BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 408/21 Verkiindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2022:270922B35Wpat408.21.0



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2014 011 218

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mindliche Verhandlung vom 27. September 2022 unter Mitwirkung des
Richters Eisenrauch als Vorsitzendem sowie der Richter Dipl.-Ing. Muller und
Dipl.-Ing. Tischler

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der
Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. Juli 2021 aufgehoben und die Sache wird

an das Deutsche Patent-und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu

tragen.

Grinde

1. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2014 011 218
(Streitgebrauchsmuster), das aus der europaischen Patentanmeldung 14 83 0506.3
— veroffentlicht als WO 2015/085995 Al — mit Anmeldetag 11. Dezember 2014
abgezweigt und am 27. August 2018 mit 12 Schutzanspriichen unter der
Bezeichnung ,Halterahmen fur einen Steckverbinder” in das Register eingetragen
wurde. Das Schutzrecht ist in Kraft.

Der eingetragene Anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters lautet unter Einfligung

einer Gliederung durch die Gebrauchsmusterabteilung folgendermal3en:
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1.2

7.1

7.2

8.1
8.2

Halterahmen fir einen Steckverbinder zur Aufnahme gleichartiger
und/oder unterschiedlicher Module (3, 3,

mit einem Grundabschnitt (1) zur Fixierung eines aufgenommenen
Moduls (3, 3) in einer Ebene und

einem Verformungsabschnitt, der einen Einfuhrzustand und einen
Haltezustand annehmen kann,

wobei der Einfuhrzustand ein Einfihren wenigstens eines Moduls (3,
3') in einer Richtung quer zur Ebene in den Halterahmen erlaubt und
ein aufgenommenes Modul (3, 3) im Haltezustand fixiert ist,

wobei der Grundabschnitt (1) und der Verformungsabschnitt
wenigstens teilweise aus unterschiedlichen Werkstoffen gebildet
sind,

wobei der Grundabschnitt (1) als Grundrahmen (1) ausgefuhrt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Verformungsabschnitt als wenigstens zwei einander
gegenuberliegende Wangenteile (2, 2°) am Grundrahmen (1)
ausgefuhrt ist,

wobei die Wangenteile (2, 2") federelastische Laschen (22, 22
aufweisen,

die sich in der Richtung quer zur Ebene Uber einen umlaufenden
Abschnitt des Grundrahmens (1) hinaus erstrecken und

in denen jeweils ein Rastfenster (23, 23') als Rastelement zur
Aufnahme einer Rastnase (31, 31') eines Moduls (3, 3') angeordnet
ist,

wobei der Grundrahmen (1) im Querschnitt im Wesentlichen
rechteckig ausgebildet ist und

zwei einander parallel gegentberliegende Stirnflachen (11,11") und
rechtwinklig dazu zwei einander parallel gegenuberliegende
Seitenteile (12, 12") aufweist,

wobei die beiden Stirnflachen (11, 11") kirzer sind als die beiden
Seitenteile (12, 12",



10.1 wobei die Seitenteile (12, 12') jeweils an einer ersten Kante mehrere
einander symmetrisch gegenuberstehend angeordnete Stege (122,
122" aufweisen,

10.2 zwischen denen jeweils offene Ausnehmungen (123, 123') gebildet
sind,

10.3 die jeweils eine Anschlagkante fir eine Rastnase (31, 31') eines
aufgenommenen Moduls (3, 3') darstellen,

11 wobei die Anschlagkante mit dem jeweiligen Rastfenster (23, 23")

zusammen die Rastnase (31, 31') des Moduls (3, 3') halt.

Die Schutzanspriiche 2 bis 12 sind auf den vorgenannten Hauptanspruch

rickbezogen.

2. Mit Schreiben vom 27. Februar 2019 hat die Antragstellerin Loschungsantrag
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) mit der Begriindung gestellt, das
Gebrauchsmuster sei gegeniuber den mal3geblichen, urspringlich eingereichten
Unterlagen gemal WO 2015/085995 Al in unzuldssiger Weise erweitert (8 15
Abs. 1 Nr. 3 GebrMG), aul3erdem sei der Gegenstand des Gebrauchsmusters nicht
schutzfahig (815 Abs.1 Nr.1 GebrMG). Die Antragsgegnerin hat dem
Léschungsantrag wirksam, insbesondere fristgemald widersprochen, sodass das
Loschungsverfahren mit inhaltlicher Prifung der von der Antragstellerin geltend
gemachten Ldschungsgrinde durchzufihren war (8 17 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2
GebrMG).

Vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat am 12. Juli 2021 eine mundliche
Verhandlung stattgefunden, nach deren Ende die Loschung des
Streitgebrauchsmusters wegen des Loschungsgrundes einer unzuldssigen
Erweiterung verkindet wurde. Als Antragsgegnerin war im Beschluss die ,A ... KG*
bezeichnet worden, die im Register als Inhaberin des Streitgebrauchsmusters

eingetragen ist und auch stets als solche eingetragen war. In der Sache hat die



Gebrauchsmusterabteilung die Loschung des Streitgebrauchsmusters deshalb als
notwendig erachtet, weil mit den Merkmalen 10.3 und 11, wonach

die offenen Ausnehmungen (123, 123‘) an den Seitenteilen (12, 129
des Grundrahmens jeweils auch Anschlagkanten fir eine Rastnase
(31, 31°) eines aufgenommenen Moduls (3, 3°) bilden,

wobei (gemall Merkmalen 10.3 und 11) die Anschlagkante mit dem
jeweiligen Rastfenster (23, 23°) der Wangenteile (2, 2) zusammen die
Rastnase (31, 31°) des Moduls (3, 3°) hélt,

eine in der Stammanmeldung nicht offenbarte Funktion der Ausnehmungen
(123, 123°) als ,,Anschlagkante” umschrieben sei. Die Gebrauchsmusterabteilung
war der Auffassung, dass hierin nicht nur eine unzulassige Erweiterung, sondern
auch ein ,Aliud“ zu sehen sei, weil mit dem ,Anschlagen” der Rastnasen an den
Kanten der Seitenteile ein vollig neuer, technischer Aspekt in das
Streitgebrauchsmuster gelangt sei. Das Vorliegen eines ,Aliuds* zeige sich u. a.
auch daran, dass diese Merkmale Auswirkungen auf den Fertigungsprozess der
Halterahmen hatte, der Fachmann insbesondere deutlich héher Anforderungen an

die Fertigungsqualitat beachten musse.

3. Gegen diesen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung ist mit anwaltlichem
Schreiben vom 2. September 2021 beim DPMA Beschwerde eingelegt worden,
wobei die Person der Beschwerdefuhrerin nicht ausdrticklich genannt wurde. Im
Schriftsatz war lediglich die Angabe ,Anmelder/Inhaber: B ... KG" enthalten. Noch
am selben Tag folgte per Telefax eine weitere anwaltliche Eingabe, in der mitgeteilt
wurde, dass ,in unserer Beschwerde“ der ,Anmelder/Inhaber” richtigerweise ,A ...
KG" heilen misse. Mit dieser zweiten Eingabe wurde um eine entsprechende

Korrektur der Angabe gebeten.



Die Antragsgegnerin hat beantragt:

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 12. Juli 2021 aufzuheben und die Sache an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen.

Die Antragstellerin hat beantragt:

die Beschwerde als unzulassig zu verwerfen sowie fir den Fall, dass der
Senat die Beschwerde als zuldssig erachten sollte, die Beschwerde

zurickzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die Person der Beschwerdefuhrerin innerhalb der
Beschwerdefrist unklar geblieben sei. Da sich innerhalb der Beschwerdefrist kein
Hinweis ergeben habe, dass die A ... KG Beschwerdefiihrerin hétte sein sollen,
misse von der Unzulassigkeit der vorliegenden Beschwerde ausgegangen werden.

In der Sache hélt die Antragstellerin die angefochtene Entscheidung fur zutreffend.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der

Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsdtze der Beteiligten und den weiteren

Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zuldssig und auch wirksam eingelegt.

Soweit die Antragstellerin vortragt, die Beschwerde sei unzuldssig, da der

Beschwerdeschriftsatz vom 2. September 2021 nicht habe erkennen lassen, dass



die Beschwerde im Namen der A ... KG eingelegt sein sollte, kann ihr nicht gefolgt

werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) kann aus Grinden der
Rechtssicherheit ein befristetes Rechtsmittel nur dann als zulassig angesehen
werden, wenn bei verstandiger Wirdigung der Rechtsmittelschrift und der tbrigen
innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgelegten Unterlagen jeder Zweifel an der Person
des Rechtsmittelfihrers ausgeschossen ist; ein Rechtsmittel muss somit die Person
des Rechtsmittelfiihrers eindeutig erkennen lassen (vgl. BGH BIPMZ 1977, 168, 169
— ,Abfangeinrichtung®). Dies bedeutet allerdings nicht, dass die erforderliche
Klarheit Gber die Person des Rechtsmittelfihrers nur durch dessen ausdrickliche
Bezeichnung zu erzielen wére. Sie kann auch im Wege der Auslegung der
Rechtsmittelschrift und der tbrigen im Verfahren befindlichen Unterlagen gewonnen
werden. Dartber hinaus sind, wie auch sonst bei der Ausdeutung von
Prozesserklarungen, alle Umstande des jeweiligen Einzelfalles zu berlcksichtigen
(BGH MDR 2017, 1318, 1319 — ,Bezeichnung des Berufungsklagers"); auch auf die
vorinstanzlichen Akten kann somit bei der Ermittlung des Rechtsmittelfiihrers
zurtckgegriffen werden (vgl. BGH BIPMZ 1977, 168, 169 — ,Abfangeinrichtung*).
Gemessen an den vorstehend genannten Kriterien war nach verstandiger
Wirdigung der Gesamtumsténde bei Ablauf der Beschwerdefrist jeder Zweifel

an der Person der Rechtsmittelfihrerin ausgeschlossen.

Es trifft zwar zu, dass im Beschwerdeschriftsatz vom 2. September 2021 weder die
A ... KG noch eine andere Person ausdrtcklich als Beschwerdefihrerin benannt
waren. Nachdem allerdings mit anwaltlichem Schriftsatz vom selben Tag und damit
rechtzeitig innerhalb der Beschwerdefrist die Bezeichnung des
LAnmelders/Inhabers* in LA ... KG" korrigiert worden war, konnte der
Beschwerdeschriftsatz nunmehr ohne weiteres der richtigen Person zugeordnet
werden. Anhand der patentamtlichen Akten ergab sich eindeutig, dass die
Beschwerde nicht im Namen der C ... Patentanwélte Rechtsanwélte eingelegt

wurde. Dass der Unterzeichner bei der vorliegenden Beschwerdeeinlegung lediglich



als anwaltlicher Vertreter fungierte, zeigte sich zum einen anhand der in
elektronischer Form geflhrten, patentamtlichen Akten, in denen der Unterzeichner
als der erstinstanzlich bestellte Vertreter ausgewiesen ist. Zum anderen ergab sich
dies auch aus der amtlichen ,Niederschrift* Gber die mundliche Verhandlung vor der
Gebrauchsmusterabteilung des DPMA, die am 12. Juli 2021 stattfand. Dort wird die
A ... KG als ,Antragsgegnerin“ bezeichnet und jener Patentanwalt, der spater die
Beschwerdeschrift unterzeichnet hat, ist wiederum mit dem dort aufgetretenen
Vertreter identisch. Die Beschwerdeschrift enthélt zudem Antrage, die bei
verstandiger Wurdigung nur der erstinstanzlich unterlegenen A ... KG zugerechnet

werden konnten.

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist begriindet und sie fuhrt im Ergebnis

zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Halterahmen fir einen Steckverbinder.
Laut Absatz 0003 der Gebrauchsmusterschrift wirden derartige Halterahmen
bendtigt, um mehrere zueinander gleichartige und/oder auch unterschiedliche
Module aufzunehmen. Bei diesen Modulen kdnne es sich beispielsweise um
Isolierkdrper handeln, die als Kontakttrager fur elektronische und elektrische und
maoglicherweise auch fur optische und/oder pneumatische Kontakte vorgesehen
seien. Von besonderer Wichtigkeit sei es, dass der Halterahmen eine
vorschriftsmaRige Schutzerdung gemdalR der Steckverbindernorm EN61984,
beispielsweise zum Einfligen des mit Modulen bestickten Halterahmens in

metallische Steckverbindergehause, ermogliche.



Es sei Aufgabe der Erfindung, eine Bauform fur einen Halterahmen anzugeben, die
einerseits eine gute Hitzebestandigkeit und eine hohe mechanische Robustheit
aufweise und die insbesondere auch beim Einbau in ein metallisches
Steckverbindergehause eine entsprechende Schutzerdung, insbesondere eine PE
(,Protection Earth®), ermogliche und die andererseits auch eine komfortable
Bedienbarkeit, insbesondere beim Auswechseln einzelner Module, gewahrleiste
(Absatz 0009).

Erfindungsgemal werde die Aufgabe mit den im Anspruch 1 genannten Merkmalen

gelost.

2. Als zustandigen Fachmann sieht der Senat einen Diplomingenieur bzw.
Bachelor (FH) oder Techniker der Fachrichtung Feinwerktechnik an, der

mechanische Komponenten elektrischer Steckverbinder entwickelt.

3. Der Fachmann versteht die Angaben, die im Anspruch 1 genannt sind, wie

folgt:

3.1 Der Halterahmen besteht aus einem Grundabschnitt (Merkmal 1.1), sowie
aus einem Verformungsabschnitt (Merkmal 1.2), wobei der Verformungsabschnitt

seinerseits aus wenigsten zwei Wangenteilen besteht (Merkmal 6).

In Merkmal 1.1 ist als Wirkung des Grundabschnitts ,zur Fixierung eines
aufgenommenen Moduls in einer Ebene“ genannt. Mangels konkreter Angaben
misst der Fachmann dem Merkmal 1.1 lediglich die Bedeutung bei, dass sich die
Module (3, 3°) in montiertem Zustand in einer Ebene quer zur Steckrichtung des

Steckverbinders nicht aus dem Grundrahmen (1) hinausbewegen kdnnen.
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Im Ubrigen erkennt der Fachmann, dass die tatsachliche Fixierung der Module
(3, 3Y) hauptsachlich durch die Wangenteile (2, 2°) mit ihren Rastfenstern (23, 23°)

im Zusammenwirken mit den Rastnasen (31, 31°) der Module zustande kommt.

3.2  Weiter erkennt der Fachmann, dass die Module (3, 3Y) zwar nicht Teil des
unter Schutz gestellten Gegenstandes sind, jedoch vorausgesetzt ist, dass die
Module korrespondierend mit dem Halterahmen ausgestaltet sind (Merkmale 7.2

sowie 11).

3.3 Dabei ist in Merkmal 7.2 nur angegeben, die Rastfenster (23, 23‘) der
Wangenteile (2, 2) seien zur Aufnahme einer Rastnase (31, 31') eines Moduls
(3, 3') vorgesehen. Aus der Zusammenschau mit der Angabe in Merkmal 11,
wonach auch die Anschlagkante die Rastnase (31, 31') des Moduls (3, 3') hélt,
erkennt der Fachmann, dass das Merkmal 7.2 nicht dahingehend zu verstehen ist,
dass die Rastfenster alleine die Rastnasen halten konnten. Auch die Angabe in
Absatz 0029, wonach die Rastfenster dafir vorgesehen sind, Rastnasen
eingefugter Module aufzunehmen, um die Module im Halterahmen zu verrasten,
steht diesem Verstandnis nicht entgegen, vielmehr schlie3t auch diese Angabe
nicht aus, dass weitere Mittel vorhanden sind, die mit den Rastnasen in Eingriff

kommen, insbhesondere mit diesen verrasten.

3.4  Derin Merkmal 7.1 genannte ,umlaufenden Abschnitt* hat fir den Fachmann
keine Uber den Begriff (Grund-)Rahmen hinausgehende Bedeutung. Der
zeichnerischen Darstellung entnimmt der Fachmann, dass die Rander des
Grundrahmens bzw. dessen umlaufenden Abschnitts nicht durchgehend in

derselben Ebene liegen missen.

3.5 Mit der Angabe ,elastisch* in Merkmal 7 verbindet der Fachmann, dass ein
Korper oder ein Werkstoff die Eigenschaft hat, unter Krafteinwirkung seine Form zu

verandern und bei Wegfall der Kraft in seine Ursprungsform zuriickzukehren. Die
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Voranstellung der Vorsilbe ,feder* erkennt der Fachmann als Pleonasmus, die zwar
Uberflissig, jedoch auch nicht schadlich ist.

3.6  Unter einer Lasche (Merkmal 7) versteht der Fachmann einen im Vergleich
zu seiner Lange schmalen oder zumindest sich verjungenden Gegenstand, der in
der Regel an einem Ende eines grof3eren Gegenstands angeordnet bzw. angelenkt

ist.

4. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 geht in der eingetragenen Fassung
uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie urspringlich
eingereicht worden ist, weshalb an sich der Léschungsgrund nach 8§ 15 Abs. 1 Nr.

3 GebrMG gegeben ware.

4.1 Fur die Beurteilung, ob der Gegenstand eines abgezweigten
Gebrauchsmusters auf einer unzuldssigen Erweiterung beruht, ist der
Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung, aus der das Streitgebrauchsmuster
abgezweigt wurde, maligebend (vgl. BGH GRUR 2012, 1243, 1245
— ,Feuchtigkeitsabsorptionsbehalter”). Vorliegend ergibt sich daher der Mal3stab
aus den Unterlagen der internationalen Voranmeldung, wie sie in der Druckschrift
WO 2015/085995 A1l veroffentlicht wurden.

Nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. GRUR 2003, 867, 868 — ,Momentanpol 1)
steht eine Erweiterung bei einer abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung
gegeniber der urspriinglichen Patentanmeldung der Wirksamkeit der Abzweigung
nicht entgegen. Der BGH hat hierzu ausgefuhrt, dass er sich der Auffassung, dass
eine solche Erweiterung die Abzweigung insgesamt unwirksam mache, nicht
anschlie3en kdnne. Zu beachten sei allerdings, dass sich § 4 Abs. 5 Satz 2 GebrMG
nicht nur auf die Féalle einer Erweiterung eines Gebrauchsmusters gegenuber der
ursprunglichen Gebrauchsmusteranmeldung beziehe, sondern auch fir den Fall
von Anderungen der abgezweigten Gebrauchsmusteranmeldung gegeniiber der

ursprunglichen Patentanmeldung gelte. Auch hier sei zu beachten, dass der
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Gebrauchsmusterinhaber aus derartigen Erweiterungen keine Rechte herleiten
konne. Aus der ,Momentanpol I“-Entscheidung des BGH in Verbindung mit der
ebenfalls genannten Entscheidung ,Feuchtigkeitsabsorptionsbehélter” (vgl. jeweils
oben a.a.O.) folgt letztlich, dass § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG grundsétzlich auch als
einschlagiger Tatbestand fur das Léschungsverfahren im Falle von Erweiterungen
eines abgezweigten Gebrauchsmusters gegenuber der Stammanmeldung
(,erweiternde Abzweigung®) heranzuziehen ist (vgl. auch die Kommentierung bei
Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl., 8 5 GebrMG, Rn. 12, und § 15 GebrMG, Rn. 16).

4.2  Gemal Merkmal 10.3 soll durch die Seitenteile (12, 12°) des Grundrahmens
jeweils eine Anschlagkante fiir eine Rastnase (31, 31‘) eines aufgenommenen
Moduls (3, 3°) gebildet sein, derart (Merkmal 11), dass diese Anschlagkante mit dem
jeweiligen Rastfenster (23, 23‘) der Wangenteile (2, 2°) zusammen die Rastnase
(31, 31°) des Moduls (3, 3°) halt.

Eine solche Ausgestaltung ist weder dem Beschreibungsteil der urspringlichen
Unterlagen noch der zeichnerischen Darstellung unmittelbar und eindeutig als zur

Erfindung gehdrend zu entnehmen.

Soweit die Antragsgegnerin meint, aus unterschiedlichen Strichstarken der in den
Figuren 4a sowie 4b dargestellten Rastfenster (23, 23°) folgere der Fachmann, die
Rastfenster wirden mit ihren unteren Kanten auf der gleichen Hohe liegen wie der
Grund der Ausnehmungen (123, 123) zwischen den Stegen (22, 22, fehlt es zur
Uberzeugung des Senats an einer eindeutigen Offenbarung als zur Erfindung

gehorend.

Im Ubrigen erkennt der Fachmann, dass der Wortlaut des Merkmals 10.3 auch den
Fall umschliel3t, dass die Rastfenster mit ihren unteren Kanten niedriger liegen als
der Grund der Ausnehmungen. In diesem Fall ware die untere Kante des

Rastfensters nicht daran beteiligt, dass die Rastnase des Moduls gehalten wird,
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vielmehr wirde deren Funktion von der Anschlagkante Gilbernommen. Eine solche

Variante war den urspringlichen Unterlagen zweifelsfrei nicht zu entnehmen.

Somit hat die Gebrauchsmusterabteilung insoweit zutreffend festgestellt, dass die
Merkmale 10.3 sowie 11 uber den Inhalt der urspriinglich zur Stammanmeldung
eingereichten Unterlagen hinausgehen.

5. Allerdings ist die weitergehende Feststellung der Gebrauchsmusterabteilung
nicht zutreffend, wonach es sich dabei um einen neuen, weiteren technischen
Aspekt handele, sodass etwas anderes geschutzt wirde, als es der Fachmann der
Stammanmeldung entnehmen konnte. Vielmehr gilt, dass die genannten Merkmale,

obwohl unzulassige Erweiterungen, im Anspruch 1 verbleiben dirfen.

Vorliegend ist die Rechtsprechung des BGH einschlagig, dass die Loschung eines
Gebrauchsmusters zu unterblieben hat, wenn ein Schutzanspruch zwar ein
Merkmal enthélt, das in den urspringlich eingereichten Unterlagen als nicht zur
Erfindung gehorend offenbart ist, das aber nur zu eine Beschrankung des
Gegenstandes und nicht zu einer Erteilung von Schutz fur ein ,Aliud“ fihrt (vgl. BGH
GRUR 2013, 1135, 1136 - ,Tintenstrahldrucker; GRUR 2021, 571, 574 -

LZigarettenpackung®).

Durch die Nennung eines zusatzlichen, zwingend vorhandenen Mittels, durch das
die Rastnasen gehalten werden, wird der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters
gegeniber dem urspringlichen offenbarten Gegenstand enger. Insbesondere wird
dadurch die in der Beschlussbegrindung der Gebrauchsmusterabteilung erwahnte
Variante 1, bei der die Rastfenster (23, 23°), insbesondere die Unterkante der
Rastfenster (23, 23"), komplett tber der Kante der Seitenteile (12, 127) liegen, als
nicht erfindungsgemal ausgeschlossen. Somit wirken die in den urspriinglichen
Unterlagen nicht als zur Erfindung gehérend offenbarten Merkmale 10.3 und 11
beschrankend. Die Gebrauchsmusterabteilung hat zwar angenommen, dass hier

das Vorliegen eines ,Aliuds” deshalb bejaht werden musse, weil die Merkmale 10.3
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und 11 u. a. Auswirkungen auf die Art und Weise des Fertigungsprozesses der
Halterahmen hatten. Ein derartiger Aspekt ist aber fur die Prifung, ob ein ,Aliud*
gegeben ist, ohne Bedeutung. Das Vorliegen eines ,Aliuds” kénnte sich ansonsten
z. B. auch danach bemessen, ob eine vorgenommene Beschrankung dem
Fachmann eher vorteilhaft oder eher mit Nachteilen behaftet erschiene, worauf es
natdrlich nicht ankommen kann. Der Fachmann hat vorliegend unter Beachtung der
unter Gliederungspunkt I1ll. 3.3 dargelegten Auslegung den urspringlichen
Unterlagen nicht entnommen, dass die Rastnasen ausschliel3lich von den
Rastfenstern gehalten werden missen. Dass nunmehr auch die offenen
Ausnehmungen (123, 123‘) eine Haltefunktion Gbernehmen sollen, ist daher eine
Hinzufligung, die die bereits vorhandene Anweisung zum technischen Handeln,
namlich Rastfenster (23, 23‘) vorzusehen, die in erster Linie die Rastnasen (31, 31°)
aufnehmen, lediglich weiter konkretisiert. Konkretisiert jedoch ein hinzugefligtes
Merkmal lediglich eine Anweisung, die in den urspringlich eingereichten Unterlagen
bereits als zur Erfindung gehérend offenbart war, so fuhrt ein solches Merkmal nur
zu einer Beschrankung, nicht aber zu einem ,Aliud* (vgl. GRUR 2011, 40, 43

— ,Winkelmesseinrichtung*).

6. Da die Gebrauchsmusterabteilung irrtimlicherweise zu dem Ergebnis
gekommen ist, es lage ein ,Aliud” vor, dass also der Gegenstand des eingetragenen
Anspruchs 1 ein erkennbar anderer sei als der urspringlich angemeldete, hat sie
konsequenterweise von der Uberprifung des zusatzlich geltend gemachten
Ldschungsgrunds einer fehlenden Schutzfahigkeit nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG
abgesehen. Bei dieser Sachlage ist es angemessen, den angefochtenen Beschluss
aufzuheben und die Sache zur weiteren Prifung und Entscheidung an das DPMA
zuriickzuverweisen (88 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG).
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Die Gebrauchsmusterabteilung wird nunmehr die Prifung der Schutzfahigkeit des
eingetragenen Gegenstandes nachzuholen haben, wobei sie allerdings die
Rechtsprechung des BGH nach der Entscheidung ,Wundbehandlungsvorrichtung*
(vgl. BGH GRUR 2015, 573, 577) zu beachten haben wird. Sie wird also den
Gegenstand des eingetragenen Anspruchs 1 und auch die jeweiligen Gegenstande
gemal der von der Antragsgegnerin ggf. gestellten Hilfsantrage ohne Beachtung

der Merkmale 10.3 sowie 11 mit dem von der Antragstellerin in Bezug genommenen
Stand der Technik daraufhin prifen, ob Neuheit und erfinderischer Schritt gegeben

sind.

7. Die Entscheidung hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens beruht
auf 88 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO. Die
Antragstellerin hat die Verwerfung der Beschwerde entweder als unzul&ssig oder
die Zuruckweisung der Beschwerde als unbegriindet beantragt, womit sie jeweils
nicht durchgedrungen ist. Demgegeniber hat die Antragsgegnerin von Anfang an
keine Entscheidung in der Sache, sondern lediglich die Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses beantragt. Hieran gemessen ist die Antragsgegnerin
mit ihrem Begehren in vollem Umfang durchgedrungen, wahrend die Antragstellerin
in zweierlei Hinsicht erfolglos geblieben ist. Dies rechtfertigt, der Antragstellerin die
Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Billigkeitsgriinde, die eine andere

Kostenentscheidung erfordern wirden, sind nicht gegeben.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass
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das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Filhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
beim Bundesgerichtshof, HerrenstraRe 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die
Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim
Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Eisenrauch Mdaller Tischler



