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dung). Entsprechend der nunmehr im Patentrecht zugrunde gelegten Praxis muss
auch bei der Frage des Offenbarungsgehalts einer GebrM-Anmeldung auf all dasje-
nige abgestellt werden, was in der Gesamtheit der urspriinglichen Unterlagen
schriftlich niedergelegt ist und sich dem Fachmann ohne weiteres aus dem Gesamtin-
halt der Unterlagen am Anmeldetag erschlieBt. Es spielt fiir die Frage der Offenba-
rung der Erfindung deshalb weder eine Rolle, ob etwas in der Beschreibung gegen-
iiber gleichzeitig oftenbarten anderen Losungen als vorteilhaft, zweckmiBig oder
bevorzugt bezeichnet ist, noch gibt es eine Abstufung in der Wertigkeit der fiir die
Beschreibung der Erfindung benutzten Offenbarungsmittel. Die besondere Hervor-
hebung einer Ausflihrungsform oder eines Beispiels oder die Kennzeichnung als vor-
teilhaft, zweckmifBig oder bevorzugt, erleichtern lediglich die Erkenntnis, dass das be-
treffende Merkmal oder die engere Lehre zu der beanspruchten Erfindung gehérend
offenbart ist (vgl. lediglich BGH GRUR 1990, 510, 511/512 — Crackkatalysator I).

Soweit in der Literatur fiir das Gebrauchsmusterrecht eine andere Auffassung ver-
treten wird mit dem Hinweis, dass Merkmale, die nur der Zeichnung entnehmbar
sind, zwar neuheitsschidlich wirken, jedoch keine priorititsbegriindende Offenba-
rung beinhalten konnten, es sei denn, dass ein ausdriicklicher wortlicher, sich auf die
Merkmale der Zeichnung erstreckender Hinweis in den Unterlagen befinde (so Biih-
ring/Schmid GebrMG § 4 Rn.73 iV.m. 109), kann dem nicht gefolgt werden. Denn
die GebrM-Anmeldung richtet sich an den Fachmann, der fiir die Beurteilung des
Offenbarungsgehaltes auf den Gesamtinhalt der Unterlagen abstellen wird und nicht
einzelne Teile bevorzugen bzw. aus seiner Betrachtung ausnehmen wird. Die nach
objektiven Kriterien erfolgende Betrachtung wird sich dabei nicht zuletzt an dem
mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des Standes der Technik verfolgten
Zweck und an dem Lésungsvorschlag mit seinen einzelnen Elementen orientieren
(BGH GRUR 1990, 510, 511/512 — Crackkatalysator I). Uberdies ist eine Aufspaltung
des Gesamtinhalts einer Anmeldung in einzelne Offenbarungsgehalte mit dem an-
zustrebenden einheitlichen Offenbarungsbegrift nicht in Einklang zu bringen. Ent-
scheidungen, wie etwa in BPatG GRUR 1979, 316; 1979, 704, wonach Zeichnun-
gen frither als nicht gleichwertiges Offenbarungsmittel angesehen wurden, miissen
deshalb als tiberholt angesehen werden.

Einen Widerspruch zwischen einzelnen Offenbarungsteilen wird der Fachmann
unter Ermittlung des Gesamtinhalts der Offenbarung in der Regel auflésen kénnen.
Zum Gesamtinhalt einer Offenbarung gehéren auch Verweisungen, Bezugnah-
men auf weitere Unterlagen. Nach BGH (GRUR 1998, 901, 903/904 — Polymer-
masse) soll der blofe Hinweis auf eine unveroffentlichte auslindische Patentanmel-
dung unter Nennung ihrer Nummer gentigen, wenn die Unterlagen dem DPMA
und interessierten Dritten zuginglich sind. Bei der Beurteilung des Offenbarungsge-
haltes ist das am Priorititstag vorhandene allgemeine Fachwissen zu beriicksich-
tigen. Ein mosaikartiges Zusammensuchen von in den Unterlagen verstreuten Anga-
ben kommt jedoch nicht in Betracht, insbesondere, wenn deren Einbeziehung in die
Anmeldungsunterlage fiir den Fachmann eher zufilligen Charakter aufweist.

4.2 Offenbarung als zur angemeldeten Erfindung gehorend. Materiell-
rechtlicher Gebrauchsmusterschutz kann ferner nur entstehen, wenn der in den An-
meldungsunterlagen enthaltene Losungsgedanke als zur angemeldeten Erfindung
gehorend (,,Gegenstand der Anmeldung®, vgl. § 4 Abs. 6 S.2) offenbart ist (BGH
GRUR 1968, 86, 89 — Ladegerit I; BGH GRUR 1990, 510 — Crackkatalysator I). Die
Forderung, dass nur solche Merkmale und Ausfliihrungsformen als zur Erfindung ge-
horig entnehmbar sind, die ,,als eine in Betracht kommende Losung, also differen-
ziert, beschrieben worden sind*, mithin eher zufillig wirkende Merkmale nicht um-
fasst werden sollen (so Biihring/Schmid GebrMG § 4 Rn. 113), erscheint hingegen zu
sehr an der duBleren Gestaltung sowie am Wortlaut der Unterlagen verhaftet.
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4.3 Grenzwerte, Bereichsangaben, allgemeine Formeln.

Besondere Fallgestaltungen, die sich durch eine Offenbarung mittels Grenzwer-
ten, Bereichsangaben oder allgemeinen Formeln ergeben konnen, sind nach
den o.a. Grundsitzen zu beurteilen. Dementsprechend wird ein Fachmann regelmi-
Big durch Grenzwerte definierte Bereiche dahingehend verstehen, dass alle innerhalb
der angegebenen Grenzen liegende Werte erfasst sind, so dass die Grenzwertnennung
in der Regel nur eine vereinfachte Schreibweise auch fiir die Zwischenwerte darstellt
(vgl. BGH GRUR 1990, 510 — Crackkatalysator I BGH GRUR 1992, 842, 844 —
Chrom-Nickel-Legierung). Andernfalls miisste der Anmelder bereits bei seiner Anmel-
dung alle nur denkbaren Bereiche zahlenmifBig abgrenzen, die mdéglicherweise in
Zukunft eine Rolle spielen konnten, was letzten Endes nur spekulativ sein kann
(BGH GRUR 1990, 510 — Crackkatalysator I; BGH GRUR 1992, 842, 844 — Chrom-
Nickel-Legierung). Zur urspriinglichen Offenbarung einer allgemeinen chemischen
Strukturformel, vgl. etwa BPatG GRUR 1983, 735; zu biologischen Erfindungen
mit Angaben von Wirkstoffmengenbereichen vgl. etwa BGH GRUR 1993, 651 — tet-
raploide Kamille; zur Offenbarung einer Aminosiuresequenz eines Proteins als echtes
technisches Merkmal vgl. etwa EPA GRUR Int. 1997, 258; zur Offenbarung eines
Elements in einfacher oder mehrfacher Anordnung, vgl. etwa BGH GRUR 1995,
113 — Datentrger.

4.4 Offenbarung und Ausfiihrbarkeit. Die Offenbarung muss so deutlich
und vollstdandig sein, dass ein Fachmann die angemeldete technische Lehre ausfiith-
ren kann. Mangelnde Ausfiihrbarkeit bedeutet mangelnde Schutzfihigkeit (BGH
Mitt. 1999, 372, 373 — Flichenschleifmaschine; vgl. ferner bei — § 15 Rn. 11f)). Diese
Voraussetzung ist gegeben, wenn der in dem Gebrauchsmusterdokument anvisierte
Erfolg unter Einhaltung des dort angegebenen Losungswegs in einem praktisch aus-
reichenden Maf erreicht werden kann. Die Anmeldung muss diejenigen Angaben
enthalten, die der Fachmann bendtigt, um die Lehre auszuftihren. Eine fiir die Aus-
fithrbarkeit ausreichende Offenbarung ist nicht gegeben, wenn die technische Lehre
nur mit grofen Schwierigkeiten oder nur durch Zufall gelingt (vgl. BGH GRUR
1980, 166, 168 — Doppelachsaggregat). Dass es gelegentlich zu ,,Ausreifern® kommt
oder die technische Lehre in Einzelfillen nicht verwirklichbar ist, steht einer ausrei-
chenden Offenbarung nicht entgegen (vgl. BGH GRUR 1989, 899 — Sauerteig). Al-
lerdings muss mindestens ein Weg zum Ausfiihren eindeutig aufgezeigt werden, wo-
bei fiir den Fachmann nur diejenigen MaBlnahmen aufzuzeigen sind, die ihn in den
Stand versetzen, die Lehre praktisch auszufiithren. Was er aufgrund seines Fachwissens
an Fachkenntnissen und Fertigkeiten bereits zur Verfligung hat, bedarf keiner
Wiederholung (vgl. BGH GRUR 1984, 272, 273 — Isolierglasscheibenrandfugenfiillvor-
richtung). Eine konkrete ,,Bau- und Betriebsanleitung® ist nicht erforderlich; jedoch
muss dem Fachmann die entscheidende Richtung angegeben werden, in der er —
ohne Anwendung eigener erfinderischer Titigkeit, aber auch ohne am Wortlaut des
Gebrauchsmusterdokuments zu haften — mit Erfolg weiterarbeiten und jeweils die
glinstigste Losung auffinden kann (vgl. BGH GRUR 1998, 1003, 1005 — Leuchtstoff).
Dies impliziert auch, dass dem Fachmann durchaus die Vornahme von Versuchen
zugemutet werden kann, vorausgesetzt, dass diese nicht das iibliche Maf3 {ibersteigen
und keine erfinderischen Uberlegungen erfordern (vgl. BGH GRUR 1980, 166 —
Doppelachsaggregat). Auf die theoretisch zutreffende Begriindung des Anmeldegegen-
standes kommt es nicht an (vgl. BGH GRUR 1994, 357 — Muffelofen). Weitere Ein-
zelheiten: — § 1 Rn. 22t

Als besonderer Aspekt der Ausfiihrbarkeit stellt sich die technische Brauchbar-
keit dar, die fehlt, wenn die mit dem Gebrauchsmuster angestrebten Wirkungen
nicht erreicht werden bzw. das zugrunde liegende technische Problem mit den vorge-
schlagenen Mitteln unter Einbezichung des allgemeinen Fachwissens nicht geldst
werden kann (vgl. BGH BIPMZ 1985, 117 — Energiegewinnungsgerit). Fur die Priiffung
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der Ausfiihrbarkeit ist auf den Anmelde- oder Prioritatszeitpunkt abzustellen; ob
dies auch im Falle eines Loschungsverfahrens gilt, ist zweifelhaft, aber zu bejahen
(BGH Mitt. 1999, 372, 373 — Flichenschleifmaschine; vgl. zu der parallelen patentrecht-
lichen Fragestellung bei einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren: Busse/Keu-
kenschrijver PatG § 34 Rn. 299).

Fiir das Gebrauchsmusterrecht kann die Frage unentschieden bleiben, ob die wei-
tere Voraussetzung, dass eine fertige Erfindung vorliegen muss, unter den Aspekt
der Ausflihrbarkeit oder der Gebrauchsmusterfihigkeit einzuordnen ist, da — wie
oben dargelegt — auch die Ausfiihrbarkeit rechtsdogmatisch unter den Komplex der
Schutzfihigkeit fallt (vgl. zu den Voraussetzungen des Vorliegens einer fertigen Erfin-
dung = § 1 Rn. 20f)).

5. Anderung der Anmeldung. Der Frage der Anderungsmoglichkeiten fiir Ge-
brauchsmusterunterlagen kommt sowohl flir den Zeitraum vor als auch nach der
Eintragungsverfligung eine groe praktische Rolle zu. Es kommt hiufig vor, dass der
Anmelder vor oder nach Eintragung des Gebrauchsmusters erfahrt, dass Teile dessel-
ben in schutzrechtshindernder Weise vorweggenommen sind. In diesen Fillen hat der
Anmelder das Interesse, beschriankte Schutzanspriiche, die auf den als schutzfihig tib-
rig bleibenden Teil bezogen sind, weiterzuverfolgen. Ferner ist es nicht selten, dass die
Gebrauchsmusterunterlagen im Hinblick auf bestimmte Verletzungsformen, die von
Dritten herausgebracht werden, einer Prizision bediirfen. § 4 Abs. 5 regelt in Anleh-
nung an § 38 PatG die Méglichkeit von Anderungen der Anmeldung bis zur Verfii-
gung tiber die Eintragung; fir Anderungen nach “der Eintragungsverfligung enthilt
§ 4 keine Regelung.

5.1 Anderungen vor Eintragungsverfiigung. Sie sind zuliissig, soweit sie den
Gegenstand der Anmeldung nicht erweitern. Die gesetzliche Einfithrung dieses Re-
gelungstatbestandes erfolgte zum Zwecke der Rechtsklarheit (amtl. Begr., BIPMZ
1986, 310, 324). Soweit Anderungen den Anmeldegegenstand erweitern, konnen
Rechte hieraus nicht hergeleitet werden, § 4 Abs.5 S.2. Es dient der Rechtssicher-
heit, die Eintragung einer Anmeldung zu versagen, aus deren Gegenstand keine
Rechte hergeleitet werden konnen (Biihring/Schmid § 4 Rn. 142 mwN). Zum ,,Ge-
genstand** der Erfindung im Zusammenhang mit der Schutzbereichsbestimmung,
vgl. - § 12a Rn. 10.

Was unter ,,Gegenstand der Anmeldung*® zu verstehen ist, lasst sich weder dem
GebrMG noch dem PatG unmittelbar entnehmen. Vielmehr 16st die in § 4 Abs. 5
enthaltene Formulierung in Zusammenschau mit anderen Vorschriften offene Fragen
aus, die von der Rechtsprechung noch nicht vollstindig beantwortet worden sind.
Das Problem kann etwa auftauchen, wenn ein Merkmal neu in den GebrM-An-
spruch aufgenommen wird, das in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen zum
Beispiel lediglich in der Beschreibung enthalten war. Die Aufnahme eines neuen
Merkmals in den GebrM-Anspruch bedeutet nicht automatisch eine (zulissige) Be-
schrankung; hiermit kann auch eine (unzulissige) Erweiterung verbunden sein (vgl.
lediglich BGH GRUR 1977, 598, 599 — Autoskooter-Halle). Hinzu kommt eine nicht
einheitliche Gesetzesterminologie, wenn zB in Abs. 3 Nr. 2, 4 vom ,,Gegenstand des
Gebrauchsmusters* gesprochen wird; in Abs. 3 Nr. 3 wiederum wird auf Schutzan-
spriiche abgestellt, in denen angegeben ist, was als schutzfihig unter Schutz gestellt
werden soll. Als ,,Gegenstand der Anmeldung™ sollte nicht der in § 12a geregelte
Schutzbereich des Gebrauchsmusters angesehen werden, da die Anmeldung als solche
keinen Schutzbereich festlegen kann und dartiber hinaus zum Beispiel eingereichte
Unterlagen nicht anwaltlich vertretener (Einzel-)Erfinder vielfach nur als Formulie-
rungsversuch angesehen werden kénnen. Auch die in § 8 Abs. 1 enthaltene Regelung
fithrt nicht zu einer Klirung, was unter dem ,,Gegenstand der Anmeldung* zu verste-
hen ist. Wihrend Satz 1 lediglich statuiert, dass eine den Anforderungen der §§ 4, 4a
entsprechende Anmeldung in die Rolle flir Gebrauchsmuster einzutragen ist, regelt
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Satz 2, dass eine Priifung des ,,Gegenstandes der Anmeldung® auf die relativen
Schutzvoraussetzungen nicht stattfindet. Jedenfalls bedeutet dies nach der hochstrich-
terlichen Rechtsprechung, dass der Priifung auf Schutzfihigkeit (nur) der im Schutz-
anspruch umschriebene Gegenstand zugrunde zu legen ist (BGH GRUR 1997, 360,
361/362 — Profilkriimmer, unter Bezugnahme auf § 4 Abs. 2 Nr. 2 aF = § 4 Abs. 3 Nr. 2
nF). Im Kontext der Priifung einer unzulissigen Erweiterung stellt der BGH ebenfalls
auf die Uberpriifung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters anhand der einge-
tragenen Schutzanspriiche ab (BGH Mitt. 1998, 98, 101 — Scherbeneis: ob sich diese
Entscheidung aufgrund der speziellen Sachverhaltskonstellation verallgemeinern lasst,
bleibt jedoch fraglich). Fiir das Loschungsverfahren hat das BPatG festgehalten, dass
ein ,,Erfindungsbereich®, der nur in der GebrM-Schrift dargestellt, nicht aber hinrei-
chend in die Schutzanspriiche einbezogen sei, in dem GebrM nicht unter Schutz
gestellt sei und auch nicht nachtriglich durch eine einschrinkende Verteidigung im
Loschungsverfahren unter Schutz gestellt werden konne; auch das Gebot der Rechts-
sicherheit, das Ziel einer angemessenen Belohnung des Erfinders sowie die Homo-
genitit von Loschungs- und Verletzungsverfahren wiirden es verbieten, flir die Of-
fenbarung der gesamten Erfindung auch den vom Schutzanspruch nicht erfassten
,,Erfindungsbereich® als mit offenbart anzusehen (BPatG Mitt. 1999, 271, 273).
Auch wenn eine Aufspaltung eines einheitlich verwendeten Gesetzesbegriffs vermie-
den werden sollte, darf die unterschiedliche Funktion der Prifung der relativen
Schutzvoraussetzungen nicht auBer Acht gelassen werden. Wihrend es bei der Zu-
rechnung einer Offenbarung zum Stand der Technik nicht darauf ankommt, ob sie
cher beildufig oder als ,,zur Erfindung gehorig™ erfolgte, stellt sich bei der Beurteilung
des ,,Gegenstandes der Anmeldung® nach § 4 Abs. 5 die Frage, ob der Fachmann der
urspriinglichen Anmeldung entnehmen kann, dass der geinderte Losungsvorschlag
von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte. Des Weiteren lisst der
Wortlaut des § 4 Abs.5 den Schluss zu, dass mit ,,Gegenstand der Anmeldung™ die
,»in der Anmeldung enthaltenen Angaben® gemill Abs. 3 gemeint sind (vgl. auch die
ausdriickliche Regelung in § 38 PatG mit dort erfolgter Bezugnahme auf § 34 Abs. 3
PatG), die nicht auf die Schutzanspriiche beschrinkt sind. Zudem lisst sich das unge-
priifte Gebrauchsmuster durchaus mit einer offengelegten Patentanmeldung verglei-
chen BGH GRUR 1977, 598, 601 — Autoskooter-Halle). Dementsprechend werden
fiir das Gebrauchsmustereintragungsverfahren auch die fiir das Patent-Priifungsver-
fahren geltenden Grundsitze insoweit angewendet (BPatG GRUR 1984, 112, 114 —
Palettenloser Kolli). Hier ist aber in herkémmlicher Rechtsprechung anerkannt, dass im
Priifungsverfahren die in der Anmeldung enthaltenen Angaben bis zum Patentertei-
lungsbeschluss gedndert werden konnen, soweit dadurch der Gegenstand der Anmel-
dung nicht erweitert wird. Bis dahin kann alles, was urspriinglich offenbart war, zum
Gegenstand des Schutzbegehrens gemacht werden, wobei sich die urspriingliche Of-
fenbarung nicht allein nach der urspriinglichen Anspruchsfassung sondern nach dem
Gesamtinhalt der urspriinglichen Unterlagen (Bezeichnung der Erfindung, Be-
schreibung, Zeichnung und Anspriiche) richtet (BGH GRUR 1988, 197 — Runder-
neuern; ebenso Busse/Keukenschrijver PatG § 38 Rn. 8 mwN). Einzelheiten:

Ob Anderungen der Anmeldung deren Gegenstand erweitern, ist anhand der ur-
spriinglichen Gebrauchsmusterunterlagen in ihrer Gesamtheit (s. 0.) zu beurteilen.
Findet das neu gefasste Schutzbegehren in den urspriinglichen Unterlagen bereits
eine Grundlage, dann liegt keine Anderung oder Erweiterung des Anmeldungsge-
genstandes vor. Mafigebend ist das Verstindnis des Durchschnittsfachmanns. Dass das
neue Schutzbegehren aus lediglich beildufigen Bemerkungen und aus einer fiir den
Durchschnittsfachmann nicht erkennbaren Bedeutung genannter Merkmale ,,heraus-
gelesen® werden kann, gentigt nicht (vgl. hierzu BGH GRUR 1968, 68 — Ladegeriit
mwN). Ein Gebrauchsmusteranmelder, der urspriinglich fiir eine fiir zwei Verwen-
dunggsarten geeignete Erfindung Schutz begehrt hat, kann dieses Schutzbegehren vor
der Eintragung auf eine Ausfiihrungsform, die fiir beide Verwendungsarten geeignet
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ist, richten, wenn diese Ausfiihrungsform in den urspriinglichen Unterlagen als iSd
Erfindung in Betracht kommend oftenbart wird (BGH GRUR 1968, 86, 89 — Lade-
gerdtI).

Die Anderungen konnen sich — soweit sie zulissig sind — sowohl auf Anspriiche,
Beschreibung, als auch Zeichnungen der Anmeldung bezichen. In Erginzung zu den
nachfolgenden Anmerkungen sei auf — § 15 Rn. 60ft. verwiesen.

Ob eine Anderung eine (unzulissige) Erweiterung darstellt, ist durch Vergleich
des als geschiitzt Beanspruchten mit der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen, als
deren Inhalt alles anzusehen ist, was der Fachmann ihnen (ohne weiteres Nachden-
ken und ohne nihere Uberlegungen) als zur Erfindung gehorend entnehmen kann,
vorzunehmen (vgl. lediglich BGH GRUR 1995, 113, 114/115 — Datentrdiger;
BPatGE 23, 59, 60; vgl. aber BGH GRUR 1997, 360, 361/362 — Profilkriimmer;
BPatG Mitt. 1999, 271, 273). Hierzu gehort die Priifung, ob die urspriingliche Of-
fenbarung fiir den Fachmann erkennen lie, dass der geinderte Losungsvorschlag
von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst werden solle. Eine implizite Of-
fenbarung reicht aus, wenn sie den Gegenstand klar und eindeutig erkennen lisst.
Eine unzulissige Erweiterung kann vorliegen, auch wenn der Anspruchswortlaut
selbst nicht gedndert wird, weil zum Beispiel der sonstige Inhalt der Anmeldung so
geindert wird, dass der Schutzanspruch in einem weiteren Sinn zu verstehen ist.
Andererseits kann sich eine Anderung dahingehend als zulissig erweisen, bei der et-
was zum Gegenstand eines Gebrauchsmusteranspruchs gemacht wird, worauf in
den urspriinglichen Unterlagen kein Gebrauchsmusteranspruch gerichtet war, da
sich die urspriingliche Oftfenbarung eben nicht allein nach der urspriinglichen An-
spruchsfassung sondern nach dem Gesamtinhalt der urspriinglichen Unterlagen er-
gibt (vgl. BGH GRUR 1988, 197, 198 — Runderneuern, zum PatG; aA BPatG Mitt.
1999, 271,273, 5. 0.).

Zulassige Anderungen (immer vorausgesetzt, dass damit keine Erweiterung ver-
bunden ist) sind danach insbesondere die Berichtigung offensichtlicher Unrich-
tigkeiten (zB Schreibfehler, Fliichtigkeitstehler, Verstofe gegen die Regeln des tech-
nischen Zeichnens etc). Der Austausch der gesamten Gebrauchsmusteranmeldungs-
Unterlagen kann nicht als ,,Berichtigung® angesehen werden. Ferner sind zulissig
Anderungen, die lediglich eine Klarstellung oder Beschriankung enthalten. Eine
Klarstellung wird beispielsweise angenommen werden konnen, wenn die offenbarte
Definition eines Stoffes durch eine andere, prizisere (zB exakte chemische Bezeich-
nung oder Formel) ersetzt wird (vgl. BPatG GRUR 1973, 463). Die Prizisierung des
Schutzanspruchs zum Beispiel durch Vertauschen eines Merkmals vom Oberbegriff
in den kennzeichnenden Teil — oder — erst recht umgekehrt — wird je nach Sachlage
ebenfalls in der Regel zulissig sein (vgl. BGH GRUR 1971, 115, 117 — Lenkradbe-
zug). Die prizisere Beschreibung der offenbarten technischen Lehre ohne Anderung
des Inhalts wird ebenfalls in der Regel zulissig sein. Keine Erweiterung wird grund-
sitzlich bei einer Beschrinkung auf den kleineren, aus einem urspriinglich grofleren
beanspruchten Bereich (vgl. BGH GRUR 1990, 510 — Crackkatalysator I) oder auf
ein Ausfithrungsbeispiel (BGH GRUR 1990, 432 — Spleiffkammer) oder auf eine von
mehreren Moglichkeiten (BGH GRUR 1968, 86, 89 — Ladegerit I) anzunehmen sein.
Dasselbe gilt grundsitzlich bei der Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der Be-
schreibung in den Anspruch (vgl. BGH GRUR 1991, 307 — Bodenwalze). Nicht er-
weiternd ist ferner grundsitzlich die Zusammenfassung von Merkmalen aus den
Schutzanspriichen. So bedeutet die Streichung einer einem Merkmal innewohnen-
den Angabe oder einer Wirkungsangabe in der Regel keine unzulissige Erweiterung.
Die Einfligung eines weiteren Merkmals aus der Beschreibung in den Anspruch ist
nicht zulissig, wenn es dort zwar erwihnt, in seiner Bedeutung flir die im Anspruch
umschriebene Erfindung jedoch nicht zu erkennen ist (vgl. BGH GRUR 1990, 432,
433 — Spleiffkammer). Ferner wird es als unzulissig angesehen, aus der Beschreibung
einen Ausschnitt in den Schutzanspruch zu iibernehmen, der sich nur unter Aufbie-
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tung schopferischer Tiatigkeit der Beschreibung entnehmen lisst (vgl. BGH GRUR
1990, 432, 433 — Spleiffkammer).

Zum Gegenstand der urspriinglichen Anmeldung zihlt hingegen nicht allein das
dort ausdriicklich Beschriebene, sondern auch das, was der Fachmann quasi mitliest
oder was als fachnotorisch austauschbares Mittel bezeichnet werden konnte; in-
haltlich diirften diese (aus dem Bereich der Neuheitspriifung herrithrenden) Begrifte
das wiedergeben, was der BGH als (zulissige) Berticksichtigung ,,glatter Aquivalente*
der in den urspriinglichen Unterlagen beschriebenen Erfindung (BGH GRUR 1978,
699, 700 — Windschutzblech) gemeint hat. In diesem Zusammenhang weist der BGH
zutreffend darauf hin, dass das Gebot der Rechtssicherheit klare Verhiltnisse ver-
langt, die bei der Zulassung der Nachreichung von — unter Verwendung der damals
gebriuchlichen Terminologie — nicht glatten Aquivalenten oder Unterkombinatio-
nen nicht mehr gewihrleistet sind (BGH GRUR 1978, 699, 701 — Windschutzblech).

Werden Anspriichezulissigerweise gedndert, so bedarf es der Anpassung der Be-
schreibung (BPatG GRUR 1981, 350, 351 — Bohrstange); andernfalls droht die Zu-
riickweisung der Anmeldung.

Unzulissige Anderungen sind solche, die eine Erweiterung tiber die urspriing-
liche Offenbarung hinaus beinhalten. Diese Situation ist dann anzunehmen, wenn
der urspriingliche Anmeldungsgegenstand die Anderungen nicht umfasst, weil sie
vom Durchschnittsfachmann nicht ohne Weiteres aus den urspriinglichen Unterlagen
zu entnehmen sind. Eine Erweiterung liegt vor, wenn das Schutzbegehren nachtrig-
lich auf etwas gerichtet ist, das nicht urspriinglich offenbart bzw. in den Unterlagen
nicht als ,,erfindungswesentlich* erkennbar war (BGH GRUR 1968, 86 — Ladegeriit I).
Eine Zurtickweisung der Anmeldung ist sogar dann moglich, wenn eine Erweiterung
lediglich nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. BPatGE 18, 56, 62). Grundsitzlich
erweiternd sind ferner Verallgemeinerungen (vgl. BPatG GRUR 1982, 364 — Koffer-
raumstrebe). Ist zum Beispiel in der urspriinglichen Offenbarung die Kombination
zweier Merkmale gelehrt, so stellt es eine unzuldssige Erweiterung des Gegenstands
der Anmeldung dar, wenn spiter eine Merkmalskombination zum Gegenstand der
Anmeldung gemacht wird, die zwar das eine Merkmal, aber nicht das zweite Merk-
mal enthilt (vgl. BPatGE 36, 192). Dasselbe gilt, wenn ein in einer urspriinglichen
Offenbarung zwingend vorgesehenes Merkmal nunmehr als fakultativ, zB vorzugs-
weise, bezeichnet wird (vgl. BGH GRUR 1970, 289, 293 — Dia-Rdihmchen IV).

Verinderungen (die nicht notwendigerweise Erweiterungen darstellen miissen)
haben in § 4 Abs.5 (ebenso in § 38 PatG) keine Regelung gefunden. Dennoch wird
davon ausgegangen, dass auch solche Anderungen unzulissig sind. Dies gilt insbeson-
dere fiir die Fallgestaltung, dass eine offenbarte Lehre gegen eine andere ausgetauscht
wird (sog aliud). Andernfalls wiirde sich der Schutz nicht mehr auf die urspriinglich
beanspruchte Erfindung beziehen; dies ist mit dem Gesichtspunkt der Rechtssicher-
heit nicht mehr vereinbar (vgl. BGH GRUR 1990, 432, 433 — Spleifkammer).

Zu den gesetzlichen Folgen gehdrt, dass aus einer unzulissigen Anderungen
Rechte nicht hergeleitet werden konnen. Eine Uberpriifung, ob ein gedndertes
Schutzbegehren in den Unterlagen seine Stiitze findet, erfolgt im Loschungsverfahren
gemil § 15 Abs. 1 Nr. 3, der eine Folgeregelung zu § 4 Abs. 5 darstellt, vgl. hierzu
—§ 15 Rn. 60ff. Die im Patentrecht aufgrund der Existenz eines entsprechenden
Widerrufs- bzw. Nichtigkeitsgrundes umstrittene, in der Literatur iberwiegend (vgl.
lediglich beispielhaft Mes PatG § 38 Rn. 14) verneinte Frage, ob im Verletzungs-
rechtsstreit die unzulissige Erweiterung geltend gemacht werden kann, muss im Ge-
brauchsmusterrecht trotz eines entsprechenden Loschungsgrundes in § 15 Abs. 1
Nr. 3 bejaht werden. Denn dem Verletzungsgericht kommt im Verletzungsrechtsstreit
aufgrund des nicht gepriiften Gebrauchsmuster-Schutzrechts ohnehin eine andere
Funktion als im Verletzungsstreit aufgrund eines gepriiften Patents zu. Dies gilt jeden-
falls, solange zwischen den Parteien des Verletzungsrechtsstreits kein zugunsten des
Schutzrechtsinhabers und Verletzungskligers ergangener Bescheid in einem paralle-
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len Loschungsverfahren ergangen ist (Bindungswirkung). Bei erfolgter unzulissiger
Erweiterung ist die Anmeldung zuriickzuweisen, wenn die Erweiterung nicht be-
seitigt wird. Das DPMA kann von sich aus Erweiterungen von der Eintragung aus-
schlieBen, auch wenn aus dieser Rechtsmoglichkeit keine Pflicht des DPMA
zum Ausschluss von Erweiterungen hergeleitet werden kann (Biihring/Schmid § 4
Rn. 149). Eine Priifung auf Erweiterungen findet im Eintragungsverfahren praktisch
aber nicht statt (vgl. BPatG GRUR 1966, 208). Sollte ein unzulissig erweitertes Ge-
brauchsmuster dennoch eingetragen werden, so soll dies nach fritherer Rechtspre-
chung (BGH GRUR 1968, 86 — Ladegerit I) der Wirksamkeit der GebrM-Eintragung
als solcher nicht entgegenstehen (so auch Busse/Keukenschrijver GebrMG § 4 Rn. 24;
derselbe aber ablehnend in § 8 Rn. 11). Dieser Auffassung kann angesichts des nun-
mehrigen Wortlauts in § 4 Abs.5 nicht gefolgt werden. Ein derart eingetragenes
GebrM ist eine inhaltsleere Hiilse; hier kann prinzipiell nichts anderes gelten als bei
dem Fehlen der materiell-rechtlichen Schutzvoraussetzungen. Die nach fritherem
Recht hinzunehmende Eintragung einer erweiterten Anmeldung, die nach §7
GebrMG aF keinen Loschungsgrund darstellte, mit der Moglichkeit einer Prioritits-
verschiebung (vgl. hierzu BGH GRUR 1968, 86, 88 — Ladegerit I; BGH GRUR
1968, 360 — Umlufisichter) besteht nach geltendem Recht nicht mehr. Auch die Aus-
scheidung einer Erweiterung mit dem Anmeldetag der erstmaligen Offenbarung ist
nicht zuldssig. Dem Anmelder bleibt insoweit nur die Neuanmeldung mit einem
neuen Anmeldetag (Biihring GebrMG § 4 Rn. 152).

5.2 Anderungen nach Eintragungsverfiigung. Derartige Anderungen sind
gesetzlich nicht geregelt. Der Gesetzgeber hat im Hinblick auf die diesbeziiglich ge-
festigte Rechtsprechung von einer Normierung abgesehen (amtl. Begr., BIPMZ
1986, 320, 324/325). Auch bei den nachfolgenden Gesetzesinderungen wurde dies-
beziiglich keine Regelung aufgenommen. Insbesondere fehlt im GebrMG ein der
Vorschrift des § 64 PatG vergleichbares Beschrinkungsverfahren — trotz paralleler In-
teressenlage. Bei zum Beispiel nachtriglich aufgefundenem Stand der Technik besteht
ein legitimes Interesse des Gebrauchsmusterinhabers, sein Schutzrecht diesem Stand
der Technik ,,anzupassen®. Der Inhaber hat dabei die Moglichkeit des Verzichts.
Ein Verzicht kann sich aber nur auf das Schutzrecht insgesamt oder auf volle Ansprii-
che beziehen. Auf Anspruchsteile kann ebenso wenig verzichtet werden wie beste-
hende Anspriiche durch Verzicht geindert oder durch andere ersetzt werden kénnen;
ferner ist ein Verzicht auf eine weitergehende Fassung eines Anspruchs nicht moglich
(BGH Mitt. 1998, 98, 101 — Scherbeneis). Diese engen gesetzlichen Gestaltungsmog-
lichkeiten haben deshalb seit langem zu der anerkannten Praxis geftihrt, dass der Ge-
brauchsmusterinhaber nachtriglich eingeschrinkte Schutzanspriiche zur Gebrauchs-
musterakte reicht und erklirt, dass sich das Schutzbegehren auf die neuen Anspriiche
beschrinke. Die nachgereichten Schutzanspriiche sind Bestandteil der Gebrauchs-
musterakte und konnen durch jedermann infolge Einsicht in die Akte festgestellt
werden.

Sollten diese neu eingereichten Schutzanspriiche ihrerseits eine unzulissige Erwei-
terung beinhalten, so erweist sich die Anpassung der Schutzanspriiche als insgesamt
unwirksam (BGH Mitt. 1998, 98, 101 — Scherbeneis). Derartig unzulissig erweiterte
oder geinderte Anspriiche kénnen weder Grundlage von Anspriichen gegen Dritte
sein noch die Rechtsbestindigkeit des GebrM begriinden. Im Falle eines Loschungs-
verfahrens kénnen derart erweiterte Anspriiche nicht berticksichtigt werden (BPatGE
20, 133, 134).

In der Praxis lisst das BPatG eine Beseitigung der unzulissigen Erweiterung durch
ein Zuriickgehen auf die Eintragungsfassung zu, jedenfalls solange dies ohne sprach-
liche Schwierigkeiten und ohne die Gefahr inhaltlicher Anderungen maglich ist. Die
Beseitigung einer derartigen Erweiterung kann zum Beispiel durch Wiederaufnahme
eines aus dem Anspruch weggelassenen Merkmals erfolgen (weitere Einzelheiten
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siche =& § 17 Rn. 11f.). Auch im Feststellungsverfahren tiber ein zwischenzeitlich ab-
gelaufenes Gebrauchsmuster konnen noch derartige neue Anspriiche vorgelegt wer-
den (BPatG BIPMZ 1988, 20), auch wenn sie nur noch fiir die Vergangenheit Aus-
wirkungen haben.

Die GebrM-Stelle priift die nachgereichten Schutzanspriiche inhaltlich nicht, son-
dern diese werden lediglich zu den Akten genommen. Im GebrM-Register wird le-
diglich die Tatsache der Nachreichung und das Datum eingetragen (Mitt. Pris DPA
BIPMZ 1985, 277). Ist ein Loschungsverfahren anhingig, ist gleichwohl die Einrei-
chung der neuen Schutzanspriiche zu den Gebrauchsmusterakten und nicht etwa zu
den Akten des Loschungsverfahrens notwendig.

Da der durch die Eintragung festgelegte und durch die eingetragenen Schutzan-
spriiche umrissene Gegenstand des Gebrauchsmusters nur durch Hoheitsakt und
nicht durch die Vorlagen neuer, geinderter Schutzanspriiche durch den Gebrauchs-
musterinhaber inhaltlich verindert werden kann, sicht die Rechtsprechung hierin
eine lediglich schuldrechtlich bindende Erklirung des GebrM-Inhabers an die Allge-
meinheit, Schutz gegeniiber jedermann nur noch im Umfang der neu gefassten An-
spriiche geltend zu machen (BGH Mitt. 1998, 98, 101 — Scherbeneis). Die rechtliche
Konstruktion einer schuldrechtlichen Verpflichtung gegeniiber der Allgemeinheit
durch einseitige Erklirung wird in der neueren Literatur kritisiert (Busse/Keukenschrij-
ver GebrMG § 4 Rn. 27). Praktische Auswirkungen hat dieser dogmatische Streit aber
nicht (vgl. im Ubrigen zur Frage des Verzichts und der Riicknahme auch — Run. 6t.).
Im Léschungsverfahren wird die Erklirung regelmiBig als bindender, vorweggenom-
mener Verzicht auf Widerspruch im Sinne von § 17 Abs. 1 gegen einen Lschungsan-
trag verstanden, soweit sich dieser auf einen Gegenstand bezieht, der tiber die einge-
schrinkten neuen Schutzanspriiche hinausgeht (vgl. hierzu BGH Mitt. 1998, 98,
101 — Scherbeneis, sowie die Anmerkungen zu — § 17 Rn. 11f.).

5.3 Anderungen zwischen Eintragungsverfiigung und Eintragung. Be-
schreibungen und Anspriiche, die zwischen Erlass der Eintragungsverfligung und der
Eintragung beim DPMA eingehen, sind als Anderung der Anmeldung nicht zulissig.
Dies folgt aus dem eindeutigen Wortlaut des § 4 Abs. 5. Eine Regelung entsprechend
§ 38 S. 1 zweiter Halbsatz PatG fehlt im GebrMG. Da sie bei der Eintragungsverfii-
gung nicht berticksichtigt werden konnen, werden sie auch nicht eingetragen und
nicht bekannt gemacht; eine Schutzwirkung tritt flir sie nicht ein (BPatGE 6, 207,
210). Ein dahingehender Vertrauensschutz besteht nicht. Der Anmelder ist hieriiber
zu informieren. Zur formal zulissigen Beschwerde aufgrund der Eintragung des Ge-
brauchsmusters in einem zuletzt nicht mehr weiterverfolgten Umfang vgl. Biihring/
Schmid § 4 Rn. 183.

6. Teilung

6.1 Allgemeines/Zweck der Vorschrift. Die Regelung in Abs. 6 nF wurde
erstmals durch das GebrMAndG mit Wirkung zum 1.1.1987 eingefiihrt. Die Rege-
lung ist der Vorschrift des § 39 PatG angepasst. Die Trennung der Anmeldung kann
aus verschiedenen Griinden veranlasst sein (vgl. auch § 7 GebrM-Eintragungsrichtli-
nie):

— Im Falle mangelnder Einheitlichkeit (siche hierzu — Rn. 37) ist die Einheit-
lichkeit wieder herzustellen. Die Frage der Einheitlichkeit gehort zum Priiffungs-
katalog der Gebrauchsmusterstelle des DPMA. Die Einheitlichkeit kann dadurch
hergestellt werden, dass einer der verschiedenartigen Gegenstinde in einer abge-
trennten Anmeldung weiterverfolgt wird (sog Ausscheidungsanmeldung) oder
auf diesen verzichtet wird. Dabei ist darauf zu achten, dass entsprechende Erkli-
rungen des Anmelders eindeutig sind. Erfolgt weder ein Verzicht noch eine Aus-
scheidung, so ist die Anmeldung zurtickzuweisen. Ein Beschluss der Gebrauchs-
musterstelle kann seitens des Anmelders im Wege einer Beschwerde zum BPatG
angegriffen werden.
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