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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf dic miindliche Verhandlung vom
15. Oktober 1968 unter Mitwirkung des Senatspridsidenten
Dr. Spreng und der Bundesrichter ClafBen, Schneider,
Triistedt und Ballhaus

fiir Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivil-
senats des Oberlandesgerichts Diisseldorf vom
14. Juli 1965 wird auf Kosten der Klidgerin zu-

riickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

———

Die Kldgerin ist Inhaberin des am 7. Juli 1955 ange-
meldeten Patents Nr. 974 036, das ecince Form, insbesondere
Vulkanisationsform, flir dic Herstellung von Schuhen mit
Gummisohle oder Kunststoffsohle betrifft. Die Patentanmel-
dung ist am 9. Mai 1956 bekanntgemacht worden. Die von
der jetzigen Beklagten erhobene Klage auf Nichtigerklirung
des Patents ist im wesentlichen erfolglos geblieben, sie
hat lecdiglich zur Klarstellung des Anspruchs 1 gefiihrt
(vgl. hierzu Urtcile des Bundespatentgerichts vom
23. April 1963 und des jetzt erkennenden, friher als
Ia-Zivilscenat hezeichneten Senats des Bundesgerichtshofs
vom 12. Juli 1966), ‘

Der Patentanspruch 1 lautet unter Beriicksichtigung
der beiden zur Klarstellung eingefiigten, nachstehend durch
Unterstreichung hervorgehobenen Worte wie folgt:



Matthias Prinz

"Aus einer Grundplatte und einem Rahmen be-
stehende Form zum Aufbringen einer aus Lauf-
sohle und Zwischensohle gebildeten Sohle,
insbesondere durch Vulkanisation, auf einen
iber einen Leisten gezogenen, aus Schaft und
Decksohle bestehenden, den druckdichten Ab-
schluB8 der Form bildenden Schuhktrper, wobeil
die Laufsohle aus einer aus einer Platte aus~
gestanzten oder ausgeschnittenen fegten, un-
ten in die Form einzulegenden Sohle und die
Zwischensohle aus Schaummaterial, insbesondere
Schaumgummi, besteht, das Uber der Laufsohle
ungeschiumt in die Form cingebracht wird und
in dieser, voribergehend in flieBfihigen Zu-

-stand kommend, unter dem Druck von Porositat
erzeugenden Gasen steht; ‘dadurch gekennzeich-
net, daB die die Form bildenden Flichen (14,
12) der Grundplatte (15) und des Rahmens (11)
stufenlos ineinander iibergchen und daB die
zwischen den beiden Formteilen vorhandenen
Trennfugen(17) innerhalb der von der Unter-—
fldche der Laufsohle zu bedeckenden Fliche

R vy

munden'".

Die ilbrigen Anspriiche haben folgenden Wortlaut:

"2. Form nach Anspruch 1, dadurch gekenngeich-
© net, daB der Rsehmen (11) rundum mit einem
nach innen gerichteten, einen Teil des
Formbodens bildenden Rand (19) versehen ist.

3. Form nach Anspruch 2, deadurch gekennzeich-
net, ‘daB die Grundplatte (15) eine Ausneh-
nung (18) fiir den Rand (19) des Rahmens
(11% aufweist.

4. Form nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, daB die Innenwand (12) des
Formrahmens (11) mit einer Hohlkehle (13)
in die Formbodenfliche (14) der Grundplatte
(15) tibergent." o

Die Beklagte stellt Schuhe mit einer Laufsohle aus
Gummi her. Zum Verbinden dieser Sohle mit dem Schuhkdrper
verwéndet sie eine gus einer Grundplatte und einem Rshmen
bestehende Form. Die Klégerin ist der Auffassung, daB die
Bekiégte hierdurch das Patent verletze. Sie hat infolge-
dessen Klage auf Unterlassung, Rechnungslegung und Fest-
stellung der Schadenspflicht erhoben.
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Das Landgericht hat die aus dem Patent hergeleiteten
Klageanspriiche entsprechend dem Antrag der Beklagten durch
Teilurteil vom 17. November 1960 abgewiesen. Im weiteren
Verlauf des Kechtsstreits hat die Kldgerin die Klage inso-
veit zuriickgenommen, als sie wmit ihr in bezug auf die von
der Beklagten hergestcllten Hausschuhe zusédtzlich die
Verletzung ihres Gebrauchsmusters Nr. 1 740 335 geltend
'gemacht hat, das ecinen Schuh mit anvulkanisierter Sohlen-
konstruktion betrifft und auf die Loschungsklage der
jetzigen Beklagten hin rechtskridftig geldscht worden ist.
Das Landgericht hat alsdann durch SchluBurteil vom
12, Mai 1964 dic Kosten des Rechtsstreits der KlHgerin
auferlegt.

Mit der gegen das Teilurteil gerichteten Berufung
hat die Kldgerin zuletzt beantragt,

I. unter Anderung der angefochtenen Entschei-
dung dic Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung einer fiir jeden Fall der
Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzen-
den Geldstrafe bis zu unbegrenzter Hohe
oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten zu
unterlassen,

zur Herstellung von Schuhen vorgesehene,
aus Grundplatte und Rahmen bestehende For-
men gewerbsmidBig herstellen zu lassen und/
oder zu gcbrauchen, die zum Aufbringen
einer aus laufsohle und Zwischensohle ge-
bildetcen Mehrschichtensohle durch Vulka-
nisation auf ceinen iiber einen Leisten ge-
zogenen, den druckdichten Abschluf der
Formen bildenden Schuhkorper dienten,
vobei dice Laufsohle aus einer festen
Plattec ausgestanzt sei und unten in die
Formen eingelegt werde, wdhrend die Zwischen-—
sohlec aus Schaumgumml bestche, das iiber
der Laufsohle ungeschdumt in die Formen
eingcbracht werde und in diesen, voriiber-
gehend in flicBfihigen Zustand kommend,
unter dem Druck von die Porositédt erzeu-
genden Gasen stehe,

wenn der Rahmen rundum mit einem nach in-
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nen gerichteten Rand verschen sei, der als
flach auslaufende Zunge die Innenfl&éche
der mit eincr Hohlkehle versehenen Innen-
wand des Rahmens kontinuierlich und prak-
tisch stufenlos in die zu der Zunge hin an-
steigende Innenfldche des Formbodens liber-
fiihre,

und wenn die Laufsohle in ihrem Umfang so
bemessen und derart in die Formen einge-
legt werde, daB die in einer geschlossenen
Linie rundum verlaufende Trennfuge zwischen
den beiden Formteilen zumindest auf wesent-
lichen Teilen ihres Umfanges innerhalb der-
jenigen Flidche miinde, die wdhrend der Vul-
kanisation von der Unterflidche der Lauf-
sohle und/oder den an der Unterkante zu-
sammenstoBenden Teilen der Unterflidche und
der Seitenfldche der Laufsohle bedeckt
verde,

insbesondere wenn auBlerdem die Grundplatte
eine rundum verlaufende Ausnehmung filir den
Rahmen aufweise, an deren Rand der letztere
mit geinem untersten Teil blindig anliege;

P o - -—

Wort "insbesondecre!" durch "und" ersetzt
werde;

3, ihr unter Uberreichung einer nach Jahren,
Zahl und Kontrollnummern der Formen, Schuh-
arten und SchuhgroBen aufgeschliisselten
Aufstellung Rechnung dariiber zu legen, in
welchem Umfang die Beklagte scit dem
1. Juni 1956 Zuwiderhandlungen der unter
I 1 gekennzeichneten Art vorgenommen habe,
und zwar mit Angabe der Anzahl der bestell-
ten Formen sowie der Anzahl, Verkaufspreise,
Abnehmer und Lieferzeiten der in jenen
Formen hergestellten Schuhe;

II. festzustellen, daB die Beklagte verpflich-
tet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, wel-
chexr ihr durch dic vorstehend zu I gekenn-
zeichneten, seit dem 1. Juni 1956 vorgenom-
menen und/oder noch erfolgenden Handlungen
entstanden sci und noch entstehen werde.

Die Beklagte hat beantragt,
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dic Berufung zuriickzuwveisen;

hilfsweise, ihr nachzulassen, die Namen und

e o S —— . ——

Anschriften der belieferten Kunden statt der
Xldgerin einem von der Kldgerin bezeichneten
Wirtschaftspriifer bekanntzugeben, der sich

der Kldgerin gegenliber zur Verschwiegenheit
verpflichte, sofern sie, die Beklagte, die
Kosten des Wirtschaftspriifers iibernehme und
den Wirtschaftspriifer erméchtige, der Kligerin
Auskunft dariiber zu geben, ob bestimmte Lie-
ferungen in der Liste enthalten seien.

Dag Oberlandesgericht hat durch Urteil vom 14. Juli
1965 dic Berufung kostenfdllig zurickgewiesen. Hiergegen
wendet sich die Revision der Kldgerin, mit der sie ihre
in der Berufungsinstanz gestellten Antrédge weiterverfolgt.
Die Beklagtc bittet um Zurlickweisung des Rechtsmittels.

Entscheidungsgriinde:

- — —— —— o ————— ————

I. DPas Berufungsgericht ist nach Beweisaufnahme eben-
so wic das ILandgericht zu dem Ergebnis gelangt, daB die
aus den §§ 47 Abs. 1 und 2, 6 Satz 1 PatG, 259 Abs. 1 BGB,
256 ZPO hergecleiteten Klageanspriiche auf Unterlassung,
Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht
unbegriindet seien, weil dic Beklagte mit den von ihr bei
der Herstellung ihrer Schuhe verwendeten Vulkanisationsfor-
men nicht in das Klagepatent eingrcife.

II. Die Trfindung des Klagepatents betrifft, wie das
Berufungsgericht zu Beginn seiner Entscheidungsgriinde (BU
S. 11 ff) im AnschluB an die Patentschrift (S. 1, Z. 1 bis
16) darlegt, eine aus ciner Grundplatte und einem Rahmen
bestehende Form zum Aufbringen - insbesondere durch Vulka-
nisation - einer aus Laufsohle und Zwischensohle gebildeten
Sohle auf einen iliber einen Leisten gezogenen, aus Schaft
und Decksbhle bestehenden SchuhkSrper. Als Laufsohle dient

E
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cine feste Sohle, die aus einer Platte ausgestanzt oder
ausgeschnitten ist und unten in die Form cingelegt wird.
Die Zwischensohle besteht aus Schaummaterial, insbesonde-
re Schaumgummi, das Uber der Laufsohle ungeschidumt in die
Form eingebracht wird und in dieserxr vorilbergehend in
flieS8fihigen Zustand kommt, wobei es unter dem Druck von
Gasen steht, welche die Porositédt erzeugen.

Am Anmeldetag des Klagepatents, so entnimmt das Be-
rufungsgericht der Patentschrift (vgl. S. 1, Z. 17 bis
22), waren Formen der in Recde stehenden Art bekamnnt, bei
dencn die Trennfugen zwischen Grundplatte und Rahmen an
der unteren Kante der Form (genauer wohl: des Formrahmens),
an vieclcher die durch die Grundplatte gebildete Bodenfléche
in dic durch den Rahmen gebildete Seitenflidche libergeht,
in den Innenraum der Form einmiinden. In diesem Zusammen-—
hang verweist das Berufungsgericht beispielshalber auf die
belgische Patcentschrift Nr. 509 417, welche auch in der
Klagepatentschrift ausdriicklich erwdhnt wird.

Nach den weitercen, ebenfalls an die Klagepatent-
schrift (8. 1, %. 22 bis 33) anknilpfenden Erdrterungen
des Berufungsgerichts hat es der Erfinder des Klagepa-
tents als nachteilig empfunden, dafl sich bei den genann-
ten Formen Austriebe des Schaumgummis ergeben, weil es
nicht ohne weiteres moglich ist, die zuerst in die Form
einzulegende Laufsohle genau passend herzustellen. Dies
hat zur Folge, daB der bei der Vulkanisation fliissig wer-
dende Gummischaum an den Kanten der Laufsohle entlang-
TliceBt und auch an die Trennfugen gelangt. Die Austriebe
miissen in nachtridglichen Arbeitsgidngen wieder entfernt
werden. AuBerdem besteht hierbei die Gefahr, daB die glat-
te Auflenhaut der Schaumgummizwischenschicht beschiddigth
wird.
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Das Berufungogericht weist alsdann, wiederum in An-
lehnung an die Xlagepatentschrift (S. 1, %Z. 34 bis S. 2,
Z. 19), auf dic ebenfalls vor dem Anmeldetag des Klagepa-
tents bekannten, z.B. in Figur 8 der deutschen Pétentschrift
Nr. 595 640 gezeigten TFormen hin, bei deren Verwendung die
Austriebe deg Schaumgummis an sich vermieden werden. Es
handelt sich hierbei um Formen, bei denen sich der Rahmen
auf gelnem ge%amten Umnfang auf den Rand der Laufsohle legt,
die rlngsum etva 1 cm grofler ausgestanzt ist und auf die
‘Grundplatte aufgelegt wird (vgl. hierzu auch Fig. 1 der
Klagepatentschrift). Auf diesc Weise bildet die Laufsohle
selbst cinen dichteén Abschlufl zwischen Grundplatte und
Rahmen, so daB dem Schaumgummi der Durchtritt durch die
Trennfugen verwehrt bleibt. Die Laufsohle muf8 jedoch nach-
tridglich beschnitten werden, wodurch dic verfestigte Rand-
struktur der meist aus'Schaumgummimischungen bestehenden
Zwischensohle verletzt werden kann. Hierbei tritt die zu-
sdtzliche Gefahr ein, dafl sich die ILaufsohle leicht von
der Zwischengsohle abldst.

Von diecsem Ausgangspunkt her erblickt das Berufungs-—

- gexricht die Aufgabe des Klagepatenta darin, zwecks Vermei-
dung der aufgezeigten Nachteile eine aus einer Grundplatte
und einem Rahmen begtehende Form der in Rede stehenden Art
so auszubilden, dafl der mit der aufgebrachten Sohle verse~
hence Schuh fertig aus der Form kommt und keiner Nacharbeilt
mehr bedarf, - daB also an dem Schuh weder ein Austriceb zu
bescitigen noch die Laufsohle zu beschneiden ist.

Dicse Aufgabe wird nach den auf der Klagepatent-
schrift (S. 2, Z. 27 bis 32) beruhenden Darlegungen des
Berufungsgerichts dadurch geldst, dafl die die Form bilden-
den Fldchen der Grundplatte und des Rahmens stufenlos inein-
ander ibergchen und dall ferner die zwischen den beiden
Formteilen vorhandenen Trennfugen innerhalb der von der

T,
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Unterfliche der TLaufsohle zu bedeckenden Fldche der Form
in deren Innenraum miinden.

Das Berufungsgericht (BU S. 13) bezeichnet alsdann
zusamnenfassend als Gegenstand der durch den klargestell-
ten Anspruch 1 des Klagepatents verkdrperten Erfindung

eine aus Grundplatte und Rahmen bestehende
Form der genannten Art, welche gekennzeich-
net ist durch die Kombination folgender Merk-
male:

- a) Die Flichen der Grundplatte und des Rah-
mens gehen stufenlos ineinander iiber;

b) die Trennfugen zwischen Grundplatte und
Rahmen werden von der Unterflidche der Lauf-
sohle bedeckt und vollig abgedichtet.

In gleicher Vieise hat auch der jetzt erkennende Senat
in seinem Berufungsurteil, das im Nichtigkeitsverfahren
nach Erlaf der hier angefochtenen Entscheidung ergangen
ist, die Aufgabe und das erfindungswesentliche Merkmal a
des Erfindungsgegenstandes bestimmt (vgl. aa0 S. 7 £ ).
Das Merkmal b hat der erkennende Senat seinerzeit jedoch
wie folgt gefallt:

Die zwischen den beiden Formteilen vorhan~
denen Trennfugen miinden innerhalb der von
der Unterfliche der Laufsohle zu bedecken—
den Flé&che.

Bei seiner Festlegung des zuletzt genannten Erfin-
dungsmerkmals hat der erkennende Senat in Anlehnung an den
Anspruchswortlaut ausschliefilich auf die kunstruktive Aus-
gestaltung der Form abgehoben und nicht, wie das Oberlan-
desgericht, auf die sich aus der Gestaltung cergebenden Fol-
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geerscheinungen bei Benutzung der Form. Auf diese Folge-
erscheinungen wird im fritheren Urteil des erkennenden Se-
nats lediglich zur Erliduterung hingewiesen, wenn es dort
(S. 8 f£) heiBt, durch die erfindungsgemiBe konstruktive
Ausges%altung der TForm werde erreicht, daB die eingelegte
Laufsohle die Fugenmiindung rundum bedecke und dawmit abdich-
te, das beim Erhitzen fliissig werdende Schaummaterial der
Zwiéchensohle kdnne nicht in die Trennfuge flieBen, demge-
méB keineh'Austrieb bilden und es entstehe eine geschlos-
senc, glatte AuBenhaut an den Rdndern der Sohle, die jede
nachtrédgliche Bearbeitung liberfliissig mache.

 Ber erkennende Senat, welcher an sich das Klagepatent
selbstidndig, d.h. unabhidngig vom Oberlandesgericht ausle-
gen kann und der auch an die in seinem Berufungsurteil an-
gestellten Erwigungen nicht gebunden ist (RGZ 170, 346,
356 f und BGH GRUR 1964, 196, 198 - Mischer I -), sich al-
" lerdings nicht zu dem Sinn und Zweck der im Nichtigkeita-
verfahren getrofencn Klarstellung des Patentanspruchs 1 in
Widerspruch setzen darf (RG GRUR 1943, 123, 127 f und BGH
GRUR 1955, 573, 574 - Kabelschelle -), hilt an der frilhe-
ren Bestimmung des erfindungswesentlichen Kombinations-
merkmals b fest und betrachtet demnach wie im Nichtigkeits-
verfahren als Gegenstand der durch den klargestellten An~
spruch 1 des Klagepatents geschiitzten Erfindung

eine aug einer Grundplatte und einem Rahmen
bestehende Form zum insbesondere durch Vul-
kanisation erfolgenden Aufbringen einer aus
Laufsohle und Zwischensohle gebildeten Sohle
auf einen ilber einen Leisten gezogenen, aus
Schaft und Decksohle bestehenden Schuhkbrper,
bei welcher die die Form bildenden Fl&chen
der Grundplatte und des Rahmens konstruktiv
s0 ausgestaltet und angeordnet sind, daB

a) die Flichen dor Grundplatfe und des Rah~
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mens stufenlos ineinander iibergehen und

b) die zwischen den beiden Formteilen vor-
handenen Trennfugen innerhalb der von der
Laufsohle zu bedeckenden Fl&iche miinden.

Unter dem im Merkmal a verkdrperten Begriff "stufen-
loses Ineinanderiibergehen' kann nach dem eindeutigen Wort-
sinn nur verstanden werden, daB die Flichen der Grundplat-
tc und des Rahmens, wie es der erkennende Senat in seinem
friiheren Urteil S. 8 f) ausgedriickt hat, glatt ineinander
ibergehen oder, mit den Worten der angefochtenen Entschei-
dung (S. 15) gesagt, da8 Grundplatte und Rahmen an der
Trennfuge einc Ebene bilden sollen. Die Revision meint
demgegeniiber, dafl eine derartige, von ihr so genannte "ab-
solute Stufenlosigkeit" zwar das optimale Lépungsmittel
darstelle, das Merknmal jedoch nicht erschépfe. Es falle
darunter vielmehr auch die "prsktische Stufenlosigkeit™®
alsc die minder optimale Gestaltungsform. Von "praktischer
Stufenlosigkeit" konne man dann sprechen, wenn - wie z.B.
bei der von der Beklagten benutzten Form - eine minimale
Stufe vorhanden sei, némlich eine solche, die niedriger als
die Laufsohle und auBerdem so gbgeflacht sei, daB gie von
der Laufsohle liberbrickt und ebgedichtet werden konne. Zur
Begrindung ihrer Auffassung flihrt die Revision an, die bei-
den Merkmale der Stufenlosigkeit und der Abdichtung der Fu-
ge konnten nicht unabhiingig voneinander beurteilt werden,
wenn man dem Kerngedanken des Anspruchs 1 des Klagepatents
gerecht werden wolle. Hiernach habe der Erfinder des Klage-
patents erkannt, daB dic Lage der Fugenmiindung am FuBe
einer unliberbriickbaren und daher nicht abdichtbaren steilen
Rahmenwandung, wie sic in den oben genannten Vorversffent-
lichungen (belgische Patentschrift Nr. 509 417 und deutsche
_ Patentschrift Nr. 595 640) und in Figur 1 der Klagepatent-
schrift gezeigt werde, die Bildung des Austriebes verursa-
che. Der erfindungswesentliche Vorschlag des Klagepatents
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gehe dzher dahin, dic Fugenmiindung etwas in Richtung auf
das Innere der Form zu verlegen und sie dort derart anzu-
ordnen, daBl sie von der Laufsohle iliberbriickt und dadurch
abgedichtet werden konne. Es komme sonach nicht auf die
Vermeidung der Stufe als solche an, sondern allein auf
die Abdeckbarkeit der Fugenmiindung.

Dic Ansicht der Revision findet indessen in der Kla-
gepatentschrift keine Stiitze. Dic Patentbeschreibung und
die Zoichnungen‘geben keine Veranlassung, den Begriff
"Stufenlosigkeit" im Zusammenhang mit der Frage der iden-
tischen Benutzung des Merkmals anders aufzufassen als in
dem oben angcgebenen Wortsinne. Dies gilt umsomehr, als in
dem im fritheren Urteil des erkennenden Senats und auch im
angefochtenen Urteil erwdhnten BeschluB des Beschwerdese-
nats des Deutschen Patentamts vom 6. April 1960, durch
welchen das Klagepatent erteilt worden ist, ausdriicklich
hervorgchoben wird, daf3 dic die Form bildenden Flichen
der Grundplatte und des Rahmens glatt, also stufenlos, in-
cinander iibergehen miiBten, da sich die Laufsohle mit ihrer
Unterfldche sonst nicht dichtend auf die beiderseits der
. Trennfuge licgenden Fldchen der beiden Formteile auflegen
. ktnne. Aus diesem Grunde miisse, so fdahrt der Beschlu8 fort,
in dem Hauptanspruch das - im Zwischenbescheid des Beschwer-
descnats vom 11. Februar 1960 vorgeschlagene - Merkmal des
stufenlosen Uberganges verbleiben.

ITI. Die von der Beklagten verwendete Vulkanisations-
form, von welcher in der Berufungsinstanz ein Muster zu
den Akten gegeben worden ist, sctzt sich aus einer Grund-
platte und cinem (zweiteiligen) Rahmen zusammen und weist
damit unstreitig die im Oberyegriff des Anspruchs 1 des
Klagepatents enthaltenen Merkmale der unter Schutz gestell-
ten Vorrichtung auf. Zur Frage der umstrittenen Benutzung
der beiden kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 durch
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die Beklagte hat das Berufungsgericht eine Reihe tatsich-
licher Peststellungen getroffen, die in den verschiedenen
Abschnitten des angefochtenen Urteils zu finden sind und
nachstehend zusammengefaft werden.

1. Zur Beschaffenheit der angegriffenen Form hat das
Berufungsgericht ausgefiihrt (BU S. 15): Der Formrahmen ha-
be ausweislich des vorgelegten Formmusters unten, d.h.
dort, wo er auf die Grundplatte aufgesetzt werde, einen
nach innen gerichteten, rundum verlaufenden, von der Kla-~
gerin "Zunge" genannten Rand, der abgerundet sei und ver-
héltniéméﬂig flach auslaufe. Gleichwohl sei am Ubergang
vom Rahmen zur Grundplatte ein als "3tufe” zu wertender
Absatz deutlich erkennbar. Das Rahmenende erhebe sich so-
mit aus der Fladche der Grundplatte.

Dic Revision meint hierzu, das Berufungsgericht hatte
auch noch beriicksichtigen niissen, da8 die Grundplatte ein-
gewolbt cei und daBl infolgedessen die zum Rand hin anstei-
gende Platte nahezu biindig in die abgeflachte Randzunge
iibergeche. Es fehlt indessen ein stichhaltiges Anzeichen da-
fiir, daB das Berufungsgericht diese von ihm nicht ausdriick-
lich hervorgehobene Eigenart in der Gestaltung der angegrif-
fenen Form unter VerstoB gegen den § 286 Abs. 1 ZPO iibex-
schen hdtte und etwa deswviegen zu unzutreffenden rechtlichen
Folgerungen geclangt wére.

2. Zur Art der Benutzung der bekdmpfien Form und ihrer
Wirkungsweisc heiflt es im angefochtenen Urteil:

a) Die Beklagte verwendec ILaufsohlen, die mit Hilfe
eines Stanzuncssers ausgestanzt wlirden. Die Schablonen seien
so gearbeitet, daB die Laufsohle rundum 0,6 Millimeter klei-
ner sei als die Flédche der Grundplatte, die von der innercen
Rahmenkante freigelassen werde, d.h. die Laufsohlen hidtten




- 14 -

rundum einen "Abbruch" von 0,6 Millimetern, so daB sie in
der Form iiber einen gewissen Spielraum verfiigten. Die Fiil-
lerin achte darauf, daBl die Laufsohle in den vom Rahmen
ausgesparten Raum der Grundplatte zu liegen komme und daf3
sie nicht verschoben eingelegt werde. Infolgedessen wiirden
die Trennfugen zwischen der Grundplatte und dem Rahmen
nicht von der Unterflidche der Laufsohle bedeckt, sondern
es bestehe normalerweise ein Abstand von 0,6 Millimetern
zwischen der Seitenkante der Laufsohle und der Stufe des
Rahmens. Die Trennfuge konne deshalb beim normalen Arbeits-—
gang der Beklagten auch nicht durch die Laufsohle véllig
abgedichtet werden (vgl. BU S. 16).

b) Die Beweisaufnahme habe nicht ergeben, daB die Be-
klagte mit ihrer ¥Form etwa derart arbeite, daB die Lauf-
sohle die Stufe an der'Trennfuge auf allen Seiten iliberrage
und damit die Trennfuge vollig abdecke. Die Kligerin habe
selbst nicht behauptet, die Laufsohlen der Beklagten wiirden
50 grofl ausgestanzt, daB sie rundum auf der Stufe des Rah-
nens aufldagen. Sie habe zwar vorgetragen, durch besondere
Auswahl des Keutschuks der Laufsohle kbnne man erreichen,
daB diesc sich bei der Erhitzung der Form ausdehne und
hierdurch an ihrem gesamten Umfang auf der Tremnnfuge zwi-~
schen Grundplatte und Rahmen aufliege. Die Kligerin habe aber
nicht behauptet, daB die von der Beklagten verwendeten Laufs~
sohlen allgemein diese Eigenschaft hitten. Sie habe ledig-
lich geltend gemacht, die Laufgohle liege teilweise auf
der "Zunge" des Rahmens auf und zwar deswegen, weil die
"Zunge" so flach sei, daBl sie einem Aufschieben der einge-
legten Laufsohle widhrend ihrer Erwdrmung keinen uniiber-
windlichen Widerstand mehr entgegensetze. Demgegeniiber
trete es nach dem XErgebnis der Beweiseaufnahme nur sehr
selten cin, daB die Laufsohle an einem geringen Teil ihres
Umfanges auf den Rand der Stufe zu liegen komme, welche
den Innenraum der Form umlaufe. Nach der glaubhafiten Be-
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kundung des Zeugen M@ - d.i. der Betriebsleiter eines
Zweigwerkes der Beklagten - sei dies sogar so selten, daf$
man es nicht in Prozenten ausdriicken konne. Die in der
Beweisaufnahme von dem Zeugen zur Veranschaulichung vor-
gelegten Damenhausschuhe aus der Produktion der Beklag-
ten zeigten, daBl bei jedem Schuh ein gewisser Austrieb
von Schaumgummi an der Laufsohle vorhanden sei, der ent-
fernt werden miisse. Jeder Schuh, welcher aus der Vulkani-
sationsform komme, werde rundum nachgearbeitet, d.h. er
werde auf dem gesamten Sohlenumfang abgeschliffen. Dabei
werde einmal der Austrieb entfernt, zum anderen werde die
Laufsohle biindig zum Sohlenrand Yegalisiert". Auch die ge-
richtlichen Sachverstidndigen hdtten in ihrem Gutachten
‘festgestellt, bei allen vorgelegten Schuhen der Beklagten
sei zu sehen, daB eine Nacharbeit nach dem Herausnehmen
aus der Form notwendig gewesen sei. (vgl. BU S. 16 ff).

¢) Die Kldgerin meine zwar, die erfindungsgemiBe Wir-
kung des Abdeckens der Trennfuge zwischen den beiden Form-
teilen konne auch dadurch erreicht wexrden, daB8 die Trenn-
fuge widhrend der Vulkanisation auf wesentlichen Teilen
ihres Umfanges von den an der Unterkante der Laufsohle zu-
sammenstoBenden Teilen der Unterfléche und der Seitenfléa-
che der Laufgohle bedeckt werde. Die Beweisaufnahme habe
jedoch nicht ergeben, daB dies hei der Arbeitsweise der
Beklagten tatgdchlich der Fall sei. Bei den vorgelegten
Hausschuhen aus der Produktion der Beklagten seien nur
ganz wenige Stellen vorhanden, aus dencen ersichtlich sei,
daB die Trennfuge widhrend der Vulkanisation teilweisé
durch die Laufsohle abgedeckt gewesen sei (vgl. BU S.18 f).

Diesen Feststellungen des Berufungsgerichts kann aus
Rechtsgriinden nicht entgegengetreten werden. Zwar ist bei
dem von der Revision bezeichneten linken Damenhausschuh
mit dem Unterscheidungsmerkmal III b aus der von dem Zeu-
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gen NEP zur Vernehmung mitgebrachten Auswahl ein Aus-
trieb nur an verh#linismdfBig wenigen Stellen und iiberdies
nur in geringem MaBe vorhanden. Demgegeniiber weisen aber
das rechte, mit 1II a gekennzeichnete Gegenstiick des
Schuhpzares und die beiden von dem Zeugen {iberreichten
Schuhpaare mit den Kennzeichen I a und I b sowie II a und
IT b, wovon sich der erkennende Senat itberzeugen konnte,
cinen Austrieb in mehr oder weniger groflem Umfange auf.

Intgegen der Ansicht der Revision liegt insbesondere
ein Rechtsfehler nicht darin, wenn das Berufungsgericht
der Aussage des Zeugen Mg (vgl. Vernehmungsnieder-
schrift vom %0. Mirz 1965, S. 3 zu c) bei einer Betrach-
tung im Zusammenhang entnimmt, daB die Nacharbeit erfor-
derlich ist, um den storenden Austrieb an den Schuhen zu
entfernen. Dafl dancben gleichzeitig auch das "Egalisieren',
d.h. das Abschleifen der minimalen Stufe vorgenommen wird,
mit welcher der untere Laufsohlenrand aus der Einbettung
in die Schaumgummi-Zwischensohle herausragt, ist hierbei
von: untergeordneter Bedeutung. Es handelt sich insoweit,
~wie die Revision einrdumt, um eine reine Verschdnerungsar-
beit, mithin um eine Arbeit, die nicht unbedingt geboten
ist, jedoch gusammen mit der notwendigen Entfernung des
Austriebs ohne nennenswerten Mehraufwand bewerkstelligt
werden kann.

_ Die Revision wirft dem Berufungsgericht ferner zu Un-
recht vor, nicht geméﬁ dem Antrag der Klidgerin die Stel-
lungnahme eines Obergutachters dariiber eingeholt zu haben,
daB bei der Form der Beklagten die ILaufsohle wdhrend des
Vulkanisiervorganges in einem weiten Bereich auf der Rah-
menzunge aufliecge und die Fuge abdichte, daB infolgedessen
in diesem weiten Bereich der Laufsohle iiberhaupt kein
Austrieb und an den wenigen restlichen Stellen Austrieb
nur in geringem MaBe enistehe. Es kann aus Rechtsgriinden
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nicht beanstandet werden, daB das Berufungsgericht offen-
sichtlich die entsprechende Behauptung der Kligerin vor-
nehmlich durch die gegenteilige Bekundung des Zeugen MR,
gegen dessen Glaubwiirdigkeit von der Kligerin, soweit aus
den Akten hervorgeht, in der Berufungsinstanz keine Beden-~
ken angemeldet worden sind, fir widerlegt gehalten hat.

IV. Das Berufungsgericht vertritt die Ansicht, die Be-
klagte mache mit den von ihr verwendeten Vulkanisationsfor-
men von der Lehre des Klageschutzrechts keinen gegenstind-
lichen Gebrauch.

1. Angesichts dexr oben im Abschn. I1I aufgezeigten
Lehre des Klagepatents und der im Abschn. III wiedergege-
benen Feststellungen zur angegriffenen Vulkanisationsform
und der Art ihrer Benutzung begegnet es keinen rechtlichen
Bedenken, wenn das Berufungsgericht die identische Be-
nutzung des Patentmerkmals a durch die Beklagte mit der Be-
griindung verneint, daff bei der Form der Beklagten eine
deutlich sichtbare Stufe am inneren unteren Rand des Rah-
mens vorhanden sei. Diese¢ Stufe macht im iibrigen nach der
im anderen Zusammenhang getroffenen Feststellung des Be-
rufungsgerichts (vgl. BU S. 24) etwa ein Drittel oder die
Hilfte der -~ von der Kldgerin in der Klageschrift, S. 6
mit 2 Millimetern angegebenen - Hthe der Seitenfliéche
(Schnittkante) der Laufsohle aus. Es kann mithin nicht da-
von gesprochen werden, daf diec Fléichen der Grundplatte und
des Rahmens im Sinne des Merkmals a stufenlos ineinander
iibergehen, algo in einer Ebene liegen. Eine Ebene wiré viel-
mehr von der unteren Seite der auf der Grundplatte auflie-
genden Sohle und der Trennfuge gebildet. Wenn aber die Be-
klagte von dem erfindungswesentlichen Merkmal a nicht iden-
tisch Gebrauch macht, scheidet eine identische Benutzung
des durch das Klagepatent geschiitzten Kombinationsgegen—
standes aus, ohnc dafl es noch darauf ankéime, ob die Form
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der Beklagten, wie das Berufungsgericht (vgl. BU S. 16)
avscinandersetzt, auch das kennzeichnende Erfindungsmerk-
mal b nicht verwirklicht. Damit stoBen die von der Revi-
sion in diesem Zuéammenhang erhobenen Riigen von vornherecin
ins Leerc.

2. Das Berufungsgericht (vgl. BU S. 18) meint ferner,
daB die Vulkanisationgform der Beklagten auch unter dem Ge-
sichtspunkt der sog. glatten patentrechtlichen Aquivalenz
(Gleichwertigkeit) nicht in den gegenstindlichen Schutz des
Klagepatents cinbezogen werden konne. Wie das Berufungsge-
richt nach dem Zusammenhang seiner Ausfiihrungen zutreffend
annimmt, kdnnte die Losung der angegriffenen Form nur dann
‘als patentrechtlich dquivalent (gleichwertig) betrachtet
werden, wenn sic gleiéhwirkend im Sinne des krfindungsge-
dankens des Klagepatenﬁs vire, wenn also auch bei ihrer
Verwendung die konkrete Aufgabe des Klagepatents gelost,
‘nidmlich Austricb und die zu seiner Beseitigung verbundene
Nacharbecit vollstédndig vermieden wiirde (vgl. hierzu u.a.

RG GRUR 1942, 307, 309; BGH GRUR 1955, 29, 31 - Nobelt-
Bund -; GRUR 1960, 478, 481 - Blockpedal -; GRUR 1962, 29,
%31 - Drehkippbeschlag -; GRUR 1964, 606, 608 - Forderband -).
Dies ist jedoch nach den oben (im Abschn. III) mitgeteilten
tatsidchlichen Feststellungen des Berufungsgerichts, die

- wic 2a0 dargelegt - sich als rechtlich unangreifbar er-
wiesen haben, nicht der Fall. Da bereits diese Erwigung

die Auffassung des Berufungsgerichts zu dem hier einschli-
gigen Punkt rechtfertigt, crlibrigt sich die Auseinander-
setzung mit der von der Revision behandelten Frage, ob und
inwieweit die bei der Form der Beklagten ausgetauschten
Losungsmittel (minimale Stufe und Mindung der Trennfuge ne-
ben der Schnittkante der Laufsohle) gleichwirkend mit den
patentgeméﬁen Arbeitsmitteln (absolute Stufenlosigkeit und
Mindung der Trennfuge an der Unterkante der Laufsohle) sind.
Fbenso bedarf es nicht eines Eingehens auf die von der Re-
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vision bek@mpfte Hilfserwdgung des Berufungsgerichts, daB
dem Durchschnittsfachmann am Anmeldetag des Klagepatents
dic Losung der angegriffenen Form aufgrund seines Fachkén-
nens nicht ohne weiteres zur Verfiigung gestanden habe, dag
er vielmehr durch dic Beschreibung des Klagepatents von
dem Gedanken abgelenkt worden sei, die Trennfuge bei einer
dem Klagepatent entsprechenden Form mit Hilfe der Seiten-
kante der Laufsohle abzudichten.

3. Das Berufungsgericht ist endlich im AnschluB an
seine im Abschn. III 2 b wiedergegebenen Feststellungen
der Ansicht, daf die Beklagte den Gegenstand der Erfindung
auch nicht in unvollkommener Weise benutze, weil sie mit
der angegriffenen Form und der dazugehérigen Arbeitsweise
diec LSsung der vom Klagepatent als wesentlich herausge-
stellten Aufgabe nicht in einem praktisch erheblichen MaBe
crreiche (BU S. 16 f). Auch hierin liegt entgegen der An-
nahme der Revision kein Rechtsirrtum, der zur Aufhebung
des angefochtenen Urteils notigte. Das Berufungsgericht
hat im Endergebnis richtig erkannt, daf eine Patentverlet-
zung unter dem Gesichtspunkt der unvollkommenen Benutzung
ausscheidet, wenn der Erfolg der geschiltzten Lehre nur in
einem praktisch unerheblichen Gradc eintritt (vgl. RG GRUR
1939, 905, 910 - Herstellung lichtechten Lithopons ~ und
BGH GRUR 1962, 575, 576 - Standtank ~). So liegen die Dinge
hier. Wenn der vom Klagepatent erstrebte Erfolg, wie mehr-
fach erwdhnt, darin bestéht, Austrieb und dessen Besgeiti-
gung in einem nachtrédglichen Arbeitsgang zu vermeiden,
dann stellt es lediglich'einen nicht ins Gewicht fallenden
Teilerfolg dar, wenn sich bei dexr Form der Beklagten Aus-
trieb nicht an sdmtlichen Stellen der Schuhe geigt. Ent-
scheidend in diesem Zusamménhang ist r8mlich allein, das
nach den, wie bereits betont, insoweit rechtlich unan-
greifbaren Feststellungen des Berufungsgerichts bei jedem
aus der Form der Beklégten kommenden Schuh Austrieb ent-
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fernt werden muBl und daB jeder Schuh zu diesem Zecke, wenn
auch glecichzeitig zum Zwecke des "Egalisierens", rundum
nachgearbeitet, d.h. auf dem gesamten Sohlenumfang abge-
schliffen wird.

4, Vienn sonach das Arbeitsergebnis, welches die Be-
klagte mit ihrer Form bei der féstgestellten Benutzungsart
erzielt, nach der rechtlich bedenkenfreien Auffassung des
Berufungsgerichts nicht dem Klagepatent entspricht, so wire,
wie der Revision zuzugeben ist, gleichwohl eine gegenstind-
liche Peotentverletzung nicht auszuschliefen, wenn die Kl&-
gerin dargetan hitte, daB die Moglichkeit nicht fernliege,
mit der beaﬁqtandeten Form bei bestimmungsméBigem, ver-
_ninftigem und zweckentsprechendem Gebrauch Schuhe olme Aus-
trieb herzustellen (vgl. hierzu RG GRUR'1937, 973, 974).

Dic Kligerin hat indessen nicht einmal das filr die Herstel-
 lung von Laufsohlen gecignetce Material im einzelnen bezeich-

'_‘het, wcelches sich angeblich bei Erhitzung der Form so stark

'ausdehht, dall es die Trennfuge vollstdndig iiberdeckt und
_ dadurch jedweden Austricb verhindert. Es bestand daher ent-
gegen der Annahme der Revision fiir das Berufungsgericht kei-
ne¢ Veranlassung, das von der Klégerin beantragte Gutachten
cines Sachverstdndigen zu der Frage einzuholen, wie sgich

die Gestaltung der angegriffenen Form auf die lage der Lauf-
sohle im Verhdltnis zur Trennfuge wihrend des Vulkanisa-
tionsvorganges auswirkt. Sollte dio Beklagte aber eine Form
wit prézis aufeinander abgestimmten Teilen und eine auf ein
genaues MaB ausgestanzte lLaufsohle verwenden und auf diese
Weise eine vollkommene Abdichtung der Trennfuge durch die
Seitenkante der Laufsohle herbeifiihren, so wiirde der Aus—
trieb nicht mit den Mitteln des Klagepatents vermieden wer-
triebslos zu arbeiten, mithin unabhédngig davon, ob die Tei~
le der Form prdgzis aufeinander abgestimmt sind und die
Laufsohle auf e¢in genaucs MaB ausgestanzt ist,
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V. Das Berufungsgericht hdlt schliefllich die Klage
auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines allgemeinen Er-
findungsgedankens fiir begriindet.

1. In diesem Zusammenhang befaBt sich das angefochte-
ne Urteil (Bl. 19 £f) zunichst mit dem von der Kldgerin
wie folgt formulierten allgemeinen Erfindungsgedanken:

"Stelle her und benutze eine aus einer Grund-
platte und einem Rahmen bestehende Form zum
Aufbringen einer aus Laufsohle und Zwischen-
schle gebildeten lMehrschichtensohle; insbe-
sonderc durch Vulkanisation, auf einen iiber
einen Leigten gezogenen, den druckdichten
Abschlufl der Form bildenden Schuhkérper, wo-
bei die Laufsohle aus einer vorvulkanigier-
ten Flatte von im wesentlichen gleicher
Stidarke ausgestanzt ist und unten in die Form
eingelegt wird, widhrend die Zwischensohle
aus Schaummaterial, insbesonderc Schaumgummi,
bestcht, das iliber der Laufsohle ungeschiédumt
in die Form eingebracht wird und in dieser,
voriibergehend in flie8fdhigen Zustand xommend,
unter dem Druck von die Forositdt erzeugenden
Gasen steht,

versehe dabei den Rahmen an seiner Innenwand
mit einer Hohlkehle, die iber einen rundum
angeordneten, nach innen gerichteten Rand im
wesentlichen stufenlos in die Oberfliéche des
Formbodens ilibergeht,

und bemesse die nur eingulegende platte Lauf-
sohle in ihrem Umfang so und lege sie derart
in die Form ein, daB die in einer geschlossenen
Linie rundum verlaufende Trennfuge zwischen
den beiden Formteilen innerhalb derjenigen
Fldche miindet, die wHhrend der Vulkanisation
zumindest auf wesentlichen Te¢ilen ihres Um-
fanges von der Unterfliche und/oder der Sei-
tenfldche der Laufsgohle bedeckt ist, wobei

die Grundplatte eine Ausnehmung fiir einen Rand
des Rahmens aufweisen kann, und zwar so, daf
je einc rundum verlaufende Seitenfldche der
Ausnehmgng und des Rahmenrandes aneinander-
stoBen.
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Das Berufungsgericht unterstellt zwar, daB der von
der Kligerin beanspruchte allgemeine Erfindungsgedanke
die Form der Beklagten umfasse. Es ist jedoch der Ansicht,
dafl die beciden zunidchst in Betracht zu ziehenden Merkmale
diescs Gedankens weder in der Klagepatentschrift offenbart
noch aus den Patentanspriichen herleitbar seien.

Zum cersten dieser Merkmale, nach welchem der Rahmen
der Form an sciner Innenwand mit ciner Hohlkehle versehen
sein soll, die iiber ceinen rund angeordncten, nach innen ge-
richteten Rand im wesentlichen stufenlos in die Oberfliche
- des Formbodens iibergeht, bemerkt das angefochtene Urteil
(Bl. 19 f): Aus der Formulierung "im wesentlichen stufen-
los", welche den im Klageantrag der Berufungsinstanz ge-
brauchten Worten "praktisch stufenlos" entspreche, ergebe
sich, daB cine "Stufe" vorhanden sei, wenn sie auch so ge-
ring sein solle, dafl sic '"praktisch" vernachlidssigt werden
korne. Dem stche aber centgegen, daB in der Klagepatent-
schrift an drei verschiedenen Stellen das Wort "stufenlos"
gebraucht werde und zwar an der Stelle, an welcher "die
FPorm gemdl der Erfindung" zum cersten Mal beschrieben werde
{vgl. 2a0 S. 2, Z. 25 bis 29), bei der Beschreibung eines
Augfiihrbeispiels (aa0 S. 3%, Z. 42) und schlieflich im
Schutzanspruch 1 (aa0 S. 3, Z. 75). An allen drei Stellen
seli dem Sinne nach gesagt, daB die die Form bildenden Flé-
chen der Grundplatte und des Rahmens "stufenlos" ineinan-
der iibergingen. Der Iurchschnittsfachmann des Anmeldetages
des Klagepatents werde deshaldb nicht auf den Gedanken kom-
men, daB ein anderer, ohne erfinderischen Einfall bvegehba-
rer Weg zur Losung der vom Brfinder gestellten Aufgabe
darin bestehen kxonne, statt eines "stufenlosen" Ubergangs
zwigchen Grundplatte und Rahmen doch eine 8Stufe, wenn auch
von ganz geringer Ausdehnung vorzusehen. Vielmehr werde er
durch die mchrmalige Verwendung des Wortes "stufenlos" von
einer solchen Uberlegung abgelenkt, zumal in der Klagepa-
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tentschrift an keiner Stelle auch nur angedeutet sei, daB
man auf den stufenlosen Ubergang zwischen Grundplatte und
Rahmen gegebenenfalls verzichten kdnne.

Diese Darlegungen des Berufungsgerichts lassen einen
Rechtsirrtum nicht erkennen. Soweit die Revision sich
hiergegen wendet, stiitzt sie sich auf eine unzutreffende,
bei Begtimmung des Gegenstandes des Klagepatents (vgl.
Abschn. II) bereits widerlegte Deutung des Merkmals "stu-
fenlos" und kann daher aus den oben angefithrten Griinden
nicht durchdringen.

Zu dem gzweiten Merkmal des allgemeinen Erfindungsge-
dankens, die Trennfuge zwischen den beiden Formteilen in-
nerhalb derjenigen Fldche minden zu lassen, die widhrend
der Vulkanisation “zumindest auf wesentlichen Teilen ihres
Umfanges von der Unterflidche und/cder der Seitenflidche der
Laufsohle bedeckt ist", duBert sich das Berufungsurteil
(S. 20 ff) wie folgt: In der Beschreibung werde ausgefiihrt,
dafl die erfindungsgemédfe Form sich u.a. dadurch ausgeichne,
daB die zwischen den beiden Formteilen vorhandenen Trenn-
fugen innerhallb der von der Laufsohle zu bedeckenden Fldche
der Form in deren Innenraum miindeten (S. 2, Z. 29 bis 32).
Im Anspruch 1 sei dies fast mit denselben Worten ausge-
driickt. Da nach der gestellten Aufgabe der Schuh fertig
aug der Form kommen solle, so dafl es keiner weiteren Nach-
arbeit bediirfe, uiisse der Fachmann auch im Rahmen eines
allgemeinen Erfindungsgedankens hauptséichlich darauf ach-
ten, dafl an der Trennfuge zwischen den beiden Formteilen
keinerleil Austrieb von Schaumgummi entstehe. Ob dieses Ziel
dadurch erreicht werden konne, daB die Trennfuge durch die
an dor Unterkante der Laufsohle zusammenstoB8enden Teile
der Unterfléiche und der Seitenfldche abgedeckt werde, sei
zweifelhaft. Der Iurchschnittsfachmann sei deshalb am An-
meldetag des Klagepatents durch die Klagepatentgchrift
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nicht dazu angercgt worden, dic Abdichtung an der Trennfu-
ge durch die Seitenkantc der Laufsohle zu bewirken. AuBer-
den dirftc es auch technisch kaum moglich sein, solche
Laufsohlen herzustellen, dic trotz wechselnder Temperatur
in der Vulkanisationsform die Trennfuge durch ihre Seiten~
kante vollig abdichteten.

Auch diese Ausfiihrungen, die im wesentlichen tatsdch-
licher Natur sind, kdnnen aus Rechtsgriinden nicht bemin-
gelt.werden. Tas hiergegen gerichtete Vorbringen der Revi-
sion setzt unzutreffend voraus, daB das Klagepatent allge-~
mein die Erzielung eincr Fugenabdichtung durch die Lauf-
sochle lehre, wdhrend es in Viahrheit, worauf auch die Re-
vigiongerwiderung hinweiét, ausschliefllich die bestimmte
trt der Abdichtung durch Uberdeckung mit der Unterfliche
der Laufsohle behandelt und cine dementsprechende Gestal-
tung der Form schiitzt. Dic Klagepatentschrift offenbart je-
denfalls nicht, daB dic Abdichtung wesentlicher Teile der
Trennfuge geniigt. Nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift
mufl vielmehr angenommen werden, dafl cine ausnahmslose Ab-—-
dichtung der Fuge erforderlich ist, wenn die patentgewoll-
te Wirkung erreicht werden soll.

Ler Revision kann im iibrigen auch nicht zugegeben
verden, dall das Berufungsgericht seine Anforderungen an
die Offenbarung tiberspannt habe. Endlich findet sich auch
kein brauchbarer Anhalt dafiir, daB das Berufungsgericht
bei seiner Priifung der Offenbarung die Anspriiche 2 und 4
des Klagepatents iibersehen habe, welche bestimmen, daB3 die
Rahmenwandung cinen nach innen gerichteten Rand ausweisen
(Anspruch 2) und als Hohlkehle ausgestaltet werden kann
(Anspruch 4).

Da die Entscheidung des Berufungsgerichts zu dem hier
in Rede stchenden Punkt von seiner Hauptbegriindung getragen
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wird, kommt es auf die im angefochtenen Urteil hilfsweise
angestellte, von der Revision ebenfalls bekémpfte Erwigung
nicht an, daB der von der Klédgerin in Anspruch genommene
krfindungsgedanke, soweit er durch die beiden genannten
Merkmale verkdrpert werde, in jedem Falle durch die bel-
gische Patentschrift Nr. 509 417 neuheitsschidlich vorweg-
genommen sei. ’

Dag Berufungsgericht (vgl. BU S. 22 f) hat die Klage
auch noch unter dem Gesichtspunkt gepriift, dal das wesent-
liche Merkmal des von der Klédgerin geltend gemachten allge-
nmeinen Erfindungsgedankens darin bestehe, die Laufsohle aus
eincr "festen Platte" auszustanzen und dadurch zu erzielen,
dal an der Trennfuge kecin oder nur ganz geringer Austriebd
centstehe. Fir einen solchen Erfindungsgedanken hat das Be-
rufungsgericht dic erforderliche Erfindungshthe verneint,
vell cs dem Durchschnittsfachmann am Anmeldetag des Klage-
patents keine besonderc Schwierigkeit bereitet habe, die
Laufgohle statt aus einer gewthnlichen Guumiplatte aus
einer "festen" oder orvulkanisierten" Platte auszustan-
zen, es vielmehr zum allgemeinen Fachwissen des Anmelde-
tages gehdrt habe, dafl Laufsohlen aus gewShnlichem Gummi
bei dem Vulkanisationsvorgang ihren Umfang &ndern kdnnten,
d.h. daB sic bei dem Temperaturwechsel in der Form je nach
der Beschaffenheit des Materials entweder sich ausdehnen
oder gegebenenfalls auch schrumpfen ktnnten. Deshalb habe
es nahegelegen, einc solche ILaufsohle zu wdhlen, die aus
ciner festen Platte ausgestanzt werde.

Gegen diesen Teil der Entscheidungsgriinde hat die Re-
vision keine tesonderen Rilgen erhoben. Es ist insoweit ein
Rechtsfehler auch nicht ersichtlich.

2. Im AnschlufB3 an das von ihr vorgelegte Privatgut-
achten entnimmt die Kldgerin dem Klagepatent ferner einen
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allgemeinen Erfindungsgedanken des Inhalts, eine Nachar-
beit weitgehend zu vermeiden und die Schnittkante der
Laufsohle in die abgerundete Schaumstoffsohlenkante ein-
zubetten (sog. Wendeschuh). Auch diesen Gedanken hdlt das
Berufungsgericht u.a. aus folgenden Uberlegungen nicht fiir
schutzfshig (BU 8. 23 f): Der Privatgutachter der Kligerin
habe selbst ausgefiihrt, daB die Vulkanisationsform der
Beklagten teilwceise noch einen Austrieb von Schaumstoff
ergebe und somit eine verschlechterte Ausfiithrung des Kla-
gepatents darstelle. Der Gedanke, die Schnittkante der
Laufgohle in die abgerundcte Schaumstoffsohlenkante einzu-
betten, kénne im Rahmen des Klagepatents nicht schutzfihig
sein, weil insoweit eine klare Beschrdnkung erfolgt sei,
indem dags Deutsche Patentamt - durch Zwischenbescheid vom
11. Februar 1960 (vgl. BU S. 14) - das erwdhnte Merkmal
aus der Anmeldung des Klagepatents ausgeschieden und als
Zusatzanmeldung gefihrt habe. Auf das hierauf inzwischen
ertcilte deutsche Patent Nr. 1 144 154 habe aber die KlH#-~
gerin die Klage im vorlicgenden Verletzungsstreit nicht ge-
stiutzt. Das Merkmal der Verankerung der Laufsohle in der
pordsen Zwischensohle kdnne deshalb im Rahmen des Klagepa-
tents nur als vorteilhafte Wirkung der ¥orm herangezogen
werden, jedoch nicht selbstédndig schutzféhig sein.

Das Berufungsurteil (S. 24) fihrt dann fort: Sehe man
hiervon - gemeint ist: von der vom Patentamt angeordneten
Beschrinkung - ab, so lagse sich unter Umstidnden ein noch
allgemeinerer Erfindungsgedanke in der Lehre erblicken,
eine Form gu schaffen, bei welcher die Innenwand des Rah-
mens mit einer Hohlkehle verschen sei und mit deren Hilfe
ein Schuh hergestellt werden konne, dexr dem bekannten Wen-—
deschuh dhnele; denn er weise ebenfalls eine abgerundete
Sohlenkante auf (vgl. Klagepatentschrift S. 2, Z. 53 bis
69). Dieser allgemeine Erfindungsgedanke wire aber schon
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deshalb nicht schutzfdhig, weil er keine fertige LOsung
der Aufgabe des Klagepatents ergebe, ndmlich der PFrage,

wie der Austrieb an der Trennfuge vermieden werden konne. .
Insofern geche die Beklagte auch einen anderen Weg als den,
auf welchen das Klagepatent hinlenke. Sie erziele einen
Schuh, der noch nachgearbeitet werden miisse, welil am Innen-
rand der angegriffenen Form eine "Stufe! vorhanden sei, de-
ren Hohe etwa cinem Drittel oder der Hilfte der Laufsohlen-
dicke entspreche.

Auch soweit die Revision gegen die zuletzt wiederge-
gebenen Ausfiihrungen Angriffe richtet, kann sie im End-
ergebnis nicht durchdringen, obwohl dem Berufungsgericht
nicht in allen Punkten seiner Begriindung gefolgt werden
kann.

Die Revision macht selbst nicht geltend, daB etwa das
“im Unterangpruch 4 enthaltene Merkmal einer Hohlkehle am
Formrahmen Elementenschutz geniefle. Sie beansprucht jedoch
zu Gunsten der Kldgerin Schutz fiir eine Kombination aus
Anspruch 4 in Verbindung mit dem Oberbegriff des Anspruchs 1
und mit dem Anspruch 2. Ein solcher Schutz kann der KlHgerin
indessen nicht gevahrt werden. Dabei mag auf sich beruhen,
ob die Kl&dgerin berecits in den Tatsacheninstanzen, was aus
den ProzeBakten nicht eindeutig hervorgeht, Schutz fir einen
allgemeinen Erfindungsgedanken mit dem angegebenen Inhalt
ausdriicklich begehrt hat und ob, wenn dies nicht dexr Fall::
gewesen sein sollte, das Berufungsgericht das Vorliegen
eines solchen Gedankens von Amts wegen hdtte priifen miissen
oder ob ihm eine dersrtige Priifung angesichts des den Ver-
- letzungsrechtsstreit beherrschenden Verfilgungs- und Bei-
bringungsgrundsatzes mit der Folge verwehrt geblieben ist,
dafl auch in der Revisionsinstanz auf einen allgemeinen Er-
findungsgedanken der genannten Art nicht mehr zuriickge~
griffen werden darf (vgl. hierzu Schramm, Der Patentverlet-
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zungsprozeB, S. 230 ff mit weiteren Hinweisen)., Die Kli-
gerin hat jedenfalls ihren Klageantrag dem in Rede stehen-
den allgemeinen Erfindungsgedanken nicht angepaflt, sondern
in ihn weitere Merkmale einbezogen, die nach dem oben
Targelegten nicht erfiillt sind.

In lbrigen ilibersicht die Revision, daf die Form der
Beklagten nicht einmal das kennzeichnende Merkmal des Un~
teranspruchs 4 fir sich allein verwirklicht, wonach die
Innenwand des Formrahmens mit einer Hohlkehle in die Form-
bodenflidche der Grundplatte ilibergehen soll. Dies kann nur
bedecuten, da8 sich die Hohlkehle am Ubergang zur Grundplat-
te befindet. Nur bei einer solchen Gestaltung 138+t sich,
wie die Revisionserwiderung einleuchtend bemerkt, eine Ab-
rundung der Sohle im Aussehen wie bei einem sog. Wendeschuh
erzielen. Demgegeniiber weist die von der Beklagten verwen-
detc Form nach den oben (im Abschn. IV 1) mitgeteilten,
rechtlich unanfechtbaren Feststellungen des Berufungsge-
richts am Ubergang zur Grundplatte eine senkrechte Stufe
in HShe von einem Drittel oder der Halfte der Laufsohlen-
dicke auf. Erst an diese Stufe schlieflit sich die Hohlkehle
an. Infolgedessen kann das Herstellungsergebnis auch kein
Schuh sein, der seinem Aussehen nach einem Wendeschuh mit
glatter UmschlieBung der Sohlenkante dhnelt. Vielmehr
bleibt, eben durch die Stufe bedingt, stets die scharfe
Sohlenkante bestehen.

3, Das Berufungsgericht (vgl. BU S. 24 f) hat es fer-
ner abgelehnt, dem im Anspruch 3 beschriebenen Merkmal, die
Grundplatte mit einer Ausnehmung fiir den Rand des Rahmens
zu verschen, selbsténdigen Schutz zuzubilligen, da das Merk-
mal angesichts der zum Stand der Technik gehbrenden oster-
reichischen Patentschrift Nr. 184 488 keinen qualifizierten

Fortschritt bringe und auferdem die erforderliche Erfindungs-

hthe vermissen lasse. Auch hiergegen sind rechtliche Bedenken
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nicht zu erheben. Solche sind von der Revision auch nicht
geduBert worden.

VI. Nach alledem war die Revision der Kldgerin mit
der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zuriickzuweisen.

Spreng ClaBen Schneider

Triistedt Ballhaus
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