BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 6/21
vom
27. September 2022

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

ECLI:DE:BGH:2022:270922BXZB6.21.1



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. September 2022 durch den
Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter Hoffmann und Dr. Deichful3, die

Richterin Dr. Marx und den Richter Dr. Crummenerl
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 9. Senats (Tech-
nischen Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom

17. Mai 2021 wird auf Kosten der Patentinhaberin zurtickgewiesen.



Grinde:

l. Die Rechtsbeschwerdefihrerin ist Inhaberin des am 10. Februar
2005 angemeldeten deutschen Patents 10 2005 006 192 (Streitpatents), das eine
Warmeableitungsstruktur fir einen Motor betrifft. Patentanspruch 1, auf den
19 weitere Anspriche zuriickbezogen sind, lautet wie folgt:

Warmeableitungsstruktur fir einen Motor (5), umfassend:

einen Schaft (56);

einen Sitz (55); und

einen Rotor (50), der zu dem Sitz (55) durch den Schaft (56) verbunden ist, um-

fassend:

ein Gehause (505), das mit dem Schaft (56) verbunden ist, und mindestens ein

Durchgangsloch (500) aufweist; und

eine Abdeckung (501), die durch das Gehause (505) abgedeckt und vom Ge-

hause (505) durch einen Zwischenraum beabstandet ist, wobei die Abdeckung

(501) und das Gehause (505) integriert als ein einziges Teil gebildet sind, so dass

die Abdeckung (501) einen Gegenstand vom Eindringen in das Durchgangsloch
(500) abhalt.

Die Einsprechende hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpa-

tents sei nicht patentfahig. Das Patentamt hat das Streitpatent widerrufen.

In der Beschwerdeinstanz hat die Patentinhaberin das Schutzrecht in der
erteilten Fassung und zuletzt mit vier Hilfsantragen in geanderten Fassungen ver-
teidigt. Die Einsprechende ist dem Rechtsmittel entgegengetreten. Das Patent-

gericht hat die Beschwerde zurtickgewiesen.

Mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Patentinha-
berin ihren Hilfsantrag 4 weiter. Die Einsprechende tritt dem Rechtsmittel entge-

gen.

. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil der nicht an eine Zulas-
sung gebundene Rechtsbheschwerdegrund des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG geltend

gemacht wird, und auch im Ubrigen zulassig.
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[I. Das Rechtsmittel ist unbegriindet.

Das Patentgericht hat den Anspruch der Patentinhaberin auf rechtliches
Gehor (Art. 103 Abs. 1 GG) nicht verletzt.

1. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie
folgt begrindet:

Die internationale Anmeldung WO 99/07999 (E5a) nehme samtliche Merk-

male des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung neuheitsschadlich vorweg.

Die mit den Hilfsantragen verteidigten Gegenstande beruhten ausgehend
von E5a in Kombination mit der deutschen Patentschrift 199 09 507 (E4) jeden-
falls nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Nach dem mit Hilfsantrag 4 ergénzten
Merkmal M1.12.2"4 gehore zu den spezifischen Eigenschaften, dass die GroRRe
der Abdeckung so ausgelegt sei, dass alle Offnungen der Motornabe vollstandig
Uberlappt und abgedeckt seien. Dem Fachmann erschlieRe sich aus den Figu-
ren 3A und 3B in Verbindung mit der Beschreibung von E5a unmittelbar und ein-
deutig eine Gestalt der Elemente dieser Baustruktur, bei der der Luftauslass
einen Zwischenraum unterhalb der Abdeckung zylindermantelférmig abschliel3e.
Deshalb weise auch die Abdeckung der in Figur 3B gezeigten Ausfihrungsform
eine radiale Erstreckung tUber den offenen Bereichen der stirnseitigen Gehause-
wand auf, die eine Uberlappung der Durchgangslocher entsprechend dem Sinn-

gehalt des ergéanzten Merkmals bedinge.
2. Diese Beurteilung halt den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

a) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, das Patentgericht habe den
wesentlichen Kern des Beschwerdevorbringens zur Offenbarung von Merk-

mal M1.12.25 in E5a auBRer Acht gelassen.

Diesem Vorbringen zufolge sei die in der Entgegenhaltung beschriebene

Abdeckung einstiickig und werde im Spritzgussverfahren hergestellt. Daraus er-



14

15

16

17

gebe sich, dass eine ringférmige Licke zwischen der Nabe (20) und der Boden-
platte (25) vorhanden sei. Durch diese Licke, die in den Figuren 3A und 3B als
Spalt dargestellt sei, kdnnten kleine Partikel in das Innere des Motors gelangen.
Deshalb sei eine vollstandige Abdeckung aller Offnungen bei dieser Ausfiih-

rungsform nicht moglich.
b) Diese Ruge ist unbegriindet.

Wie die Rechtsbeschwerdeerwiderung zu Recht geltend macht, bezieht
sich das als Ubergangen gertgte Vorbringen der Patentinhaberin in der Be-
schwerdebegrindung nicht auf den erst in der mindlichen Verhandlung gestell-
ten Hilfsantrag 4, sondern auf die bereits in der erteilten Fassung vorgesehenen
Merkmale 1.6 und 1.7. In diesem Zusammenhang hat sich das Patentgericht mit
dem Vortrag befasst. Dass es hierbei abweichend von der Argumentation der
Patentinhaberin zu dem Ergebnis gelangt ist, trotz der einstickigen Ausfiihrung
und des Spalts werde ein radiales Eindringen von Gegenstanden verhindert, be-
grundet keinen Verstol3 gegen Art. 103 Abs. 1 GG.

Wie die Rechtsbeschwerdeerwiderung ebenfalls zutreffend ausfihrt,
ergibt sich aus der ausdrucklichen Bezugnahme auf die Ausfihrungen zur erteil-
ten Fassung, dass das Patentgericht seine Entscheidung zu Hilfsantrag 4 eben-
falls auf diese Erwagungen gestitzt hat. Zusatzliches Vorbringen speziell zu die-
sem Hilfsantrag, das das Patentgericht tGbergangen haben kénnte, zeigt die

Rechtsbeschwerde nicht auf.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 109 Abs. 1 Satz 2 PatG.
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V. Eine mindliche Verhandlung erachtet der Senat fur nicht erforder-
lich (8 107 Abs. 1 PatG).

Bacher Hoffmann Deichful?

Marx Crummenerl

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 17.05.2021 - 9 W (pat) 12/17 -



