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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 8. Juni 1972
unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter Triistedt, ClaBen, Ballhaus und Ochmann

fiir Recht erkannt:

-Auf die Revision der Beklagten wird das
Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Dilsseldorf vom 13. Dezember 1968
aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung, auch {iiber die Kosten

der Revision, an das Berufungsgericht zuriick-
verwiesen. .

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Kldgerinnen waren Mitinhaberinnen des am
28. November 1958 angemeldeten, am 26. Februar 1959 ein-
getragenen und inzwischen durch Zeitablauf erloschenen
deutschen Gebrauchsmusters @ WP @B, das einen Zufiih-
rungsschlauch, insbesondere fiir das bergménnische StoB-
trinkverfahren betrifft. Die drei ersten der insgesamt
sechs Schutzanspriiche lauten:
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4. Eine Bohrung oder Offnung aufweisender,
abdichtender Zufilhrungsschlauch aus
Gummi oder gummiihnlichen Kunststoffen,
insbesondere fiir das bergménnische
StoBtrénkverfahren, wobei der in die
Offnung einzufiihrende, aus Gummi oder
gummihnlichen Kunststoffenh bestehende
Kopf des Schlauches im wesentlichen
‘denselben Durchmesser wie die iibrigen
Schlauchteile besitzt, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Kopf (1) in seinem
vorderen Teil mit einer in ihrer ganzen
Lidnge in radialer Richtung dehnungsfihi-
gen Dilse (4) ausgestattet ist,’

2. Zufihrungsschlauch nach Anspruch 1, da-
‘durch gekennzeichnet, de8 die Duse (4)
{iber einen Konus (5) in dis lichte Weite
"des Schlauches {lbergeht.

3. Zufilhrungsschlauch nach den Anspriichen 1
und 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die
{ilber die ganze Schlauchllinge angeordneten
Verstirkungseinlagen (3) sich ohne Unter-
brechung zumindest Uber einen Teil des
‘Schlauchkopfes (1) erstrecken."

Auf den Teill¥schungsantrag der Beklagten hat das
Deutsche Patentamt durch rechtskréftig gewordenen Be-
schlu8 vom 25. Februar 1966 festgestellt, dafl das Ge-
brauchsmuster hinsichtlich der eingetragenen Schutzan-
spriiche 1 = 3 nur unter Zugrundelegung des folgenden

elschutzanspruchs 1 Bestand gehabt hat:

Eine Bahrung oder 0ffnung aufweisender,
abdichtender Zufiihrungsschlauch aus Gummi
oder gummishnlichen Kunststoffen mit Ver-
stdrkungseinlage fir das bergminnische
StoBtrinkverfahren, wobei das in das Bohr-
loch einzufilihrende, aus Gummi oder gummi-
- dhnlichem Kunststoff bestehende Ende des
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Schlauches im wesentlichen denselben
Durchmesser wie die iibrigen Schlauch-

teile besitzt, dadurch gekennzeichnet,

daB die iiber die ganze Schlauchliéinge
angeordneten Verstédrkungseinlagen %3)

sich ohne Unterbrechung zumindest {iber

einen Teil des Schlauchendes (1) erstecken,
und daB das Schlauchende (1) in seinem
vorderen Teil mit einer in ihrer ganzen Lénge
in radialier Richtung dehnungsf@higen Diise
(4) ausgestattet ist, sowie die Dise (4)
{iber einen Konus (5) in die lichte Weite des
Schlauches {ibergeht.

Die Beklagte stellte her und vertrieb widhrend der
Schutzdauer des Gebrauchsmusters StoStr#nkgeridte fir das
bergménnische StoB8trénkverfahren mit einem 1 bis 3,50 m
langen, im wesentlichen denselben Durchmesser aufweisen-
den Gummischlauchteil mit Verstidrkungseinlage, der an
seinem vorderen Ende eine Dlise aufwies, an die sich Uber
einen Konus die sich bis zum hinteren Ende des Schlauches
erstreckende Druckkammer anschlof., Dieser Schlauchteil
wurde {ber eine metallische Schraubkupplung mit einem
Hochdruckschlauch verbunden. Nur bei dem bis April 1963
vertriebenen Schlauchteil war die Diise in ihrer ganzen
Lénge dehnungsfidhig,

Die Klédgerinnen haben die Beklagte wegen Verletzung
ihres Gebrauchsmusters auf Unterlassung, Feststellung
der Schadensersatzpflicht und Rechnungslegung in Anspruch
genommen, Nach Klageerhebung und nach Ablauf der Schutz-
dauer des Gebrauchsmusters haben die Parteien den Unter-
lassungsantrag in der Hauptsache flir erledigt erklért.

Das Ladngericht hat den Antrégen auf Rechnungslegung
und Feststellung der Schadensersatzpflicht stattgegeben.



Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesge-
richt nach Einholung zweier schriftlicher Gutachten

des Sachverstindigen Professor Dr.-Ing. SEip, AGllD,
das erstinstanzliche Urteil unter Neufassung des Urteils-
tenors zum Rechnungslegungsantrag bestdtigt.

Mit der Revision verfolgt die Beklagte ihr Ver-
langen auf Abweisung der Klage weiter, wdhrend die
“Klégerinnen um Zurilickweisung der Revision bitten.

Entscheidungsgriinde

Die Revision ist begriindet.

I. 1. Das Berufungsgericht vertritt abweichend
vom Landgericht die Auffassung, die von der Beklagten
hergestellten und vertriebenen StoBtrinkgerite machten
von den Merkmalen des Klagegebrauchsmusters nicht ge-
genstédndlich, sondern von zwel in der Gebrauchsmuster-
schrift offenbarten schutzféhigen allgemeinen. Raum-
formgedanken Gebrauch. Im wesentlichen fiihrt es dazu
aus:

" Der Erfinder des Klagegebrauchsmusters habe es
bei den bisher bekannten Zuftihrungsschlluchen flir das
StoBtrdnkverfahren als nachteilig angesehen, dafBl diese
sich wegen ihres starren, teils verjlingt ausgebildeten
Kopfes in dem Bohrloch festpreSten und freigelegt wer-
den mufiten. Als weiteren Nachteil habe er empfunden,
daBl die diisenfdrmigen Austrittséffnungen zum Teil mit
metallischen Einlagen versehen gewesen seien, was einen



gleichbleibenden Querschnitt fiir die austretende Fliis-
sigkeitsmenge ohne Riicksicht auf den jeweiligen Druck
zur Folge gehabt habe, so daB sich z. B. ein unerwlinsch-
ter Uberdruck nicht habe ausgleichen lassen.

Der Erfinder habe sich deshalb die Aufgabe ge-
stellt, ein StofBtréankgerédt zu schaffen, das

a) sich in dem Bohrloch nicht mehr festpresse und
b) in der Lage sei, einen unerwlinschten Uberdruck aus-
zugleichen,

Als L8sung habe er vorgeschlagen, daB das StoBtrénkge-
rét - in Anlehnung an den Schutzanspruch 1 gemidB Be-
schluB des Deutschen Patentamts vom 25. Februar 1966 -
folgende Raumform aufweisen solle:

aa) Es s0ll sich um einen eine Bohrung oder Uffnung
aufweisenden, abdichtenden Zufiihrungsschlauch aus
Gummi oder gummidhnlichen Kunststoffen mit Ver-
stiérkungseinlage fiir das bergméinnische StoBtrénk-
verfahren handeln,

bb) das in das Bohrloch einzufiihrende, aus Gummi oder
gumnmifhnlichem Kunststoff bestehende Ende des
Schlauches so0ll im wesentlichen denselben Durchmes-
ser wie die lbrigen Schlauchteile besitzen,

cc) die iiber die ganze Schlauchlénge angeordneten Ver-
stdrkungseinlagen sollen sich ohne Unterbrechung
zumindest iiber einen Teil des vorderen Schlauchendes
erstrecken,

dd) das Schlauchende s0ll in seinem vorderen Teil mit
einer in ihrer ganzen Lénge in radialer Richtung
dehnungsféhigen Dlise ausgestattet sein,



ee) die Diise so0ll iiber einen Konus in die lichte Weite
des Schlauches libergehen.

Das Berufungsgericht entnimmt der Gebrauchsmuster-
schrift in Verbindung mit dem BeschluB des Deutschen
Patentamts vom 25. Februar 1966, daB unter einem Zufiith-
rungsschlauch im Sinne des Gebrauchsmusters nur ein sol-
cher Schlauch zu verstehen sei, der im Trédnkeinssatz mit
seinem der Diise abgewandten Teil noch aus dem Bohrloch
herausrage, also zumindest auch einen gewissen Teil der
zwischen der Bohrlochdffnung und den Armaturen liegen-
den Strecke lberbriicke.

2. Das Berufungsgericht verneint eine gegensténd-
liche Verletzung des Gebrauchsmusters durch die beiden
Ausfihrungsformen der Beklagten, weil beide einen Zu-~
fihrungsschlauch (Merkmal a) im Sinne des Klagege-
brauchsmusters nicht aufwiesen. Vielmehr sei der Zufiih-
rungsschlauch der Verletzungsform nur so lang gewesen,
daB das der Diise abgewandte Schlauchende mindestens
noch 1,50 m von der Bohrlochdffnung entfernt gewesen
sei, also nicht aus dem Bohrloch herausgeragt habe. Bei
der seit April 1963 benutzten Verletzungsform habe
auferdem nicht festgestellt werden ktnnen, daB die Diise
nach Merkmal dd in ihrer ganzen Lénge dehnungsfihig
gewesen sei. : |

3. Der vom Berufungsgericht ermittelte Gegenstand
der Erfindung ist aus Rechtsgriinden nicht zu beanstan-
den. Vor allem beruht der Ausgangspunkt der Uberlegungen
der Zufiihrungsschlauch im Sinne des Gebrauchsmusters



miisse eine solche Liénge aufweisen, daB er an seinem

der Diise abgewandten Teil noch aus dem Ende des Bohr-
lochs herausrage, auf rechtsfehlerfreier Auslegung. In
den urspringlichen Unterlagen ist zwar {iber die LHnge
des Zufiihrungsschlauchs ausdriicklich nichts gesagt.

Aber bereits die im Oberbegriff des urspriinglichen An-
spruchs 1 enthaltene Formulierung, die einen Zuftihrungs-
schlauch unter Schutz stellte, wobei der in die Offnung
einzufilhrende ... Kopf des Schlauches im wesentlichen
denselben Durchmesser wie die {ibrigen Schlauchteile
besaB, deutete auf die vom Berufungsgericht herausge-
stellte Einstlickigkeit des erfindungsgeméifen Zufiihrungs-
schlauches hin, die metallische Kupplungselemente im
Bohrloch ausschlieBt. Im L¥schungsbeschlu8 des Deutschen
Patentamts wird klar darauf hingewiesen, da der Zu-
fihrungsschlauch erat auBerhalb des Bohrlochs endet.
Nach den Ausfiihrungen in diesem Beschlu8 besteht der
Gegenstand des Gebrauchsmusters aus einem Zufiihrungs-
schlauch, dessen vorderes, in das Bohrloch eingefiihrte
Schlauchende keinen besonderen, als Trankkopf 2u bezeich~-
nenden Teil besitzt (BeschluB DPA S. 9, 10). DaB8 ein
solcher Schlauch auch ein hinteres, nicht in das Bohr-
loch einzufiihrendes Ende besitzt, wird zwar nicht aus-
driicklich erwdhnt; das ergibt sich aber aus dem Zusam-
menhang. Mit dieser besonderen konstruktiven Ldsung be-
griindet das Patentamt (Beschlus8 DPA S. 11) schlieBlich
auch den technischen Fortschritt.

Diese sich aus den Unterlagen des Gebrauchsmusters
an verschiedenen Stellen ergebende und vom Berufungsge-
richt als zum Gegenstand gehdrig herausgestellte Ein-
stiickigkeit ist auch nicht technisch sinnlos. Sie bietet

It



fiir die Losung der ersten Teilaufgabe Vorteile. Ein
Schlauch, der im Bohrloch keine metallischen Kupp-
lungselemente aufweist, ist beweglicher, da biegsamer
urid 148t sich nach Beendigung des Trénkvorgangs und
mit geringerer Beschédigungsgefahr leichter aus dem
Bohrloch herausziehen als ein Schlauch, der innerhalb .
des Bohrlochs mit einer metallischen Kupplung versehen
ist.

Die von der Beklagten benutzten Zufilhrungsschliu-
che besitzen demgegeniiber eine metallische Schraubkupp-
lung, die beim Trénkeinsatz innerhald des Bohrlochs zu
liegen kommt. Es sind deshalb keine einstlckigen Zuflih-
rungsschléduche im Sinne des Gebrauchsmusters. Ein gegen-
stéindlicher Gebrauch durch die Beklagte scheidet aus.

Die von der Beklagten benutzten Zufiihrungsschl&uche
sind auch keine glatten Aquivalente. Deren metallische
Schraubkupplung im Bohrloch ist, wie bereits ausgefilhrt
worden ist, beim Herausziehen des Schlauches aus dem
Bohrloch nachteiliger als der einstilickige Zufiihrungs-
schlauch nach dem Klagegebrauchsmuster. Es fehlt somit
an der Gleichheit der technischen Wirkung.-

II. 1. Das Berufungsgericht hat weiter festgestellt,
daB die Gebrauchsmusterschrift dem Durchschnittsfach-
mann zweli aus dem Schutzanspruch 1 herleitbare allge-~
meine Raumformgedanken offenbare, die auch schutzfidhig
und jewells von einer der beiden Verletzungsformen der
Beklagten benutzt worden seien.
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Im einzelnen hat das Berufungsgericht dazu ausge-
fihrt:

a) Die Beschreibung des Klagegebrauchsmusters
befasse sich im wesentlichen nur mit dem Teil des Zu-
fiihrungsschlauches, den die Beklagte bei der ersten
Ausfiihrungsform genau nachgebaut habe. Wie der sich an
die Druckkammer anschlieBende Teil des Zufithrungs-
schlauchs ausgebildet sein solle, seli im Klagegebrauchs-
muster nicht im einzelnen beschrieben. Deshalbd bestiin-
den sogar gewisse Unklarheiten dariiber, ob der Zuf{ih-
rungsschlauch iiberhaupt einstlickig ausgebildet sein
misse. Der Durchschnittsfachmenn werde daher sein Haupt-
augenmerk auf den vorderen Tell des Zufllhrungsschlauches
richten., Dabei erkenne er, daB es flir die Ldsung der
Teilaufgabe 2, némlich das StoSBgerkdt in die Lage zu
versetzen, einen unerwlinschten Uberdruck auézugleichen,
{{berhaupt nur auf die an dem vorderen Teil des Schlauches
befindliche, in ihrer ganzen Liénge in radialer Richtung
dehnungsféhigen Dlise ankomme. Diese sei auch bei der
ersten Ausfiihrungsform vorhanden. In Ansehung der ersten
Teilaufgabe, némlich ein Stbﬁtrankgerat zu schaffen,
das sich im Bohrloch nicht mehr festpresse, sei flir den
Durchschnittsfachmann unschwer erkennbar, daB es inso-
weit ebenfalls in erster Linie auf die Ausgestaltung
des vorderen Schlauchteils ankommen werde, da in dessen
Bereich das Bohrloch infolge des eingeprefiten Wassers
am ehesten Verdnderungen erfahren werde, die zu einem
Festpressen des Schlauches filhren kdnnten. Deshalb werde
der Fachmann zumindest bei einigem Nachdenken zu der
Erkenntnis gelangen, da8 er die hauptsdchlichen Ursachen
fiir ein Festpressen des Schlauches bereits dann aufhebe,

/t
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wenn er das StoBtrénkgerédt entsprechend der Raumform
des vorderen Teils des Zufiihrungsschlauchs einschlieB-
lich der Druckkammer gem#i3 dem Klagegebrauchsmuster
gestalte.

Demgem&B hat das Berufungsgericht den Raumform-

gedanken wie folgt formuliert: (Raumformgedanke I)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

Es s0ll sich um einen eine Bohrung oder Offnung
aufweisenden, abdichtenden Schlauchteil aus Gummi
oder gummidhnlichen Kunststoffen mit Verstédrkungs-
einlage flir das bergménnische StoBtrinkgerit
handeln, '

das in das Bohrloch einzufithrende, aus Gummi oder
gummibhnlichem Kunststoff bestehende Schlauchteil
soll im wesentlichen {lber seine ganze Liénge densel-
ben Durchmesser besitzen,

die liber die ganze Schlauchteillénge angeordneten
Verstirkungseinlagen sollen sich ohne Unterbrechung
zumindest {iber einen Teil des vorderen Schlauch-
endes erstrecken,

das Schlauchteil soll in seinem vorderen Ende mit
einer in ihrer ganzen Linge in radialer Richtung
dehnungsffhigen Dlise ausgestattet sein,

die Diise soll Uiber einen Konus in die lichte Weite
des Schlauchteils libergehen.

Von diesem allgemeinen Raumformgedanken habe die Beklag-
te bis April 1963 Gebrauch gemacht.
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Im Hinblick auf das ab April 1963 hergestellte
StofBtrénkgerdt der Beklagten formuliert das Berufungs-
gericht eihen weiteren allgemeinen Raumformgedanken
(Raumformgedanke II) dahin, daB8 das Merkmal dd nur noch
lautet:

das Schlauchteil soll in seinem vorderen
Teil mit einer Dlise ausgestattet sein,

b) Zur Schutzfihigkeit der allgemeinen Raumform=-
gedanken hat das Berufungsgericht unter anderem ausge-
fihrt, das Gebrauchsmuster Nr. & 8PP, das den Kopf
eines Stoftrdnkgerdtes zum Gegenstand habe, stehe nicht
neuheitsschédlich entgegen. Es zeige ein StoBtrénkgerdt,
das einen besonderen Stoftrénkkopf aufweise, der an
einen Schlauch, ein Rohr oder eine sonstige Leitung
angeschlossen werden solle. Das entgegengehaltene Stof8-
triéinkgertt bestehe nicht aus einem Schlauchteil, der
im wesentlichen {iber seine ganze Linge denselben Durch-
messer besitze, sondern aus einem Schlauch, der in
einen Kopf mit einem erheblich gréSeren Durchmesser
iibergehe. Dadurch ergebe sich an dem Ubergang eine
Schulter. Die Verstdrkungseinlagen seien nur im (vor=-
deren) Schlauchende und im Ubergang zum Kopf vorhanden.
Sie erstreckten sich Jjedoch nicht iiber die ganze Lénge
des Stoftrédnkkopfes. Die Diise gehe auch nicht iber
einen Konus in die lichte Weite des Schlauches iiber,
sondern in die lichte Weite der mit einer diinnen Wan-
dung versehenen Bldhkammer. Ferner bestehe bei der einen
Ausfihrungsform der Trinkkopf nicht nur aus Gummi oder
gummidhnlichen Kunststoffen, da er eine metallische Hal-
terung besitze.

At



Auch die Erfindungshthe der allgemeinen Raum-
formgedanken miisse bejaht werden. Es m8ge zwar zutref-
fen, dafl die einzelnen Raumformmerkmale fiir sich be-
kannt gewesen seien. Entgegen der Auffassung des ge-
richtlichen Sachverstédndigen kdnne ihre Kombination
jedoch nicht als selbstverstidndliche Mafinahme angesehen
werden. Die Kombination habe ndmlich zu einem ganz
neuen Typ eines StoBtrinkgerdtes gefilhrt, der ohne be-
sonderen Kopf auskomme, sich deshalb einfach und billig
herstellen lasse und auBlerdem bei einem Festpressen im
Bohrloch noch gezogen werden k8nne, wenn dies bei den
vorhandenen StoBStriénkgeriten nicht mehr m8glich sei.

Um zu den ellgemeinen Raumformgedanken zu gelangen,
bediirfe es daher gegenilber dem Stand der Technik erfin-
derischer Uberlegungen, die den Rahmen des gebrduchli-
chen konstruktiven und handwerklichen K&nnens iiber=-
schritten. ‘ ‘

2. Dagegen richten sich die auf §§ 286 ZPO,
5 GebrMG gegriindeten Angriffe der Revision. Sie fiihrt
aus:

Das Berufungsgericht setze sich mit den von ihm
entwickelten allgemeinen Raumformgedanken gerade iiber
dasjenige hinweg, was nach dem Lﬁschungsbeschlﬁﬁ der
entscheidende Unterschied zwischen dem Gebrauchsmuster
und dem Stand der Technik sei, n#mlich die Ersetzung
eines besonderen Trénkkopfes durch einen einstiickigen
Schlauch mit durchgehend gleichem Durchmesser. Das sei
nicht anglngig und gegeniiber dem Stand der Technik
nicht haltbar. Das vorvertffentlichte Gebrauchsmuster
C@ B @ nchne das so verallgemeinerte Merkmal aa
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vorweg. Sein aufbldhbarer Schlauchteil habe in sich
einen gleichbleibenden Durchmesser. Auch im ilbrigen
entspreche der Raumformgedanke dem vorverdffentlichten
Gebrauchsmuster. Das treffe auf die Verstidrkungseinla-
gen zu, welche zusdtzlich noch bei dem - unstreitig -
vorbekannten Gerdt St vorhanden seien. Weiterhin
seien die Merkmale dd (dehnungsfihige Diise) und ee
(Konus) in der vorversffentlichten Gebrauchsmuster-
schrift offenbart. Nach deren Beschreibung in Absatz 2
letzter Satz konne die gezeichnete Bewehrung wegfallen,
was 2zu einer Dehnung der Dlise bei vorhandenem Wasser-
durck filhren miisse. Der dort beschriebene Konus fiihre
zwar nicht in den Schlauch, sondern in die Blihkammer.
Das sei aber unerheblich, wenn man, wie erforderlich,
von einem einstlickigen Ger#t ausgehe. Mithin sei der
Ubergeng von der DiUse in die Bléhkemmer identisch mit
dem Ubergang von der Diise in den Schlauch (den Teil
des Schlauchés, der urspriinglich als "Kopf" bezeichnet
worden sel und Jetzt "Ende des Schlauches" genannt
werde). Aber selbst wenn man die Neuheit der Raumform-
gedanken anerkenne, so hHtte das Berufungsgericht doch
zumindest mit dem Sachverstindigen den Fortschritt und
die Erfindungshthe verneinen miissen.

3. Diese Angriffe der Revision sind im Ergebnis
‘erfolgreich.

a) Soweit das Berufungsgericht in Ubereinstimmung
mit dem gerichtlichen Sachverstédndigen ausflihrt, der
Durchschnittsfachmann ktnne den Unterlagen des Klage-
gebrauchsmusters den von ihm n&her bezeichneten allge-
meinen Raumformgedanken I entnehmen, handelt es sich

d
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un eine Feststellung liberwiegend tats#chlicher Art,
die in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden ist.
Dieser allgemeine Raumformgedanke ist eine Teilkombi-
- nation (Unterkombination) aus den Merkmalen des Gegen-
stands des Gebrauchsmusters ohne das Merkmal aa, die
auf den Vorteil der Einstiickigkeit verzichtet.

, b) Ein allgemeiner Raumformgedanke muB selbstén-
dig schutzfihig, also neu, fortschrittlich und erfin-
derisch sein (BGH GRUR 1955, 29, 32 - Nobelt-Bund). Seo-
weit das Berufungsgericht den Stand der Technik festge-
stellt, Neuheit und technischen Fortschritt der allge-
meinen Raumformgedanken bejaht hat, handelt es sich im
wesentlichen um tatséchliche Feststellungen, die rechts-

fehlerfrei getroffen worden sind.

¢) Jedoch unterliegt die Priifung der Erfindungs-
hthe auf der Grundlage der getroffenen tatstichlichen
Feststellungen durch das Berufungsgericht der Nachpri-
fung durch das Revisionsgericht (BGH GRUR 1962, 29, 32 -
Drehkippbeschlag). Die Ausfiihrungen hierzu im Berufungs-
urteil verletzen § 286 ZPO.

Das Berufungsgericht geht davon aus, daB die ein-
zelnen Merkmale des allgemeinen Raumformgedankens I
fur sich bekannt waren. Dennoch bejaht es die Erfin-
dungshthe mit dem Hinweis, es habe gegeniiber dem Stand
der Technik erfinderischer Uberlegungen bedurft, um zu
dem allgemeinen Raumformgedanken zu kommen. Im Beru--
fungsurteil fehlt jedoch die Angabe der Griinde, die
das Berufungsgericht zu dieser Wertung geflihrt haben
(§ 286 Abs. 1 Satz 2 ZPO). Es werden dafiir lediglich
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allgemeine Griinde angegeben, wie: "... Es bedeutete
daher gegeniiber dem Stand der Technik erfinderischer
Uberlegungen" und "... die Kombination kdnne nicht als
selbstverstdndliche Mafnahme angesehen werden ...". Das
ist ungeniigend und rechtsfehlerhaft, da solche Aus-
flihrungen die Nachpriifung durch das Revisionsgericht
nicht erméglichen. Das Berufungsgericht hdtte vielmehr
den Gegenstand des allgemeinen Raumformgedankens zu

dem Stand der Technik (Gebrauchsmusterschrift @ @ W,
Gerdt St@llP und Prospekte gemdB dem Sachversténdigen-
gutachten) eingehend in Bezug setzen und die Unterschie-
de herausstellen miissen. Anhand des gewonnenen Ergebnis-
ses héitte es dann darlegen miissen, warum das Finden
dieser Teilkombination das Wissen und KSnnen des Durch-
schnittsfachmannes Uberstieg. Zu einer eingehenden
Darlegung war das Berufungsgericht auch schon deshalb
verpflichtet, weil es den Ausflihrungen des gerichtli-
chen Sachverstindigen insoweit nicht gefolgt ist. Es
nuSte sich mit dessen Argumenten auseinandersetzen, wenn
es dem § 286 Abs. 1 Satz 2 ZPO gerecht werden wollte.

Es genligt nicht, die gegenteilige Ansicht allein mit den
Worten "entgegen der Auffassung des gerichtlichen Sach-
verstédndigen ..." zu rechtfertigen, zumal nach dem vom
Berufungsgericht festgestellten Stand der Technik die
dem allgemeinen Raumformgedanken I zugrunde liegende
Kombination nahegelegen haben kénnte. Unklar ist in
diesem Zusammenhang der Satz im Berufungsurteil: "die
Kombination hat ndmlich zu einem ganz neuen Typ eines
StoBtrénkgerédts geflihrt ...", denn er schliet nicht
aus, daB das Berufungsgericht Merkmale des Gegenstands
der geschiitzten Raumform bei der Beurteilung der Erfin-
dungshthe des allgemeinen Raumformgedankens verwertet hat.
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Sollte es insoweit allerdings keinem Rec¢htsirrtum un-
terlegen sein, sondern tatsHdchlich nur die Unterkombina-
tion des allgemeinen Raumformgedankens I gemeint haben,

80 hdtte es einer ndheren Begriindung dieser Feststel-
lung unter Berlicksichtigung des Standes der Technik bedurfi
Da diese Médngel im wesentlichen auf mangelnde tats#éch-
liche Feststellungen zurlickzufihren sind, wird das Beru-
fungsgericht diese zun#chst nachholen milssen, bevor es
eine erneute Wertung der Erfindungshohe vornimmt.

d) Der Raumformgedanke II hat eine welitere Teil-
kombination zum Gegenstand, bel der Jjedoch die Dehnungs-
féhigkeit der Dise in ihrer ganzen Liénge fehlt. Diese
Dehnungsfihigkeit der Dlse wird in den urspriinglichen
Gebrauchsmﬁsterunterlagen als erfindungswesentlich
hervorgehoben. Auch im L8schungsbeschluB des Deutschen
Patentamts wird besonderes Gewicht auf die Dehnungsfé-
higkeit der Dlse gelegt, weil damit ein unerwlinschter
Uberdruck ausgeglichen werden kinne. Angesichts dieser
Sachlage, welche zundchst von dem Raumformgedanken II
geradezu ablenkt, erweckt die Feststellung des Beru-
fungsgerichts Zweifel, der Durchschnittsfachmann erkenne
ohne weiteres, dafB auf die Dehnungsfdhigkeit der Dilse
verzichtet werden kbnne, wenn es ihm lediglich darum
gehe, das Stofltrdnkgerdt so auszugestalten, da8 es sich
im Bohrloch nicht mehr festsetze. Ob ein solcher allge-
meiner Raumformgedenke offenbart ist, begegnet daher
Bedenken, zumal der gerichtliche Sachversténdige erst
nach eingehenden Versuchen zu der Kenntnis gelangt ist,
daB die Dehnungsfdhigkeit der Dilise fiir ein StoBtrénkge-
rét nach dem Klagegebrauchsmuster praktisch ohne Bedeu-~
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tung ist. Indem das Berufungsgericht diese Erkenntnis
des gerichtlichen Sachversténdigen iibernommen hat, ist
es bei der Feststellung, was offenbart ist, von einem
Sachverhalt ausgegangen, der nicht zugrunde gelegt wer-
den durfte. Offenbart ist nicht, was ein anerkannter
Fachmann nachtréglich auf Grund eingehender Untersu-
chungen erkennt, sondern allein, was der Durchschnitts-
fachmann am Anmeldetag bei niherer Uberlegung der Ge-
brauchsmusterschrift als offenbart entnimmt. Das Beru-
fungsgericht wird sich deshalb auch mit der Frage der
Offenbarung des allgemeinen Raumformgedankens II erneut
befassen miissen.

Zum technischen Fortschritt und zur Erfindungs- -
hthe des Raumformgedankens II verweist das Berufungs-
gericht auf seine Ausfiihrungen zum Raumformgedanken I.
Da die Ausflhrungen zur Erfindungshbthe insoweit einer
rechtlichen Nachpriifung nicht standhalten, ist somit
auch die Erfindungshthe des Raumformgedankens II erneut
zu prifen und 2u begriinden.

III. Die aufgezeigten Rechtsfehler ftuhren zur
-Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zuriickver-

bt
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weisung der Sache an das Berufungsgericht, das auch
Uber die Kosten der Revision zu befinden haben wird.
Spreng ' Triistedt ClaBen

Ballhaus : Ochmann
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