BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 409/16 Verkiindet am
15. Mai 2018

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:150518B35Wpat409.16.0



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2012 100 010

hat der 35.Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts auf die muandliche Verhandlung vom 15. Mai 2018 durch den
Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel und

Dr.-Ing. Dorfschmidt

beschlossen:

1. Unter Abanderung des Beschlusses der Gebrauchsmuster-
abteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom
15. Marz 2016 wird das Streitgebrauchsmuster
20 2012 100 010 insoweit teilgeléscht, als es Uber den Ge-
genstand der mit Schriftsatz vom 23. Februar 2016 einge-
reichten und dort als Hilfsantrag 2 bezeichneten Schutzan-

spruche 1 — 9 hinausgeht.
2. Im Ubrigen wird der Léschungsantrag zuriickgewiesen.
3. Die Kosten des Loéschungsverfahrens und des Beschwerde-

verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Grinde

Das am 3. Januar 2012 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist am 27. Fe-
bruar 2012 unter der Bezeichnung ,Druckibersetzer®* mit den Schutzanspru-
chen 1l -11 in das Register eingetragen worden. Der Gegenstand des Streitge-

brauchsmusters betrifft einen tragbaren Druckibersetzer zum Antrieb von



austauschbaren Hydraulikwerkzeugen wie z. B. Niet-, Stanz-, Bohr- oder Schneid-
werkzeugen, der gegenuber aus dem Stand der Technik bekannten Druckuber-
setzern leicht handhabbar, besonders kompakt und fir hohe Arbeitslasten geeig-
net sei und ein sicheres und schnelles Austauschen von Werkzeugen erméglichen
soll (vgl. Abs. [0001 — 0006] der Beschreibung).

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

»1ragbarer Druckubersetzer (1) zum Antrieb von austauschbaren Hydrau-
likwerkzeugen (7), mit
- einer Gas- oder Luftdruck angetriebenen Pneumatikeinheit (5),
- einer mit der Pneumatikeinheit (5) verbundenen Hydraulikeinheit (4),
- einer Kopplungseinheit (3) zum unbeweglichen und l6sbaren An-
schluss des Hydraulikwerkzeugs (7) an die Hydraulikeinheit (4),
wobei die Pneumatikeinheit (5), die Hydraulikeinheit (4) und die Kopp-
lungseinheit (3) zu einer einstiickigen mobilen Handhabungseinheit (2)

zusammengefasst sind.”

Hinsichtlich des Wortlauts der abhéngigen Schutzanspriche wird Bezug genom-
men auf die Gebrauchsmusterschrift DE 20 2012 100 010 U1.

Das Streitgebrauchsmuster ist in Kraft, nachdem die Schutzdauer nach Zahlung
der Verlangerungsgebihr fir das 7. und 8. Jahr bis Ende Januar 2020 verlangert
worden ist.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom
7. September 2012, eingegangen am gleichen Tag, Loschungsantrag in vollem
Umfang gestellt.

Sie begrindet den Antrag mit fehlender Schutzfahigkeit aller Schutzanspriiche.
Dazu tragt die Antragstellerin zum einen mehrere, aus ihrer Sicht relevante Vor-
benutzungen von Gegenstanden vor, die die Merkmale des Streitgebrauchsmus-



ters vorwegnehmen wirden. Dieser Vortrag lasst sich in drei Sachverhaltskom-

plexe gliedern:

- Vorstellung eines von dem bei der Antragsgegnerin ab 2007 beschatftigten
Dipl.-Ing. R... im Jahre 2006 entwickelten Druckubersetzers bei der Fa.

R1... im gleichen Jahr (i. F.: \Vorbenutzung R1...%);

- Prasentation eines von Dipl.-Ing. R... in Zusammenarbeit mit A... weiter-
entwickelten Werkzeugs ,,Compact Booster* auf einer Pressekonferenz bei der
A... AG am 21. Juli 2010 und auf der Automechanika 2010 vom 14. —19. Sep-
tember 2010 (i. F.: ,Vorbenutzung Compact Booster*),

- Lieferung eines Nietwerkzeugs ,PNP 90" an die D... AG vor dem

1. Juli 2010 (i. F.: ,Vorbenutzung PNP 90%).

Zur Stutzung ihres Vortrags hat die Antragstellerin im Laufe des Verfahrens eine
Vielzahl von Unterlagen, Schriftstiicke und Videos eingereicht, Zeugenbeweis

angeboten sowie weitere Druckschriften eingereicht:

AS1: Eidesstattliche Versicherung des Herrn R... vom
05.09.2012

AS2: Auszug des Internetauftritts der Firma A... vom 14.09.2010 (2 Sei-

ten)

AS3: S...: A... strebt zum Spitzen-Service — ,Virtuelles Autohaus*
zeigt idealtypische Prozesse, Kfz-Betrieb ONLINE, 15.09.2010
(1 Seite)

AS4: Auszug des Magazins A... Service — Automechanika Special (2 Sei-

ten)

AS5: CD mit dem Film Bezeichnung ,Compact Booster Automechanika

2010.wmf* und dem Film Bezeichnung ,Compact Booster.wmf*

AS6: E-Mail von Herrn R... vom 9. September 2010, 07:58 Uhr



AS7. DE?2454372A
AS8: DE 3406211C2
AS9: Auszug des Internetauftritts der Firma R1...

AS10: W...: W... Neuheit 2010 — Stanz- und Nietwerkzeug
PNP 90, 09/2010

AS11: Rechnung der Firma W... vom 28.02.2011, Belegnum-
mer 201112385

AS12: Diverse weitere E-Mails in Zusammenhang mit der ,Vorbenutzung

Compact Booster*

AS13: Konvolut zur Einspruchssache gegen Patent EP 2 565 469 B1.

Die Antragsgegnerin hat dem am 27. September 2012 zugestellten Léschungsan-
trag mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2012, eingegangen beim DPMA am gleichen
Tage widersprochen.

Sie hat sich insbesondere gegen die Relevanz der behaupteten Vorbenutzungen
gewendet. Zum einen sei in Bezug auf die behauptete ,Vorbenutzung R1..."

von einer Geheimhaltungsvereinbarung auszugehen. Zum anderen wirden die
Gegenstande der jeweils behaupteten Vorbenutzungen auch nicht den Gegen-
stand des Streitgebrauchsmusters vorwegnehmen, zumal Merkmale des Streitge-
brauchsmusters aus den gelieferten bzw. prasentierten Gegenstéanden bzw. Pro-

dukten nicht erkennbar gewesen seien.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mehrere, in einem parallelen Patentprifungs-
verfahren ermittelte Druckschriften in das Verfahren eingefuhrt, und zwar die Ent-

gegenhaltungen

e D1=DE 102004 007 684 A1,
e D2=DE 202010017 206 U1,
e D3=US4366673A,



e D4=JP 11245177 A,
e D5=JP 11114 855A,
e D6 =DE 102009 012 267 Al.

In einem Zwischenbescheid vom 12. August 2013 hat sie Zweifel an der Schutzfa-
higkeit des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung mit Blick auf

den druckschriftlichen Stand der Technik gedul3ert.

Die Antragsgegnerin hat im erstinstanzlichen Loschungsverfahren — insbesondere
auch in der letzten mindlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung
am 15. Marz 2016 — das Streitgebrauchsmuster in erster Linie in der eingetrage-
nen Fassung verteidigt. Sie hat ferner mit Schriftsatzen vom 15. Oktober 2014 und
vom 23. Februar 2016 geéanderte Anspruchssétze als Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsan-

trag 2 eingereicht.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet wie folgt:

»1ragbarer Druckibersetzer (1) zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerk-
zeugen (7), mit

- einer Gas- oder Luftdruck angetriebenen Pneumatikeinheit (5),

- einer mit der Pneumatikeinheit (5) verbundenen Hydraulikeinheit (4),

- einer Kopplungseinheit (3) zum unbeweglichen und I6sbaren Anschluss
des Hydraulikwerkzeugs (7) an die Hydraulikeinheit (4),

- wobei die Pneumatikeinheit (5), die Hydraulikeinheit (4) und die Kopp-
lungseinheit (3) zu einer einstiickigen mobilen Handhabungseinheit (2)
zusammengefasst sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Kopplungseinheit (3) eine Kugelverrastung aufweist, wobei

- eine als verdrehbarer Sperrring (51) zwischen einer Offnungsposition
und einer Verschlussposition ausgebildete Sperrelementfixierung und ein

Kopplungsring (44) koaxial angeordnet sind und



- zwischen einer Innenseite des Sperrrings (51) und einer Aul3enseite des
Kopplungsringes (44) ein zur Aufnahme eines Kugelrastkorpers (52) aus-
gelegter Hohlraum (54) ausgebildet ist und

- der Kopplungsring (44) eine Offnung (45) mit einem gegeniiber dem
Kugelrastkorper (52) geringeren Durchmesser aufweist und

- der Sperrring (51) eine Ausbuchtung zur zumindest abschnittsweisen
Aufnahme des Kugelrastkérpers (52) aufweist,

- wobei der Sperrring (51) und der Kugelrastkérper (52) und der Kopp-
lungsring (44) derart aufeinander abgestimmt sind, dass

- in der Verschlussposition der Kugelrastkdrper (52) abschnittsweise in der
Offnung (45) angeordnet ist und von einer Innenseite (53) des Kopp-
lungsringes (44) vorsteht und vom Sperrring (51) in eine Verriegelungs-
position lagegesichert ist und in der Offnungsposition der Kugelrastkor-
per in eine Entriegelungsposition verlagerbar ist.”

Die Gebrauchsmusterabteilung hat das Streitgebrauchsmuster mit in der mundli-
chen Verhandlung vom 15. Marz 2016 verkiindetem Beschluss geldscht. Sie be-
grindet diese Entscheidung damit, dass alle Merkmale des Schutzanspruchs 1 in
der eingetragenen Fassung aus der D4 bekannt seien. Die zusatzlichen Merkmale
des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 seien aus der D6 bekannt und ihre
Kombination mit den weiteren aus der D4 bekannten Merkmalen sei fur den Fach-
mann naheliegend. Auch das weitere Merkmal des Schutzanspruchs 1 gemali
Hilfsantrag 2 sei aus der D6 nahegelegt, so dass auch der Gegenstand dieser An-
spruchsfassung sich in naheliegender Weise aus einer Kombination der D4 und
der D6 ergebe. Auf die von der Antragstellerin geltend gemachten Vorbenutzun-

gen komme es nicht an.

Der Beschluss ist beiden Beteiligten jeweils am 18. April 2016 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin am 18. Mai 2016 per Fax

Beschwerde eingelegt.



In ihrer Beschwerdebegriindung (Schriftsatz v. 10. Oktober 2016, Bl. 14 ff. d. A.)
kindigt sie als Sachantrag an, das Streitgebrauchsmuster nur noch im Umfang
der Schutzanspriiche nach Hilfsantrag 2 gem. Schriftsatz vom 23. Februar 2016
zu verteidigen. Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Streitge-
brauchsmusters in der o. g. verteidigten Fassung gegenuber der D4 und der D6
neu sei. Zum erfinderischen Schritt tragt die Antragsgegnerin vor, dass die D6
einen gattungsfremden Stand der Technik betreffe. Um zum Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters zu gelangen, wirde der Fachmann die D4 nicht mit der
D6 kombinieren. Die von der Antragstellerin geltend gemachten Vorbenutzungen
halt die Antragsgegnerin weiterhin fir irrelevant. Bei der ,Vorbenutzung Compact
Booster, insbesondere der von der Antragstellerin behaupteten Prasentation auf
der ,Automechanika 2010“ seien nicht alle Merkmale des Schutzanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 2 ersichtlich gewesen, zumal Details der beanspruchten Kopplungsein-
heit auch i. V. m. den von der Antragstellerin eingereichten Filmen betreffend die
Prasentation des Produkts ,Compact Booster” selbst in demontiertem Zustand
nicht erkennbar gewesen seien. Soweit die Antragstellerin darauf verweist, dass
die Antragsgegnerin einen von ihr gegen das der Antragstellerin gehérende Euro-
paische Patent 2 565 469 eingelegten Einspruch selber u. a. auf die Prasentation
des Produkts ,Compact Booster* gestiutzt habe, fihre dies zu keiner anderen
Beurteilung, da es sich bei diesem Europaischen Patent um ein anderes Schutz-
recht, bei welchem nicht nur schriftliche, sondern, anders als in Bezug auf das
Streitgebrauchsmuster, auch mundliche oder bildliche Beschreibungen einen rele-
vanten Stand der Technik begriinden kénnten. Der Gegenstand des Européischen

Patents sei zudem breiter angelegt als derjenige des Streitgebrauchsmusters.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom
15. Marz 2016 aufzuheben wund unter Zurlickweisung des
Loschungsantrags im Ubrigen das Streitgebrauchsmuster

20 2012 100 010 nur in dem Umfang zu léschen, in welchem es



Uber den Gegenstand der mit Schriftsatz vom 23. Februar 2016
und dort als Hilfsantrag 2 bezeichneten Schutzanspriche 1 -9

hinausgeht.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin halt den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gegentber
der D4 in Kombination mit der D6 weiterhin fr nicht schutzféahig. Ferner ist sie der
Auffassung, dass das Streitgebrauchsmuster jedenfalls aufgrund der aus ihrer
Sicht neuheitsschadlichen ,Vorbenutzung Compact Booster* auf der Autome-
chanika 2010 zu l6schen sei. Sie weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
die Antragsgegnerin selber ein Européisches Patent der Antragsgegnerin
(EP 2 565 469) mit einem Einspruch u. a. unter Berufung auf die Vorbenutzung
des ,Compact Boosters” im Rahmen der Automechanika 2010 angreift; dieses
Patent betrifft ein ,Nietgerat” mit Hydraulikbereich, der mittels einer Schnellkupp-
lung mit einem Druckerzeuger mit Pneumatikkolben gekoppelt sei. Sie habe nach
alledem neuheitsschadliches, jedenfalls einen erfinderischen Schritt ausschliel3en-
des Material, das eine schriftiche Beschreibung darstelle bzw. einer solchen
gleichkomme, in das Verfahren eingefuhrt, eine relevante Vorbenutzung hinrei-

chend dargelegt und unter Beweis gestellt.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2017 hat der Senat die Beteiligten darauf hinge-
wiesen, dass ein nach der Geschéftsverteilung des Bundespatentgerichts zur Mit-
wirkung im vorliegenden Beschwerdeverfahren berufenes Mitglied des Bundespa-
tentgerichts beim Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 12. Au-
gust 2013 in seiner damaligen Eigenschaft als Mitglied des DPMA mitgewirkt habe
und hierin ein Ausschlussgrund gemafd 8 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 86
Abs. 2 Nr. 2 PatG zu sehen sei.
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In entsprechend geanderter Besetzung hat der Senat in der mindlichen Verhand-
lung vom 15. Mai 2018 ein von der Antragstellerin in der mundlichen Verhandlung
vorgelegtes Exemplar des Hydraulikwerkzeugs ,Compact Booster”, welches auf
einer Pressekonferenz der Fa. A... AG im Mai 2010 und auf der ,Autome-

chanika 2010“ prasentiert worden sei, in Augenschein genommen. Die Antrags-
gegnerin hat im Termin bestritten, dass dieses Exemplar baugleich und konstruktiv
identisch sei mit demjenigen, welches im Jahr 2010 prasentiert worden sei. We-
gen der Ergebnisse des Augenscheins wird auf das Sitzungsprotokoll vom

15. Mai 2018 verwiesen.

Wegen weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsatze der Beteiligten und den Ubrigen Aktenin-

halt verwiesen.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin hat teilweise Erfolg. Das Streitgebrauchs-
muster 20 2012 100 010 ist nur insoweit zu I6schen, als es Uber den Gegenstand
der mit Schriftsatz vom 23. Februar 2016 eingereichten und dort als Hilfsantrag 2
bezeichneten Schutzanspriiche 1 — 9 hinausgeht, wahrend der Ldschungsantrag

im Ubrigen zuriickzuweisen war.

1. Der Senat ist in der Besetzung gemalRl Rubrum dieses Beschlusses zustéan-
dig. Soweit nach der geltenden Geschaftsverteilung ein Mitglied des Bundes-
patentgerichts zur Mitwirkung berufen ware, welches bei einem im vorangegan-
genen, erstinstanzlichen Léschungsverfahren ergangenen Zwischenbescheid der
Gebrauchsmusterabteilung in seiner damaligen Eigenschaft als Mitglied des
DPMA beteiligt war, liegt insoweit ein Ausschlussgrund nach 8 18 Abs. 2 Satz 1
GebrMG i. V. m. 8§86 Abs. 2 Nr.2 PatG vor. Denn Mitwirkung im vorangegan-
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genen Verfahren vor dem Patentamt bedeutet sachliche Befassung mit dem
Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens, was z. B. bei Prufungsverfahren in
Patentsachen im Erlass eines Priufungsbescheids gem. § 45 PatG seinen Aus-
druck finden kann (vgl. Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl.,
8 86, Rn. 10; Schulte, PatG, 10. Aufl., 8 86, Rn. 15). Dem Erlass eines Prufungs-
bescheids im Patenterteilungsverfahren ist im Gebrauchsmusterléschungsverfah-
ren ein Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung gleichzusetzen, in wel-
chem die Gebrauchsmusterabteilung — wie hier — ihre, wenn auch vorlaufige, Auf-

fassung zu den Erfolgsaussichten des Loschungsantrags mitteilt.

2. Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig.

3. Soweit die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster aufgrund ihres in der
mindlichen Verhandlung vom 15. Mai 2018 zuletzt gestellten Sachantrags nur
noch im Umfang der Schutzanspriche 1 -9 gemald Hilfsantrag 2 vom 23. Fe-
bruar 2016 und nicht mehr in dem Uber diesen Antrag hinausgehenden Umfang,
der Schutzanspriiche 1 bis 11 in der eingetragenen Fassung verteidigt, ist das
Streitgebrauchsmuster ohne Sachprifung im nicht mehr verteidigten Umfang zu

[6schen.

Zwar sind an Klarheit und Bestimmtheit der Erklarung der Ricknahme eines
Widerspruchs gegen einen Léschungsantrag im gebrauchsmusterrechtlichen Ver-
fahren strenge Voraussetzungen zu stellen (vgl. Buhring/Schmid, GebrMG,
8. Aufl.,, 8§ 15, Rn. 81, 82; BGH GRUR 1995, 210, Tz. 16 ff. — Lufterkappe; BGH
GRUR 1997, 625, Tz. 28 ff. — Einkaufswagen |; BPatG BIfPMZ 2010, 291, Tz. 72
— Dichtungsanordnung). Wer allerdings eine gegenuber der eingetragenen Fas-
sung eingeschrankte Fassung eines mit einem Loschungs- oder Feststellungsan-
trag angegriffenen Streitgebrauchsmusters zum Gegenstand des in der mundli-

chen Verhandlung nach Erérterung der Sach- und Rechtslage einzig noch gestell-
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ten Sachantrags macht, gibt klar und eindeutig zu erkennen, dass er an der einge-
tragenen Fassung gerade nicht mehr festhalt, sondern sich des Streitgebrauchs-
musters im nicht mehr verteidigten Umfang begibt. Hierin ist zugleich eine Teil-
Rucknahme eines Widerspruchs gegen den beschwerdegegenstandlichen L6-
schungs- bzw. Feststellungsantrag zu sehen (vgl. z. B. BGH GRUR 1998, 910,
Tz. 41 — Scherbeneis).

4. Der Schutzgegenstand im nunmehr mal3gebenden Umfang betrifft nach
Absatz [0001] der Gebrauchsmusterschrift einen tragbaren Druckibersetzer zum
Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen, mit einer gas- oder luftdruck-
angetriebenen Pneumatikeinheit, einer mit der Pneumatikeinheit verbundenen
Hydraulikeinheit und einer Kopplungseinheit zum unbeweglichen und l6sbaren An-
schluss eines Hydraulikwerkzeugs an die Hydraulikeinheit.

Nach den Ausflihrungen in Absatz [0002] der Gebrauchsmusterschrift werden der-
artige tragbare Druckubersetzer in der industriellen Fertigung zum hydraulischen
Antrieb von unterschiedlichsten Werkzeugen, wie bspw. Niet-, Stanz-, Bohr- oder
Schneidwerkzeugen verwendet. Zum Betrieb solcher Druckibersetzer sei neben
einem Gas- oder Luftdruckanschluss ein zuséatzlicher Stromanschluss notwendig.
Nachteilig hieran ware, dass zum Betrieb des Druckiibersetzers eine zusatzliche
auf die in dem jeweiligen Land verwendete Stromspannung angepasste Span-
nungsumwandlung erfolgen muisste. Insbesondere ware hierdurch ein internatio-
naler Vertrieb erschwert.

Andere bekannte DruckiUbersetzer, die keinen Stromanschluss benétigen, seien
als reine gas- oder luftdruckbetriebene Druckibersetzer ausgebildet. Jedoch sind
derartige Druckibersetzer nach den Ausfihrungen in Absatz [0003] der Ge-
brauchsmusterschrift bisher nur als stationére Einheiten und somit nicht als trag-
bare Ausfiihrungen bekannt.

Druckubersetzer mit austauschbaren Werkzeugen weisen dartber hinaus nach
den Ausfuhrungen in den Absétzen [0004] und [0005] der Gebrauchsmusterschrift
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das Problem auf, dass die Verbindung zwischen Druckiubersetzer und Hydraulik-
werkzeug oft nicht ausreichend stabil sei, um mit hohen Kraften zu arbeiten, oder

nicht ausreichend dicht sei.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht gemaR den Ausfihrungen in Ab-
satz [0006] der Streitgebrauchsmusterschrift darin, einen leicht handhabbaren,
besonders kompakten, fir hohe Arbeitslasten geeigneten Druckiibersetzer bereit-
zustellen, der ein besonders sichereres und schnelles Austauschen von Werkzeu-

gen ermdglicht.

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt durch einen tragbaren Druckibersetzer ent-
sprechend dem Schutzanspruch 1 gemaR dem geltenden Sachantrag.
Dieser Schutzanspruch 1 lautet in einer gegliederten Fassung, auf die in Folge

Bezug genommen wird:

1. Tragbarer Druckibersetzer (1)

a. zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen (7), mit

2. einer Gas- oder Luftdruck angetriebenen Pneumatikeinheit (5),

3. einer mit der Pneumatikeinheit (5) verbundenen Hydraulikeinheit (4),

4. einer Kopplungseinheit (3) zum unbeweglichen und lésbaren Anschluss

des Hydraulikwerkzeugs (7) an die Hydraulikeinheit (4),

5. wobei die Pneumatikeinheit (5), die Hydraulikeinheit (4) und die Kopp-
lungseinheit (3) zu einer einstiickigen mobilen Handhabungseinheit (2)

zusammengefasst sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
6. die Kopplungseinheit (3) eine Kugelverrastung aufweist, wobei

6.a eine als verdrehbarer Sperrring (51) zwischen einer Offnungs-
position und einer Verschlussposition ausgebildete Sperrelementfi-

xierung und ein Kopplungsring (44) koaxial angeordnet sind und
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6.b  zwischen einer Innenseite des Sperrrings (51) und einer
AulRenseite des Kopplungsrings (44) ein zur Aufnahme eines Kugel-

rastkorpers (52) ausgelegter Hohlraum (54) ausgebildet ist und

6.c der Kopplungsring (44) eine Offnung (45) mit einem gegen-
Uber dem Kugelrastkorper (52) geringeren Durchmesser aufweist

und

6.d der Sperrring (51) eine Ausbuchtung zur zumindest ab-

schnittsweisen Aufnahme des Kugelrastkorpers (52) aufweist,

6.e  wobei der Sperrring (51) und der Kugelrastkorper (52) und der
Kopplungsring (44) derart aufeinander abgestimmt sind, dass

6.f in der Verschlussposition der Kugelrastkorper (52) abschnitts-
weise in der Offnung (45) angeordnet ist und von einer Innen-
seite (53) des Kopplungsringes (44) vorsteht und vom Sperrring (51)
in eine Verriegelungsposition lagegesichert ist und

6.9 in der Offnungsposition der Kugelrastkorper in eine Entriege-

lungsposition verlagerbar ist.

Als mal3geblicher Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur (mit Fachhoch-
schulausbildung oder Gleichwertigem) der Fachrichtung Maschinenbau anzuse-
hen, der mehrjahrige Erfahrung im Bereich der Entwicklung und Konstruktion von

tragbaren, hydraulisch angetriebenen Werkzeugmaschinen aufweist.

5. Einige Merkmale des nunmehr geltenden Schutzanspruchs 1 bedurfen einer

Auslegung.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft nach Schutzanspruch 1 einen tragbaren Druck-

Ubersetzer zum Antrieb von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen.
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Der anspruchsgemaélie Druckibersetzer weist eine mit Gas- oder Luftdruck ange-
triebene Pneumatikeinheit sowie eine mit der Pneumatikeinheit verbundene Hy-
draulikeinheit auf. Er verfugt weiterhin tGber eine Kopplungseinheit zum unbewegli-
chen und lésbaren Anschluss eines Hydraulikwerkzeugs an die Hydraulikeinheit.
Die Pneumatikeinheit, die Hydraulikeinheit und die Kopplungseinheit sind zu einer
einstiickigen mobilen Handhabungseinheit zusammengefasst.

In den Merkmalen 6 bis 6.d ist die gegenstandliche Ausgestaltung der Kopplungs-
einheit des beanspruchten Drucktlibersetzers naher beschrieben.
Nach Merkmal 6 weist die Kopplungseinheit (3) eine Kugelverrastung auf, worun-

ter der Fachmann eine Verrastung versteht, deren Rastelemente Kugeln sind.

Nach Merkmal 6.a hat der anspruchsgemalfie Druckiibersetzer eine Sperrelement-
fixierung, bei der ein Sperrring zwischen einer Offnungsposition und einer Ver-
schlussposition verdrehbar ist und der koaxial zu einem Kopplungsring angeordnet

ist.

Zwischen einer Innenseite des Sperrrings und einer Aul3enseite des dazu koaxial
angeordneten Kopplungsrings ist nach Merkmal 6.b ein Hohlraum in der Weise

ausgebildet, dass er einen Kugelrastkorper aufnehmen kann.

Nach den Merkmalen 6.c und 6.d weist der Kopplungsring eine Offnung mit einem
gegenuber dem Kugelrastkorper geringeren Durchmesser auf, so dass die Kugel-
rastkorper nicht nach innen herausfallen kdnnen, wahrend der Sperrring eine Aus-
buchtung hat zur zumindest abschnittsweisen Aufnahme des Kugelrastkorpers.
Nach den Merkmalen 6.e bis 6.g sind der Sperrring, der Kugelrastkdrper und der
Kopplungsring derart aufeinander abgestimmt, dass in der Verschlussposition der
Kugelrastkorper abschnittsweise in der Offnung des Kopplungsrings angeordnet
ist, so dass er von dessen Innenseite vorsteht und vom Sperrring in einer Verrie-

gelungsposition lagegesichert ist, wahrend in der Offnungsposition der Kugelrast-
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korper in eine Entriegelungsposition verlagerbar ist, bei der der Kugelrastkorper in
die Ausbuchtung des Sperrrings ausweichen kann.

Der Wortlaut des Merkmals 6.b legt einerseits die Position des anspruchsgema-
Ren Hohlraums derart fest, als dieser zwischen der Innenseite des Sperrrings und
der Aul3enseite des dazu koaxial angeordneten Kopplungsrings angeordnet sein
muss. Dabei ist die Innenseite des Sperrrings die innere Oberflache des Sperr-
rings und kann auch den Boden der Ausnehmungen (55) umfassen, wie beispiels-
weise in dem Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 7 anhand des Bezugszeichens 56
gezeigt, wahrend die AulR3enseite des Kopplungsringes durch die aul3ere Flache
des Kopplungsringes gebildet wird.

Andererseits legt der Wortlaut des Merkmals 6.b, wonach der Hohlraum zur Auf-
nahme eines Kugelrastkorpers ausgelegt ist, die Abmessung des Hohlraums der-
art fest, dass dieser einen Kugelrastkorper vollstandig aufnehmen kann.

Daher prazisiert der anspruchsgemafe Wortlaut nach Merkmal 6.b das Merk-
mal 6.g derart, dass in der Entriegelungsposition der Kugelrastkorper nicht nur
nicht mehr von einer Innenseite des Kopplungsringes vorsteht, sondern auch voll-
standig zwischen der Innenseite des Sperrrings und der Aul3enseite des Kopp-
lungsrings positionierbar sein muss.

Deshalb kann der anmeldungsgeméafRe Hohlraum — entgegen dem Vortrag der An-
tragstellerin — nicht von einer Bohrung bzw. Offnung im Kopplungsring gebildet
werden, weil fur diesen Fall ein derart gebildeter Hohlraum entgegen dem Wortlaut
des Merkmals 6.b des Anspruchs 1 nicht zwischen der Innenseite des Sperrrings
und der AulRenseite des dazu koaxial angeordneten Kopplungsrings angeordnet
ware, sondern nahezu vollstandig im Kopplungsring bzw. zwischen der Innenseite
des Sperrrings und der Innenseite des dazu koaxial angeordneten Kopplungs-

rings.
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6. Die nunmehr geltenden Schutzanspriiche 1 bis 9 gemald Sachantrag der An-
tragsgegnerin sind zul&ssig, insbesondere im Rahmen der Ursprungsoffenbarung.
Ihre Gegenstande sind auch schutzfahig, weil sie neu sind und auf einem erfinde-

rischen Schritt gegentber dem entgegengehaltenen Stand der Technik beruhen.

6.1 Die Merkmale der geltenden Schutzanspriiche 1 bis 9 sind in den urspring-

lichen Unterlagen offenbart, was von der Antragstellerin auch nicht bestritten wird.

Die Merkmale 1 bis 5 des Schutzanspruchs 1 sind im urspringlichen Schutzan-
spruch 1 offenbart.

Die Merkmale 6 bis 6.g des Schutzanspruchs 1 sind im urspriinglichen Schutzan-
spruch 4 offenbart, wobei die Prazisierung im Merkmal 6.a, wonach die verstell-
bare Sperrelementfixierung in Form eines verdrehbaren Sperrrings ausgebildet ist,
aus der Figur 7 ersichtlich und zudem im Absatz [0109] der Gebrauchsmuster-

schrift beschrieben ist.

Die Merkmale der abhangigen Schutzansprtiche 2 bis 9 sind in den urspriinglichen
Schutzanspriichen 2 und 5 bis 11 offenbart.

6.2 Der Gegenstand nach dem nunmehr geltenden Schutzanspruch 1 gemaf

Sachantrag der Antragsgegnerin ist schutzfahig.

6.2.1 Die Neuheit des zweifellos gewerblich anwendbaren Druckiibersetzers
gemal dem Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der nunmehr nach Sachantrag

geltenden Fassung ist gegeben.

6.2.1.1 Keine der im Verfahren befindlichen, druckschriftichen Entgegenhaltun-
gen stellt eine fir den Gegenstand nach Schutzanspruch 1 neuheitsschadliche

Vorveroffentlichung dar.
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Die Druckschrift D4 beschreibt in Figur 1 und Figur 2 und dem Abstract nach D4a
einen tragbaren Druckibersetzer (Figur 1) zum Antrieb von austauschbaren Hy-
draulikwerkzeugen (26, 27), mit einer Gas- oder Luftdruck angetriebenen Pneuma-
tikeinheit (pneumatic pressure cylinder section 2), einer mit der Pneumatikein-
heit (2) verbundenen Hydraulikeinheit (hydraulic cylinder 3, oil tank 4), einer Kopp-
lungseinheit in Form einer Schraubverbindung (25) zum unbeweglichen und l6sba-
ren Anschluss eines Werkzeugs (26, 27) an die Hydraulikeinheit (3, 4). Bereits
weil das Werkzeug (26, 27) hydraulisch durch die Hydraulikeinheit angetrieben ist,
bildet es ein Hydraulikwerkzeug im Sinne des Streitgebrauchsmusters.

Wie aus Figur 1 deutlich ersichtlich, sind die Pneumatikeinheit (2), die Hydraulik-
einheit (3, 4) und die Kopplungseinheit (25) zu einer einstiickigen mobilen Hand-
habungseinheit (1) zusammengefasst.

Daher sind die Merkmale 1 bis 5 des Oberbegriffs des geltenden Schutzan-
spruchs 1 aus der D4 bekannt.

Die Merkmale 6 bis 6.g des kennzeichnenden Teils des Schutzanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 2, welche die beanspruchte Kopplungseinheit hinsichtlich der Kugel-
verrastung weiter ausbilden, weist die D4 schon deshalb nicht auf, weil dort die
Kopplungseinheit in Form einer Schraubverbindung ausgebildet ist und deshalb

auch keine Kugelverrastung aufweist.

Die Druckschrift D6 beschreibt keinen Druckibersetzer, sondern eine steuerbare
CO2-Ventilanordnung mit einer Kopplungseinheit und weist daher nicht die Merk-

male 1 bis 5 des geltenden Schutzanspruchs 1 auf.

Die Druckschrift D1 zeigt ein hydraulisches Werkzeug mit Motor und Druckverstar-

ker. Eine Kopplungseinheit ist dort nicht ausgebildet.

Die Druckschrift D2 zeigt ein hydraulisch angetriebenes Handwerkzeug mit Elek-
tromotor und einer Kopplungseinheit in Form eines Schnellwechseladapters.
Jedoch hat der Schnellwechseladapter keine Kugelverrastung, sondern Halte-

klauen.
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Auch die Druckschrift D3 zeigt ein hydraulisch angetriebenes Handwerkzeug mit
einer Kopplungseinheit. Jedoch hat auch diese Kopplungseinheit keine Kugelver-

rastung, sondern ist als Verschraubung ausgebildet.

Die Druckschrift D5 zeigt einen tragbaren Druckibersetzer (Figur 1) zum Antrieb
von austauschbaren Hydraulikwerkzeugen, geht aber nicht Uber das hinaus, was

aus der Druckschrift D4 bekannt geworden ist.

Die Druckschrift AS7 zeigt in den Figuren 2 und 3 ebenfalls eine Kopplungseinheit
fur Hydraulikleitungen, die eine Kugelverrastung mit Sperrring in Form der Muf-
fe (67) und einem Kopplungsring in Form der Kupplungsmuffe (60) aufweist.
Jedoch ist der Sperrring (Muffe (67)) entgegen Merkmal 6.a nicht verdrehbar, son-
dern in axialer Richtung gegen die Kraft einer Feder (68) verschiebbar. Auch weist
die bekannte Kopplungseinheit nach der Druckschrift AS7 keinen Hohlraum zwi-
schen einer Innenseite des Sperrrings (Muffe (67)) und einer Aul3enseite des
Kopplungsrings (Kupplungsmuffe (60)) auf, der derart ausgelegt ist, dass er einen
Kugelrastkorper (66) vollstdndig aufnehmen kann.

Vielmehr ist der Kugelrastkdrper (66) zum Uberwiegenden Teil innerhalb einer
Bohrung der Kupplungsmuffe (60) und somit in einem Hohlraum angeordnet, der
sich — anders als nach Schutzanspruch beansprucht nicht — zwischen einer Innen-
seite des Sperrrings (Muffe (67)) und einer AulR3enseite der Kupplungsmuffe (60),
sondern im Kopplungsring bzw. zwischen einer Innenseite des Sperrrings (Muf-

fe (67)) und einer Innenseite der Kupplungsmuffe (60) befindet.

In &hnlicher Weise zeigt die Druckschrift AS8 in den Figuren 3 und 4 eine Kopp-
lungseinheit fur Hydraulikleitungen, die eine Kugelverrastung mit Sperrring in Form
der Schiebehilse (39) und einem Kopplungsring in Form des Kupplungskor-
pers (16) aufweist. Auch hier ist der Sperrring (Schiebehulse (39) entgegen Merk-
mal 6.a nicht verdrehbar, sondern in axialer Richtung gegen die Kraft einer Fe-
der (40) verschiebbar. Ebenso weist die bekannte Kopplungseinheit nach der

Druckschrift AS8 keinen Hohlraum zwischen einer Innenseite des Sperrrings
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(Schiebehilse (39)) und einer Aullenseite des Kopplungsrings (Kupplungskor-
per (16)) auf, der derart ausgelegt ist, dass er den Kugelrastkorper (38) vollstandig
aufnehmen kann. Daher geht die Druckschrift AS8 nicht tber das hinaus, was aus

der Druckschrift AS7 bekannt geworden ist.

6.2.1.2 Ferner hat keine der von der Antragstellerin geltend gemachten Vorbenut-
zungshandlungen den Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der nunmehr mali3-
gebenden Fassung in neuheitsschadlicher Weise vorweggenommen, und zwar
auch dann, wenn man zugunsten der Antragsgegnerin unterstellt, dass ihr diesbe-

zuglicher Sachvortrag zutrifft.

Eine neuheitsschadliche Vorwegnahme durch Vorbenutzung setzt nicht nur vo-
raus, dass ein gebrauchsmustergemal3es Erzeugnis vor dem fir den Zeitrang der
Anmeldung mal3geblichen Tag im Geltungsbereich des Gebrauchsmustergeset-
zes Offentlich zuganglich war, sondern auch, dass ein Fachmann diesem Erzeug-
nis die gebrauchsmustergeméfe Lehre entnehmen konnte. Dies ist bereits dann
der Fall, wenn die nicht nur theoretische Moglichkeit erdffnet ist, dass beliebige
Dritte und damit auch Fachkundige zuverlassige und ausreichende Kenntnis von
der betreffenden Erfindung erlangen (vgl. z. B. BGH, Urteil vom 8. Novem-
ber 2016, | ZR 116/14, Rn. 25 m. w. N.).

Somit kdnnen zwar sowohl die Lieferung eines die Merkmale des mit einem Lo6-
schungsantrag angegriffenen Gebrauchsmusters vorwegnehmenden Gegen-
stands als auch die Prasentation eines solchen Gegenstands auf einer Ausstel-
lung im Inland eine relevante, gemald 8 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG die Schutzfahig-
keit des Streitgebrauchsmusters ausschliel3ende Vorbenutzung darstellen. Es ist
aber zu berucksichtigen, dass in Fallen, in denen die vorbenutzte technische
Lehre durch bloBen Augenschein auch vom Fachmann nicht erkannt werden
kann, diese technische Lehre nur dann der Offentlichkeit zuganglich gemacht
wurde, wenn eine nicht zu fern liegende Moglichkeit besteht, dass andere Fach-

kundige eine die technische Lehre enthillende nahere Untersuchung des vorbe-
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nutzten Gegenstands vornehmen, ggf. diesen Gegenstand auch auseinanderneh-
men oder sogar zerstdren (vgl. Loth, GebrMG, 2. Aufl., 8 3, Rn. 189 m. w. N.).

Ausgehend von diesen Grundsatzen erfillt jedoch keine der von der Antragstelle-
rin geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen die Voraussetzungen fir eine
der Offentlichkeit zuganglich gemachten und die Merkmale des Streitgebrauchs-

musters vorwegnehmenden technischen Lehre.

6.2.1.2.1 Die als offenkundig geltend gemachte ,Vorbenutzung R1..." betrifft
einen von Herrn R... entwickelten pneumatisch/hydraulischen Druckerzeuger,

der ,als Idee fur ein Werkzeug" entsprechend dem der Anlage AS1 beigelegten
Zeichnungsblatt der Fa. R1... vorgestellt wurde. Dem Zeichnungsblatt gemaf

der Anlage AS1 sind zumindest nicht die Merkmale 6.a bis 6.g des Gegenstands
des nunmehr geltenden Schutzanspruchs 1 unmittelbar und eindeutig zu entneh-
men. Auch im Ubrigen hat die Antragstellerin hinsichtlich einer Weitergabe eines
die Merkmale 6 bis 6.g nach den o. g. Grundsatzen offenbarenden Gegenstands
an die Fa. R1... nichts vorgetragen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass ein
solches Werkzeug Uberhaupt gebaut und an die Fa. R1... weitergegeben

wurde, so dass es insoweit an einem schlissigen und substantiierten Sachvortrag
bezuglich einer Vorbenutzung eines die Merkmale des Streitgebrauchsmusters
vorwegnehmenden Gegenstands in einer fir die Offentlichkeit zuganglichen Wei-
se fehlt.

6.2.1.2.2 Das nach dem weiteren Vortrag der Antragstellerin vorbenutzte Stanz-
und Nietwerkzeug ,PNP 90“, wozu die Antragstellerin die Anlagen AS9 bis AS11
eingereicht hat, unterscheidet sich vom Gegenstand des Streitgebrauchsmusters,
wie auch die Antragstellerin selbst mit Schriftsatz vom 4. Februar 2016 dargelegt
hat, ,...vom Gegenstand des Streitpatents dadurch, dass Hydraulikeinheit (Nietge-
rat) und Druckibersetzer nicht zu einer einstiickigen mobilen Handhabungseinheit
mittels einer Schnellkupplung zusammengesetzt sind. Der Druckerzeuger (,Pneu-

mo-Hydraulikpumpe®) ist vielmehr Gber einen Hydraulikschlauch mit dem Nietbu-
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gel verbunden®. Daruber hinaus ist keiner der Anlagen AS9 bis AS11 zu entneh-
men, dass das Stanz- und Nietwerkzeug ,PNP 90 die Merkmale 6.a bis 6.g des
Gegenstands nach Schutzanspruch 1 in der nunmehr maRRgebenden Fassung auf-

gewiesen hat.

6.2.1.2.3 Die weitere behauptete ,Vorbenutzung Compact Booster* erfolgte nach
dem Sachvortrag der Antragstellerin durch die Préasentation von drei Prototypen
des von der Antragsgegnerin in Zusammenarbeit mit der Firma A... vorgestellten
~compact Boosters” auf einer A...-Pressekonferenz im Juli 2010 sowie auf der
Messe ,Automechanika 2010“ im September 2010. Hierzu hat die Antragstellerin
mit den Anlagen AS2 bis AS4 und AS12 sowie mit den Filmen gemal AS5 weitere
Unterlagen vorgelegt, aus denen fur den Senat klar ersichtlich und nachvollziehbar
ist, dass auf der A...-Pressekonferenz im Juli 2010 oder spatestens auf der Mes-
se ,Automechanika 2010“ Prototypen des Druckibersetzers ,Compact Booster”
einem unbegrenzten Personenkreis gezeigt worden ist. Der Senat hat weiterhin
keine Zweifel, dass ein Messebesucher — wie bei Messen allgemein Ublich — die-
ses Handwerkzeug auch in die Hand nehmen und gegebenenfalls auch die
Schnellkupplung betéatigen konnte. Einzelheiten den inneren Aufbau dieses Druck-
Ubersetzers betreffend, konnte ein Messebesucher durch Inaugenscheinnahme
oder Betatigung der Schnellkupplung zweifellos schon deshalb nicht wahrnehmen,
weil hierzu der Druckubersetzer ggf. mittels Spezialwerkzeug hatte vollstandig zer-
legt werden mussen, was — anders als etwa bei der Auslieferung entsprechender
Produkte — bei einer bloRen Prasentation auf einer Pressekonferenz oder auch im
Rahmen einer Ausstellung weder ublich ist noch erwartet werden kann. Es ist
auch von der Antragstellerin nicht vorgetragen worden, dass fur Dritte die Moglich-
keit einer vollstandigen Zerlegung des Druckibersetzers im Rahmen der Presse-
konferenz oder der Automechanika bestanden hat.

Unstrittig ist, dass die zuletzt auf der Messe ,Automechanika 2010“ vorgestellten
~compact Boosters” lediglich Prototypen waren und ein Termin flr eine Serienfer-
tigung ausweislich der AS5 zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand. Fur weitere

Vorbenutzungshandlungen des ,Compact Boosters* wie die behaupteten, jedoch
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nach Zeit, Ort und Gegenstand nicht substantiiert vorgetragenen Lieferungen an
B... (Seite 11 geméal} dem Schriftsatz vom 7. September 2012) hat die Antrag-

stellerin auch nach Aufforderung durch die Gebrauchsmusterabteilung entspre-
chend der Niederschrift zur mindlichen Verhandlung am 21. Oktober 2014 und
auch im weiteren Verfahren weder Unterlagen noch sonstige Beweismittel vorge-

legt, die diese Behauptung substantiiert haben oder stlitzen kénnten.

Der Senat hat einen Gegenstand, der nach Vortrag der Antragstellerin dem auf
der Automechanika vorgestellten Prototyp des ,Compact Booster in weiten Tei-
len, zumindest jedoch im Bereich der Kopplungseinheit vollstandig entspricht, in
der mundlichen Verhandlung vom 15. Mai 2018 in Augenschein genommen, um
beurteilen zu kénnen, welche konkreten Merkmale die Teilnehmer an der A...-
Pressekonferenz und die fachméannischen Besucher der Automechanika aus der
Prasentation des ,Compact Boosters” ersehen konnten.

Die in Augenscheinnahme des ,Compact Booster* hat folgende Wahrnehmungen
ergeben, wozu auch auf das Protokoll zur mindlichen Verhandlung zu verweisen

ist:

Vorgelegt ist ein tragbarer, zylinderformiger Druckibersetzer mit der Aufschrift
.1 ... GmbH*, mit Adresse, sowie ,VAS 6790/20, CB 0994,

KW 25/16, Pmax: OUT HYD 600 bar/8702 psi, IN PNEU 6 bar/87 psi“. Ferner
befindet sich an einem Ende des Gerats ein Kopplungsteil zur Verbindung mit
einem Anschlussstick, dieses zur Verbindung mit einem Hydraulikwerkzeug.
Nach Demontage des Anschlusssticks zur Verbindung mit einem Hydraulikwerk-
zeug ergibt die Inaugenscheinnahme des Kopplungsteils folgendes:

Aul3en befindet sich ein Ring, der zwischen zwei Positionen schwenkbar ist; dieser
aulRere Ring weist an seiner Innenseite acht halbkreisférmige Aussparungen auf.
Weiter nach innen ist konzentrisch ein weiterer Ring angeordnet, der acht als sol-
che hervortretende kugelkalottenformige Objekte in Offnungen enthalt, wobei

diese nicht nach innen herausfallen kénnen. In einer Position des &ufReren
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schwenkbaren Rings konnen die kugelkalottenférmigen Objekte in die halbkreis-
formigen Aussparungen mechanisch hineingedrickt werden, wéhrend in der ande-
ren Position des aulReren schwenkbaren Rings die kugelkalottenférmigen Objekte

in der nach innen hervortretenden Position fixiert sind.

Demnach konnte ein fachkundiger Messebesucher, der einen derartigen Prototyp
des ,Compact Boosters® in Augenschein nimmt und moglicherweise — was aller-
dings von der Antragsgegnerin bestritten wird — auch die Schnellkupplung betéati-
gen kann, um das Hydraulikwerkzeug von Druckibersetzer zu trennen, jedenfalls
die Merkmale 1 bis 5 erkennen; diese sind auch aus den auf der Messe gezeigten
Filmen gemal der AS5 oder auch aus den dazu vorgelegten druckschriftlichen

Unterlagen ersichtlich.

Jedoch ist der Inaugenscheinnahme der Prototypen auf der Messe oder auf der
Pressekonferenz bereits nicht das Merkmal 6 des geltenden Schutzanspruchs 1
eindeutig zu entnehmen, wonach die Kopplungseinheit eine Kugelverrastung auf-
weist, weil die kugelkalottenformigen Objekte der Kopplungseinheit nicht unmittel-
bar und eindeutig, also zweifelsfrei als Kugeln zu erkennen sind, sondern auch an-
dere Rastelemente, beispielsweise auch Bolzen mit einem kugelkalottenférmigen
Bolzenende sein konnten.

Gleiches qilt auch in Bezug auf die Merkmale 6.b bis 6.g des geltenden Schutz-
anspruchs 1.

Nach der Rechtsprechung des BGH ist im Rahmen der Neuheitsprifung nicht zu
ermitteln, in welcher Form der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens eine gege-
bene allgemeine Lehre ausfihren kann oder wie er diese Lehre gegebenenfalls
abwandeln kann, sondern ausschlief3lich, was der Fachmann der Vorveroffentli-
chung, im vorliegenden Fall der Inaugenscheinnahme der Prototypen als den In-
halt der jeweiligen technischen Lehre unmittelbar und eindeutig entnimmt (BGH,
Urteil vom 16. Dezember 2008 — X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn.25, 26
— Olanzapin; Urteil vom 18. Marz 2014 — X ZR 77/12, GRUR 2014, 758, Rn. 39

— Proteintrennung). Offenbart kann auch dasjenige sein, was aus der Sicht des
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Fachmanns fur die Ausfihrung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverstand-
lich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen”
wird. Nichts anderes gilt bei der Offenbarung technischer Lehren durch Vorbenut-
zungen. Auch hier erlaubt die Einbeziehung von Selbstverstandlichem keine Er-
ganzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient nicht anders als
die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs lediglich der vollstandigen Er-
mittlung des Sinngehalts, d. h. derjenigen technischen Information, die der fach-
kundige Leser der Quelle oder der Fachmann bei der Wahrnehmung eines vorbe-
nutzten Gegenstands vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt (BGH,
Beschluss vom 17. Januar 1995 — X ZB 15/93, BGHZ 128, 270, 276 ff. — Elektri-
sche Steckverbindung; Urteil vom 16. Dezember 2008 — X ZR 89/07, a. a. O.
— Olanzapin; Urteil vom 18. Méarz 2014 — X ZR 77/12, a. a. O. — Proteintrennung).

Hiervon ausgehend kann mangels der unmittelbaren und eindeutigen Wahrneh-
mung von Kugeln bei der Prasentation des ,Compact Boosters" im Rahmen der
Prasentation dieses Werkzeugs auf der A...-Pressekonferenz im Juli 2010 bzw.

auf der Automechanika 2010 im September 2010 diese behaupteten Vorbenut-
zungshandlungen auch nicht die Merkmale 6.b bis 6.g offenbaren, welche die an-
spruchsgemalfe Kugelverrastung weiter ausbilden; dies hatte — wie bereits ausge-
fuhrt — eine vollstandige Zerlegung des prasentierten Werkzeugs vorausgesetzt,
was aber weder vorgetragen wurde noch im Rahmen derartiger Prasentationen

Ublich ist oder erwartet werden kann.

6.2.2. Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 1 beruht auch auf einem

erfinderischen Schritt.

6.2.2.1 Nachstliegenden Stand der Technik und einen geeigneten Ausgangspunkt
kann zum Einen — entsprechend der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung —
die D4 bilden, die, wie vorstehend zur Neuheit begrindet, unmittelbar und eindeu-
tig allenfalls die Merkmale 1 bis 5 offenbart. Die Merkmale 6 bis 6.g sind, wie oben
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dargelegt, aus der D4 nicht bekannt, weil der Druckibersetzer der D6 eine
Schraubverbindung als Kopplungseinheit aufweist.

Sofern der Fachmann an dem bekannten Druckuiibersetzer unterschiedliche Werk-
zeuge betreiben will, so wird er zweifellos die in Form einer Schraubverbindung
ausgebildete Kopplungseinheit als nachteilig, weil umstandlich erachten und des-
halb eine Schnellkupplung in Betracht ziehen.

Auf der Suche nach geeigneten Schnellkupplungen fir hydraulische Verbindungen
wird er auch benachbarte Fachgebiete berlcksichtigen und deshalb auch Schnell-
kupplungen im Bereich der pneumatischen Verbindungen in Betracht ziehen und
stolt  dabei auf  die Kopplungseinheit  nach der Druckschrift
DE 10 2009 012 267 Al (D6). Diese Druckschrift zeigt in Figur 1 eine steuerbare
CO2-Ventilanordnung mit einer Kopplungseinheit, die nach den Ausfuhrungen in
der Beschreibung, Absatz [0057], auch mehrere Rastelemente in Kugelform, also
eine Kugelverrastung aufweist (Merkmal 6). Eine als Sperrring (,Gehause® 12)
ausgebildete, zwischen einer Offnungsposition und einer Verschlussposition ver-
stellbare Sperrelementfixierung und ein Kopplungsring (ringférmiges Bauteil ohne
Bezugszeichen das innerhalb des Gehauses (12) am Ventilanschluss (2) ange-
ordnet ist) sind koaxial zueinander angeordnet. Anders als es Merkmal 6.a vorgibt,
ist der Sperrring in Form des Gehéuses (12) jedoch nicht verdrehbar, sondern in
axialer Richtung gegen die Kraft der Feder (8) verschiebbar. Der Kopplungsring
weist mehrere Offnungen (Vertiefungen 11) auf (Teilmerkmal 6.c). Nach den Aus-
fuhrungen in Absatz [0057] sind in den Vertiefungen (11) die Rastelemente in
Kugelform angeordnet.

Weitere Einzelheiten der Kugelverrastung sind der D6 in unmittelbarer und ein-
deutiger Weise nicht zu entnehmen.

Aufgrund seines Fachwissens Uber Kopplungseinheiten erschlief3t sich entspre-
chend den Ausfiihrungen in dem Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung dem
Fachmann moglicherweise auch, dass der Sperrring Ausbuchtungen zur ab-
schnittsweisen Aufnahme der Kugelrastkdrper und die Offnungen (11) einen ge-

genuber der Kugelrastkérper geringeren Durchmesser haben missen, weil die
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Kugelrastkorper nicht nach innen herausfallen kbnnen und dass der Sperrring in
Form des Gehauses (12), die Kugelrastkorper und der Kopplungsring derart auf-
einander abgestimmt sind, dass in der Verschlussposition die Kugelrastkorper
abschnittsweise in den Offnungen (11) angeordnet sind und von einer Innenseite
des Kopplungsringes vorstehen und vom Sperrring in einer Verriegelungsposition
lagegesichert sind, wahrend sie in der Offnungsposition in eine Entriegelungspo-
sition verlagerbar sind.

Anders als es die Gebrauchsmusterabteilung gesehen hat, ist nach Uberzeugung
des Senats jedoch das Merkmal 6.b von der D6 nicht offenbart. Denn die be-
kannte Kugelverrastung nach der D6 hat als Hohlraum, der zwischen einer Innen-
seite des Sperrrings (Gehause 12) und einer AulRenseite des Kopplungsrings
angeordnet ist, allenfalls die Ausbuchtungen im Sperrring, die die Kugelrastkorper
lediglich abschnittsweise aufnehmen. Dies ist jedoch kein Hohlraum im Sinne von
Merkmal 6.b, der derart ausgebildet ist, dass er den Kugelrastkorper vollstandig
aufnehmen kann. Vielmehr werden hier die Kugeln ausweislich den Ausfihrungen
in Absatz [0057] in den Vertiefungen (11) des Kopplungsrings (ringférmiges Bau-
teil ohne Bezugszeichen, das innerhalb des Gehauses (12) am Ventilanschluss (2)
angeordnet ist) aufgenommen. Soweit die Gebrauchsmusterabteilung das notwen-
dige Spiel zwischen den relativ zueinander zu bewegenden Bauteilen Gehause
und Kopplungsring als Hohlraum im Sinne des Streitgebrauchsmusters auffasst,
so kann der Senat dem schon deshalb nicht folgen, weil dieses Spiel zwischen
den relativ zueinander zu bewegenden Bauteilen entgegen Merkmal 6.b nicht
dazu geeignet ist, Kugelrastkérper vollstdndig aufzunehmen. Vielmehr soll ein Be-
wegungsspiel bekanntlich méglichst klein gehalten werden, um ein Verkanten zu
vermeiden.

Somit fuhrt eine Kombination der D4 mit der D6 selbst unter Bertcksichtigung von

Fachwissen nicht zum Streitgegenstand.

Die ubrigen Druckschriften gehen nicht tGber das hinaus, was aus der D6 oder der

D4 bekannt geworden ist.
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6.2.2.2 Andererseits kann auch die behauptete Vorbenutzung ,Compact Booster*
als nachstliegender Stand der Technik und als geeigneter Ausgangspunkt fur die

Beurteilung des erfinderischen Schritts angesehen werden.

Wie bei der Neuheit im Einzelnen begrindet, erschlie3en sich dem fachkundigen
Messebesucher bereits die Merkmale 1 bis 5 unmittelbar und eindeutig aus der
Prasentation der drei Prototypen auf der A...-Pressekonferenz im Juli 2010 sowie

auf der Messe ,Automechanika 2010" im September 2010.

Auch wenn das Merkmal 6 der Prasentation des Werkzeugs ,Compact Booster*
nicht in unmittelbarer und eindeutiger Weise zu entnehmen war, so weist es fur
sich betrachtet jedoch keinen erfinderischen Schritt auf. Der Senat ist Uberzeugt,
dass ein Fachmann, aufgrund seiner fachménnischen Kenntnisse tber den Auf-
bau von herkdmmlichen Schnellkupplungen (beispielsweise ASS8), fur die kugel-
kalottenformigen Objekte durchaus auch Kugeln in Betracht zieht, so dass fir ihn
aufgrund seines Fachwissens eine Kupplungseinheit mit einer Kugelverrastung
nahegelegt ist (Merkmal 6).

Hinsichtlich der weiteren Merkmale 6.a, 6.c, 6.d, 6.e, 6.f und 6.9 ist folgendes fest-

zustellen:

Der &ul3ere Ring, der zwischen zwei Positionen schwenkbar ist, bildet mit dem
konzentrisch innen dazu angeordneten (weiteren) Ring ganz offensichtlich eine
Sperrelementfixierung entsprechend Merkmal 6.a, wobei der &ufR3ere Ring den ver-
drehbaren Sperrring bildet, der zwischen einer Offnungsposition und einer Ver-
schlussposition schwenkbar ist und innere Ring den Kopplungsring bildet, der ko-
axial zum aufReren Ring (Sperrring) angeordnet ist.

Der innere Ring, der den Kopplungsring bildet, hat 8 Offnungen in Form von
Durchgangsbohrungen, die jeweils einen gegeniiber dem Kugelrastkorper gerin-
geren Durchmesser aufweisen missen, weil die als Kugeln ausgebildeten Rast-

korper nicht nach innen herausfallen kénnen (Merkmal 6.c). Der aulRere Ring, der
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den Sperrring bildet, hat an seiner Innenseite acht halbkreisférmige Aussparun-
gen, also anspruchsgemalle Ausbuchtungen entsprechend Merkmal 6.d, die die
Kugelrastkorper zumindest abschnittsweise aufnehmen kénnen.

Die Betatigung der Schnellkupplung vermittelt dem Fachmann unmittelbar, dass
der aul3ere Ring, der den Sperrring bildet, und die Kugelrastkdrper und der dazu
konzentrische innere Ring, der den Kopplungsring bildet, derart aufeinander abge-
stimmt sind, dass in der Verschlussposition die Kugelrastkorper abschnittsweise in
der Offnung angeordnet sind und von einer Innenseite des inneren Ringes (Kopp-
lungsringes) vorstehen und vom Sperrring in einer Verriegelungsposition lagege-
sichert sind und in der Offnungsposition die Kugelrastkorper in eine Entriegelungs-

position verlagerbar sind (Merkmale 6.e, 6.f, 6.9).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein Fachmann zum einen der Inaugen-
scheinnahme der Prototypen und Betéatigung der Schnellkupplung die Merkmale 1
bis 5 unmittelbar und eindeutig entnimmt, wahrend ihm nach dieser Inaugen-
scheinnahme aufgrund seines Fachwissens Uber den Aufbau herkémmlicher

Schnellkupplungen die Merkmale 6, 6.a sowie 6.c bis 6.g nahegelegt sind.

Das Merkmal 6.b jedoch ist dem Fachmann weder aus der Inaugenscheinnahme
noch aus der Handhabung in Form der Betéatigung der Schnellkupplung der Pro-
totypen entnehmbar, weil dieses Merkmal im nicht einsehbaren Bereich des
Druckiibersetzers ausgebildet ist und deshalb ohne vollstdndige Zerlegung des
Drucklbersetzers nicht erkennbar ist. Eine Zerlegung der auf der Messe gezeigten
Prototypen hat nicht stattgefunden, so dass zumindest dieses Merkmal durch ein-
fache Inaugenscheinnahme der Prototypen auf der Pressekonferenz oder der
Messe nicht bekannt geworden sein kann.

Entgegen dem Vortrag der Antragstellerin ist dieses Merkmal bei Schnellkupplun-
gen auch nicht vollig selbstverstandlich.
Denn wie bereits die im Verfahren befindlichen Druckschriften D6, AS7 und AS8

beweisen, ist es bei herkdmmlichen Schnellkupplungen mit Kugelverrastungen
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fachublich, die Kugeln innerhalb von Bohrungen des Kopplungsrings und somit in
einem Hohlraum anzuordnen, der sich — anders als nach Merkmal 6.b des gelten-
den Schutzanspruchs 1 beansprucht — nahezu vollstdndig im Kopplungsring befin-
det, weshalb der Kopplungsring beim bekannten Stand der Technik stets als mas-
siver Ring ausgebildet ist, der eine Wandstarke aufweist, die nahezu den Kugel-
rastkérpern entspricht.

Demgegenuber ist beim Gegenstand nach dem Schutzanspruch 1 entsprechend
Merkmal 6.b zwischen einer Innenseite des Sperrrings und einer Aul3enseite des
Kopplungsrings ein zur Aufnahme eines Kugelrastkérpers ausgelegter Hohlraum
ausgebildet.

Eine derartige Lehre war auch nicht durch einfache fachibliche Erwadgungen ohne
weiteres auffindbar; vielmehr bedurfte es dariber hinausgehender Gedanken und
Uberlegungen, die auf erfinderische Tatigkeit schlieBen lassen, um zur bean-

spruchten Losung zu gelangen.

Auch eine Kombination der behaupteten Vorbenutzung ,Compact Booster mit den
tbrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D6 sowie AS7 und ASS,
fuhrt nicht zum erfindungsgemaflen Gegenstand entsprechend Merkmal 6b des
Schutzanspruchs 1. Denn keine dieser im Verfahren befindlichen Druckschriften
weist — wie vorstehend begriindet — das Merkmal 6.b auf, so dass keine dieser
Druckschriften den Fachmann dazu anregen kdnnten, den Hohlraum der Schnell-

kupplung des Druckibersetzers entsprechend Merkmal 6.b auszubilden.

Bei dieser Sachlage kann daher dahinstehen, ob der in der mundlichen Verhand-
lung in Augenschein genommene Druckibersetzer tatsachlich in weiten Teilen
den auf der Messe prasentierten Prototypen des auf der A...-Pressekonferenz im
Juli 2010 sowie auf der Messe ,Automechanika 2010“ im September 2010 gezeig-
ten Prototypen des ,Compact Booster” entspricht.

Die beantragte Zeugeneinvernahme hinsichtlich der behaupteten Vorbenutzungs-

handlungen war daher entbehrlich.
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Der geltende Schutzanspruch 1 hat daher Bestand.

6.3 Die (abhangigen) Schutzanspriche 2 bis 9 betreffen zweckmalfiige und nicht
selbstverstandliche Ausgestaltungen des Gegenstandes nach dem Schutzan-
spruch 1, die tber Selbstverstandlichkeiten hinausreichen. Sie sind daher eben-

falls schutzfahig.

7. Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 91 Abs.1 Satz1 ZPO, § 84 Abs. 2
Satz 2 PatG, 8 17 Abs. 4 GebrMG. Eine Kostenaufhebung ist geboten, weil der
Gegenstand des Streitgebrauchsmusters im schutzfahigen Umfang gegeniber der

eingetragenen Fassung erheblich eingeschrankt ist.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-

schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertigt 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
Befangenheit 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 Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Metternich Rippel Dr. Dorfschmidt
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