BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 409/11 Verkiindet am
17. April 2013

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2008 014 774

(hier: Loschungsantrag)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts aufgrund der mundlichen Verhandlung vom 17. April 2013 durch den Vorsit-
zenden Richter Baumgartner sowie die Richter Dipl.-Ing. J. Miller und Dipl.-Phys.
Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 7. Dezember 2010 aufgehoben und das
Gebrauchsmuster 20 2008 014 774 gelbscht.

2. Die Beschwerde der Loéschungsantragsgegnerin und Ge-

brauchsmusterinhaberin wird zuriickgewiesen.

3. Die Kosten des Ldschungsverfahrens beider Instanzen tragt
die Gebrauchsmusterinhaberin und Ldschungsantragsgeg-

nerin.



Grinde

Die L6schungsantragsgegnerin, Beschwerdefuhrerin 1 und Beschwerdegegnerin
zu 2 (im Folgenden: Loschungsantragsgegnerin) ist Inhaberin des Gebrauchs-
musters 20 2008 014 774, das am 6. November 2008 als Abzweigung aus der
PCT-Anmeldung DE2008/001300 vom 12. August 2008 von Herrn M...

angemeldet und am 5. Marz 2009 unter der Bezeichnung

Steckerstift"

mit 20 Schutzansprichen in das Register eingetragen worden ist. Es ist in Kraft.
Das Streitgebrauchsmuster ist mit Ubertragungserklarung vom 23. Marz 2009 auf
die Loschungsantragsgegnerin Ubertragen worden. Die Umschreibung ist am
13. Mai 2009 erfolgt und am 16. Juli 2009 vero6ffentlicht worden.

Mit Schriftsatz vom 9. September 2009 hat die Antragstellerin, Beschwerdefiihre-
rin zul und Beschwerdegegnerin zu 2 (im Folgenden: Antragstellerin) L6-
schungsantrag in vollem Umfang gegen M... als ,eingetragenen Inha-

ber" des Streitgebrauchsmusters gestellt.

Der Léschungsantrag ist den Verfahrensbevollmachtigten der Léschungsantrags-
gegnerin mit der Beteiligtenbezeichnung T2... GmbH/G... Ltd., M...

... laut Empfangsbekenntnis am 8. Oktober 2009 zugestellt worden. Am

6. November 2009 hat die Léschungsantragsgegnerin dem Ldschungsantrag wi-

dersprochen.

Die Loschungsantragsgegnerin hat das Streitgebrauchsmuster im Léschungsver-
fahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zuletzt mit einem in der mind-
lichen Verhandlung uberreichten Hauptantrag mit 18 Schutzanspriichen sowie

einem Hilfsantrag 1 mit 14 Schutzansprichen verteidigt.



Im patentamtlichen Léschungsverfahren ist folgender Stand der Technik beriick-

sichtigt worden:

E1l EP 0128990 Al

E2 GB2083716 A

E3 DE 101 51990

E4 EP 1182739 A2

E5 DE 89 12290 U1

E6 DE 10203171 A1

E7 DE1118303A

E8 DE 3123850C2

E9 EPO0677901Al1

E10 EP 1071176 Al

E11 US 2006 /0102375 Al

E12 US 4597 281 A

E13 DE 86 33 492 Ul

E14 DE 196 27 335 C1

E15 Lueger ,Lexikon der Technik®, Band 8, Deutsche Verlags-
Anstalt GmbH, Stuttgart, 1967, Seiten 267 - 269.

In der mundlichen Verhandlung vom 7. Dezember 2010 hat die Gebrauchsmus-
terabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamtes die Teilldéschung des
Streitpatentmusters beschlossen, soweit es Uber die Fassung nach dem in der
Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag der L&schungsantragsgegnerin hinausgeht
und im Ubrigen den Léschungsantrag zuriickgewiesen. Zur Begrindung hat die
Gebrauchsmusterabteilung ausgefuhrt, dass der Gegenstand des Hauptantrags
zulassig sei. Das gegeniber dem eingetragenen Anspruch einzige Unterschieds-
merkmals f), wonach das Kontaktende einen verdickten Endbereich aus Vollmate-
rial aufweist, sei in den Absatzen [0023] und [0040] ursprungsoffenbart. Diesen
Gegenstand hat die Gebrauchsmusterabteilung durch den Stand der Technik nach

den Entgegenhaltungen E5 in Kombination mit der E8 oder mit der E4 als nahe



gelegt angesehen. Dies gelte aber nicht fir den Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag,
der noch das weitere Merkmal g) aufweise, wonach eine Ringwand im Bereich des
hohlen Mittelbereiches (4) benachbart zu dem Kontaktende (3) dunner als im
Crimpbereich (2a) ausgebildet ist. Die Ursprungsoffenbarung hat die Gebrauchs-
musterabteilung in Abschnitt [0041 und Fig. 1b] als gegeben angesehen. Eine
derartige Ausgestaltung sei aber aus keiner der Entgegenhaltungen bekannt und

konne daher auch nicht als dem Fachmann nahe gelegt angesehen werden.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut (Merkmalsgliederung ent-
sprechend der Merkmalsanalyse der Antragstellerin):
.a Steckerstift (1)
b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzan-
schlusslitze und
c einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungs-
ende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fuh-
renden Mittelbereich (4),
dadurch gekennzeichnet, dass
d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist und
f das Kontaktende einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial auf-

weist.

Anspruch 1 des Hilfsantrags hat folgenden Wortlaut (Merkmalsgliederung entspre-
chend der Merkmalsanalyse der Antragstellerin):
.a Steckerstift (1)
b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzan-
schlusslitze und
c einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungs-
ende (2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) flh-
renden Mittelbereich (4),

dadurch gekennzeichnet, dass



d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und

e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist und
das Kontaktende einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial auf-
weist,

g eine Ringwand im Bereich des hohlen Mittelbereiches (4) benachbart
zu dem Kontaktende (3) dunner als im Crimpbereich (2a) ausgebildet

ist.”

Gegen diesen Beschluss haben sowohl die Antragstellerin als auch die L6-

schungsantragsgegnerin Beschwerde eingelegt.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, das Gebrauchsmuster sei auch in seiner
verteidigten Fassung nicht neu und beruhe nicht auf einem erfinderischen Schritt.
AulRerdem sei der Gegenstand des von der Gebrauchsmusterabteilung fir be-
standsfahig erachteten Anspruchs in den urspriinglichen Unterlagen nicht als er-
findungswesentlich offenbart.

Zudem sei das Uber den Hauptantrag hinaus im Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag
genannte Merkmal g unklar, so dass dieser schon deshalb nicht zulassig sei. Im

Ubrigen ergébe sich die darin behauptete Wirkung in der Praxis von selbst.

Zur Stitzung ihres Vortrags legt die Beschwerdefihrerin 1 zwei Privatgutachten
Vor:
A5 Gutachten des Instituts fur Umformtechnik, Universitat
Stuttgart
A6 Gutachten des Instituts fur Produktionstechnik und

Umformmaschinen, Technische Universitat Darmstadt.



Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 7. Dezember 2010 aufzuheben und
das Gebrauchsmuster 20 2008 014 774 zu léschen, sowie

die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin zurtickzuweisen.

Die Loschungsantragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin und den L&éschungsantrag
zuriickzuweisen,

hilfsweise,

die Beschwerde der Antragstellerin und den L&schungsantrag
zurlckzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitgebrauchsmuster
in einer der Fassungen nach Ziffer2 des mit Antragen
Uberschriebenen in der mundlichen Verhandlung uberreichten
Schreibens vom 17. April 2013 der Beschwerdefuhrerin zu 2)
richten, wobei nach dessen Hilfsantrag 6 vom 16. April 2013 sich
der in der mundlichen Verhandlung Uberreichte Hilfsantrag 2*
anschlie3en soll.

Des Weiteren regt die Loschungsantragsgegnerin die Zulassung der Rechtsbe-

schwerde an.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Antrags wird auf die Anlagen 1 und 3 zum

Protokoll vom 17. April 2013 verwiesen.

Der eingetragene Schutzanspruch 1, mit dem die Léschungsantragsgegnerin das
Streitgebrauchsmuster mit ihrem Hauptantrag verteidigt, lautet unter Einfigung
einer Merkmalsgliederung:



a

Steckerstift (1)

mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzan-
schlusslitze und

einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende
(2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden
Mittelbereich (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

d

e

das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist.”

Der Schutzanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1 vom 4. August 2011 lautet unter Fort-

fuhrung der Gliederung:

ai
b
ds
b

Einteiliger Steckerstift (1)

mit einem Verbindungsende (2)

als Crimpende (2a)

zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und

einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende
(2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden
hohlen

Mittelbereich (4).”

Der Schutzanspruch 1 gemald Hilfsantrag 6 vom 16. April 2013 lautet unter Fort-

fuhrung der Gliederung:

-
b

Steckerstift (1)

mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer
Netzanschlusslitze und

einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2)
zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden Mittel-
bereich (4),

dadurch gekennzeichnet, dass



d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und

e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist,

he das Verbindungsende (2) netzanschlussseitig eine trichterformige
Erweiterung (2b) aufweist,

is  der Steckerstift (1) einen Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum
Fixieren in einer Steckerbriicken-Kunststoffmasse aufweist, der als
Randelung, Eintiefung und/oder Einpragung ausgebildet ist,

k  wobei ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 70 % eines in
den AulRendimensionen gleichen Vollmaterialstiickes betragt, und

j der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterformigen Erweiterung

(2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.”

Der Schutzanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2 vom 17. April 2013 lautet unter Fort-
fuhrung der Gliederung:
.a  Steckerstift (1)
b mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzan-
schlusslitze und
c einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende
(2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden
Mittelbereich (4),
dadurch gekennzeichnet, dass
d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist,
he das Verbindungsende (2) netzanschlussseitig eine trichterformige
Erweiterung (2b) aufweist,
fs  und eine lichte Weite des Steckerstiftes (1) Uber seine Lange vari-
abel ist,
is  der Steckerstift (1) einen Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum
Fixieren in einer Steckerbriicken-Kunststoffmasse aufweist, der als
Réndelung, Eintiefung und/oder Einpragung ausgebildet ist,



wobei ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 40 % eines in den
Aulendimensionen gleichen Vollmaterialstiickes betragt, und

der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterformigen Erweiterung (2b)
und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.”

Der Schutzanspruch 1 gemald Hauptantrag vom 8. April 2013 lautet unter

Fortfihrung der Merkmalsgliederung:

-
b

Steckerstift (1)

mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzan-
schlusslitze und

einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende
(2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden
Mittelbereich (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

d
e
f

das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist und
das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial

aufweist.”

Der Schutzanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 1 vom 8. April 2013 lautet unter Fortfuh-

rung der Gliederung:

»a1
b

Einteiliger Steckerstift (1)

mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzan-
schlusslitze und

einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende
(2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden
Mittelbereich (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

d
e

das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist und



f

das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial

aufweist.”

Der Schutzanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 3 vom 8. April 2013 lautet unter Fortfih-

rung der Gliederung:

»a1
b
ds
b

Einteiliger Steckerstift (1)

mit einem Verbindungsende (2)

als Crimpende (2a)

zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und

einer mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2)
zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden
hohlen

Mittelbereich (4),

wobei das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Voll-
material aufweist, und

eine Ringwand im Bereich des hohlen Mittelbereiches (4) benachbart
zu dem Kontaktende (3) dinner als im Crimpbereich (2a) ausgebildet

ist.

Der Schutzanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 5 vom 8. April 2013 lautet unter Fortfiih-

rung der Gliederung:

na
b
ds
b

Steckerstift (1)

mit einem Verbindungsende (2)

als Crimpende (2a)

zur Verbindung mit einer Netzanschlusslitze und

einer mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende (2)
zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden
hohlen

Mittelbereich (4),



k dessen Gewicht maximal 40 % eines in den AufRendimensionen glei-
chen Vollmaterialstlickes betragt,

f wobei das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Voll-
material aufweist, und

g eine Ringwand im Bereich des hohlen Mittelbereiches (4) benachbart
zu dem Kontaktende (3) dunner als im Crimpbereich (2a) ausgebildet
ist,

h das Verbindungsende eine trichterférmige Erweiterung (2b) aufweist,

[ der Steckerstift (1) eine Randelung, Eintiefung und/oder Einpragung
als Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum Fixieren in einer
Steckerbriicken-Kunststoffmasse aufweist und

| der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterformigen Erweiterung

(2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) ausgebildet ist.”

Der Schutzanspruch 1 gemald Hilfsantrag 7 vom 16. April 2013 lautet unter Fort-
fuhrung der Gliederung:
.a71  Steckerbriicke und/oder elektrischer Stecker mit
az mindestens einem in eine Steckerbriickengrundplatte (5) aus Kunst-
stoffmaterial eingegossenen
a Steckerstift (1)
mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netz-
anschlusslitze und
c einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende
(2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden
Mittelbereich (4),
dadurch gekennzeichnet, dass
d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und
e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist,
k ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 70 % eines in den
AulRendimensionen gleichen Vollmaterialstiickes betragt,



h; das Verbindungsende (2) netzanschlussseitig erweitert ist und eine
trichterféormige Erweiterung (2b) aufweist,

Iz der Steckerstift (1) im Bereich seiner Eingiel3verbindung mit der
Steckerbriickengrundplatte (5) eine vergrol3erte, profilierte Ober-
flache mit einer Randelung, Eintiefung und/oder Einpragung als
Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum Fixieren in einer
Steckerbriicken-Kunststoffmasse aufweist, und

| der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterformigen Erweiterung

(2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.”

Der Schutzanspruch 1 gemald Hilfsantrag 8 vom 16. April 2013 lautet unter Fort-
fuhrung der Gliederung:

.a71  Steckerbriicke und/oder elektrischer Stecker mit

az mindestens einem in eine Steckerbriickengrundplatte (5) aus Kunst-
stoffmaterial eingegossenen

a Steckerstift (1)
mit einem Verbindungsende (2) zur Verbindung mit einer Netzan-
schlusslitze und

Cc einem mit FlieBpressumformung geformten, vom Verbindungsende
(2) zu einem steckdosenkontaktseitigen Kontaktende (3) fihrenden
Mittelbereich (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

d das Verbindungsende (2) als Crimpende (2a) und

e der Mittelbereich (4) hohl gebildet ist,

k ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 70 % eines in den
AuRRendimensionen gleichen Vollmaterialstiickes betragt,

h; das Verbindungsende (2) netzanschlussseitig erweitert ist und eine
trichterférmige Erweiterung (2b) aufweist,

fs  und eine lichte Weite des Steckerstiftes (1) Uber seine Lange vari-
abel ist,



iz der Steckerstift (1) im Bereich seiner EingieRverbindung mit der
Steckerbriickengrundplatte (5) eine vergrol3erte, profilierte Ober-
flache mit einer Randelung, Eintiefung und/oder Einpragung als
Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) zum Fixieren in einer
Steckerbriicken-Kunststoffmasse aufweist, und

j der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterformigen Erweiterung
(2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.

gs wobei eine Ringwand im dinnwandigen Bereich des hohlen Mittel-
bereiches zwischen dem Kontaktende (3) und einer steckdosen-
seitigen Oberflache (5b) der Steckerbrickengrundplatte (5) dinner

als im Crimpbereich (2a) ausgebildet ist.”

Die Ldschungsantragsgegnerin ist der Auffassung, dass keine unzulassige Er-
weiterung vorliege und der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters neu sei und
auf einem erfinderischen Schritt beruhe, jedenfalls in einer der hilfsweise vertei-
digten Fassungen. Die Ldschungsantragsgegnerin fuhrt aus, den Figuren la
und 1b der Streitgebrauchsmusterschrift sei zweifelsfrei zu entnehmen was unter
dem verdickten Endbereich des Kontaktendes aus Vollmaterial zu verstehen sei;
die Figur 2 sei dagegen diesbezuglich unbeachtlich, da sie etwas anderes zeige.
Bei dem Gegenstand der E5: DE 89 12 290 U1l handele es sich nicht um einen
gattungsgemalRen Steckerstift fir Netzspannungsstecker sondern um einen Lei-
tungsverbinder fir Hochstromanwendungen. Bei letzteren waren die im Netzspan-
nungsbereich geltenden Normen und Sicherheitsprifvorschriften nicht zu beach-
ten, aul3erdem lagen vollig andere Langen/Durchverhéltnisse vor, die bei hohlen
Steckerstiften eine besondere Herausforderung darstellen wiirden. Im Ubrigen sei
gemal} der E5: DE 89 12 290 U1 lediglich der Crimpbereich durch Flie3pressum-
formung als hohler Bereich hergestellt, nicht aber der vollstandig vom Crimpende
bis zum steckdosenkontaktseitigen Kontaktende reichende Mittelbereich.

Daher sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gegeniber dem aus der
E5: DE 89 12 290 U1 Bekannten neu und sei durch dieses Entgegenhaltung auch



nicht nahe gelegt. Dies gelte gleichermal3en auch fur die anderen von der Antrag-

stellerin genannten Entgegenhaltungen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

Die form- und fristgerecht eingelegten Beschwerden sind auch im Ubrigen zulas-
sig, insbesondere waren beide Beschwerdefuhrerinnen im Verfahren vor der Ge-
brauchsmusterabteilung beteiligt (88 18 Abs. 2 GebrMG, 74 Abs. 1 PatG).

Die Beschwerde der Loschungsantragsgegnerin ist aber nicht begriindet. Die Be-
schwerde der Antragstellerin hat dagegen Erfolg, da sie antragsgemaf zur LO-

schung des Gebrauchsmusters fihrt.

1. Die Beschwerde der Loschungsantragsgegnerin ist nicht schon deshalb be-
grandet, weil sich der Loschungsantrag entgegen 8 8 Abs. 4 S. 2 GebrMG i. V. m.
88 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 GebrMG nicht gegen die zum Zeitpunkt der Antragstellung
bereits im Register eingetragene Gebrauchsmusterinhaberin, sondern gegen ihren
Rechtsvorganger gerichtet hat. Allgemein wird zwar angenommen, dass ein An-
trag, der sich nicht gegen den im Register Eingetragenen richtet, unzulassig ist
(vgl. Buhring GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 16 Rn. 61; § 17 Rn. 6; Benkard, PatG
GebrMG 10. Aufl. 2006, § 15 GebrMG Rn. 17, § 81 PatG Rn. 6). Der Ansicht der
Antragstellerin, dass § 16 S. 3 GebrMG nur auf § 81 Abs. 6 PatG und nicht auf
8§ 81 Abs. 1 PatG verweise, kommt nach Auffassung des Senats fur die Frage der
Zulassigkeit keine Bedeutung zu, da die Formulierungen in § 13 Abs. 1 GebrMG
und in 8 15 Abs. 1 GebrMG der Formulierung in § 81 Abs. 1 S. 2 PatG entspre-
chen. Die Auffassung, dass ein gegen eine nicht eingetragene Person gerichteter
Antrag (bzw. eine Nichtigkeitsklage) stets unzuldssig ist, wird allerdings auch in
Zweifel gezogen, da die Frage der Passivlegitimation grundsétzlich zur Begriin-
detheit gehort (Thomas-Putzo, ZPO, 32. Aufl. 2011, Vorbem. zu § 253 Rn. 39,
8 51 Rn. 20 f.; zweifelnd insofern auch Busse, PatG, 7. Aufl. 2012, § 81 Rn. 108).



Dies kann vorliegend aber offen bleiben, da aufgrund des Verfahrensverlaufs von
einem einvernehmlichen stillschweigenden Wechsel auf Seiten der Loschungsan-
tragsgegnerin ausgegangen werden muss, den die Gebrauchsmusterabteilung
- ebenfalls konkludent- als sachdienlich angesehen hat, was grundséatzlich zulas-
sig ist und durch eine rigelose Einlassung erfolgen kann (vgl. BGH NJW-
RR 2011, 1441 ff.; MDR 2003, 1054 f.).

Seitens des Deutschen Patent- und Markenamts ist der Ldschungsantrag den
Verfahrensbevollméchtigen sowohl des friiheren Gebrauchsmusterinhabers als
auch der jetzt eingetragenen Loschungsantragsgegnerin zugestellt worden. Nach-
dem die Loschungsantragsgegnerin dem Léschungsantrag widersprochen und der
frihere Gebrauchsmusterinhaber weder zu Beginn noch zu einem spateren Zeit-
punkt wahrend des Lo6schungsverfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung
seine mangelnde Passivlegitimation gerlgt hat, sowie in den gesamten zwischen
den Beteiligten gewechselten Schriftsdtzen von beiden Beteiligten nur die Antrag-
stellerin und die Ldschungsantragsgegnerin erwahnt wurden, muss von einem
einvernehmlichen stillschweigenden Beteiligtenwechsel ausgegangen werden. Der
frihere Gebrauchsmusterinhaber ist aus dem Verfahren dadurch ,ausgeschie-
den”, dass er sich nicht am Ldéschungsverfahren beteiligt hat, die Loschungsan-
tragsgegnerin hat das Verfahren erkennbar als (richtige) Beteiligte betrieben, die
Antragstellerin hat sich rugelos (entsprechend 88 282 Abs. 3, 295 Abs. 1 ZPO)

eingelassen.

Die Frage, ob es nach dem gesamten Verhalten der Léschungsantragsgegnerin
nicht treuwidrig ware, sich in der zweiten Instanz auf die Unzulassigkeit zu beru-

fen, kann daher dahinstehen.



2. Gegenstand des Verfahrens ist vorliegend das Streitgebrauchsmuster in sei-
ner eingetragenen Form. Denn die in der mundlichen Verhandlung vor der Ge-
brauchsmusterabteilung am 7. Dezember 2010 Uberreichten jeweiligen Anspriche 1
des Haupt- sowie des Hilfsantrags gehen tber den Inhalt der Anmeldung in der Fas-
sung hinaus, in der sie urspringlich eingereicht worden ist. Aus diesem Grund konnte
die Loschungsantragsgegnerin mit diesen Ansprichen das Streitgebrauchsmuster
nicht wirksam beschranken (vgl. BGH GRUR 1998, 210 ff. - Scherbeneis).

Die Anspriiche 1 nach beiden Antragen umfassen namlich das Merkmal f, wonach
.das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial aufweist".
Dieser Wortlaut besagt, dass die aul3ere Kontur des Kontaktendes in einer belie-
bigen Raumrichtung dicker sein soll als in anderen Bereichen des Steckerstiftes,

also einen gréf3eren AulRendurchmesser aufweist.

Den urspringlichen Unterlagen ist dagegen allenfalls zu entnehmen, dass das
Kontaktende ein Bereich mit einer dickeren Wandstérke aufweist, so im die Seiten
8 und 9 Ubergreifenden Absatz in der PCT-Anmeldung sowie in Absatz [0023] der
Streitgebrauchsmusterschrift: ,,.Durch das Belassen eines verdickten Endberei-
ches zur Steckdose hin [...]*. Dieser Formulierung entnimmt der Fachmann aber
nur, dass der Endbereich nicht vollstandig hohl ist.



Aus der Formulierung in der Mitte des
zweiten vollstandigen Absatzes auf Seite
14 der PCT-Anmeldung und der Mitte
des Absatzes [0040] ,Die Dicke des

nicht hohl umgeformten Spitzenberei-

ches kann je nach Geometrie der Steck-

dosen-Steckerstift-Paarungen, die in ei-

nem jeweiligen Land vorgeschrieben

sind, variieren®, kdénnte man zwar bei
aus dem Zusammenhang gerissener Be-
trachtung ableiten, dass der Spitzenbe-
reich, entweder gleich grof3, diinner oder

dicker sein konnte, als die Ubrigen Be-

reiche des Steckerstiftes. Dies wirde

den geltenden Wortlaut des Merkmals f
einschlieRen, wonach der Steckerstift in

diesem Bereich einen grof3eren Durch-
messer aufweist als in anderen Berei-
chen. Diese Lesart wird aber durch den Fig. 1a

unmittelbar darauf folgenden Satz ad absurdum gefihrt, wonach in Figur 1a ,Eine
hinreichend grolRe Dicke des Vorderendes" dargestellt sei. In Figur 1a ist aber der
Steckerstift nur in seinem mittleren Bereich 4b mit einem verdickten Auf3endurch-
messer dargestellt und auch so beschrieben (Absatz [0042] = S. 15 2. Absatz der
PCT-Anmeldung). In seinem Endbereich bleibt der Auf3endurchmesser des
Steckerstifts jedoch Uberall gleich bzw. nimmt sogar ab. An der Spitze selbst ist
eine etwas verdickte Wandstarke dargestellt. Ein Hinweis, dass die Wandstarke
des Steckerstiftes in seiner axialer Richtung mit den Dimensionen des anfangli-
chen Vollmaterials korreliert, aus dem der Steckerstift gemald Merkmal ¢ durch
FlieBpressumformung hergestellt ist, ist dagegen weder durch den Wortlaut des
Merkmals f beansprucht, noch dem Text oder der zeichnerischen Darstellung der

Streitgebrauchsmusterschrift zu entnehmen.



Somit waren der Haupt- und der Hilfsantrag vom 7. Dezember 2010 unzulassig.

Schon deshalb ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | aufzuheben.

3. Da der Haupt- und der Hilfsantrag vom 7. Dezember 2010 unzulassig waren,
kann die Léschungsantragsgegnerin ihr Gebrauchsmuster auch im Umfang der

am 5. Marz 2009 eingetragenen Fassung der Schutzanspriche verteidigen.

In der Streitgebrauchsmusterschrift (Absatz [0011]) ist die Aufgabe angegeben,
einen Steckerstift sowie mit diesem versehene elektrische Anschlusselemente,
wie Steckerbriicke, Netzstecker, Netzanschlussleitung oder auch elektrisches Ge-
rat zu schaffen, der sich durch grol3e Funktionssicherheit bei hoher Gewichtseffi-

zienz und geringen Herstellungskosten auszeichnet.

3.1 Der zur Lésung dieser Aufgabe beanspruchte Gegenstand des eingetrage-
nen Schutzanspruchs 1 (Hauptantrag) beruht jedoch nicht auf einem erfinderi-
schen Schritt und ist damit nicht bestandsfahig (8 15 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung
mit 8 1 Abs. 1 GebrMG).

In Worten des Streitgebrauchsmusters ausgedruckt, ist aus der E5: DE 89 12 290
Ul Folgendes bekannt ist: ein
a) Steckerstift (Seite 3, Absatz 2, Zeile 5 ff: Kontaktstift fir ein
Steckertell)
b) mit einem Verbindungsende 3 zur Verbindung mit einer (in
der dortigen Figur 2 dargestellten) Litze und
c) einem mit FlieBpressumformung geformten (Seite 5, vorletz-
ter Absatz, letzter Satz), vom Verbindungsende 3 zu einem
Kontaktende 1 fihrenden Mittelbereich 4,
wobei
d) das Verbindungsende 3 als Crimpende (z. B. Anspruch 4)

und



e) der Mittelbereich 4 ausweislich der zeichnerischen Darstel-

lung in der Figur 2, hohl gebildet ist.

Es kann dahingestellt bleiben, ob der Steckerstift allein durch die Verwendungs-

angaben ,steckdosenkontaktseitig” sowie ,Netzanschlusslitze” neu ist. Selbst

wenn man der Léschungsantragsgegnerin zugutehalten wollte, dass der Fach-
mann, der hier als FH-Ingenieur oder Techniker der Fachrichtung Fertigungs- oder
Feinwerktechnik anzunehmen ist, der Fertigungsverfahren fur elektrische Verbin-
dungskomponenten sowie die daflr erforderlichen Werkzeuge entwickelt, mit den
Angaben ,Netzanschlusslitze® sowie ,steckdosenkontaktseitig® ein bestimmtes
Durchmesser/Langen - Verhaltnis bei dem Steckerstift mitliest, ist vom diesem zu
erwarten, dass er erkennt, dass es wunschenswert wéare, das in der DE
89 12 290 U1 vorgeschlagene Verfahren zur Herstellung eines Kontaktstiftes fir
einen Steckverbinder auch bei einem Steckerstift fur einen Netzstecker anzuwen-
den. Allein durch diesen Wunsch gelangt er bereits zum Gegenstand des An-
spruchs 1 gemald Hauptantrag, dass es bei der fertigungstechnischen Umsetzung
dieses Wunsches noch zu erheblichen Problemen kommt, ist dagegen unbeacht-
lich.

Die Vorbehalte der Léschungsantragsgegnerin gegen die Relevanz der E5: DE
89 12 290 U1 gehen fehl, da diese Druckschrift keinerlei Hinweise auf bestimmte
Strom- oder Spannungsbereiche enthélt, in denen die dortigen Kontaktstifte be-
vorzugt eingesetzt werden sollen oder umgekehrt nicht eingesetzt werden konn-
ten. Auch die von der Léschungsantragsgegnerin vorgetragene Meinung, der
Fachmann verbinde mit Begriff ,Leitungsverbinder® ausschlief3lich Hochstroman-
wendungen, entbehrt jeder Grundlage.

Vielmehr steht gemald Beschreibungseinleitung der E5: DE 89 12 290 U1 (Seite 3,
Absatz 1, erster Satz) der Begriff Leitungsverbinder fur beliebige Kontaktteile ,zur
Herstellung von Steckverbindungen oder auch ganz einfach zur Herstellung von

Verbindungen zwischen einzelnen Abschnitten eines elektrischen Leiters”.



Weiter besagt der Wortlaut des Merkmals ¢ nicht, wie die Loschungsantragsgeg-
nerin meint, dass der (hohle) Mittelbereich vollstandig vom Crimpbereich zur
Kontaktspitze reicht. Nach Uberzeugung des Senats geht der Wortlaut des An-
spruchs 1 gemal Hauptantrag inhaltlich nicht Gber die Aussage hinaus, dass zwi-
schen dem Bereich, in dem eine Litze angecrimpt ist und der Steckkontaktspitze
ein hohler Bereich angeordnet ist. Die Bezeichnung dieses Bereiches als ,Mittel-
bereich” ergibt sich allein aus der Anordnung zwischen den beiden anderen Berei-
chen, Crimpbereich sowie Kontaktende, ohne dass daraus dartber hinausge-
hende Schlisse Uber die Ausdehnung des hohlen Bereiches gezogen werden
konnten. Im Ubrigen zeigt auch die Steitgebrauchsmusterschrift in ihrer Figur 2
einen Mittelbereich 4, der zweifellos nicht bis zum Kontaktende reicht. Nachvoll-
ziehbare Griinde, weshalb die Figur2 nicht zum Gegenstand des Streitge-
brauchsmusters gehdrt, konnte die Léschungsantragsgegnerin nicht vorbringen;

dies geht zu ihren Lasten.

Weiter mogen zwar die Uberlegungen der Loschungsantragsgegnerin zutreffen,
die Wandstarke musse im hohlen Bereich so dimensioniert werden, dass der da-
mit ausgestattete Steckerstift den geltenden Normen gentige und den einschlagi-
gen Sicherheitsprufung standhalte. Diese Uberlegungen haben jedoch keinen
Eingang in eine konkrete konstruktive Formulierung des eingetragenen Anspruchs
1 gefunden. Im Ubrigen ist auch in der Figur 2 der E5: DE 89 12 290 U1 zwischen
dem Bereich 5 in dem die Litze 11 eingecrimpt ist und dem massiven Bereich 2,
ein hohler Bereich 4 dargestellt. Der Fachmann muss die Wand dieses hohlen
Bereiches so dimensionieren, dass der damit ausgestatteten Kontaktstift den
Normen und Sicherheitsanforderungen des Verwendungsbereiches genigt, fur

den der Kontaktstift eingesetzt werden soll.

3.2 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 vom 4. August
2011 beruht ebenfalls nicht auf einem erfinderischen Schritt (8 15 Abs. 1 Nr. 1 in
Verbindung mit 8§ 1 Abs. 1 GebrMG).



Abgesehen von rein sprachlichen Umstellungen, unterscheidet sich der Schutzan-
spruch 1 gemal Hilfsantrag 1 vom 4. August 2011 von der eingetragenen Fas-
sung lediglich durch die Angabe, dass der Steckerstift einteilig sein soll. Es kann
dahin gestellt bleiben, wie diese Angabe zu verstehen ist und ob diese Eigen-
schaft den urspringlichen Unterlagen als zu Erfindung gehérend zu entnehmen
war, da sowohl aus der E5: DE 89 12 290 U1 als auch E14: DE 196 27 335 C1

Steckerstifte bekannt sind, die im Sinne des Streitgebrauchsmusters einteilig sind.

3.3 Die jeweiligen Schutzanspriiche 1 gemaf Hilfsantrag 1, Hauptantrag sowie
den Hilfsantragen 3 und 5, alle vom 8. April 2013, umfassen jeweils das Merkmal f
wonach das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial auf-
weist. Diese Angabe geht, wie unter Absatz Il. 2 ausgefuhrt, Gber den Inhalt der
Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie urspringlich eingereicht worden ist.
(8 15 Abs 1 Nr. 3 GebrMG). Deshalb sind diese Antrage nicht zuldssig und fuhren des-
halb nicht zu einer wirksamen Beschrankung des Streitgebrauchsmusters (BGH
a. a. O. - Scherbeneis).

3.4 Der Gegenstand des Schutzanspruchs1l gemafR Hilfsantrag6 vom
16. April 2013 beruht nicht auf einem erfinderischen Schritt (8 15 Abs. 1 Nr. 1 in
Verbindung mit 8 1 Abs. 1 GebrMG), so dass die Loschungsantragsgegnerin das

Streitgebrauchsmuster insoweit nicht erfolgreich verteidigen kann.

Uber den des Hauptantrags hinaus sind im Schutzanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 6
vom 16. April 2013 die Merkmale genannt, dass
he das Verbindungsende (2) netzanschlussseitig eine trichterférmige
Erweiterung (2b) aufweist,
is  der Steckerstift (1) einen Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b)
zum Fixieren in einer Steckerbricken-Kunststoffmasse aufweist,
der als Randelung, Eintiefung und/oder Einpragung ausgebildet

ist,



k  wobei ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 70 % eines in
den AulRendimensionen gleichen Vollmaterialstiickes betragt, und

] der Crimpbereich (2a) zwischen der trichterférmigen Erweiterung
(2b) und dem Torsions- und/oder Ausziehschutz (4b) gebildet ist.*

Abgesehen davon, dass auch der Steckerstift gemal E5: DE 89 12 290 Ul an
seinem Verbindungsende trichterformig erweitert ist, handelt es bei den Merkma-
len hg, ig, SOwie | um MalRnahmen, die bei Steckerstiften die in Steckerbriicken fur
Netzstecker eingebaut werden sollen, gang und gabe sind. Diese sind beispiels-
weise aus der E14: DE 196 27 335 C1 bekannt. Auch wenn der Fachmann einen
derartigen Steckerstift, wie durch die E5: DE 89 12 290 U1l bereichsweise hohl
ausbildet, muss er die Mal3hahmen gemal der Merkmale hg, is, SOwie | weiterhin
ergreifen, um die einschlagigen Normen und Sicherheitsanforderungen erfillen zu
konnen.

Das Verhaltnis zwischen Wandstarke und AufRendurchmesser, das de facto in
Merkmal k genannt ist, ergibt sich in der Praxis von selbst, da der Auf3endurch-
messer durch die Norm vorgegeben ist und die Wandstéarke durch die Parameter:
Material, Biegesteifigkeit und Stromtragfahigkeit bedingt ist. Aufgrund der zeichne-
rischen Darstellung in der E5: DE 89 12 290 U1 ist augenscheinlich auch dort
ohne weiteres bei gangigen Kontaktwerkstoffen, wie Messing, Kupfer oder Edel-
stahl ein Gewichtsverhaltnis im hohlen Bereich 4 von maximal 70 % bezogen auf

ein in den Aul3endimensionen gleiches Vollmaterialstiickes erreicht.

3.5 Auch der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemalR3 Hilfsantrag 2* beruht
nicht auf einem erfinderischen Schritt (8 15 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit
8§ 1 Abs. 1 GebrMG).



Uber den des Hilfsantrag 6 vom 16. April 2013 hinaus ist im Schutzanspruch 1
gemal Hilfsantrag 2' vom 17. April 2013 das Merkmal genannt, dass
fs  eine lichte Weite des Steckerstiftes (1) Uber seine Lange variabel
ist,
aulRerdem soll dem Merkmal k im Hilfsantrag 6 dieses Merkmal lauten:
k  wobei ein Gewicht des Mittelbereiches (4) maximal 40 % eines in

den Aul3endimensionen gleichen Vollmaterialstiickes betragt.

Mit der lichten Weite ist offenbar der Innendurchmesser des im Crimp- und Mittel-
bereich hohlen Steckerstiftes gemeint. Mit variabel meint die Antragstellerin an-
ders als der Wortlaut vermuten lie3e, nicht dass der Steckstift gummielastisch sein
soll, sondern dass er langs seine axialen Erstreckung unterschiedliche Innen-
durchmesser hat. Diese Eigenschaft ergibt sich aufgrund von technisch bedingten
Fertigungstoleranzen bei der Herstellung des Steckerstiftes durch Flie3pressum-
formung von selbst, da selbst in dem Fall, dass ein konstanter Innendurchmesser
gewollt ware, regelmalig dinnere und dicker Bereiche entstehen.

Wie bereits vorstehend zum Hilfsantrag 6 ausgefuhrt, ergibt das Verhaltnis zwi-
schen Wandstarke und AufRendurchmesser in der Praxis von selbst. Sollte ein
Wert von 40 % bei vertretbarem Aufwand erreichbar sein, wird der Fachmann dies
auch bei dem Steckerstift erreichen, der sich aus der Zusammenschau der E5 DE
89 12 290 Ul mit der E14: DE 196 27 335 C1 ergibt, da er schon aus Kostengrtin-

den bestrebt ist, méglichst wenig Ausgangsmaterial einzusetzen.

3.6 Die jeweiligen Schutzanspriche 1 gemald Hilfsantrag 1, Hauptantrag sowie
den Hilfsantragen 3 und 5, alle vom 8. April 2013, umfassen jeweils das Merkmal f
wonach das Kontaktende (3) einen verdickten Endbereich aus Vollmaterial auf-
weist. Diese Angabe geht, wie unter Absatz Il. 2 ausgefthrt, Gber den Inhalt der
Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie urspriinglich eingereicht worden ist.
(8 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG). Deshalb sind diese Antrége nicht zulassig und fiihren
deshalb nicht zu einer wirksamen Beschrankung des Streitgebrauchsmusters (BGH

a. a. O. - Scherbeneis).



3.7 Die jeweiligen Schutzanspriche 1 gemafd den Hilfsantragen 7 und 8 sind aus
den Ansprichen 15 sowie 18 eingetragener Fassung hervorgegangen, wobei nun
Merkmale mehrerer Unteranspriiche, die urspringlich vom eingetragenen Pa-
tentanspruch 1 abhéangig waren, nun in einen Rickbezug gestellt sind, der von
den urspringlich eingetragenen Schutzanspriichen nicht umfasst war (vgl. Busse,
Patentgesetz, 7. Auflage, 2013, RN16 zu § 17 GebrMG).

Daher sind die Hilfsantrage 7 und 8 ebenfalls nicht zulassig.

3.8 Die weiteren auf den urspringlichen Schutzanspruch 1 riickbezogenen
Schutzanspriiche, die die Loéschungsantragsgegnerin nicht zum Gegenstand von
Hilfsantragen gemacht hat, umfassen ebenfalls keine Malinahmen, die eines er-
finderischen Schrittes bedirften. Auch die Ldéschungsantragsgegnerin hat nicht
geltend gemacht, dass in einem dieser Unteransprtiche eine fir sich erfinderische

Malinahme genannt ware.

Somit ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | aufzuheben und das
Streitgebrauchsmuster, wie von der Antragstellerin beantragt, zu lI6schen.
Die Beschwerde der Loschungsantragsgegnerin muss dementsprechend zurtick-

gewiesen werden.

4. Der Senat hat keinen Anlass gesehen, die Rechtsbeschwerde geméaR 8§ 18
Abs. 4 S. 1 GebrMG zu den von der Loschungsantragsgegnerin formulierten Fra-
gen zuzulassen, da sie keine Rechtsfragen i. S. v. 8 100 Abs. 2 PatG betreffen.
Die Frage des stillschweigenden Parteiwechsels ist hochstrichterlich ebenso ge-
klart wie die Wirkung einer unzulassigen Beschrankung eines Gebrauchsmusters

mit nicht ursprungsoffenbarten Merkmalen.



Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 18 Abs.2 Satz2 GebrMG i.V.m. § 84

Abs. 2 Satz 1 und 2 PatG, 88 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO.

Baumgartner J. Miller Arnoldi
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