BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 403/22 Verkiindet am
7. Méarz 2023

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2023:070323B35Wpat403.22.0



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2013 012 739

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 7. Marz 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Metternich sowie der Richter Dipl.-Ing. Brunn und Dipl.-Ing. Univ. Mai-

erbacher

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA v. 12. Oktober
2021 wird abgeéandert. Auf die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin wird
das Streitgebrauchsmuster unter Zuriickweisung der Beschwerde der An-

tragsgegnerin geldscht.

2. Die Antragsgegnerin tragt die Kosten des Léschungsverfahrens sowie des

Beschwerdeverfahrens einschlie3lich der Kosten der Anschlussbeschwerde.

Grinde:

Die Beteiligten streiten tiber den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2013 012 739

(i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 21. Dezember 2018 beantragte Streitgebrauchsmuster ist aus der europé-
ischen Anmeldung EP 17 15 7019.5 (Stammanmeldung) mit Anmeldetag 8. April

2013 abgezweigt worden. Abgeleitet aus der Stammanmeldung beansprucht es



zwei auslandische Prioritaten: 17. April 2012, US 201261625437 P und 3. Dezem-
ber 2012, US 201213692739. Es ist am 14. Januar 2019 mit den Schutzanspriichen
1-26 und der Bezeichnung ,Anlassersystem flr einen Verbrennungsmotor” einge-

tragen worden. Es ist derzeit in Kraft.

Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft im Allgemeinen
Verbrennungsmotoren und angetriebene Gerate fur den Aul3enbereich, die durch
derartige Verbrennungsmotoren angetrieben werden, etwa Rasenméher, Schnee-
frasen, tragbare Generatoren und dergleichen und im Besonderen ein Anlassersys-
tem bzw. Startersystem und ein Energiespeichersystem fir einen Verbrennungs-
motor (Abs.0002 der Gebrauchsmusterschrift, i. F.: GS.). Das Anlassen derartiger
Verbrennungsmotoren kénne wegen der dabei erforderlichen Freigabe einer typi-
scherweise eingebauten Bremse aufwendig sein. Zudem sei die Montage der An-
lassermotoren bei angetriebenen Geraten aufwendig. Es bestehe daher Bedarf fur
einen weniger mihsamen und schnelleren Vorgang zum Starten des angetriebenen
Gerats fur den AulRenbereich sowie flr einen Verbrennungsmotor mit einem Anlas-
sermotor, der eine effiziente Montage des angetriebenen Gerats flr den Aul3enbe-
reich ermogliche (vgl. Abs. 0003-0005 GS.).

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet wie folgt:
Rasenmaher, mit:
einem Verbrennungsmotor;
einem Elektromotor, der zum Starten des Verbrennungsmotors ausgebildet ist;
einer von dem Verbrennungsmotor angetriebenen Klinge;
einer Anordnung zum Anhalten der Klinge und/oder des Verbrennungsmotors,
wobei die Anordnung einen Bremsenmechanismus, einen Freigabemechanis-
mus und eine Verbindung zwischen dem Bremsenmechanismus und dem
Freigabemechanismus aufweist;
einer Schnittstelle zum Starten des Verbrennungsmotors;
einer wiederaufladbaren Batterie, die dazu ausgebildet ist, den Elektromotor

Zu betreiben; und



einem in dem Verbrennungsmotor integrierten Aufnahmeanschluss, wobei die
Batterie dazu ausgebildet ist, von dem Aufnahmeanschluss aufgenommen zu
werden;

und wobei der Elektromotor mit der Anordnung derart gekoppelt ist, dass die
Schnittstelle dazu ausgebildet ist, den Elektromotor zum Starten des Verbren-

nungsmotors einzuschalten.

Zum Wortlaut der weiteren Schutzanspriiche 2 — 26 wird auf die Gebrauchsmuster-

schrift verwiesen.

Auf den von der Antragstellerin gestellten Rechercheantrag v. 3. Mai 2019 hat das
DPMA gemall Recherchebericht v. 12. Marz 2020 als Entgegenhaltungen die
Druckschriften DE 29 19 068 Al, EP 1 646 103 Al und WO 2004/ 057 166 A2
ermittelt, die als D3, D18 und D19 in das streitgegenstandliche Loschungsverfahren

eingefuhrt worden sind.

Gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang richtet sich der beschwerde-
gegenstandliche Léschungsantrag vom 13. Februar 2020. Die Antragstellerin stiitzt
ihn auf die Loschungsgriinde der fehlenden Schutzfahigkeit und der unzuléassigen

Erweiterung.

Sie hat zum Stand der Technik im Loschungsantrag und im weiteren Verfahren die

nachfolgend genannten Entgegenhaltungen

D1: DE 43 28 094 A1,

D2: DE 78 18 287 U1,

D3: DE 29 19 068 A1,

D4: US 4 930 300 A,

D5: US 7 805 920 B2,

D6: US 4 720 638 A,

D7: DE 203 16 483 U1,

D8: DE 20 2004 015 480 U1,



D9: US 2009/ 006 4957 A1,
D10: DE 16 13 852 A,
D11: DE 19 03 269 U,
D12: DE 25 02 338 A1,
D13: DE 31 20 888 A1,
D14: DE 195 03 356 Al,
D15: EP 0 448 992 B1,
D16: EP 1 558 069 B1,
D17: DE 87 08 948 U1,
D18: EP 1 646 103 A1,
D19: WO 2004/ 057 166 A2
sowie im Beschwerdeverfahren die weiteren Entgegenhaltungen
D20 US 3,942,604,
D21 US 4,167, 221,
D22 DIN EN 836 ,motorgetriebene Rasenmaher, September 1997,
D23 Wikipedia-Artikel ,Motorsense*
in das Verfahren eingefuhrt.

Die Antragstellerin hat sowohl fehlende Neuheit, z.B. gegentiber der D1, als auch
fehlenden erfinderischen Schritt, z.B. in Kombination der D2 mit der D3 bean-
standet. Ferner sei aus Sicht der Antragstellerin der Gegenstand des Streitge-
brauchsmusters gegentber dem Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung unzu-

l&ssig erweitert.

Der Léschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 27. Februar 2020 zugestellt wor-
den. Sie hat dem Loschungsantrag am 26. Marz 2020 vollumféanglich widersprochen
und ihren Widerspruch mit Schriftsatz v. 24. Juli 2020 begrindet. Mit der Wider-
spruchsbegriindung hat sie eine modifizierte, und zwar nur einen Unteranspruch
betreffende, aber den Schutzanspruch 1 unberihrt lassende Anspruchsfassung ein-
gereicht. Aus Sicht der Antragstellerin habe die D1 den Gegenstand des Streitge-
brauchsmusters nicht neuheitsschéadlich vorweggenommen. Dieser Gegenstand sei



vom Stand der Technik auch nicht nahegelegt und vom Offenbarungsgehalt der

Stammanmeldung gedeckt.

Nach weiteren gewechselten Schriftsatzen, in denen die Beteiligten ihre unter-
schiedlichen Standpunkte weiter vertieft haben, hat die Gebrauchsmusterabteilung
den Beteiligten mit Zwischenbescheid v. 2. Februar 2021 als vorlaufige Auffassung
mitgeteilt, dass der Léschungsantrag voraussichtlich Erfolg haben werde, da der
Gegenstand des Schutzanspruchs 1 ausgehend von der D18 in Zusammenschau

mit dem fachmannischen Wissen und Kénnen nahegelegt sei.

Die Beteiligten haben zum Zwischenbescheid Stellung genommen und an ihren ge-
gensatzlichen Auffassungen festgehalten. Die Antragsgegnerin hat mit Schriftsatz
v. 27. Mai 2021 eine geanderte Anspruchsfassung als Hilfsantrag eingereicht, die
die Antragstellerin ebenfalls als nicht schutzfahig erachtet hat.

In der miundlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 12. Okto-
ber 2021 hat die Antragsgegnerin einen neuen Hilfsantrag mit geanderten Schutz-
ansprichen 1 — 25 eingereicht. Die Antragstellerin hat weiter die Loschung des
Streitgebrauchsmusters beantragt, wahrend die Antragsgegnerin das Streitge-
brauchsmuster als Hauptantrag im Umfang der Anspruchsfassung vom
24. Juli 2020 und hilfsweise im Umfang des Hilfsantrags vom 12. Oktober 2021 ver-
teidigt hat.

Mit in der mindlichen Verhandlung vom 12. Oktober 2021 verkiindetem Beschluss
hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster teilweise geldscht,
soweit es Uber die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag vom 12. Oktober 2021 hin-
ausgeht, den Loschungsantrag im Ubrigen zuriickgewiesen und von den Kosten
80% der Antragstellerin und 20% der Antragsgegnerin auferlegt. Sie hat diesen Be-

schluss im Wesentlichen wie folgt begriindet:



Die eingetragene Fassung sei wegen der eingeschrankten Verteidigung des Streit-
gebrauchsmusters nicht mehr malRgebend. Bei der Beurteilung der Anspruchsfas-
sung nach Hauptantrag konne die Frage der unzulassigen Erweiterung dahinste-
hen, weil der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 keinen erfinderischen Schritt auf-
weise, namlich ausgehend von der D18 in Zusammenschau mit dem fachmanni-
schen Wissen und Kénnen nahegelegt sei. Der Hilfsantrag habe hingegen Erfolg.
Die zusatzlichen Merkmale im Schutzanspruch 1 seien vom Offenbarungsgehalt der
Stammanmeldung gedeckt, daher liege keine unzulassige Erweiterung vor. Der Ge-
genstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag sei auch schutzféahig. Insbe-
sondere seien die zusatzlichen Merkmale des Schutzanspruchs 1 aus der D1 und

D18 nicht vorbekannt und vom Stand der Technik nicht nahegelegt.

Der Beschluss ist der Antragsgegnerin am 9. November 2021 und der Antragstelle-
rin am 12. November 2021 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin, die sie
am 9. Dezember 2021 unter Einreichung einer Einzugserméachtigung erhoben und
mit Schriftsatz vom 21. April 2021 begrindet hat. Die Antragstellerin hat ihrerseits
mit Beschwerdeerwiderung v. 24. August 2021 Anschlussbeschwerde erhoben und

die weiteren Entgegenhaltungen D20 — D23 eingereicht.

Die Antragsgegnerin verteidigt das Streitgebrauchsmuster weiter im Umfang des
erstinstanzlichen Hauptantrags. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach
Hauptantrag weise einen erfinderischen Schritt auf, da fur den Fachmann ausge-
hend von der D18 kein Anlass bestanden habe, den dort beschriebenen Gegen-
stand im Sinne des Streitgebrauchsmusters fortzubilden. Auch vom weiteren Stand
der Technik wie der D1, der D6 oder der D3 sei der Gegenstand des Schutzan-
spruchs 1 nicht nahegelegt. Auch die vom Offenbarungsgehalt gedeckte An-
spruchsfassung nach erstinstanzlichem Hilfsantrag werde von keiner im Verfahren

befindlichen Entgegenhaltung neuheitsschadlich vorweggenommen und sei vom



Stand der Technik ebenfalls nicht nahegelegt. Bei der Wirdigung der Schutzfahig-
keit sei der von der Antragstellerin in der Beschwerdeinstanz eingefuhrte weitere

Stand der Technik nicht zu berticksichtigen, da er als verspatet zurtickzuweisen sei.

Die Antragsgegnerin beantragt,
den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA v. 12. Oktober 2021
abzuandern, den gegen das Streitgebrauchsmuster 20 2013 012 739 gerich-
teten Loschungsantrag im Umfang der Schutzanspriche 1 — 26 vom
24. Juli 2020 zuriickzuweisen sowie, die Anschlussbeschwerde der Antrag-

stellerin zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zuriickzuweisen, sowie auf ihre An-
schlussbeschwerde den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA
v. 12. Oktober 2021 abzuéndern und das Streitgebrauchsmuster 20 2013 012

739 in vollem Umfang zu l6schen.

Die Antragstellerin halt die mit der Beschwerdeerwiderung v. 24. August 2021 ein-
gereichten Entgegenhaltungen fir relevant, wobei der Verspatungseinwand der An-
tragsgegnerin unzutreffend sei. Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters nach erstinstanzlichem Hauptantrag nicht schutzfahig sei,
da der fehlende erfinderische Schritt aus der D18 in Zusammenschau mit dem
Fachwissen folge. Auch der Gegenstand des Schutzanspruchs nach Hilfsantrag be-
ruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt, da er ausgehend von der D18 in Kom-
bination mit der D20 oder der D21 und dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt

sei.



Der Senat hat die Beteiligten mit gerichtlichem Hinweis vom 2. M&rz 2023 auf nach
vorlaufiger Prufung und Beratung bestehende Bedenken hinsichtlich der Schutzfa-
higkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nach Hauptantrag und erst-

instanzlichem Hilfsantrag aufmerksam gemacht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsatze der Beteiligten, das Protokoll der mtndli-

chen Verhandlung vom 7. Marz 2023 und den Ubrigen Akteninhalt verwiesen.

Die zuldssige, insbesondere form- und fristgemal unter Zahlung der Beschwerde-
gebuhr erhobene (Haupt-) Beschwerde der Antragsgegnerin ist unbegriindet, wah-
rend die gemal 88 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 567 Abs. 3 ZPO von

der Antragstellerin erhobene Anschlussbeschwerde Erfolg hat.

1. Die Antragsgegnerin hat dem streitgegenstéandlichen Loschungsantrag wirk-
sam, insbesondere rechtzeitig widersprochen, so dass das Léschungsverfahren mit
inhaltlicher Uberpriifung der von der Antragstellerin geltend gemachten Léschungs-
griande durchzufiihren war (8 17 Abs. 1, Abs. 2 GebrMG).

2. Es kann dahinstehen, ob die Anspruchsfassung nach Hauptantrag gemaf} §
15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG unzulassig erweitert ist, da insoweit der Loschungsgrund
der fehlenden Schutzfahigkeit erfullt ist (8 15 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. 88 1 — 3 GebrMG).

2.1. Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag lautet — mit einer im Senatshinweis vom
2. Marz 2023 verwendeten Merkmalsgliederung — wie folgt:
M1 Rasenmé&her, mit:

M1.1 einem Verbrennungsmotor;
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M1.2 einem Elektromotor, der zum Starten des Verbrennungsmotors ausge-
bildet ist;

M1.3 einer von dem Verbrennungsmotor angetriebenen Klinge;

M1.4 einer Anordnung zum Anhalten der Klinge und/oder des Verbrennungs-
motors,

M1.5 wobei die Anordnung einen Bremsenmechanismus, einen Freigabeme-
chanismus und eine Verbindung zwischen dem Bremsenmechanismus und
dem Freigabemechanismus aufweist;

M1.6 einer Schnittstelle zum Starten des Verbrennungsmotors;

M1.7 einer wiederaufladbaren Batterie, die dazu ausgebildet ist, den Elektro-
motor zu betreiben; und

M1.8 einem in dem Verbrennungsmotor integrierten Aufnahmeanschluss,
wobei die Batterie dazu ausgebildet ist, von dem Aufnahmeanschluss aufge-
nommen zu werden; und

M1.9 wobei der Elektromotor mit der Anordnung derart gekoppelt ist, dass
die Schnittstelle dazu ausgebildet ist, den Elektromotor zum Starten des Ver-

brennungsmotors einzuschalten.

2.2.  Ausgehend vom eingangs genannten Gegenstand des Streitgebrauchsmus-
ters und seiner ebenfalls eingangs genannten Aufgabenstellung ist als zustandiger
Fachmann ein Ingenieur (FH) mit mehrjahriger Erfahrung auf dem Gebiet Motoren-

technik und Gartenbau anzusehen.

2.3. Zur Auslegung einzelner Merkmale des Streitgebrauchsmusters ist folgendes

anzumerken:

Ein Rasenmaher, wie er mit dem Merkmal M1 beansprucht wird, impliziert das Vor-
handensein einer Klinge, wenngleich diese mit dem Merkmal M1.3 explizit bean-
sprucht wird. Er unterscheidet sich damit von einem Trimmer, der im Allgemeinen

mit Drahten bzw. Schniren ausgestattet ist. Weiter soll der Rasenmaher gemaf
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Merkmal M1.1 einen Verbrennungsmotor aufweisen, der selbstverstandlich aus di-
versen Bauteilen und Komponenten aufgebaut bzw. mit diesen verbunden ist, ohne
dass es deren Erwahnung explizit bedarf. In der Beschreibung des Streitgebrauchs-
musters sind hierzu einige Komponenten genannt (vgl. Abs. [0035] GS.), bei denen
der Fachmann jedoch ohne weiteres mitliest, dass es sich hierbei nicht um eine
vollstandige Auflistung aller Komponenten eines Verbrennungsmotors handelt.
Inwieweit die genannten Bauteile den Verbrennungsmotor auch raumlich definieren
oder begrenzen bleibt hingegen offen. Weiter soll der Rasenmaher einen Elektro-
motor aufweisen, der zum Starten des Verbrennungsmotors ausgebildet ist (Merk-
mal M1.2 des Streitgebrauchsmusters). Aus der Beschreibung geht hervor, dass
dies in Ublicher Weise dadurch erfolgen kann, dass der Elektromotor indirekt Gber
ein Getriebe oder direkt mit der Kurbelwelle des Verbrennungsmotors verbunden ist
und diese in Drehung versetzt (vgl. Abs. [0013] GS.).

Die mit dem Merkmal M1.4 beanspruchte Anordnung zum Anhalten der Klinge
und/oder des Verbrennungsmotors soll gema Merkmal M1.5 aus einem Bremsme-
chanismus, einem Freigabemechanismus und einer Verbindung zwischen diesen
beiden Elementen bestehen. Als Beispiele fiir einen Bremsmechanismus sind im
Streitgebrauchsmuster geméaf Absatz [0015] GS. ,eine Reibungsbremse, ein Zin-
dungsunterbrechungsschalter oder —schaltung“ genannt. Der Freigabemechanis-
mus kann beispielsweise ein Blgel sein, den der Bediener ,so betatigt, dass der
Bremsenmechanismus von den rotierenden Komponenten (beispielsweise der
Klinge, der Kurbelwelle, dem Leistungsausgang, dem Schwungrad)...entkoppelt
wird".

Die gemald Merkmal M1.6 beanspruchte Schnittstelle zum Starten des Verbren-
nungsmotors kann gemaf Beschreibung Absatz [0014] GS. ein Hebel, ein Knopf
oder ein Umschalter sein, dem ein Anlassersystem nachgeordnet sein soll.

Mit dem Merkmal M1.8 wird ein Aufnahmeanschluss beansprucht, der in dem Ver-
brennungsmotor integriert sein soll und eine gemafl M1.7 beanspruchte wiederauf-
ladbare, zum Betrieb des Elektromotors ausgebildete Batterie aufnehmen kdnnen
soll. Der beanspruchte Aufnahmeanschluss ist auch unter Beriicksichtigung der Be-

schreibung des Streitgebrauchsmusters (vergleiche Absétze [0041] bis [0043] GS.)



-12 -

allgemein lediglich als Halterung bzw. Befestigungseinrichtung fir die Batterie an-
zusehen. Eine weitere, technische Bedeutung wird diesem Bauteil nicht zuteil.

Als in dem Verbrennungsmotor integriert ist der Aufnahmeanschluss nach Uberzeu-
gung des Senats dann anzusehen, wenn er neben der funktionstechnischen Ein-
bindung mit entsprechenden Bauteilen und Komponenten des Verbrennungsmotors
zumindest teilweise von solchen Bauteilen oder Komponenten auch rdumlich um-
geben ist, oder unmittelbar an diese angrenzt. Welche Bauteile und Komponenten
bei dieser Betrachtungsweise als Bestandteile des Verbrennungsmotors anzusehen
sind bleibt zwar unbestimmt, unter Beriicksichtigung der Beschreibung der Absatze
[0035] bis [0037] GS. ist diesbezlglich jedoch ein sehr weiter Mal3stab anzulegen.
Damit konnen zumindest der mit dem Merkmal M1.2 beanspruchte Elektromotor,
die mit dem Merkmal M1.4 beanspruchte Anordnung und die mit dem Merkmal M1.7
wiederaufladbare Batterie als Bestandteile des Verbrennungsmotors angesehen
werden. An dieser Auffassung kann auch das von der Antragsgegnerin in der Ver-
handlung Uberreichte Vergleichsschaubild zwischen Streitgebrauchsmuster und der
D18, in dem der Startermotor jeweils als separates, vom Verbrennungsmotor unab-
hangiges Bauteil dargestellt ist, nichts andern.

Wahrend aus den Merkmalen M1.2 und M1.6 lediglich hervorgeht, dass der Rasen-
maher einen Elektromotor und eine Schnittstelle zum Starten des Verbrennungs-
motors aufweisen soll, wird mit dem Merkmal M1.9 prazisiert, dass beide Kompo-
nenten funktionstechnisch auch mit der gemafl? den Merkmalen M1.4 und M1.5
beanspruchten Anordnung in Verbindung stehen. Dabei wird mit der beanspruchten
~Kopplung® eine tatsachliche Verbindung bzw. Einbindung nur fir den Elektromotor
gefordert, die sich ggfs. nur indirekt auf die Funktionsweise der Schnittstelle als
Startvorrichtung fur den Verbrennungsmotor auswirkt, dieser aber zumindest nicht

entgegenstehen darf.

2.4. Bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit sind die von der Antragstellerin mit

Beschwerdeerwiderung vom 24. August 2021 eingereichten Entgegenhaltungen
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D20 — D23 zu beriicksichtigen, da fur eine Zurtickweisung dieser Entgegenhaltun-
gen als verspatet keine Rechtsgrundlage vorhanden ist.

Fur das gebrauchsmusterrechtliche Beschwerdeverfahren gilt der Amtsermittlungs-
grundsatz (8 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 87 Abs. 1 PatG). Hieraus folgt,
dass der Senat neues Material von Amts wegen als Entgegenhaltungen in das Ver-
fahren einfihren konnte. Schon dies spricht dagegen, der Antragstellerin die Vor-
lage neuen Materials in der Beschwerdeinstanz zu verwehren. Ferner wird im Ge-
brauchsmusterléschungsverfahren ein ungepruftes Schutzrecht erstmals inhaltlich
geprift. Hierin besteht ein wesentlicher struktureller Unterschied zum Nichtigkeits-
verfahren, so dass der Gebrauchsmustersenat im Loschungsbeschwerdeverfahren
nicht als Berufungsinstanz tatig wird; 8 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG verweist folglich
auf die Bestimmungen des PatG zum Beschwerdeverfahren und gerade nicht auf
die fur das Berufungsverfahren in Nichtigkeitsprozessen geltenden 88 111 ff. PatG.
Mithin kommt eine Zuriickweisung neuen Materials nach 88 117 PatG, 531 Abs. 2
ZPO nicht in Betracht. Selbst wenn man trotz des genannten Amtsermittiungsgrund-
satzes die allgemeine Verspatungsvorschrift des § 296 ZPO flur anwendbar erach-
ten wirde, wirde eine Zuriickweisung neuen Vorbringens nicht nur Verspatung,
sondern auch Verzdgerung voraussetzen. Zu einer Verzogerung hat die Beruck-
sichtigung der von der Antragstellerin mit Beschwerdeerwiderung und Erhebung der
Anschlussbeschwerde eingereichten Entgegenhaltungen von vorneherein nicht ge-
fuhrt. Da insbesondere eine Vertagung des Termins zur mundlichen Verhandlung
vom 7. Marz 2023 nicht erforderlich wurde, wirde eine Zurtickweisung neuen Vor-
bringens nach § 83 Abs. 4 PatG selbst dann scheitern, wenn man —woran der Senat
aus den o.g. Grunden erhebliche Zweifel hat — diese Bestimmung im gebrauchs-

musterrechtlichen Loschungsverfahren tberhaupt fir anwendbar halten wirde.

2.5. Es kann ferner dahinstehen, ob der Gegenstand des Schutzanspruchs 1
nach Hauptantrag von einer im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen neu-
heitsschadlich vorweggenommen wurde. Denn dieser Gegenstand beruht jedenfalls
nicht auf einem erfinderischen Schritt (§ 1 Abs. 1 GebrMG).
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Unstrittig sind die Merkmale M1, M1.1, M1.2, M1.6, M1.7 und M1.9 aus der D18
offenbart, wie von der Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 21. April 2022 (ver-
gleiche dort 4.2.1) zugestanden wird.

Bezuglich des Merkmals M1.3 ist der Antragstellerin (in Ubereinstimmung mit dem
Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung) dahingehend zuzustimmen, dass das
Vorhandensein einer Klinge bereits mit dem Begriff ,,Jawnmower*, wie er in der Auf-
zahlung der Geréate im Absatz [0001] der D18 verwendet wird, dort mitzulesen ist.
Unabhangig davon kénnte dieses Merkmal, selbst wenn nicht von einer impliziten
Offenbarung ausgegangen wirde, einen erfinderischen Schritt nicht begrinden.
Denn bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit kommt es auf die Art des zu verwen-
denden Werkzeugs nicht an. Weder die Funktionsweise oder der Aufbau des Ge-
brauchsmustergegenstands noch auf die des mit der D18 offenbarten Verbren-
nungsmotors fir ein manuelles Arbeitsgerat (,manual working machine®) werden
durch die Wahl des verwendeten Werkzeugmittels beeinflusst. Allenfalls ist ein
Werkzeugmittel in der Art eines nachzufihrenden Drahts, wie er bei Trimmern im
Allgemeinen verwendet wird, komplizierter im Aufbau.

Eine Anordnung aus Bremsen- und Freigabemechanismus gemald den Merkmalen
M1.4 und M1.5 ist in der D18 zwar nicht explizit vorgesehen und kann damit zwar
ggfs. die Neuheit des Gebrauchsmustergegenstands gegentiber der D18 begrin-
den, ein erfinderischer Schritt ist hierin jedoch nicht zu erkennen. Vielmehr wird der
Fachmann derartige Elemente ohnehin vorsehen, da diese nach DIN-Norm EN 836
(vergleiche D22, Abschnitte 4.2.1.3.1.1 und 4.3.3.2), die als Fachwissen des Fach-
manns anzusehen sind, vorgeschrieben sind und dartber hinaus auch im zitierten
Stand der Technik der D18 auf entsprechende Elemente hingewiesen wird (verglei-
che bei D18 Absatz [0004]), bzw. derartige Vorrichtungen auch mehrfach bei gat-
tungsahnlichen Rasenmahern vorbekannt sind (vergleiche Druckschrift D1, Spalte
2, Zeile 3 bis 12 und 43 bis 49; Druckschrift D3, Anspruch 2 und Druckschrift D6,
Spalte 3, Zeile 35 bis 48).

Wenngleich es bei der D18 als bevorzugt angesehen wird, die Batterie dezentral,

abseits des Verbrennungsmotors im Bereich der Steuerung anzuordnen (vergleiche
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bei D18 Abs. [0039]), wird in den Absatzen [0034], [0039] und [0051] auf die M6g-
lichkeit, die Batterie in dem Anlassersystem (,in a case of the starting device®) zu
integrieren, hingewiesen. Dieses ist wiederum, entgegen der Auffassung der An-
tragsgegnerin, als in den Verbrennungsmotor integriert anzusehen (vergleiche bei
D18 Fig. 12 in Verbindung mit Absatz [0077]). Dass die Batterie in einem derart
beschriebenen Fall in dem Geh&use 140 entsprechend aufgenommen und fixiert
ist, versteht sich dabei von selbst. Eine dartberhinausgehende Bedeutung kann
dem Aufnahmeanschluss, wie er mit dem Merkmal M1.8 des Streitgebrauchsmus-

ters beansprucht wird, nicht entnommen werden.

2.6. Da die Antragsgegnerin die Schutzanspriche 1 — 26 nach Hauptantrag als
einheitlichen Anspruchssatz zum Gegenstand seiner Antragsstellung gemacht hat,
fallen mit dem als nicht-schutzféhig zu erachtenden Schutzanspruch 1 auch die wei-
teren Schutzanspriche 2 — 26 (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsibermittlungs-

verfahren II).

3. Die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin ist begriindet, da der Gegen-
stand des Streitgebrauchsmusters nach erstinstanzlichem Hilfsantrag ebenfalls
nicht schutzfahig ist (88 15 Abs. 1 Nr. 1, 1 Abs. 1 GebrMG).

3.1. Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet — ebenfalls mit einer den Beteilig-
ten Ubermittelten Merkmalsgliederung und mit optischer Hervorhebung der Ande-
rungen gegentber der Anspruchsfassung nach Hauptantrag — wie folgt:

M1 Rasenmaéher, mit:

M1.1 einem Verbrennungsmotor;

M1.2 einem Elektromotor, der zum Starten des Verbrennungsmotors ausge-

bildet ist;

M1.3 einer von dem Verbrennungsmotor angetriebenen Klinge;

M1.4 einer Anordnung zum Anhalten der Klinge und/oder des Verbrennungs-

motors, wobei die Anordnung aufweist:
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M1.5 einen Bremsenmechanismus,

einen Freigabemechanismus und

eine Verbindung zwischen dem Bremsenmechanismus und dem Freigabe-
mechanismus;

M1.5.1 einer Anlaufsperre, die ausqgebildet ist, zu verhindern, dass der Frei-

gabemechanismus den Bremsmechanismus freiqibt

M1.6 einer Schnittstelle zum Starten des Verbrennungsmotors,

M1.6.1 die dem Bediener das Freigeben der Anlaufsperre ermdéglicht;

M1.7 einer wiederaufladbaren Batterie, die dazu ausgebildet ist, den Elektro-
motor zu betreiben; und

M1.8 einem in dem Verbrennungsmotor integrierten Aufnahmeanschluss,
wobei die Batterie dazu ausgebildet ist, von dem Aufnahmeanschluss aufge-
nommen zu werden; und

M1.9 wobei der Elektromotor mit der Anordnung derart gekoppelt ist, dass
die Schnittstelle dazu ausgebildet ist, den Elektromotor zum Starten des Ver-

brennungsmotors einzuschalten.

3.2. Der Senat legt den weiteren Merkmalen des Anspruchsl nach Hilfsantrag

folgendes Verstandnis zugrunde:

Gemal Hilfsantrag wird der Rasenmaher dahingehend weiter ausgebildet, dass er
zusétzlich eine Anlaufsperre aufweist. Diese soll verhindern, dass der Freigabeme-
chanismus den Bremsmechanismus freigibt (Merkmal M1.51), wobei die Anlauf-
sperre durch die Schnittstelle, die zum Starten des Verbrennungsmotors vorgese-
hen ist (Merkmal M1.6), vom Bediener freigegeben werden kann (Merkmal M1.61).
Daraus folgt, dass die Schnittstelle tGber einen eigenen Freigabemechanismus ver-
fugen muss. Damit besteht jedoch auch die Moglichkeit, dass dieser Freigabeme-
chanismus der Schnittstelle selbst die Anlaufsperre bildet, bzw. die Anlaufsperre bei
einer seriellen Anordnung, wie sie von der Antragstellerin in ihrem Schriftsatz vom
24. August auf Seite 8 oben dargestellt ist, vor der Schnittstelle (und nicht danach)

angeordnet ist. Ohne eine Freigabe der Schnittstelle als Startvorrichtung fir den
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Elektromotor kann auch der Verbrennungsmotor nicht durch diese Schnittstelle ge-
startet werden, wodurch automatisch die Anordnung M1.4 im gebremsten bzw. nicht
freigegebenen Modus verbleibt. Die Anlaufsperre wird im Streitgebrauchsmuster als
Synonym flr eine Verriegelungseinrichtung verwendet (vergleiche Absatz [0016]
GS.) die mechanisch, beispielsweise durch eine (Sperr-)Nocke eine Klemme, eine
Hulse (Absatz [0018] GS.), oder elektrisch, beispielsweise durch elektrische Schal-
ter (Absatz [0020] GS.) oder durch ein mittels eines Kennworts eines Schlissels
oder eines abgetasteten Fingerabdrucks erzeugtes elektrisches Signal (Absatz
[0019] GS.) realisiert sein kann.

3.3.  Auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag beruht nicht
auf einem erfinderischen Schritt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag
ist gegenuber einer Zusammenschau der aus der Druckschrift D18 und dem aus
der D20 bekannten Gegenstand nahegelegt.

Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag unterscheidet sich von
dem des Hauptantrags durch die neu aufgenommenen Merkmale M1.51 und M1.61,
womit eine von der Beschwerdegegnerin in ihrem Schriftsatz vom 24. August 2022
Seite 8 oben schematisch dargestellte und beschriebene Wirkreihenfolge bean-
sprucht wird, die dahingehend zu ergéanzen ist, dass auch eine in der seriellen An-
ordnung vor der Schnittstelle angeordnete Anlaufsperre unter den Anspruchswort-

laut fallt.

Freigabe- Anlauf- Schnitt-
mechanismus| sperre stelle

Motor - Bremse

=

Schaubild aus dem Schriftsatz der Antragstellerin vom 24. August 2022

»
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Der Fachmann ist stets bestrebt, Gerate und Vorrichtungen dahingehend weiterzu-
entwickeln, dass sie sicherer sind. Dies ist fir den Fachmann bereits Anlass genug,
auch bei der aus der Druckschrift D18 bekannten Vorrichtung im Stand der Technik
nach Vorrichtungen zu recherchieren, die die Sicherheit des aus der D18 bereits
bekannten Rasenmahers erhdhen. Dabei stof3t er unter anderem auch auf die
Druckschrift D20, die hier eine Loésung anbietet, die ohne weiteres in den bekannten
Rasenmaher aus der D18 implementierbar ist, ohne erfinderisch tatig werden zu
missen. Sicherheitseinrichtungen, wie sie mit den Merkmalen M1.51 und M1.61
beansprucht werden, sind dort in der Ausfiihrung geman Figur 3 bekannt.

Hinsichtlich der Analogie zwischen den in dem Merkmal M1.51 beanspruchten An-
laufsperre, der Schnittstelle, die gemafll Merkmal M1.61 dem Bediener das Freige-
ben der Anlaufsperre erméglichen soll und den in der D20 korrespondierenden
Schalteinrichtungen wird auf die von der Antragstellerin ergénzte Fig. 3 der D20 in

ihrer Eingabe vom 24. August 2022 verwiesen.

Fre. S
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Figur 3 aus der D20, von der Antragstellerin erganzt mit analog zu den Merk-
malen M1.51 und M1.61 beanspruchten Bezeichnungen aus dem Schriftsatz

der Antragstellerin vom 24. August 2022.
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Der dortige Rasenméaher 10 umfasst in dieser Ausfihrungsform ein Sicherheitssys-
tem bestehend aus drei miteinander verbundenen Schalteinrichtungen (traction
drive switch 60, deadman switch 62 und starting interlock switch 74). Dabei wird das
Anlaufen des Verbrennungsmotors 12 durch den Startschalter (starting interlock
switch 74) unabhangig von der Stellung des Totmannschalters 62 immer dann ver-
hindert, wenn sich der traction drive Schalter im Fahrmodus befindet (siehe Figur 3,
sowie Spalte 5, Zeile 25 bis 44).

Erganzend ist bezuglich dem aus der D20 bekannten Sicherheitsmechanismus da-
rauf hinzuweisen, dass eine vor der Schnittstelle angeordnete Anlaufsperre durch
den dort in Spalte 7 Zeile 62 bis Spalte 8, Zeile 2 beschriebenen ,key switch” zu
realisieren ist, wie dies auch im Streitgebrauchsmuster beispielhaft vorgesehen ist
(vergleiche dort Absatz [0019] GS.).

3.4. Dadie Antragsgegnerin die Schutzanspriiche 1 — 26 nach Hilfsantrag wiede-
rum als einheitlichen Anspruchssatz zum Gegenstand seiner Antragsstellung ge-
macht hat, fallen mit dem als nicht-schutzfahig zu erachtenden Schutzanspruch 1
auch die weiteren Schutzanspriiche 2 — 26 (BGH GRUR 2007, 862 - Informations-

ubermittlungsverfahren I1).

4. Da die Beteiligten keine weiteren Anspruchsfassungen zum Gegenstand ih-
rer Antrage gemacht haben, war nach alledem das Streitgebrauchsmuster in vollem

Umfang zu l6schen.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2
PatG, 91, 97 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgriinde, die Anlass zu einer anderweitigen Kos-

tenentscheidung geben kdnnten, liegen nicht vor.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangen-
heit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend zu-
gestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim

Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Metternich Brunn Maierbacher



