BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
XZB 1/11
vom
17. Juli 2012
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: E]

Feuchtigkeitsabsorptionsbehalter

GebrMG § 18 Abs. 4; PatG § 100 Abs. 2

Die beschrankte Zulassung der Rechtsbeschwerde kommt bei Gebrauchsmus-

tern auch in Bezug auf einzelne Léschungsgrinde in Betracht.

BGH, Beschluss vom 17. Juli 2012 - X ZB 1/11 - Bundespatentgericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 17. Juli 2012 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die

Richterin Mihlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 20. Oktober 2010 verkin-
deten Beschluss des 35. Senats (Gebrauchsmusterbeschwerde-
senats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Antragstel-
lerin verworfen, soweit sie sich gegen die Zuriickweisung des auf
fehlende Schutzfahigkeit gestitzten Ldschungsantrags wendet,

und im Ubrigen zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstands des Rechtsbeschwerdeverfahrens
wird auf 100.000 EUR festgesetzt.

Grinde:

I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des inzwischen durch Ablauf der
Schutzdauer erloschenen, aus einer europdischen Patentanmeldung vom
2. Oktober 2001, die ihrerseits die Prioritat einer schwedischen Patentanmel-
dung in Anspruch nimmt, abgezweigten deutschen Gebrauchsmusters
201 22 752 (Streitgebrauchsmusters), das eine "Vorrichtung zur Feuchtigkeits-
absorption" betrifft. Der eingetragene Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchs-

musters hat folgenden Wortlaut:



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

1. Vorrichtung zur Feuchtigkeitsabsorption, um
die Atmosphare in einem Transportcontainer in ei-
nem trockenen Zustand zu halten, wobei die Vorrich-
tung Folgendes umfasst: einen Trockenmittelbehalter
(1, 21) mit einer Seitenwand (5, 25) und ein Mittel
zum Zurlckhalten des Trockenmittels im Behalter,
ferner einen Behalter (2, 22) fir Trockenmittellésung
mit einer Seitenwand (14, 34) und einem Boden (13,
33), wobei der Trockenmittelbehalter (1, 21) das Tro-
ckenmittel aufnehmen kann, das in Kontakt mit
feuchter Luft eine Trockenmittellésung bildet, wobei
die Seitenwand (5, 25) des Trockenmittelbehalters
(1, 21) mindestens eine Luftzutrittséffnung (6, 26)
aufweist und der Trockenmittelbehélter (1, 21) in sei-
nem Boden mindestens eine Offnung (4, 24) umfasst,
durch das die Trockenmittellésung in den Behalter (2,
22) fur Trockenmittelldsung flieRen kann, wobei der
Behalter (2, 22) flr Trockenmittelldsung eine obere
Offnung aufweist und verschiebbar so auf dem Tro-
ckenmittelbehalter (1, 21) angebracht ist, dass der
Trockenmittelbehalter (1, 21) im Behalter (2, 22) flir
Trockenmittelldsung von einer aktiven Position, in der
die Luftzutrittséffnung (6, 26) den Zutritt feuchter Luft
aus der Umgebung zum Trockenmittelbehalter (1,
21) gestattet, in eine Transport- oder Lagerungsposi-
tion verschoben werden kann, in der die Seitenwand
(14, 34) des Behalters fur Trockenmittelldsung die
Luftzutrittsdfinung (6, 26) des Trockenmittelbehalters
(1, 21) vollstandig bedeckt, wobei der Trockenmittel-
behalter (1, 21) durch einfaches Verschieben im Be-
halter (2, 22) fir Trockenmittelldsung von der Trans-
port- oder Lagerungsposition in die aktive Position
uberfihrt werden kann und der Trockenmittelbehalter
(1, 21) wahrend dieser Uberfilhrung seine relative
Ausrichtung gegenliber dem Behalter (2, 22) fiir Tro-
ckenmittellésung stéandig beibehalt und die Untersei-
te des Bodens (3, 23) des Trockenmittelbehalters (1,
21) der Oberseite des Bodens (13, 33) des Behalters
(2, 22) fur Trockenmittellésung gegeniber liegt, wo-
bei die Vorrichtung ferner ein Mittel umfasst, um eine
Trennung des verschobenen Trockenmittelbehalters
(1, 21) vom Behalter (2, 22) fiir Trockenmittellésung
zu verhindern.

Die Antragstellerin hat beantragt, das Gebrauchsmuster zu I6schen, und
dazu geltend gemacht, der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 des Streitge-

brauchsmusters gehe Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Patentan-
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meldung hinaus, aul’erdem sei er gegenilber dem Stand der Technik nicht
schutzfahig. Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts hat den Léschungsantrag zurickgewiesen, die hiergegen gerichtete
Beschwerde der Antragstellerin ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Patentge-
richt zugelassenen Rechtsbeschwerde begehrt die Antragstellerin, unter Aufhe-
bung des angefochtenen Beschlusses die Unwirksamkeit des Gebrauchsmus-
ters festzustellen, hilfsweise das Verfahren zu anderweiter Verhandlung und
Entscheidung an das Patentgericht zuriickzuverweisen. Die Antragsgegnerin

tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Il. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechtsbeschwerde ist nur in-
soweit zuldssig, als mit ihr der Léschungsgrund der unzuldssigen Erweiterung
weiterverfolgt wird; im Ubrigen ist sie mangels Zulassung durch das Patentge-
richt nicht zulassig.

1. Nach der standigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann
die Zulassung der Revision auf einen tatsachlich und rechtlich selbstandigen
Teil des Gesamtstreitstoffs beschrankt werden, der Gegenstand eines selb-
stéandig anfechtbaren Teil- oder Zwischenurteils sein kénnte oder auf den der
Revisionsklager selbst seine Revision beschranken kénnte (BGH, Urteil vom
29. Juni 1967 - VIl ZR 266/64, BGHZ 48, 134, 136; Urteil vom 3. August 2010
- VI ZR 113/09, NJW 2010, 3037 = GRUR-RR 2010, 451 Rn. 8 mwN). Fir das
Rechtsbeschwerdeverfahren in Patent- und Gebrauchsmustersachen gilt nichts
anderes (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1978 - X ZB 3/76, GRUR 1978, 420
- Fehlerortung; Beschluss vom 30. Oktober 2007 - X ZB 18/06, GRUR 2008,
279 - Kornfeinung). Ebenso wie der Rechtsbeschwerdefiihrer sein Rechtsmittel
entsprechend beschranken kénnte, kann daher, wenn mehrere Widerrufs- oder
Léschungsgriinde geltend gemacht worden sind, die Zulassung der Rechtsbe-
schwerde auf einen dieser Widerrufs- oder Léschungsgriinde beschrankt wer-
den.



2. Der Annahme einer beschrankten Zulassung der Rechtsbeschwerde
steht nicht entgegen, dass die Entscheidungsformel des Patentgerichts insoweit
keine Einschrankung enthalt. Es entspricht ebenfalls der standigen Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs, dass die Entscheidungsformel im Licht der
Griinde auszulegen und deshalb von einer beschrankten Rechtsmittelzulassung
auszugehen ist, wenn sich dies aus den Grinden der Beschrankung klar ergibt.
Dies ist regelmafig dann anzunehmen, wenn sich die Frage, die der Vorinstanz
Anlass zur Zulassung gegeben hat, nur fiir einen eindeutig abgrenzbaren selb-
standigen Teil des Streitstoffes stellt (BGH, Urteil vom 3. August 2010
-VIZR 113/09, NJW 2010, 3037 = GRUR-RR 2010, 451 Rn. 9 mwN).

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde durch das Patentgericht ist hier-
nach nur wegen des geltend gemachten Ldschungsgrunds der unzuldssigen
Erweiterung erfolgt. Dies folgt eindeutig aus den Entscheidungsgriinden des
angefochtenen Beschlusses, die die im tatbestandlichen Teil der Griinde wie-

dergegebene entsprechende Anregung der Antragstellerin aufgreifen.

lll. Im Umfang der Zulassung ist die Uberpriifung der angefochtenen
Entscheidung nach Art einer Revision eréffnet (st. Rspr.; zuletzt BGH, Be-
schluss vom 24. Januar 2011 - X ZB 33/08, GRUR 2011, 409 - Deformations-
felder; Beschluss vom 20. Dezember 2011 - X ZB 6/10, GRUR 2012, 378 - In-
stalliereinrichtung Il). Dieser Uberprifung hélt die Entscheidung des Patentge-

richts stand.

1. Der Antrag ist weiterhin zulédssig. Im Hinblick auf das Erléschen des
Gebrauchsmusters hat die Antragstellerin unter Darlegung eines eigenen
Rechtsschutzbediirfnisses den Léschungsantrag wirksam auf einen Feststel-

lungsantrag umgestellt.

2. Der Feststellungsantrag ist jedoch nicht begriindet. Das Patentge-
richt hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass das Streitgebrauchsmuster nicht

wegen unzulassiger Erweiterung zu Idschen ist.
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a) Das Streitgebrauchsmuster betrifft eine Vorrichtung zur Feuchtig-
keitsabsorption aus der Umgebungsluft mittels eines Trockenmittels, das bei
Kontakt mit feuchter Luft in Losung geht, wobei die flissige Lésung in einen
Auffangbehalter abflieRt. Dabei bilden der das Trockenmittel aufnehmende Be-
halter und der Behalter zur Aufnahme der sich bei der Absorption bildenden
Ldsung eine Einheit. Durch das Streitgebrauchsmuster soll es erméglicht wer-

den, eine solche Vorrichtung méglichst klein und gut handhabbar auszubilden.

Hierzu stellt das Streitgebrauchsmuster eine Vorrichtung zur Feuchtig-
keitsabsorption in einem Transportcontainer unter Schutz (Merkmalsgliederung

des Patentgerichts in eckigen Klammern),

(1) far ein Trockenmittel, das im Kontakt mit feuchter Luft eine

Trockenmittellésung bildet,

(2) die einen Trockenmittelbehalter aufweist [M1],

(2.1) der das Trockenmittel aufnehmen kann,

(2.2) mit einer Seitenwand [M1],

(2.2.1) die mindestens eine Luftzutrittséffnung auf-
weist [M5],

(2.3) der in seinem Boden mindestens eine Offnung um-
fasst, durch die die Trockenmittelldsung in den fir die-
se vorgesehenen Behalter flielen kann [M6],

(2.4) und mit einem Mittel zum Zurlickhalten des Trocken-
mittels in dem Behalter [M2],

(3) weiter einen Behalter fur die Trockenmittelldsung mit einer

Seitenwand und einem Boden [M3],

(3.1) der eine obere Offnung aufweist [M7], wobei

(4) der Behaélter fur die Trockenmitteliésung verschiebbar so auf
dem Trockenmittelbehélter angebracht ist, dass der Tro-
ckenmittelbehalter im Behalter fiur die Trockenmittellésung

von einer aktiven Position in eine Transport- oder Lagerposi-
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tion verschoben und durch einfaches Verschieben in die akti-

ve Position Gberfuhrt werden kann [M8, M11], wobei

(4.1) in der aktiven Position die Luftzutritts6ffnung den Zu-
tritt feuchter Luft aus der Umgebung zum Trockenmit-
telbehalter gestattet [M9],

(4.2) in der Transport- oder Lagerposition die Seitenwand
des Behalters fir die Trockenmittelldsung die Luftzu-
tritts6ffnung des Trockenmittelbehélters vollstéandig
bedeckt [M10] und

(4.3) der Trockenmittelbehalter wahrend des Uberfiihrens in
die aktive Position seine relative Ausrichtung gegen-
Uber dem Behalter fir die Trockenmittelldsung standig
beibehalt [M12],

(6) die Unterseite des Bodens des Trockenmittelbehélters ge-
genlber der Oberseite des Bodens des Behalters fur die
Trockenmittelldsung liegt [M13] und

(6) die Vorrichtung ein Mittel umfasst, um eine Trennung des
verschobenen Trockenmittelbehélters vom Behalter fir die

Trockenmittelldsung zu verhindern [M14].

b) Das Patentgericht hat ausgefiihrt, der Fachmann, ein Diplom-
Ingenieur der Verpackungstechnik, der wegen der Gebrauchseigenschaften
und Handhabung von Trocknungsmitteln einen Ingenieur der Verfahrenstechnik
oder Chemie zu Rate ziehe, werde die Luftzutrittséffnung als solche mit endli-
cher Ausdehnung ansehen, denn der Ausdruck Luftzutrittséffnung impliziere
eine allseitige Erstreckung der zwingend geforderten Wand um die Offnung
herum. Auch beim Trockenmittelbehalter sei das Vorhandensein eines Bodens
zwingende Voraussetzung fiir eine Offnung mit endlicher Ausdehnung; ein end-
seitig offenes Rohr besaRe zwar eine Offnung, aber keine anteilige stirnseitige
Bodenflache. Die MaBnahme, Mittel zum Zurlickhalten des Trockenmittels in



dem Behalter vorzusehen, betreffe die Luftzutrittséffnung sowie die Offnung im
Boden, die mit einem Geflecht oder Gitter versehen sein kénnten. Weil der Tro-
ckenmittelbehalter das Trockenmittel aufnehmen solle, iberndahmen Seiten-
wand und Boden hierfur die Ruckhaltefunktion; insoweit werde lediglich die Be-
reitstellung eines ausreichenden Volumens im Innern des Trockenmittelbehal-
ters verlangt. Der Trockenmittelbehalter miisse im Transportzustand wie in sei-
ner aktiven Position gegen Luftzutritt abgeschlossen sein. Die Seitenwéande des
Trockenmittelbehalters missten von den Seitenwénden des Behalters fur Tro-
ckenmittellésung umgriffen werden und eine Form haben, die eine relative Ver-
schiebung der Behalter zulasse. Weil der Behalter fir die Lésung nur eine obe-
re Offnung fir die Anordnung des Trockenmittelbehélters in ihm besitze, sei
eine Uberfilhrung von der Transportposition in die aktive Position nur entlang
der Seitenwande aus der Offnung heraus oder hinein méglich, die insoweit ei-
nen axialen Verschiebeweg definierten. Die Luftzutrittséffnung, die ausschlief3-
lich den Zutritt feuchter Luft gestatte, misse an einer Stelle in der Seitenwand
des Trockenmittelbehélters angeordnet sein, die im Transportzustand von der
umgebenden Seitenwand vollstandig bedeckt sei, im aktiven Zustand hingegen
freiliege. Hieraus folge eine notwendige gegenseitige Uberlappungslange der
Seitenwande in Richtung der Verschiebung sowie eine Zuordnung der Seiten-
wande beider Behalter auch in der aktiven Position, die einen Luftzutritt an an-
deren Stellen als der hierfiir ausgewiesenen Offnung verhindere. Eine Ver-
schiebung tiber diese Uberlappungslédnge hinaus werde durch Merkmal 6 (nach
der Gliederung des Patentgerichts M14) verhindert. Die Unterseite des Bodens
des Trockenmittelbehalters liege zwangslaufig gegeniiber der Oberseite des
Behalters fiir die Lésung. Daraus folge insgesamt eine Gestaltung der Vorrich-
tung, bei der der Trockenmittelbehalter im Behalter fiir die Trockenmittellésung
bei gegenseitiger Uberdeckung der Seitenwande der Behalter verschoben wer-
den kénne. Die Seitenwand des Trockenmittelbehélters weise eine Offnung auf,
durch die allein im Betriebszustand mit relativ verschobenen Behaltern Luft, die
das Trockenmittel beaufschlage, in das Innere des Behalters treten kénne; die
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entstehende Trockenmittelldsung flieBe durch eine Offnung im Boden des Tro-
ckenmittelbehalters ab. Im Zustand vor Gebrauch sei der Trockenmittelbehalter
so weit in den fur die Aufnahme der abflieRenden L&sung vorgesehenen Behél-
ter vorgeschoben, dass letzterer mit seiner Seitenwand die Luftzufuhrungsoéff-
nung des Trockenmittelbehalters vollstandig bedecke; dadurch sei das Tro-

ckenmittel vor der Einwirkung feuchter Luft geschitzt.

Der von der Antragstellerin zu den Merkmalen 4 und 4.3 (Patentgericht:
M11, M12) geltend gemachte und damit begrindete Léschungsgrund der unzu-
lassigen Erweiterung, dass den urspriinglichen Unterlagen der Patentanmel-
dung weder eine Uberfiihrung von der Transportposition in die aktive Position
durch "einfaches Verschieben" noch die standige Beibehaltung der relativen
Ausrichtung wahrend des Uberfithrens unmittelbar und eindeutig entnehmbar
sei, liege nicht vor. Die Antragstellerin unterstelle diesen Merkmalen einen Be-
deutungsgehalt dahin, dass diese nicht urspriinglich offenbarte MalRnahmen zur
Verhinderung einer Drehbewegung um ihre gemeinsame Achse forderten und
ein standiges Beibehalten der relativen Ausrichtung beim Verschieben ohne
jedes Verdrehen um die eigene Achse implizierten. Dies sei nach der Gesamt-
offenbarung unzutreffend. Denn der Trockenmittelbehalter befinde sich in der
Transportposition in einer durch die Seitenwénde und die Offnung definierten
Ausrichtung in dem Loésungsbehalter, die die Richtung fur die Uberfilhrung in
die aktive Position vorbestimme. Fir die mit ihren Seitenwanden ineinandergrei-
fenden Behalter werde zwingend eine rein relative Versetzbewegung entlang
der durch die Seitenwénde und die obere Offnung des Lésungsbehélters vor-
bestimmten Richtung ermdglicht. Die bereits in den urspriinglichen Unterlagen
offenbarten zylindrischen oder parallelepipedischen Formen der Behélter lieRen
genau diese rein translatorische Auszugsbewegung zu und die komplementére
Formgebung gebe die Richtung der notwendigen Auszugsbewegung vor. Die
genannten Merkmale schléssen nicht offenbarte transversale Bewegungen wie

eine Schraubbewegung aus, soweit diese durch die gegenseitig angepasste
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Gestaltung zwangslaufig ausgefiihrt werden miissten. Eine ihnen entsprechen-
de Gestaltung kénne zwar als weiteren Freiheitsgrad eine willkiirliche Rotation
um die aus der Verschiebung folgende Richtung ermdéglichen, wie dies bei
kreiszylindrischen Behalterwandungen der Fall sei, jedoch werde auch bei einer
Ausfiihrung nach Unteranspruch 14 (der eine im Allgemeinen kreiszylindrische
Ausformung der beiden Behélter vorsieht) die relative Ausrichtung des Tro-
ckenmittelbehélters gegeniiber dem Behalter fir Trockenmittellésung beibehal-
ten. Konstruktive Mallnahmen wie angepasste Gestaltungen der Behalter, die
ein Offnen nur durch eine zusammengesetzte Bewegung aus Translation und
rotatorischer Komponente, die urspringlich nicht offenbart sei, schlieRe
Schutzanspruch 1 aus und stehe damit im Einklang mit der Ursprungsoffenba-

rung.

c) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, dass die Merkmale 4 und 4.3
[M11, M12] keine Rotationsbewegung erlaubten; fiir die vom Patentgericht vor-
genommene Differenzierung, ob die Rotationsbewegung willkiirlich oder fur die
Uberfilhrung in die aktive Position erforderlich sei, fehle es an jeder Grundlage.
Die Annahme des Patentgerichts, die genannten Merkmale verbéten eine will-
kurliche Rotationsbewegung nicht, stehe in krassem Widerspruch zum Wortlaut
des Schutzanspruchs, nach dem der Trockenmittelbehélter beim Verschieben
seine relative Ausrichtung gegeniiber dem L&sungsmittelbehélter standig bei-
behalte. Dies setze zwingend voraus, dass bei der translatorischen Bewegung
die Lage der Behalter zueinander unverandert bleibe, was bei einer relativen

Verdrehung nicht der Fall sei.

Dem kann nicht beigetreten werden. Das Patentgericht hat zutreffend
aus der Funktion der Merkmale 4 und 4.3 abgeleitet, dass die erfindungsgema-
Re Ausgestaltung des Behalters eine rein translatorische Auszugs- und Einfiih-
rungsbewegung des (inneren) Trockenmittelbehélters gegenilber dem (dulie-
ren) Behalter fur die Trockenmittellésung erméglichen muss. Eine Schraubbe-

wegung, wie sie im Stand der Technik bekannt war, ist damit nicht erforderlich.
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Einen technischen Grund, warum dariiber hinaus eine willkirliche Rotationsbe-
wegung auch dann, wenn die Behalterform diese wie bei einem Zylinder zu-
lasst, erfindungsgeman verhindert werden sollte, hat weder das Patentgericht
festgestellt, noch zeigt die Rechtsbeschwerde entsprechenden Vortrag der An-

tragstellerin auf.

d) Die Rechtsbeschwerde macht weiter geltend, dass das Patentgericht
nicht festgestellt habe, dass in den mafigeblichen Unterlagen die Notwendigkeit
einer rein translatorischen Bewegung so offenbart sei, dass der Fachmann sie
ohne weiteres Nachdenken unmittelbar und eindeutig als zur geschutzten Erfin-
dung gehdrend habe erkennen kénnen. Die vom Patentgericht angenommene

"implizite" Offenbarung reiche nicht aus.

Auch mit dieser Argumentation kann die Rechtsbeschwerde keinen Er-
folg haben. Die nach dem Vorstehenden mit den Merkmalen 4 und 4.3 des
Streitgebrauchsmusters gelehrte Méglichkeit einer rein translatorischen Bewe-
gung hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei als der Ursprungsoffenbarung unmit-
telbar und eindeutig entnehmbar angesehen. Die maRgeblichen Unterlagen
(veréffentlicht als WO 02/28742) fuhren aus (S. 11 Z. 15 ff.). " ... the desiccant
container 21 is inserted in the cylindrical desiccant solution container 22 in
which it is axially displaceable from the transport or storage position ... in which
the window 26 is shielded by the side wall 34 of the desiccant solution con-
tainer 2." Damit ist die Handlungsanweisung, die Bewegung translatorisch vor-
zunehmen, angesprochen und offenbart. Zutreffend hat das Patentgericht fer-
ner berilicksichtigt, dass die bereits in den urspriinglichen Unterlagen offenbar-
ten zylindrischen oder parallelepipedischen Formen der Behalter genau diese
(rein) translatorische Auszugsbewegung zulassen und durch die komplementa-
re Formgebung die Richtung der notwendigen Auszugsbewegung vorgeben,
und damit dem Fachmann klar und eindeutig zeigen, wie er die Relativbewe-

gung der beiden Behélter zueinander auszugestalten hat.
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18 IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
19 Eine mundliche Verhandlung hat der Senat nicht fur erforderlich erachtet.
Meier-Beck Keukenschrijver Mihlens

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Grabinski kann wegen Urlaubs
nicht unterschreiben.

Meier-Beck Bacher

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 20.10.2010 - 35 W(pat) 437/09 -
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