatteten Wagen stérend in diesen Kindersitz hinein (Sp. 1 Z. 49-53). Der Nach-



teil der in der deutschen Offenlegungsschrift 33 24 962 vorgeschlagenen
Munzschldsser bestehe schlieBlich darin, daB diese auBen an den Korbseiten-
wéanden befestigt wurden, was beispielsweise beim Passieren des engen

Durchgangs an der Kasse zu Schwierigkeiten fihren kénne (Sp. 1 Z. 54-63).

Die Streitpatentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, die ge-
schilderten Nachteile zu vermeiden und das MunzschloB so anzuordnen, daf
es den far ein im Wagen mitzufihrendes Kleinkind vorgesehenen Raum nicht
verkleinere, daB das Be- und Entladen der zur Aufnahme der Ware vorgese-
henen Einrichtung nicht behindert werde, daB es ferner nicht mutwillig in seiner
Lage verénderbar sei und dafB3 sich schlieBlich seine Lage im Laufe der Zeit
nicht durch Gebrauchseinflisse von selbst andere (Sp.1 Z. 64 - Sp. 2 Z. 8).

Das Streitpatent schlagt dazu einen Transportwagen vor,

1. der in einen gleichgearteten Transportwagen einschiebbar und
mit einer zur Aufnahme von Waren vorgesehenen Einrichtung

ausgestattet ist,

2. wobei im Griffbereich des Transportwagens ein mit einer Kopp-

lungseinrichtung versehenes Minzschlo3 angeordnet ist,
3. das auf Pfandbasis ein gegenseitiges An- und Abkoppeln von
Transportwagen mit oder ohne Inanspruchnahme einer Sam-

melstelle erlaubt;

4. das MinzschloB ist



4.1 im Bereich eines der beiden Grifftragarme angeordnet

und

4.2 stitzt sich sowohl am Grifftragarm als auch am Giriff ab.

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung trifft keine ndheren Aussagen
dazu, wo das MinzschloB "im Bereich" der beiden Grifftragarme anzuordnen
ist. Beansprucht ist daher nicht nur eine Anordnung des Mulnzschlosses ober-
halb der beiden Grifftragarme, sondern jede beliebige Anordnung in deren Be-
reich, also auch auf gleicher H6he oder unterhalb der Grifftragarme, sofern die

Anordnung nur in raumlicher Nahe zu den Grifftragarmen erfolgt.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der er-
teilten Fassung geht damit Gber den Inhalt der Anmeldung hinaus, denn An-
ordnungen in gleicher Héhe und unterhalb des Grifftragarms sind nicht Teil der
Offenbarung der Anmeldung; die in den urspriinglichen Unterlagen offenbarte
Lehre ist auf eine Anordnung des Schlosses unmittelbar oberhalb eines Griff-

arms beschrankt.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist durch die Anmeldung offen-
bart, was sich dem Fachmann des Betreffenden Gebietes der Technik ohne
weiteres aus dem Gesamtinhalt der Unterlagen am Anmeldetag erschlieBt (so
fir die Rechtslage in Deutschland vor 1978 BGHZ 111, 21, 26

- Crackkatalysator | m.w.N.).

Zur Feststellung, ob der Nichtigkeitsgrund des Art. Il § 6 Abs. 1 Nr.3
IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU vorliegt, ist der Gegenstand des



erteilten Patents mit dem Inhalt der urspringlichen Unterlagen zu vergleichen.
Gegenstand des Patents ist die durch die Patentanspriiche definierte Lehre.
Der Inhalt der Patentanmeldung ist hingegen der Gesamtheit der Unterlagen zu
entnehmen, ohne daB dabei den Patentansprichen eine gleich hervorragende
Bedeutung zukommt (Sen.Urt. v. 03.12.1991 - X ZR 101/89, GRUR 1992, 157,
158 f. - Frachtcontainer; Sen.Urt. v. 21.09.1993 - X ZR 50/91, Mitt. 1996, 204,
206 - Spielfahrbahn). Entscheidend ist, ob die urspringliche Offenbarung fur
den Fachmann erkennen lie3, der geénderte Lésungsvorschlag solle von vorn-

herein vom Schutzbegehren umfat werden.

Der Gegenstand der Anmeldung darf im Erteilungsverfahren bei der Auf-
stellung des Patentanspruchs daher anders formuliert beschrankt werden. Eine
solche Anderung darf aber nicht zu einer Erweiterung des Gegenstands der
Anmeldung fuhren (Sen. BGHZ 110, 123, 125 f. - SpleiBkammer). Der Patent-
anspruch darf nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem der
Fachmann aufgrund der urspriinglichen Unterlagen nicht erkennen kann, daf3
die darin enthaltene Offenbarung von vornherein ihn als zur Erfindung geho-
rend erkennen lieB (vgl. Sen.Beschl. v. 05.10.2000 - X ZR 184/98, GRUR
2001, 140, 141 - Zeittelegramm; Sen.Beschl. v. 11.09.2001 - X ZB 18/00,
GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentubertragungseinrichtung; vgl. ferner EPA
- T 255/88, EPOR 1992, 87 - Befestigungsvorrichtung fur Fassadenelemente;
EPA -T192/89, EPOR 1990, 287 - Dispositif d'homogénisation; EPA
- T 270/89, EPOR 1991, 540 - Splash bar method). Eine solche Zuordnung ist
far die im erteilten Patentanspruch bezeichnete Anordnung des Mlnzschlosses

nicht zu erkennen.



In den Anmeldungsunterlagen wird die Aufgabe der Erfindung wie in der
Streitpatentschrift angegeben. Zur Lésung dieser Aufgabe gibt die Anmeldung
eine Anordnung eines wesentlichen Teils des Minzschlosses unmittelbar Gber
einem der beiden Grifftragarme an. Soweit die Beschreibung sich mit Angaben
zur Lage des Schlosses befaBt, sind der Anmeldung wiederum nur Hinweise zu
einer Anordnung in dieser Weise zu entnehmen (S. 4 Z. 23 ff.), wobei sich die
Einschrankung, daB die beschriebene Anordnung bevorzugt sei, zwanglos mit
der Anordnung auf der Seite des Wagens in Verbindung bringen 14Bt. Dem ent-
spricht auch der in der Anmeldung formulierte Patentanspruch 1, wonach der
Einkaufswagen allein dadurch gekennzeichnet sein soll, daB3 ein wesentlicher
Teil des Minzschlosses unmittelbar Gber einem der beiden Grifftragarme an-
geordnet ist. Hierzu wird in der Beschreibung ausgefuhrt, das MunzschloB wer-
de in einem Bereich angeordnet, der nicht anderweitig bereits fur die Funktion

oder fir das Bewegen des Einkaufswagens vonnoten sei (S. 3 Z. 5 ff.).

Der Senat folgt dem gerichtlichen Sachversténdigen, soweit dieser aus-
gefuhrt hat, der Fachmann, bei dem es sich um einen Techniker mit Konstrukti-
onserfahrungen handele, entnehme der Anmeldung, daB das MunzschloB im
Bereich Grifftragarm/Griff anzuordnen ist, damit es sich sowohl an einem der
beiden Grifftragarme als auch am Griff abstitzen kann. Dies kommt in Patent-
anspruch 1 in der erteilten Fassung durch Verwendung der Worte "im Bereich
eines der beiden Grifftragarme” zum Ausdruck. Darin erschépfen sich die An-
gaben in der Anmeldung Gber die erfindungsgemaBe Anordnung des Munz-

schlosses jedoch nicht.

Denn solche Anordnungen, bei denen zwar eine solche Abstltzung

madglich ist, das MunzschloB sich jedoch in gleicher H6he oder unter dem Griff-
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tragarm befindet, entnahm der Fachmann nicht den Anmeldungsunterlagen.
Diese geben nicht nur an, daB3 die Anordnung des Munzschlosses dadurch ge-
kennzeichnet sei, daB ein wesentlicher Teil des Munzschlosses unmittelbar
Uber einem der Grifftragarme angeordnet ist; allein ein solche Lage findet sich
auch in samtlichen Abbildungen. Neben dem Hinweis auf die Loésung der ge-
stellten Aufgage durch eine Anordnung eines wesentlichen Teils des Minz-
schlosses unmittelbar Gber einem der beiden Grifftragarme (S. 3 Z. 1-3), wird
als besonderer Vorteil hervorgehoben, daB durch die Inanspruchnahme des
seitlich Gber dem Giriff befindlichen Raums zur Unterbringung des Miinzschlos-
ses der unter dem Griff befindliche Bereich zum Zwecke des Ineinanderschie-
bens mehrerer Einkaufswagen voll erhalten bleibt und das Be- und Entladen
des Korbs nicht nachteilig beeinflut wird (S. 3 Z. 22-29). Auch bei der Erlaute-
rung der Zeichnungen wird an verschiedenen Stellen stets betont, daB der we-
sentliche Teil des Miinzschlosses, so die Kopplungseinrichtung und die Geld-
einwurf- und -ausgabed6ffnung, sich Gber dem Grifftragarm befinden (S. 4
Z.23-32;S.7 Z.1-5; S. 7 Z. 13-16). Soweit in der weiteren Beschreibung eine
Anordnung "im Bereich" der Grifftragarme angesprochen wird, ist dem keine
beliebige Lage im Verhéltnis zu den Grifftragarmen zu entnehmen; es handelt
sich hier jedoch um die Verwendung sprachlicher Alternativen zur Bezeichnung
des gleichen Gegenstandes. DaB weiterhin eine unmittelbare Lage oberhalb
des Grifftragarms gefordert wird, ergibt sich auf S. 5 Z. 20 etwa daraus, daB
der angesprochene Schacht, der das eigentliche MinzschloB3 tragt, in seiner
Kontur dem Grifftragarm angepafBt wird und diesen bei der Befestigung des
Schlosses aufnimmt. Bezug genommen wird in diesem Zusammenhang zudem
jeweils auf die Abbildungen, die das SchloB allein in einer Lage unmittelbar
oberhalb des Grifftragarms zeigen. Das gilt auch far die auf S. 8 angesproche-

nen Bereiche.
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Der Fachmann hatte im Zeitpunkt der Anmeldung auch keine Veranlas-
sung, diese Aussagen in den Anmeldungsunterlagen zu relativieren und die
Anordnung des Muinzschlosses mit einem wesentlichen Teil unmittelbar Gber
einem der beiden Grifftragarme nur als eine mégliche Anordnung anzusehen.
Wie der gerichtliche Sachverstandige Uberzeugend dargestellt hat, war ange-
sichts der damaligen GréBe der Munzschlésser, wie in den Zeichnungen der
Anmeldung dargestellt, eine Behinderung beim Ineinanderschieben der Wagen
die Folge, wenn eine andere Anordnung des Schlosses als im wesentlichen
Uber einem der Grifftragarme, insbesondere eine solche unterhalb eines der
Griffragarme, gewahlt worden wéare. Danach war eine solche andere Anord-
nung nicht Teil der Offenbarung, wie sie in den Anmeldungsunterlagen Aus-
druck gefunden hat. Sie war fir den Fachmann aus der Anmeldung nicht zu
entnehmen. Da sie von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung dagegen
umfaBt wird, ist dieser auf einen Gegenstand gerichtet, von dem der Fachmann
aufgrund der ursprunglichen Offenbarung nicht erkennen konnte, daB er von

vornherein vom Schutzbegehren umfaBt sein sollte.

Daher geht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des
Streitpatents Uber den Gegenstand der Anmeldung hinaus mit der Folge, daB

das Streitpatent fur nichtig zu erklaren ist.
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG i.V.m. § 91
ZPO.

Melullis Keukenschrijver Muhlens

Meier-Beck Asendorf
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