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RDB-Entscheidun [

- Rubrik
Entscheidung

- Entscheidung
OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10.

o Unterinstanz
NA, NGM 1/2008; NA, N 19/2002.

- bespricht folgende Normen
8 1 Abs 1 PatG.

- Fundstelle
PBI 2011, 71

o Leitsatz

Zur Frage der Erfindungshohe eines Teleskopauslegerfir ein Fahrzeug oder ein Hebezel
als Gebrauchsmuster.

Verhaltnis zwischen der Erfindungshohe des Patentsnd des Gebrauchsmusters:

Der Spielraum zwischen Neuheit und nicht Naheliegetem ist zu klein, um ein dazwische
liegendes Niveau fur die erfinderische Leistung egs Gebrauchsmusters konkret definieren z
kénnen. Der Versuch, zwischen der neuen und der rit nahe liegenden Losung die Kategor
einer "nicht ganz naheliegenden Losung" einzufiihrenist angesichts des Umstandes, dass a
eine nicht "ganz naheliegende" Lésung letztlich indem Sinn nahe liegt, dass der Fachmai
irgendeine Veranlassung haben muss, sie vorzuschéay (andernfalls liegt die Lésung nac
dem Aufgabe - Losungsansatz ohnedies nicht nahe)s @escheitert anzusehen.

Daraus folgt, dass ein erfinderischer Schritt im Sine des § 1 Abs 1 GMG als qualitative
Kriterium ebenso wie die erfinderische Tatigkeit im Sinne des § 1 Abs 1 PatG das Auffind
einer nicht nahe liegenden Losung einer Aufgabe vaussetzt.

- Langtext

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben und digedochtene Entscheidung dahin abgeandert
dass sie insgesamt zu lauten hat:

1. Es wird festgestellt, dass die Eintragung de$r&@ehsmusters Nr 9 337 hinsichtlich
Anspriche 1 und 2, ausgenommen in Verbindung mspfuch 8 oder 9, unwirksam war.

2. Es wird festgestellt, dass die Eintragung despkache 4 bis 7 in ihrer Riuckbeziehung
Anspruch 1 oder 2 unwirksam und in ihrer Ruckbeaznghauf Anspruch 3 wirksam waren.

3. Es wird festgestellt, dass die Eintragung despkiaiche 3 sowie 8 und 9 wirksam war.

4. Die Antragsgegner sind schuldig, der Antragstill die mit 525 EUR bestimmten anteilit
Barauslagen (Verfahrensgebuhren) binnen 14 Tagenseizel
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Grinde:

Die Antragsgegner waren Inhaber des einen Telesistgger betreffenden Patents AT 409 48
das am mit Prioritat vom 18. Mai 1999 (PatentanmneddA 878/1999) erteilt wurde.

Auf Antrag der Antragstellerin erklarte die NicHtgtsabteilung im Verfahren N 19/2002
rechtskraftigem Beschluss vom die Patentanspri@heeise fur nichtig.

Das européische Patent 1 194 362 B1 wurde am miteinspruchten Prioritat der dsterreichisi
Patentanmeldung A 878/1999 erteilt. Die Einsprubteslhung des Europaischen Patent:
widerrief mit ihrer Entscheidung vom das europasdhatent. Die Beschwerdekammer
Européischen Patentamts wies die dagegen von déragsgegnern erhobene Beschwerde
zuruck.

Am wurde von den Antragsgegnern die osterreichisébbrauchsmusteranmeldung GM 842/
als Abzweigung der europaischen Patentanmeldung EP194 362 eingereicht. L[
Gebrauchsmusteranmeldung nahm gemaR § 15a Abs 1 @dv8meldetag und als Prioritatsta
Anspruch. Das Gebrauchsmuster wurde am als AT 9J&3egistriert.

Das Gebrauchsmuster umfasst folgende Schutzangpriich

Ende Seite A OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBI 2011, 71 (71)
Anfang Seite 72

1. Teleskopausleger fur ein Fahrzeug oder ein Halgemit einem Lagergestell fir wenigstens .
in Richtung ihrer Langsachsen ineinander verscliebgefihrte Kastentrdger, die um ¢
horizontale Schwenkachse im Lagergestell schweskeiivar gehalten und mittels eines Stelltrie
gegenseitig verschiebbar sind, wobei die Langsactse Kastentrdger einen nach oben gewd
Kreisbogen bilden, der konzentrisch zu einer gessiten, zur Schwenkachse parallelen A
verlauft, dadurch gekennzeichnet, dass innerhatbKaestentrager (2, 3) ein Zylindertrieb z
gegenseitigen Verschieben der Kastentrager (ng@adnet ist und dass déylindertrieb aus zw:
Stellzylindern (20) besteht, die einerseits je srer der aul3eren Tragerenden und andererse
einem gemeinsamen, im inneren Kastentrager (3chmisbar gelagerten Gleitsttick (21) angel
sind.

2. Teleskopausleger nach Anspruch 1, dadurch gekeimet, dass die obere und die ur
kreiszylindrische Wand (12) des inneren Kastentsigé8) seitlich Uber das Kastenpr
vorstehende, am aul3eren Kastentrager (2) gefulrtgdrandstege (15) bilden.

3. Teleskopausleger fir ein Fahrzeug oder ein Halgemit einem Lagergestell fur wenigstens .
in Richtung ihrer Langsachsen ineinander versclaebgefiihrte Kastentrager, die um ¢
horizontale Schwenkachse im Lagergestell schwesksilvar gehalten und mittels eines Stelltri
gegenseitig verschiebbar sind, wobei die Langsactse Kastentrager einen nach oben gewd
Kreisbogen bilden, der konzentrisch zu einer gessmen, zur Schwenkachse parallelen A
verlauft, dadurch gekennzeichnet, dass die obededim untere kreiszylindrische Wand (12)
inneren Kastentragers (3) seitlich Uber das Kastdéihworstehende, am &aufReren Kastentrage
gefihrte Langsrandstege (15) bilden, dass der ti&bll aus wenigstens einer entlang €
Kastentragers (3) verlaufenden Zahnstange (22)aimem mit der Zahnstange (22) kammer
Antriebsritzel (23) des anderen Kastentragers €5tdht und dass in wenigstens einem der
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zwischen den Langsrandstegen (15) aul3erhalb deterifasfils auf beiden Seiten des inne
Kastentragers (3) ergebenden Léangskanédlen (16) Zdienstange (22) des Stelltriebes
angeordnet ist.

4. Teleskopausleger nach einem der Anspriche 3, ldadurch gekennzeichnet, dass zwischei
mit Spiel ineinandergreifenden Kastentragern (2an8Bereich der sich oben bzw unten am jev
anderen Kastentrager (2, 3) abstiitzenden Tragare@tstfiihrungen (10) vorgesehen sind, di
den Tragerenden um eine zur Schwenkachse (5) glaralthse (14) schwenkbar gelagert sind.

5. Teleskopausleger nach einem der Anspriche 14 bdadurch gekennzeichnet, dass det
auskragende Auslegerende bildende Kastentragesir(8h um eine horizontale Schwenkachse
schwenkverstellbaren, gegebenenfalls teleskopisdingerbaren Auslegerarm (35) tragt.

6. Teleskopausleger nach einem der Anspriche 15bdadurch gekennzeichnet, dass bel
Anordnung von drei ineinander verschiebbar gefithKastentragern (2, 3, 41) der im Lagerge
(6) schwenkbar gelagerte Kastentrager (41) kurledar mittlere, nach oben und unten aus
lagergestellseitigen Kastentrager (41) ausschiebikastentrager (2) ausgebildet ist.

7. Teleskopausleger nach einem der Anspriiche 16pisladurch gekennzeichnet, dass
Kastentrager (2, 3) einen begehbaren und/oder tiefedn Tunnel bilden.

8. Teleskopausleger nach einem der Anspriiche ¥ liis ein absetzbare Mulden aufnehmeil
Fahrzeug mit einem am Teleskopausleger vorgesel&etemenkkopf fir ein Lastaufnahmegehéa
das ein Querjoch mit seitlich paarweise angeoran&iggmitteln zur Muldenaufnahme aufwe
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eines dewgae angeordneten Zugmittel (29, 30)
jeder Querjochseite gegentber dem ihm jeweils zuipebten Zugmittel verstellbar ist.

Ende Seite72» OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBI 2011, 71 (72)
Anfang Seite<73»

9. Teleskopausleger nach Anspruch 8, dadurch gek@&imet, dass die verstellbaren Zugmitte
im Querjoch (28) gelagerten Hubzylindern (32) arigre

Zur Ubersicht werden in der folgenden Tabelle dibuszbegehren des Streitgebrauchsmusters
337 U2 und des Patentes AT 409 485 B verglichen dargestellt, welche Patentanspriche
Verfahren N 19/2002 (in der Folge: Vorverfahrerghtig erklart wurden.

AT 409485B N 19/2002 AT 9 337 U2
Anspruch 1 L
(unat)bhangig) nichtig (nicht neu)

Anspruch 1 (unabhangig)
gr:)shpé[ggg)z nichtig (nahe liegend)
g%shpgﬁ;%f’ nichtig (nahe liegend) Anspruch 2 (abhangig)
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Anspruch 3 (unabhangig:

Anspruch 4 aufrecht gelassen in Riickbeziehung auf A1+A3 A1+A3+A4 von AT 409
(abhangig)
485 B)
Anspruch 5 .
(abhangig) Anspruch 5 (abhéngig)
aufrecht gelassen, soweit auf Anspruch 4
Anspruch 6 rickbezogen, nichtig erklart, sofern lediglich auf .
(abhangig) Anspriche 1, 2 oder 3 riickbezogen (nahe Anspruch 6 (abhangig)
liegend)
Anspruch 7 .
(abhéngig) Anspruch 7 (abhéngig)

Die Antragstellerin beantragt die ganzliche Nichtlidarung des Streitgebrauchsmusters.

Begrindung stltzte sie sich insbesondere auf diezéisische Patentschrift FR 1 552

(Beilage./A) und die deutsche Auslegerschrift DE 4&2 968 (Beilage./J). Der Gegenstand
Anspruch 1 ergebe sich aus Beilage./A in Zusamniensenit Beilage./J, ohne dass ein Ube
fachméannische Routine hinausgehendes Konnen erfictdesei. Der unabhangige Ansprucl
erfulle im Lichte der Beilagen./A,./B und./E (fraisische Patentschrift FR 2 355 767) nicht
Erfordernis des erfinderischen Schritts. Die vald@deden abhangigen Anspriche 2 sowie 4 |
seien ebenfalls nicht erfinderisch. Die MaRnahmenadbhangigen Anspriche 2 und 4 bis 9 die
unterschiedlichen Zwecken und wirkten nicht zusamni@er Kombinationseffekt gehe nicht U
die Summe der Einzeleffekte hinaus.

Die Antragsgegner wenden eidass der Fachmann Beilage./J nicht zur Losungeséhufgab
heranziehen wirde. Anspruch 3 sei erfinderisch| W& Anordnung von Zahnstangen in
Langskanalen, die sich zwischen den Langsrandsteg&erhalb des Kastenprofils des inn
Kastentragers ergeben, dem nachgewiesenen Stai@dmarik nicht entnommen werden kdnne.
Anspriche 2 und 4 bis 9 hatten in Rickbeziehungédia Anspriche 1 und 3 Bestand.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag zur GaabeAusgehend vom néchstliegenden Stan
Technik (Beilage./A) fuhre erst eine Summe von Elsahritten zur Losung der gestellten Aufg:
zwei ineinander verschiebbar gelagerte, stark gekre Kastentrdger durch eir
Stellzylinderantrieb gegeneinander zu verschieb&nsgruch 1). Das wesentliche technis
Merkmal von Anspruch 3, "dass in wenigstens einemsich zwischen den Langsrandstegen
aulBerhalb des Kastenprofils auf beiden Seiten deeréen Kastentragers (3) ergeber
Langskanalen (16) die Zahnstange (22) des Stbkisi€19) angeordnet ist", werde in keinem
Vorhalte geoffenbart. Auf Grund der Schutzfahigldgt Anspriiche 1 und 3 hétten auch die di
rickbezogenen Anspriiche 2 sowie 4 bis 9 Bestand.

Ende Seite73» OPM 22.12. 2010, OGM 1/10, PBI 2011, 71 (73)

Anfang Seite<74»

In ihrer Berufung strebt die Antragstellerin diengliche Nichtigerklarungles Gebrauchsmusters
Sie verweist auf die Ubereinstimmung des Kennzeisheon Anspruch 1 mit Beilage./J. In ¢©
Verfahren auf Nichtigerklarung des Patents seid#gn Gebrauchsmusteranspruch 1 entsprec
Patentanspruch 2 zutreffend als fir den Fachmasmemn Stand der Technik nahe liegend bet
worden. Die in diesem Verfahren nichtig erklartemtétanspriche (dort 3 und 5 bis 7) entspré
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den Anspriichen 2 und 5 bis 7 des Streitgebrauchemsus ihrer Rickbeziehung auf Anspruc
Der dem Gebrauchsmusteranspruch 3 entsprechendentdepruch sei im Europdisc
Einspruchsverfahren mit zutreffender Begriindungewiafen worden.

Die Antragsgegner beantragen in ihrer Berufungdieeatung, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist teilweise berechtigt.

l. Zu Anspruch 1

1. Die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1ngége dem in Beilage./A dargestelll
nachstliegenden Stand der Technik ist unbestrittam. Beurteilung der erfinderischen Qua
bedarf es zunéchst einer Auseinandersetzung mtedenischen Losung (entsprechend Anspru
der Aufgabe.

1.1 Die Gebrauchsmusterschrift definiert als Aufgadinen Teleskopausleger fur ein Fahrzeug
ein Hebezeug so auszugestalten, dass mit dem opkstleger Orte, zwischen denen und
Lagergestell kein freier, geradliniger Durchtrigggben ist, erreicht werden kdnnen, ohne auf
zusatzliche, gelenkige Unterteilung des Auslegaréckgreifen zu missen.

1.2 Beilage./A l0st dieses technische Problem.AAlfgabe verbleibt, einen geeigneten Stellan
zum Aus- und Einfahren des Teleskopauslegers zffech

1.3 Der Fachmann, der sich im Stand der Technikelmhdindet in Beilage./J die Losung zum Aus-
und Einschieben eines geraden Teleskoparms, direlmidurchbiegung des Auslegers funktior
und darin liegt, dass der Zylindertrieb aus zweill3glindern besteht, die einerseits an je einen
aul3eren Tragerenden und andererseits an einem rggaman, im Kastentrager verschiel
gelagerten Gleitstiick angelenkt sind. Da ein dugbbgener Trager ebenfalls leicht gekrimm
wendet er diese Losung auf den gebogenen Auslegéima dabei die Ausfahrlange jedes Zylin
optimal nutzen zu koénnen, wird er durch rein hantliche Uberlegungen angeleitet,
Stellzylinder so anzulenken, dass sie den verfiggb&auraum optimal nutzen. Das fuhrt zu €
sehnenartigen Erstreckung innerhalb der gekrimrgstentrager mit Anlenkung auf3erhalb
Kreisbogens.

1.4 Daraus folgt aber, dass der Fachmann die derabha@amgigen Anspruch 1 ¢
Gebrauchsmusterschrift zugrundeliegende Lésung hepend aus zwei offenbarten Dokumel
(Beilage./A und Beilage./J) finden kann. Aus dies@émund erklarte die Nichtigkeitsabteilung
Vorverfahren den mit dem unabh&ngigen Anspruch % &itreitgebrauchsmusters ider
Patentanspruch 2 rechtskraftig fur nichtig.

2. Es stellt sich daher die Rechtsfrage (RIStiz RS0123155 [T3, 4]), ob bereits das "Nahel¥
der Erfindung fur den Fachmann die Beurteilung tfectigt, dass auch ein "erfinderischer Sch
als Voraussetzung fir den Gebrauchsmusterschutemeinen ist. Es gilt also zu klaren, ob
geforderte Erfindungshdhe im Patentrecht von jeesrGebrauchsmusterrechts abweicht.

2.1 gesetzliche Grundlagen

Ende Seite74» OPM 22.12. 2010, OGM 1/10, PBI 2011, 71 (74)
Anfang Seite<75»

file://[C:\Documents and Settings\booij\Mijn docunemkim\rdb.tso.ENpbl201104(... 12-9-2011



RDB Conter-Portal / RDB Rechtsdatenbank G Page6 of 11

2.1.1 8 1 Abs 1 PatG, der zur Anpassung an Artis54 des Europaischen Patentubereinkom
(EPU) durch die Patentrechit®velle 1984 BGBI 1984/234 geandert wurde, entdprinhaltlicr
dem Art 52 Abs 1 EPU, weicht jedoch insofern vossds Wortlaut ab, als an die Stelle des
verwendeten Begyriffs "erfinderische Tatigkeit" diieArt 56 EPU enthaltene Definition sinnger
Ubernommen wurde. Danach liegt eine Erfindung sofern sie neu ist und sich fur den Fachn
nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand ddmilleergibt.

2.1.2 Die Erlauterungen verweisen darauf, dass methen bereits derzeit im Patentge
ausdrucklich angefihrten Erfordernissen der Neubed der gewerblichen Anwendbarkeit
erfinderische Tatigkeit, die dem bisher in der Rsgtechung verwendeten Begriff

Erfindungshdhe entspricht, erstmals ausdricklicts @esetzliche Voraussetzung fir

Patentierbarkeit einer Erfindung festgelegt wirdg&tRV 265 BIgNR 16. GP 12 f).

2.1.3 Als Gebrauchsmuster werden nach dem Wordesit§ 1 Abs 1 GMG Erfindungen geschi
die neu sind (8 3), auf einem erfinderischen Schetruhen und gewerblich anwendbar sind.
Definition der Neuheit einer Erfindung in 8 3 Ab&&MG entspricht dem § 3 Abs 1 PatG.

2.1.4 Die Materialien zum GMG BGBI 1994/211 haltedrtlich (ErlautRV 1235 BIgNR 18. GP 1
fest:

"§ 1 legt grundsatzlich fest, unter welchen Voratmsngen eine Erfindung als Gebrauchsmi
geschitzt werden kann. Ebenso wenig wie das gelteithtentgesetz enthalt «
Gebrauchsmustergesetz eine umfassende Definit®rEdadungsbegriffs. GemalR Abs 1 istie
nach dem Patentgesetzrorderlich, dass die Erfindung neu und gewerblatwendbar ist. D¢
Neuheitsbegriff stimmt grundsatzlich mit jenem &edentgesetzes Uberein ... Abs 1 norr
weiters, dass die Erfindung auf einem "erfinderestischritt” beruhen muss. Dies bedeutet, das
Anmeldungsgegenstand Erfindungsqualitat aufweisessirjedoch in einem geringen Ausmal?
dies fir eine Patentierung erforderlich ware."

2.2 Rechtsprechung und Lehre

2.2.1 Eine Erfindung ist nach standiger Rechtspreghicht schon dann nahe liegend, wenr
Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu iter §@langen kénnen, sondern erst, wenn
aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartingr Verbesserung oder eines Vorteils
tatsachlich vorgeschlagen hatte (17 Ob 24/09t = P@RI0/28 -Nebivolol mwN). Diese Prufur
erfolgt insbesondere nach dem vom Europdischen nRaté herangezogenen Aufgabe -
Ldsungsansatz (OPM Op 1/02 = PBI 2003, 29; Op &/08BI 2009, 107). Dafir ist zuerst
nachstliegende Stand der Technik zu ermitteln, di@rzu I6sende objektive technische Aufgak
bestimmen und schlie3lich zu priifen, ob die beartsppe Erfindung angesichts des nachstliege
Standes der Technik und der objektiven Aufgabelusigl fir den Durchschnittsfachmann n
liegend gewesen waére.

2.2.2 Demgegenuber liegen nach der Rechtsprechem@tersten Gerichtshofs und der bishe
Rechtsprechung des OPM im Bereich des Gebrauchsmaudie materiellen Schutzvoraussetzui
niedriger; gefordert wird (nur) ein erfinderisch&chritt, der ein geringeres Ausmal}
Erfindungsqualitat aufweist, als es fir eine Pagenng erforderlich ware (4 Ob 6/96 = OBI 1¢
200 - Wurfpfeilautomat; 4 Ob 3 /06d = OBl 2007/1Foelzabdeckung, OPM OGM 1/04 = PBI 20
39 uva). Die Entscheidung 4 Ob 3/06d (OBI 2007/1Hoizabdeckung) nimmt die Abgrenzt
dahin vor, dass fur das Vorliegen eines erfindegacSchritts keine Leistung gefordert sei, die
fur einen Fachmann mit durchschnittichem Konnes r@icht nahe liegend aus dem Stand
Technik ergibt (Erfindungshohe fir Patent); es s@lmehr eine Uber die fachmannische Rot
hinausgehende Ldsung genlgen, die aber fur denhBehittsfachmann grundsatzlich auffinc
ist.
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Ende Seite75» OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBI 2011, 71 (75)
Anfang Seite<76»

2.2.3 Die deutsche Rechtsprechung vertrat - beiWesentlichen vergleichbarer Rechtslage -
zunachst ebenfalls die Auffassung, dass Gebraudiemsuhutz bereits dann erlangt werden }
wenn die Losung fur den Fachmann aus dem Stand@etdmik nahe gelegt ist, dieser sie abel
nicht bereits auf der Grundlage seines allgemeifi@chkonnens und bei routineman
Berlcksichtigung des Stands der Technik ohne Wasitauffinden kann (BPatG 5 W (pat) 420/(

GRUR 2004, 852; ebengaoebelin Benkard PatGlO, 8 1 GebrMG Rz 14 ff mwN aus der deutsc
Rechtsprechund;oth, Gebrauchsmustergesetz [2001] § 1 Rz 160 ff).

2.2.4 Mit der Entscheidung X ZB 27/05 (GRUR 20082 §\Nirk] - Demonstrationsschrank) vollz
der Bundesgerichtshof einen Paradigmenwechsel:riBgeufung darauf, dass durch die auc
Deutschland erfolgte Ubernahme der in Art 56 EPUhatenen Definition der erfinderisct
Leistung die Anforderungen an die SchutzfahigkaitRatentrecht derart herabgesetzt wurden,
sie bereits alle nicht nur durchschnittlichen Laigfen erfassen, gelangte er zur Auffassung, dé
die Beurteilung des erfinderischen Schritts im @eabhsmusterrecht auf die im Patentr
entwickelten Grundsatze zurickgegriffen werden mu&s verbiete sich, Naheliegendes als
einem erfinderischen Schritt beruhend zu bewerten.

2.2.5 Dieser Auffassung triBeetz(Zur Erfindungsqualitat im Gebrauchsmusterrect] £007/34
in kritischer Auseinandersetzung mit der Entschegdd Ob 3/06d auch fur den dsterreichist
Rechtsbereich bei.

2.3 Die Auffassung, die Anforderungen an die Emingshohe seien im Gebrauchsmuster
geringer als im Patentrecht anzusetzen, ist nigineeht zu erhalten:

2.3.1 Eine eigenstandige Definition des "erfindgren Schritts" ist weder Lehre ne
Rechtsprechung gelungen. Wahrend die Ausflllung debestimmten Gesetzesbegriffs
Erfindung im Patentrecht nach dem dargestelltergAlé-Losunggnsatz erfolgt, fallt auf, dass «
"erfinderische Schritt" Uberwiegend durch Negaty@nzungen definiert wird: Fir ¢
Anerkennung einer gebrauchsmusterrechtlich schigmb&eistung wird etwa mit "nicht all
fernliegenden” LosungerpebelaaO 8 1 GebrMG Rz 15) argumentiert. Der Erfindsobstt wirc
ferner verneint, wenn die neue Lehre eine rein tankliche Routineleistung, eine konstruk
MalRnahme, eine normale technische Weiterentwickloader eine sich aufdrangende Malina

darstellt (vergleiche die Beispiele b8iihring GebrMG, § 2 Rz 76 ff). Die Aussage,
"erfinderische Schritt" dirfe nicht mit dem Begrifhventive step” der englischen Fassung de
52 Abs 1 und 56 EPU gleichgesetzt werdéondbelaaO § 1 GebrMG Rz 14), nimmt lediglich
gewulnschte Ergebnis vorweg, ohne es zu begrinden.

2.3.2 Durch die Ubernahme des vom Europaischennfané entwickelten Aufgabe-Losungs-
Ansatzes wurden die bisherigen Anforderungen a@ Enfindung im Patentrecht herabgesetzt:
Aufgabe-Losunggknsatz ist es zur Bejahung des Naheliegens eingger@gandes nicht me
ausreichend, dass der Fachmann Kenntnis zweieraiferhatte, die in Verbindung miteinander

zu prufenden Gegenstand ergeben. Nur dann, wennFdelhmann dartiber hinaus konk
Veranlassung hat, die Vorhalte auch tatséachlichezainigen, liegt die "Erfindung” nahe. Hatte ¢
ein Fachmann tatsédchlich Veranlassung, durch eimsarimenschau von zwei bekani
Dokumenten zu der Losung zu gelangen, ist nicheérerkar, wie er eine Uber die fachmanni
Routine hinausgehende Leistung (4 Ob 3/06d = OBI72LY - Holzabdeckung) erbringen ke
(Beet, OBI 2007/34;

file://[C:\Documents and Settings\booij\Mijn docunemkim\rdb.tso.ENpbl201104(... 12-9-2011



RDB Conter-Portal / RDB Rechtsdatenbank G Page8 of 11

2.3.3 Im Hinblick darauf, dass alle neuen und gélidr anwendbaren Erfindungen bereits ¢
patentierbar sind, wenn sie fur den Fachmann niclahe liegen, bestehen ke
verallgemeinerungsfahigen Kriterien, mit denen Aieforderungen des Patentrechts zwar |
unterschritten werden konnen, andererseits eine olaisierung trivialer Neuerungen jed:
vermieden wird (BGH X ZB 27/05 = GRUR 2006, 8Mirk]).

Ende Seite76» OPM 22.12. 2010, OGM 1/10, PBI 2011, 71 (76)

Anfang Seite<77»

2.3.4 Der Spielraum zwischen Neuheit und nicht Mapendem ist somit zu klein, um !
dazwischen liegendes Niveau fur die erfinderischastung eines Gebrauchsmusters kol
definieren zu kénnen. Der Versuch, zwischen deeneaund der nicht nahe liegenden LAosung
Kategorie einer "nicht ganz naheliegenden LosumgZugiihren, ist angesichts des Umstandes,
auch eine nicht "ganz naheliegende" L6sung letetlic dem Sinn nahe liegt, dass der Fachr
irgendeine Veranlassung haben muss, sie vorzusshléandernfalls liegt die Lésung nach ¢
Aufgabe - Losungsansatz ohnedies nicht nahe), als gescheitexisehen. Das Kriterium
erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecheiist qualitatives und kein quantitatives. \
Veranlassung hatte, durch zwei ihm bekannte Doktenega einer Lésung zu gelangen, erbi
typischerweise gerade keine Uber die fachmannisthetine hinausgehende Loésung. Die |
vorteilhafte Losung einer Aufgabe (4 Ob 3/06d = (EI07/17 -Holzabdeckung) macht d
Fachmann noch nicht zum Erfinder.

2.3.5 Der Sache nach hat letztlich auch der OP&&inen jingeren Erkenntnissen (OGM 2/06 =
2007,88 - Gong; OGM 2/07 = PBI 2008, 5¥Verbetrager) die erfinderische Téatigkeit im Sinees

8 1 Abs 1 GMG schon dann verneint, wenn die Losliimglen Fachmann nahe lag und dami
Ergebnis - wenngleich unter Berufung auf die geeregerfindungshdhe im Gebrauchsmusterrecht -
den Aufgabe-Lésungsansatz aus dem Patentrechtaiberan.

2.3.6 Der in der osterreichischen Rechtsprechungermommene Versuch einer Abgrenz
zwischen einem "erfinderischen Schritt” und demcttihaheliegen” einer Lésung steht zweife
im Einklang mit dem aus den Materialien hervorlgaoden Willen des (historischen) Gesetzge
Ziel jeder Gesetzesauslegung ist es jedoch, deliirheutigen Rechtsordnung malRgebenden

des auszulegenden Gesetzes zu suchdyinskiin Rumme?, § 6 ABGB Rz 15 mwN; siehe at
RIS-Justiz RS0109735; RS0008874).

Aufgrund der dargestellten abgesenkten Anfordemiragedie Qualitat einer erfinderischen Tatig

im Patentrecht sind die in den Materialien zum GM@nulierten ForderungenErfindungsqualité
des Gebrauchsmusters, allerdings in geringerem Afdsais fir eine Patentierung erforderlich -
nicht mehr gleichzeitig zu erfullen. Die Forderunlgs Gesetzgebers nach einer gering
Erfindungshdhe beim Gebrauchsmuster; im Ergebrsis Bejahung der Erfindungshéhe auch
nahe liegender Losung, schlie3t die Forderung mafihdungsqualitat unerfillbar aus. In dies
Konflikt ist der Anforderung an die Erfindungsquati im Gebrauchsmusterrecht der Vorzug
geben, weil der malRgebende objektive Zweck des @M@ liegt, schopferische Leistungen
schitzen, nicht aber, blo3 fachmannische Routstelegen mit Ausschliel3lichkeitswirkung
gegenuber Dritten zu versehen, also triviale Neuggn zu monopolisieren.

2.3.7 Daraus folgt zusammengefasst, dass ein erfgaher Schritt im Sinne des § 1 Abs 1 GMC

gualitatives Kriterium ebenso wie die erfinderischiétigkeit im Sinne des § 1 Abs 1 PatG
Auffinden einer nicht nahe liegenden Lésung einefgabe vorausset
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2.3.8 Durch dieses Ergebnis wird dem Gebrauchsmeastd der Anwendungsbereich ni
entzogen: Der geringeren maximalen Schutzdaues éxsbrauchsmusters gegeniber einem F
stehen die Vorteile der rascheren Durchsetzbarkeiter geringeren Kosten
Registrierungsverfahren sowie des vollen Schutzes bur etwaigen Erteilung eir
korrespondierenden Patents gegentber. Wegen diasteile stellt das Gebrauchsmusterr
jedenfalls eine sinnvolle Erganzung oder Alterratiu einem Patent daBdgetz OBl 2007/34; siel
auch Huttermann/Storz Die BGH-Entscheidung "Demonstrationsschrankéine Revolution ir
gewerblichen Rechtsschutz? NJW 2006, 3178 [3180]).

3. Konsequenzen dieses Ergebnisses fur Anspruch 1
3.1 Die rechtskraftige Entscheidung im VerfahrehNightigerklarung des Patents entfaltet trotz

aus den dargelegten Griinden gleichen Anforderungienan die Erfindungshéhe in Patentic
Gebrauchsmusterrecht zu stellen sind, weder Eighk®its- noch Bindungs-
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wirkung fur die hier zu treffende Entscheidung: A1413 Abs 2 PatG ergibt sich zwar, dass
rechtskraftigen Entscheidung im Verfahren Uber Miehtigerklarung eines Patents zwischen
Verfahrensparteien Rechtskraftwirkung entfaltet @@1 = PBI 1993, 185). Einmaligkeitswirkt
der materiellen Rechtskraft, die eine Wiederholdegselben Rechtsstreits ausschliel3t (RIS
RS0041115; RS0041126), liegt hier schon mangels ntitkde der Streitgegenstar
(Patent/Gebrauchsmuster) nicht vor. Die Bindundawig verbietet die selbstéandige Beurtell
einer Vorfrage, die im Vorverfahren als Hauptfrag@schieden wurde (RI3istiz RS004120

Rechbergein Rechbergér§ 411 Rz 3). Die Frage nach der erfinderischestlag war aber au
im Vorverfahren nicht Hauptsondern blof3 Vorfrage fir die Beurteilung der Relobstandigke
des Patents. Bindungswirkung besteht daher nid&-JRstiz RS0041180; RS0041342).

3.2 Allerdings ergibt sich aus den zu 1. dargdstellGrinden das Naheliegen der Losung. E
daher in Stattgebung der Berufung die Unwirksamkigs unabhéngigen Anspruchs leine
Nichtigerklarung kommt infolge Ablaufs der Schuigfrmit nicht in Betracht -festzusteller
Dasselbe gilt fur die Anspriche 2 und 4 bis 7 ireihRuckbeziehung auf Anspruch 1 bzw
abhangigen Anspriche 5 bis 7 in ihrer RuckbezieraufgAnspruch 2, da es sich bei den in di
Ansprichen angefiihrten weiteren Merkmalen (wie awmshVorverfahren erkannt) um fir d
zustandigen Fachmann rein handwerkliche MalRnahraeddit.

Il. zu Anspruch 3

1. Auch bezuglich Anspruch 3 (Variante "Zahnstapdeiidet die rechtskraftige Entscheidung
Nichtigkeitsabteilung, die den dem Anspruch 3 degegriffenen Gebrauchsmusters entspreche
Patentanspruch sowohl als neu als auch erfindefischt nahe liegend) im Sinne des § 1 Al
PatG beurteilte und aufrecht erhielt, nicht (si¢8el). Das gilt ebenso fir die Entscheidung
Européischen Patentamts.

2. In diesem Umfang ist jedoch der Beurteilung Nahtigkeitsabteilung inhaltlich zuzustimm:
Beilage./E zeigt einen geraden Ausleger mit saitlitber das Kastenprofil vorstehen
Langsrandstegen im Sinne der ersten Merkmalsgrdppé<ennzeichens von Anspruch 3. In de
entstehenden Langskanalen zwischen innerem undreinl3&astentrager sind in Beilage
Versorgungsleitungen angeordnet. Entgegen derrBdrufung vertretenen Auffassung entnir
der Fachmann weder Beilage./E noch Beilage./B Amggn, diese Versorgungsleitungen d
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einen Zahnstangenantrieb zu ersetzen oder zu engaBin Hinzufligen eines Zahnstangenantri
scheint aus Platzgrinden unmaoglich.

[ll. zu Anspruch 4

Die in Anspruch 4 angefiuihrte Merkmalsgruppe "mite&m ineinandergreifende Kastentrager”
"an den Tragerenden schwenkbar gelagerte Gleitfiglem (10)" gemafld Beilage./l stellt eine
Bereich der Teleskopauslegung Ubliche MalinahmédRikdlage./l Figuren 2 bis 6, Spalte 2 Ze
13 bis 23). Diese MalRnahme wird der Fachmann umgjdpd&lavon, ob es sich um einen ger:
oder gekrimmten Teleskopausleger handelt, je nagrckmaliigkeit vorsehen. Das Vorseher
genannten Gleitfiihrungen liegt im rein handwerldiciBereich und kann den erfinderischen Sc
nicht begrinden. Anspruch 4 war daher in seinerkBémehung auf die Anspriche 1 un
unwirksam, jedoch in seiner Ruckbeziehung auf Amspi3 (vergleiche I1.2) wirksam.

IV. zu Anspruch 8 und 9

Dieser gegenuber dem Patent neu eingefuhrte Ans@dicgt dem Schutzgegenstand die Merki
"am Teleskopausleger vorgesehener Schwenkkopf ifiir Lastaufnahmegehange” zu, das
Querjoch mit seitlich paarweise angeordneten Zugmitzur Muldenaufnahme aufweist, wc
"zumindest eines der paarweise angeordneten Zur(2@, 30) auf jeder Querjochseite gegen
dem ihm jeweils zugeordneten Zugmittel (29) velisgzlist”. An-
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spruch 9, der auf Anspruch 8 riickbezogen ist, ketrdiert, dass die verstellbaren Zugmittel (29
am im Querjoch (28) gelagerten Hubzylindern (32)rarien.

Die Antragstellerin verwies in ihrem verfahrenseitdnden Antrag auf Seite 4 Absatz 4
Streitgebrauchsmusterschrift. Der genannten Stedlen aber nicht enthommen werden,
Querjoche mit verstellbaren Zugmitteln vor dem Rtédstag des Streitgebrauchsmusters bel
waren. Zu Anspruch 9 fiihrte die Antragstellerinigéidh aus, dass die dort genannten Merki
eine rein handwerklich konstruktive MalRnahme d#tste die im Griffbereich jedes Fachma
lagen. In keiner der Beilagen./A bis./J findet sjebdoch ein Querjoch, schon gar nicht eines
paarweise angeordneten Zugmitteln, von denen dees geggenuber dem anderen verstellbar
(Anspruch 8) oder mit im Inneren des Querjochs argjgeten Hubzylindern zur Verstellung
Zugmittel (Anspruch 9). Aus dem von der Antragstetl ins Treffen gefiihrten Stand der Tecl
kann mangelnde erfinderische Qualitat der Gegedstédler Anspriche 8 und 9 nicht abgel
werden. Anspruch 8 und 9 waren somit sowohl inrift@ckbeziehung auf Anspruch 3 als auc
ihrer Ruckbeziehung auf Anspruch 1 wirksam.

V. Kosten

Die Antragstellerin hat die ganzliche Nichtigerklaig des Gebrauchsmusters beantragt.
Gegenuberstellung der als wirksam und der als ksain festgestellten Anspriiche ergibt sict
etwa gleichteiliges Obsiegen der Parteien. Daralgd in Anwendung des 8§ 36 Abs 1 GMG iVvr
122 Abs 1 PatG und 88 43 Abs 1 und 50 ZPO, dasamtimgsgegner der Antragstellerin 50 % der -
rechnerisch nicht beanstandeten WVerfahrensgebihren des erstinstanzlichen und
Berufungsverfahrens zu ersetzten haben und im Bibadie Verfahrenskosten aufzuheben :
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" Folgendem Rechtsgebiet zugeordnet:
Patentrecht

[ 1 Dokument zu/zur PBI 2011, 71 - Inhalt der RDB Redhtenbank, ein Produkt von MANZ.
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