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Rechtsbeschwerde zugelassen: ja

Normen: GebrMG § 13 Abs. 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 2; PatG
§ 79 Abs. 2 Satz 2

Entscheidungsname: Vorrichtung zur Immobilisierung

Ist wahrend eines Gebrauchsmuster-Léschungsbeschwerdeverfahrens das
Streitgebrauchsmuster erloschen und hat dessen Inhaber den Antragsteller zusatzlich von
allen Ansprichen aus dem Streitgebrauchsmuster freigestellt, so tritt hinsichtlich des
Léschungsverfahrens bzw. des Léschungsbeschwerdeverfahrens auch dann Erledigung der
Hauptsache ein, wenn der Antragsteller den Léschungsgrund der widerrechtlichen Entnahme
nach §§ 15 Abs. 2, 13 Abs. 2 GebrMG geltend gemacht hat. Begehrt der Antragsteller in
diesem Falle weiterhin die Ldschung bzw. Feststellung der Unwirksamkeit des
Streitgebrauchsmusters, so ist seine Beschwerde mangels Beschwer als unzulassig zu
verwerfen (in Abgrenzung von: BGH GRUR 2007, 996 f. -,Angussvorrichtung fir

SpritzgieRwerkzeuge®).



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 440/23

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2025:191125B35Wpat440.23.0



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2018 103 997
(hier: Loschungsbeschwerdeverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts am 19. November 2025 unter Mitwirkung des Richters Eisenrauch als Vor-

sitzenden sowie der Richter Dr.-Ing. Flaschke und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird als unzulassig verworfen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu

tragen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 11. Juli 2018 angemeldeten und am
20. Juli 2018 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2018 103 997 (Streitge-
brauchsmuster) mit der Bezeichnung ,Vorrichtung zur Immobilisierung eines Pa-
tientenkopfes®. Die Antragstellerin hat am 18. Februar 2021 beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) die vollumfangliche Loschung des Gebrauchsmus-
ters beantragt, wobei sie ihren Loschungsantrag auf die Loschungsgriinde wider-
rechtliche Entnahme (§§ 15 Abs. 2, 13 Abs. 2 GebrMG) und mangelnde Schutz-
fahigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG) gestutzt hat.



Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat nach mundlicher Verhandlung mit
Beschluss vom 22. Mai 2023 den Loschungsantrag zurickgewiesen; sie hat we-
der den Léschungsgrund einer widerrechtlichen Entnahme noch den einer man-
gelnden Schutzfahigkeit als gegeben angesehen. Die Antragstellerin hat gegen
diese Entscheidung, die ihr am 19. September 2023 zugestellt worden war, am
5. Oktober 2023 Beschwerde eingelegt.

Das Streitgebrauchsmuster ist sodann mit Wirkung zum 4. Juli 2024 erloschen,
nachdem die Antragsgegnerin mit Eingabe, die am selben Tag beim DPMA zu-
gegangen war, auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet hatte. Mit Senatsbe-
scheiden vom 11. Juli 2024, vom 25. Oktober 2024 und vom 6. Dezember 2024
wurden die Beteiligten sinngeman darauf hingewiesen, dass ein erloschenes Ge-
brauchsmuster nicht mehr Gegenstand eines Loschungsantrags sein konne; so-
fern ein Feststellungsinteresse seitens der Antragstellerin nicht gegeben sein
sollte, mUsse das Hauptsacheverfahren von den Beteiligten durch eine Uberein-
stimmende Erledigungserklarung beendet werden. Die Antragsgegnerin hat hie-
rauf mit anwaltlichem Schriftsatz vom 10. Dezember 2024 - unter Verweis auf
ihre bereits mit Schriftsatz vom 4. Juli 2024 abgegebene Erledigungserkla-

rung - Folgendes erklart:

.,Namens und im Auftrag der Antragsgegnerin (X ... GmbH)
verzichten wir hiermit gegenuber der Antragstellerin (Y ... LLC)
unwiderruflich und rechtsverbindlich auf die Geltendmachung
von Ansprichen aus dem  Gebrauchsmuster DE
20 2018 103 997.0 fur die Vergangenheit.”

Die Antragstellerin hat hierauf mit Eingabe vom 24. Februar 2025 mitgeteilt, dass
sie weiterhin die Loschung des Streitgebrauchsmusters ex tunc begehre. Beide

von ihr geltend gemachten Loschungsgrunde lagen vor. Trotz des von der An-



tragsgegnerin erklarten Verzichts auf die Geltendmachung von Anspriuchen be-
stehe fur die Antragsgegnerin ein schutzwurdiges Interesse an der Léschung des

Streitgebrauchsmusters fort.

Der erkennende Senat hat den Verfahrensbeteiligten mit Bescheid vom 16. Sep-
tember 2025 und unter Verweis auf den fruheren Senatsbescheid vom 4. August
2025 sinngemal} mitgeteilt, dass die Antragstellerin, nach gegenwartiger Akten-
lage offensichtlich Uber kein Feststellungsinteresse verflige. Damit sei die Fort-
fuhrung des Beschwerdeverfahrens in der Hauptsache nicht gerechtfertigt und
die Beschwerde der Antragstellerin somit nach derzeitiger Rechtslage mangels

Beschwer als unzulassig zu verwerfen.

Die Antragstellerin hat hierauf mit Eingabe vom 15. Oktober 2025 erklart, dass
der Senat in unzulassiger Weise den Kern des zwischen den Parteien bestehen-
den Rechtskonflikts ignoriere, aus dem flr die Antragstellerin nach wie vor eine
Beschwer resultiere. Das blol3e, allein ex nunc wirkende Erléschen des Streitge-
brauchsmusters sei ungeeignet, den zugrundeliegenden Rechtskonflikt zu befrie-
den. Insbesondere sei hervorzuheben, dass die Antragsgegnerin - in Form einer
widerrechtlichen Entnahme - wesentliche Merkmale der technischen Lehre des
Streitgebrauchsmusters ohne Zustimmung der Antragstellerin, der ,wahren® Er-
finderin, tbernommen und unrechtmafig zur Anmeldung gebracht habe. Das blo-
Res Erloschen ex nunc wurde den falschen Anschein im offentlichen Register
hinterlassen, die Antragsgegnerin sei flr eine gewisse Zeit die legitime Inhaberin
des Schutzrechts gewesen. Eine Abweisung der Beschwerde als unzulassig
wurde stattdessen eine missbrauchliche Prozesstaktik sanktionieren und einen

gefahrlichen Prazedenzfall schaffen.

Die Antragstellerin hat zuletzt mit Schriftsatz vom 15. Oktober 2025 (mit dem Ziel

einer Aufhebung des angefochtenen Beschlusses) beantragt,



»in der Hauptsache zu entscheiden und das Gebrauchsmuster
DE 20 2018 103 997.0 mit Wirkung ex tunc fur nichtig zu erkla-

ren und zu l6schen.*

Die Antragsgegnerin hat sinngemaf beantragt,

die Beschwerde der Antragstellerin zurickzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des beiderseitigen Vorbringens wird auf den
Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die wirksam unter Einzahlung der Beschwerdegebuhr eingereichte Beschwerde
der Antragstellerin war wegen nachtraglichen Wegfalls ihrer Beschwer als unzu-

lassig zu verwerfen.

1. Unschadlich ist hier allerdings, dass die Antragstellerin nach wie vor bean-
tragt hat, das Streitgebrauchsmuster ,fur nichtig zu erklaren und zu I6schen®, ob-
wohl das Streitgebrauchsmuster mit Wirkung zum 4. Juli 2024 durch Verzichts-
erklarung gegenuber dem DPMA bereits erloschen ist. Ein ausdrickliches und
bewusstes Festhalten an der ,Loschung” kann grundsatzlich - mangels I6schba-
ren Schutzrechts - die Zurliickweisung des Antrags zur Folge haben (vgl. BPatGE
28, 80, 82). Die vorliegende Antragstellung durfte dagegen eher auf Nachlassig-
keit beruhen. Im Gebrauchsmuster-Loschungsverfahren gelten die Auslegungs-
regeln des § 133 BGB, wonach nicht am buchstablichen Sinn einer Erklarung zu
haften, sondern der wirkliche Wille des Erklarenden zu erforschen ist (BPatGE
46, 215, 216 - ,Koagulationeinrichtung“). Der vorliegende Antrag kann hiernach
in Richtung eines auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmus-
ters ex tunc ausgelegt werden, weil nur noch ein solcher Antrag nach gefestigter
Rechtsprechung (BGH WRP 2006, 1237, 1238 a. E. - ,Demonstrationsschrank®)



sinnvollerweise als zulassig in Betracht kommt und die Antragstellerin diese Wil-
lensrichtung - so wie hier - zumindest durch die Geltendmachung und Darlegung
eines Feststellungsinteresses auch kundgetan hat (vgl. Buhring/Braitmayer, Ge-
brMG, 9. Aufl., § 15 Rn. 59).

2. Die Antragstellerin kann sich allerdings hier nicht mehr auf ein Interesse an
der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters ex tunc berufen,
nachdem das Streitgebrauchsmuster aufgrund des Verzichts der Antragsgegne-
rin gemal § 23 Abs. 3 Nr. 1 GebrMG mit Wirkung zum 4. Juli 2024 erloschen ist
und die Antragsgegnerin zusatzlich mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2024 er-
klart hat, dass sie unwiderruflich und rechtsverbindlich fir die Vergangenheit auf
die Geltendmachung von Ansprichen aus dem Streitgebrauchsmuster gegen-

uber der Antragstellerin verzichte.

a) Der bestimmende Schriftsatz der Antragsgegnerin vom 10. Dezember 2024
ist der Antragstellerin als Anlage zum Senatsbescheid vom 12. Dezember 2024
ubersandt worden, und sie hat auf diesen Bescheid mit ihrem Fristgesuch vom
13. Januar 2025 reagiert. Schlief3lich ist die Antragstellerin mit weiteren Senats-
bescheiden vom 4. August 2025 und 16. September 2025 nochmals ausdricklich
auf den Inhalt des Schriftsatzes vom 10. Dezember 2024 und die sich hieraus
ergebende prozessuale Folge hingewiesen worden. Auch diese beiden Be-
scheide sind der Antragstellerin zugegangen, wie sich anhand des eEB vom
4. August 2025 (Bl. 1268 d.A.) bzw. des eEB vom 17. September 2025 (BIl. 1307
d.A.) ergibt, die ihre anwaltlichen Vertreter abgegeben haben.

b) Mit der Erklarung der Antragsgegnerin vom 10. Dezember 2024 ist fur die
Antragstellerin die Besorgnis, aus dem Streitgebrauchsmuster noch in Anspruch
genommen zu werden, definitiv entfallen. Es entspricht gefestigter Rechtspre-
chung, dass unter solchen Umstanden ein gegebenenfalls noch bestehendes In-
teresse Dritter oder der Allgemeinheit an der Vernichtung eines Gebrauchsmus-
ters ex tunc nicht mehr zum Tragen kommt (vgl. BGH GRUR 1981, 515,



516 - ,Anzeigegerat®; zur Patentnichtigkeitsklage vgl. z.B.: BGH GRUR 2023,
1178 [Rz. 12 ff.] - Leistungsiberwachungsgerat‘;, GRUR 2022, GRUR 2022,
1628, 1629 [Rz. 14 ff.] - ,Stammzellengewinnung®). In einem solchen Fall tritt bei
Patenteinspruchsverfahren bzw. Gebrauchsmuster-Léschungsverfahren, die auf
die Feststellung der Unwirksamkeit gerichtet sind, Erledigung der Hauptsache
ein (vgl. BGH GRUR 2012, 1071, 1072 [Rz. 8 ff.] - ,Sondensystem®). Nichts An-
deres folgt im Ubrigen aus der von der Antragstellerin zitieten BGH-
Entscheidung ,Winkelmesseinrichtung“ (Az. Xa ZB 14/19, GRUR 2012, 40 ff.),
die offensichtlich vollig andere Rechtsfragen betrifft.

c) Nicht gefolgt werden kann der Antragstellerin auch dahingehend, dass
ihr - ausnahmsweise - deshalb ein Interesse an der Feststellung der Unwirksam-
keit des Streitgebrauchsmusters ex tunc zur Seite stinde, weil sie gemal §§ 15
Abs. 2, 13 Abs. 2 GebrMG den LOschungsgrund einer widerrechtlichen Ent-

nahme geltend gemacht habe.

c1) Zwar ist auf dem Gebiet des Patenrechts ausnahmsweise davon auszuge-
hen, dass fur einen Einsprechenden das Unterlassen einer Entscheidung uber
diesen Widerrufsgrund eine Beschwer begriinden kann, da diesem hierdurch die
Aussicht auf den Erwerb des in § 7 Abs. 2 PatG geregelten Nachanmelderecht
und Entnahmeprioritatsrechts genommen wirde (vgl. BGH GRUR 2007, 996,
997 [Rz. 14 ff.] - ,Angussvorrichtung fur SpritzgieRwerkzeuge®). Ein solcher
.Rechtsreflex kann jedoch hier die Annahme eines Feststellungsinteresses nicht
rechtfertigen, da das Gebrauchsmustergesetz dem Verletzten ein solches Nach-
anmelderecht nicht gewahrt. Dies folgt aus dem ,beredten Schweigen® des Ge-
setzgebers, der in seiner Verweisungsvorschrift des § 13 Abs. 3 GebrMG nur die
Regelung des § 7 Abs. 1 PatG, nicht aber die des § 7 Abs. 2 PatG in Bezug ge-

nommen hat.



c2) Der Antragstellerin erwachst auch aus Uberlegungen, die den Schutz der
,Erfinderehre” im Blick haben, kein berechtigtes Interesse daran, den vorliegen-
den Rechtsstreit als Feststellungsverfahren in der Hauptsache fortfihren zu dur-

fen.

Zutreffend ist allerdings, dass der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme zur
Voraussetzung hat, dass sich ein berechtigter Erfindungsbesitzer mit einem nicht
berechtigten Patentinhaber bzw. Gebrauchsmusterinhaber konfrontiert sieht (vgl.
BGH GRUR 2011, 509, 511 [Rz. 16 f.] - ,Schweif3heizung“) und der verletzte Er-
findungsbesitzer in aller Regel der Erfinder oder eine Person sein wird, die das
Recht an der Erfindung von ihm ableitet (vgl. Benkard/Kober-Dehm, PatG,
12. Aufl., § 21 Rn. 20). Insoweit ist auch nachvollziehbar, als die Antragstellerin
meint, dass im Falle einer widerrechtlichen Entnahme, das ,bloRe Erléschen® ei-
nes Gebrauchsmusters einen inakzeptablen, falschen Anschein im o6ffentlichen
Register hinterlassen wirde, die eingetragene Person sei die legitime Inhaberin
des Schutzrechts gewesen. Der Wunsch an der rickwirkenden Beseitigung die-
ses Rechtsscheins gewinnt auch dadurch weiter an Plausibilitat, dass das ge-
genwartig existierende, deutsche Gebrauchsmuster im Jahr 1990 zu einem ech-
ten Erfindungsschutzrecht, ahnlich dem eines Patents, umgestaltet wurde (vgl.
.Produktpirateriegesetz“ vom 7. Marz 1990, BIPMZ 1990, S. 161, 167, 199) und
deshalb vereinzelt auch fur das Gebrauchsmustersystem von der Existenz einer
.Erfinderehre“ ausgegangen wird (vgl. dazu: Meitinger, Mitt. 2020, 258 f.; Eisen-
rauch in: Festschrift ,125 Jahre Patentanwaltschaft®, 2025, S. 365, 367). Beim
hier in Rede stehenden Fall eines erloschenen Gebrauchsmusters, durfte es sich
aber nur um eine unterschwellige und damit auch im vorliegenden Zusammen-
hang nur um eine rechtlich irrelevante Beeintrachtigung der ,Erfinderehre® han-

deln.

3. Mit der Erledigung des vorliegenden Feststellungsverfahrens in der Haupt-
sache ist bezogen auf das vorliegende Beschwerdeverfahren ebenfalls die Erle-
digung der Hauptsache eingetreten (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl.,



§ 73 Rn. 138; Schulte/Plischel, PatG, 12. Aufl., § 73 Rn. 213). Nachdem sich die
Antragstellerin nach wie vor aul3er Stande sah, die Hauptsache ebenfalls fur er-
ledigt zu erklaren, war die vorliegende, nach wie vor auf Feststellung der Unwirk-
samkeit gerichtete Beschwerde mangels fortbestehender Beschwer als unzulas-
sig zu verwerfen (vgl. auch: BPatG BIPMZ 2025, 155, 156 - ,Dunnwandige Dom-
segmente”).

4. Gemal § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 2 Satz 2 PatG ergeht

der vorliegende Beschluss ohne mundliche Verhandlung.

5. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens waren gemaf § 18 Abs. 2 Satz 2 Ge-
brMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und §§ 91 Abs. 1 Satz 1, 97 Abs. 1 ZPO
der Antragstellerin aufzuerlegen, da sie mit ihrer Beschwerde nicht durchgedrun-
gen ist; die Billigkeit erfordert zudem keine andere Entscheidung.

6. Zur oben im Abschnitt 2 c) aufgeworfenen Rechtsfrage, ob im Falle des Er-
|I0schens eines Streitgebrauchsmusters und einer von dessen Inhaber abgege-
benen Freistellungserklarung gegenuber dem Antragsteller dieser das Lo-
schungsverfahren ausnahmsweise dann in der Hauptsache als Feststellungsver-
fahren weiterbetreiben darf, wenn er den Léschungsgrund einer widerrechtlichen
Entnahme nach §§ 15 Abs. 2, 13 Abs. 2 GebrMG geltend gemacht hat, war ge-
mafd § 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Die
genannte Rechtsfrage ist von grundsatzlicher Bedeutung und bedarf der hochst-

richterlichen Entscheidung.

Rechtsmittelbelehrung
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Hinsichtlich der oben aufgeworfenen Rechtsfrage, die der Zulassung der Rechts-
beschwerde zugrunde liegt, steht den beiden am Beschwerdeverfahren Beteilig-

ten gegen diesen Beschluss das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Unabhangig davon kann dieser Beschluss von den Beteiligten mit der Rechtsbe-
schwerde auch dann angefochten werden, wenn einer der in § 100 Absatz 3

PatG aufgefihrten Mangel gertigt wird, dass namlich

das beschlielliende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausubung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften (iber 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 Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch ei-
nen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

einzulegen.

Eisenrauch Veit Dr. Flaschke
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