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betreffend das Gebrauchsmuster 297 18 951
hier: LOoschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mindliche Verhandlung vom 13. Oktober 2004 durch den Vorsitzenden

Richter Goebel sowie die Richter Dr. Egerer und Dr. Jordan

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabtei-

lung | - vom 1. Juli 2003 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 297 18 951 wird geloscht im Umfang der
Schutzanspruche 1 bis 4, 8, soweit auf Schutzanspriache 1 bis 4
ruckbezogen, und 10, soweit auf Schutzanspriche 1 bis 4 und 8,
letzterer in Rickbeziehung auf Schutzanspriche 1 bis 4, rlickbe-
zogen, und zwar soweit diese Schutzanspriche Uber Schutzan-
spruch 1 in der Fassung vom 13. Oktober 2004 sowie die
Schutzanspruche 2 bis 4 und 10, letzterer in Rickbeziehung auf
Schutzansprtiche 1 bis 4 (jeweils Schutzanspruch 1 in der Fas-

sung vom 13. Oktober 2004) hinausgehen.

Im Ubrigen werden die Beschwerde und der Léschungsantrag

zuruckgewiesen.



Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszlige tragen der An-
tragsgegner zu 3/5 und die Antragstellerin zu 2/5.

Grinde

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 24. Oktober 1997 beim Deutschen Patent-
und Markenamt mit 12 Schutzansprichen unter der Bezeichnung "Werkzeug zum
Aneinanderflgen von Profilbrettern" angemeldeten Gebrauchsmusters 297 18 951

(Streitgebrauchsmuster), dessen Schutzdauer verlangert worden ist.

Die Antragstellerin hat am 13. Juni 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt
die Léschung des Streitgebrauchsmusters beantragt, und zwar im Umfang seiner
Schutzanspriche 1 bis 4, Schutzanspruch 8, soweit sich dieser auf die Schutzan-
spruche 1 bis 4 bezieht, Schutzanspruch 10, soweit sich dieser auf die Schutzan-
spruche 1 bis 4 sowie 8 bezieht, ausgenommen Schutzanspruch 8 riickbezogen
auf einen der Anspriiche 5 bis 7.

Zur Begrundung hat sie vorgetragen, dass die Gegenstande des Gebrauchsmus-
ters, soweit angegriffen, im Hinblick auf den schriftlichen Stand der Technik nicht

schutzfahig seien. Des weiteren macht sie offenkundige Vorbenutzung geltend.

Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin folgende Druckschriften genannt:

DE 38 19 245 A1
DE 195 39 388 A1
EP 1024 234 A2
US 3 524 623

JP 08 109 734 A
GB 2 256 023



Ihr Vorbringen offenkundiger Vorbenutzung stitzt sie auf

Technische Zeichnung Schlagklotz "CARATERA" der Antragstelle-

rin geman Qualitatssicherung vom 7. Marz 1995,

Rechnung der Firma ISO-Tech Kunststoff GmbH uUber 651 gelie-
ferte Schlagklotze "CARATERA" an die Antragstellerin,

Lieferschein Uber die Auslieferung von 10 Schlagklétzen
"CARATERA" an Lignum Becher & Co. vom 16. August 1995,

Katalog "Einrichtungsberater" der Antragstellerin mit Druckdatum
Marz 1997,

Kopie eines Videos zur Handhabung des Schlagklotzes
"CARATERA".

Die Antragstellerin vertritt des weiteren die Auffassung, das Streitgebrauchsmuster
sei auch mangels Klarheit seiner Schutzanspriche, soweit angegriffen, zu 16-
schen. Schutzanspruch 1 sei allein auf ein Werkzeug gerichtet, wahrend die an-
spruchsgemaflen Merkmale von der Komplementaritat zwischen Werkzeug und
Profilbrett ausgingen und damit das Profilbrett zur Kennzeichnung miteinbezégen,

sodass der Schutzbereich unklar sei.

Die Antragsgegnerin hat dem Ldschungsantrag widersprochen.

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 1. Juli 2003 den Loschungsantrag zurickgewiesen.

Der Beschluss ist damit begrindet, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1
nicht nur ausreichend bestimmt sondern auch neu sei und ihm auch ein erfinderi-

scher Schritt zugrunde liege.



Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Sie ver-
folgt ihr bisheriges Loschungsbegehren weiter. Im Beschluss werde zur Neuheit
lediglich pauschal ausgesagt, dass keine der Entgegenhaltungen ein Werkzeug
zeige, bei dem der profilierte Abschnitt in demjenigen Bereich, der mit der Ober-
kante des Profilbretts korrespondiert, gegenlber der betreffenden Unterkante des
Werkzeugs zu dessen Mitte zuruckversetzt ist, und es werde nicht begrundet,
weshalb die gegenteilige Auffassung der Beschwerdeflhrerin unzutreffend sein
soll. Desweiteren habe die Gebrauchsmusterabteilung bei der Bewertung des er-
finderischen Schritts mit der Druckschrift DE 195 39 388 A1 den nachstliegenden
Stand der Technik willkarlich festgelegt und die Auffassung vertreten, der Fach-
mann wiirde die DE 38 19 245 A1 nicht in seine Uberlegungen einbeziehen.
Darlber hinaus Ubergehe der Beschluss ihr Vorbringen, dass durch das Ge-
brauchsmuster etwas geschutzt werde, was keine Erfindung sei, weil bei unge-
schickter Handhabung des Werkzeugs und in Abhangigkeit von der Art des Profil-
bretts die Oberkante trotzdem beschadigt werden konne.

Aulerdem regt die Antragstellerin an, dass von Amts wegen eine Klarstellung der
Schutzanspriiche hinsichtlich der Frage, ob nur ein Werkzeug oder eine Kombina-

tion aus Werkzeug und Profilbrett unter Schutz gestellt sei, herbeigefuhrt wird.

Mit Schriftsatz vom 13. April 2004 hat die Antragsgegnerin einen Hilfsantrag ein-
gereicht. In der mundlichen Verhandlung hat sie den bisherigen Hauptantrag fal-
lengelassen und das Gebrauchsmuster, soweit angegriffen, nurmehr mit den
Schutzanspruchen entsprechend dem bisherigen Hilfsantrag verteidigt.

Schutzanspruch 1 umfasst die Merkmale der eingetragenen Schutzanspriche 1
und 8, die Schutzanspriche 2 bis 7 und 8 bis 12 entsprechen den eingetragenen

Schutzanspriichen dieser Nummerierung.



Die angegriffenen Schutzanspriiche haben in der verteidigten Fassung demnach

folgenden Wortlaut:

1. Werkzeug (1, 35) fur das llickenlose Aneinanderfliigen von
mit Nut (14) und Feder (17) versehenen Profilbrettern (10)
mit einer langlichen, von einer Mantelflache umgebenen
Gestalt, wobei die Mantelflache eine ebene Unterseite (6)
aufweist, die an wenigstens einer etwa rechtwinkligen
Langskante in einen profilierten Abschnitt (7) Gbergeht, der
zu der mit Nut (14) oder Feder (17) versehenen Stirnflache
(8, 9) des Profilbretts (10) komplementar geformt ist, wah-
rend etwa in dem diametral gegenuberliegenden Mantelbe-
reich eine Schlagflache (4) zur Einwirkung eines Hammers
od. dgl. vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
profilierte Abschnitt (7) in demjenigen Bereich (22), der mit
der Oberkante (24, 33) des Profilbretts (10) korrespondiert,
gegenuber der betreffenden Unterkante (21) des Werk-
zeugs (1, 35) zu dessen Mitte zuruck versetzt ist, wobei ei-
ne oder beide Stirnseiten (5) ein zu einer profilierten Langs-
seite (4) korrespondierendes oder komplementares Profil

(12, 16) aufweisen.

2. Werkzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der zurlck versetzte Bereich (22) des profilierten Abschnitts
(7) sich etwa bis zu der Nut (18) bzw. Feder (13) des Profil-
bretts (10) erstreckt, so dass bei vollstandig an ein Profil-
brett (10) angesetztem Werkzeug (1,. 35) ein bis zu der Fe-
der (13, 17) des betreffenden Elements (1, 35, 10) herab
reichender Spalt zwischen dem Profilbrett (10) und dem
Werkzeug (1, 35) verbleibt.



3. Werkzeug nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch ein Mal}
der Versetzung des oberen Bereichs (22) der Profilierung (7)
gegenuber der betreffenden Unterkante (21) des Werkzeugs
(1, 35) von 0,5 mm bis 20 mm, vorzugsweise von 1 mm

bis 10 mm, insbesondere von 2 mm bis 5 mm.

4. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Anspruche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Unterseite (6) an ihrer dem
profilierten Abschnitt (11, 15) gegenlber liegenden Langs-
kante in eine zu der Unterseite (6) etwa lotrechte Schlagfla-
che ubergeht, die sich etwa bis zu der Hohe des Profilbretts
(10) erstreckt.

10. Werkzeug nach einem der vorhergehenden Anspruchen da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich der federformigen
Profilierung (11, 12) eine Nut (36) vorgesehen ist, in welche

eine Feder (38) einsetzbar ist.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Gebrauchs-

muster zu I6schen im Umfang der Schutzansprtiche 1 bis 4,
8, soweit auf die Schutzanspriche 1 bis 4 bezogen,
10, soweit auf die Schutzanspriiche 1 bis 4 sowie 8 bezogen

(ausgenommen Schutzanspruch 8 rickbezogen auf einen der

Schutzanspruche 5 bis 7).



Der Antragsgegner stellt den Antrag,

die Beschwerde im Umfang des Schutzanspruchs 1, erganzt
um die Merkmale des Schutzanspruchs 8, im uUbrigen der

Schutzanspriche 2 bis 7 und 9 bis 12 zurlickzuweisen.

Er beruft sich auf die Ausfuhrungen des angefochtenen Beschlusses.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber nur teilweise begrindet. Denn der Loschungs-
antrag ist nur teilweise - namlich soweit er sich gegen die Schutzansprtiche 1 bis 4
sowie darauf rickbezogene Schutzanspriche 8 und 10 (letzterer mit den im Tenor
angegebenen Rlckbeziehungen) in der eingetragenen Fassung richtet - begrin-
det. Dagegen ist er im Umfang eines durch Aufnahme der Merkmale des Schutz-
anspruchs 8 in den Schutzanspruch 1, jeweils in der eingetragenen Fassung, be-
schrankten Schutzanspruchs 1 sowie darauf rickbezogener Schutzanspriche 2
bis 4 sowie 10 - letzterer, soweit auf Schutzanspriiche 1 bis 4 bezogen - in der ein-
getragenen Fassung unbegrindet. Denn insoweit ist der geltend gemachte LO-

schungsanspruch aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG nicht gegeben.

A

Die Antragsgegnerin hat die Gegenstande der Schutzanspriuche 1 bis 4 sowie 8
und 10 des Gebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung und mit den ange-
gebenen Ruckbeziehungen nicht mehr verteidigt. Nur insofern war der Beschwer-
de stattzugeben und das Gebrauchsmuster gemall § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG

mangels aufrechterhaltenen Widerspruchs zu I6schen: im Umfang der Schutzan-



spruche 1 bis 4, 8, soweit dieser auf Schutzanspriche 1 bis 4 rickbezogen,
und 10, soweit dieser auf Schutzanspriche 1 bis 4 und 8, letzterer in Ruckbezie-
hung auf Schutzanspriche 1 bis 4, rickbezogen ist und zwar soweit diese Schutz-
anspruche Uber Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung vom
13. Oktober 2004 sowie die Schutzanspriche 2 bis 4 und 10, letzterer in Rickbe-
ziehung auf Schutzanspruche 1 bis 4 (wobei Schutzanspruch 1 die zuvor genann-
te beschrankte Fassung vom 13. Oktober 2004 hat) hinausgehen.

Die Ubrigen in der Verteidigung des Antragsgegners erwahnten Schutzanspru-
che 5, 6, 7, 9, 11, 12 bleiben, da vom Léschungsantrag nicht erfasst, vom L&-

schungsverfahren unberahrt.

Mangelnde Schutzfahigkeit der angegriffenen Gegenstande des Streitgebrauchs-
muster nach den Schutzansprichen 1 bis 4 sowie 8 und 10 in der nunmehr vertei-

digten Fassung vom 13. Oktober 2004 Iasst sich nicht feststellen.

Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 unterscheidet sich von
Schutzanspruch 1 in der eingetragenen Fassung durch Aufnahme des Merkmals,
dass eine oder beide Stirnseiten (5) ein zu einer profilierten Langsseite (4) korres-
pondierendes oder komplementares Profil (12, 16) aufweisen.

Dieses zusatzliche Merkmal ergibt sich unmittelbar aus dem Schutzanspruch 8 in

der eingetragenen Fassung und ist damit zulassig.

Damit soll die Aufgabe gelost werden, ein Schlagwerkzeug zum Aneinanderfigen
von Profilbrettern bereitzustellen, wobei zusatzlich zu der zum Schutz der Ober-
kante der zu verlegenden Profilbretter besonders ausgebildeten Langsseite auch
die bisher ungenutzten Stirnseiten eines Schlagwerkzeugs in entsprechend der
Langsseite besonders ausgebildeter Form beim Verlegen eingesetzt werden kon-

nen (vgl hierzu Schriftsatz des Antragsgegners vom 13. April 2004 S 6 le Abs).
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Zur Lésung wird nach Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung ein Werk-
zeug fur das luckenlose Aneinanderfigen von mit Nut und Feder versehenen Pro-

filorettern mit folgenden Merkmalen vorgeschlagen:

eine langliche, von einer Mantelflache umgebene Gestalt

2. die Mantelflache weist eine ebene Unterseite auf
die Unterseite geht an wenigstens einer etwa rechtwinkligen
Langskante in einen profilierten Abschnitt Uber,

4. der profilierte Abschnitt ist zu der mit Nut oder Feder verse-
henen Stirnflache des Profilbretts komplementar geformt,

5. in dem Mantelbereich, der dem profilierten Abschnitt
diametral gegenuberliegt, ist eine Schlagflache zur Einwir-
kung eines Hammers od. dgl. vorgesehen,

6. der profilierte Abschnitt ist in demjenigen Bereich, der mit
der Oberkante des Profilbretts korrespondiert, gegenuber
der betreffenden Unterkante des Werkzeugs zu dessen Mit-
te zurlckversetzt,

7. eine oder beide Stirnseiten weisen ein zu einer profilierten
Langsseite korrespondierendes oder komplementares Profil

auf.

1. Der Senat kann nicht feststellen, dass es dem Schutzanspruch 1 mit vorstehen-
den Merkmalen 1 bis 7 in Bezug auf das Komplementarverhaltnis des profilierten
Abschnitts zu einer Stirnflache des Profilbretts (vgl Merkmal 4) an Klarheit fehlt,
die fur die Bestimmung des Schutzgegenstandes, insbesondere aus Grunden der

Ausfuhrbarkeit erforderlich ist.

Vergeblich macht die Beschwerdefuhrerin hierzu geltend, der Schutzanspruch
musse wegen des geforderten Komplementarverhaltnisses nicht nur auf das be-
treffende Werkzeug, sondern auch auf ein dazu komplementares Profilbrett ge-

richtet sein, denn: gebe es kein Profilbrett, so gebe es auch kein dazu passendes
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Werkzeug. Von Komplementaritat kbnne nur gesprochen werden, wenn auf ein
bestimmtes Profilbrett Bezug genommen ist. Daruber hinaus fuhre aber das Zu-
ruckversetzen desjenigen Bereichs, der mit der Oberkante des Profilbretts korres-
pondiert, zum Verlust der Komplementaritat, sodass nur noch der Bereich bis zur
Feder bzw. Nut des Brettes Ubereinstimme und damit nur noch Teilkomplementa-

ritat vorliege.

Der Begriff "Komplementaritat" ist hier nicht in dem streng naturwissenschaftlichen
Wortsinn zu verstehen, der in solchen Fallen Anwendung findet, in denen eine ex-
akte Ubereinstimmung nach dem Schlissel-Schloss-Prinzip definiert vorliegt.
Vielmehr orientiert sich die Lehre des Streitgebrauchsmusters an dem Wissen und
Kénnen des mit der Verlegung von Profilbrettern befassten und vertrauten Hand-
werkers und damit an dessen Verstandnis des Begriffes "Komplementaritat". Sie
befasst sich nicht mit der Feinausgestaltung eines gattungsgemalen Werkzeugs,
sondern ist ausschliel3lich ergebnisorientiert. Der Fachmann, der hier nicht hdher
als ein mit der Entwicklung und Fertigung von Werkzeugen zur Verlegung von
Profilbrettern befasster und vertrauter Techniker anzusetzen ist, wird sich nicht mit
dem Begriff "Komplementaritat" aufhalten oder gar dessen definitorische Scharfe
hinterfragen, da ihm das Streitgebrauchsmuster anhand der leicht variablen Aus-
gestaltung der oberen Kante (vgl Streitgebrauchsmuster Fig 4) selbst hinreichen-
den Anhalt zum eindeutigen, am Ergebnis eines funktionierenden Einsatzes aus-

gerichteten Verstandnis dieses Begriffes liefert.

Daruber hinaus veranderte die seitens der Antragsstellerin in diesem Zusammen-
hang fur notwendig erachtete Aufnahme des jeweils komplementaren Profilbrettes
neben dem Werkzeug als Bestandteil des Schutzanspruchs in unzulassiger Weise
auch den Gegenstand des Gebrauchsmusters und ginge damit Uber eine zulassi-
ge, entweder in der Beschlussformel festzulegende oder in den Beschlussgrinden

auszufuhrende Klarstellung hinaus.
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2. Die Neuheit des nunmehr beanspruchten Gegenstandes ist gegeben. Denn aus
keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften ist ein Werkzeug zu entneh-
men, das samtliche Merkmale gemal’ Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fas-
sung auf sich vereint. Dies gilt schon deshalb, weil aus keiner dieser Druckschrif-
ten das gegenuber der urspriinglich verteidigten Fassung aufgenommene Merk-

mal 7 hervorgeht.

3. Fur die Bereitstellung des nach Antragsanderung nunmehr beanspruchten
Werkzeuges fur das lickenlose Aneinanderfigen von mit Nut und Feder versehe-

nen Profilbrettern bedarf es aber auch eines erfinderischen Schrittes.

Bei der Beurteilung des erfinderischen Schrittes ist von der Aufgabe auszugehen,
die darin besteht, ein Schlagwerkzeug zum Aneinanderfligen von Profilbrettern be-
reitzustellen, mit dem als erste Teilaufgabe die Oberkanten der zu verlegenden
Profilbretter geschutzt (vgl urspr Unterl S 1 Z 21 bis 25) und als zweite Teilaufgabe
die bisher ungenutzten Stirnseiten eines Schlagwerkzeuges beim Verlegen einge-
setzt werden kénnen (vgl ursprl Unterl S 3 Z 29 bis S 4 Z 8).

Als dem verteidigten Schutzgegenstand nachstkommend erachtet der Senat die
Inhalte der vorveroffentlichten Offenlegungsschrift DE 195 39 388 A1 sowie des
Kundenkatalogs "Einrichtungsberater" der Firma Terhlrne, dessen angegebenes
Druckdatum Marz 1997 etwa sieben Monate und damit so zeitig vor dem Anmel-
detag 24. Oktober 1997 des Streitgebrauchsmusters liegt, dass seine Verteilung
an und die uneingeschrankte Moglichkeit zur Kenntnisnahme seines Inhalts durch

Fachleute aul3er Frage steht.

Das in der DE 195 39 388 A1 beschriebene Werkzeug zum luckenlosen Aneinan-
derfugen von mit Nut und Feder versehenen Profil- oder Dielenbrettern, von dem
die Erfindung des Streitgebrauchsmusters ausgeht (vgl urspr Unterl S 1 Abs 2),
weist eine langliche, von einer Mantelflache umgebene Gestalt mit einer ebenen

Unterseite auf. Diese Unterseite geht an einer Langskante in einen zur Unterseite
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rechtwinkligen, profilierten Abschnitt Gber, der komplementar zu der mit Nut oder
Feder versehenen Stirnflache des Profilbretts geformt ist. An der anderen Langs-
kante geht die Unterseite in den als Schlagflache zur Einwirkung eines Hammers
ausgebildeten Mantelbereich Uber (vgl DE 195 39 388 A1 Sp 4 Anspr 1 iVm
Anspr 2 bis 4 sowie die einzige Fig). Aus dieser Druckschrift sind somit die Merk-

male 1 bis 5 des Schutzanspruchs 1 in der verteidigten Fassung zu entnehmen.

In dem Kundenkatalog "Einrichtungsberater" der Firma Terhlrne wird den ein-
schlagigen Fachkreisen als Werkzeug zum Verlegen von mit Nut und Feder verse-
henen Dielenbrettern unter anderem ein "Profi-Schlagklotz" angeboten, dessen
profilierter Mantelflachenabschnitt komplementar zur mit Feder versehenen Stirn-
flache des Dielenbrettes von der Unterkante der ebenen Unterseite bis einschliel3-
lich Oberkante der Feder ausgebildet ist. Der obere Bereich des in schwarzem
Farbton abgebildeten, ohne weiteres als Schlagklotz zu erkennenden Werkzeuges
ist ersichtlich so weit zu dessen Mitte zurlckversetzt, dass er von dem die Feder
untergreifenden Bereich ansatzlos und damit, anders als beim strittigen Ge-
brauchsmuster, ohne Federubergriff bis zur Oberkante des profilierten Mantelfla-
chenabschnitts reicht (vgl betreff Katalog S 50 li Sp, zweite und dritte Farbabbil-
dung iVm Begleittext in re Sp Abs 2 bis 3 sowie S 53 |i Sp Abs 2). Damit ist aus
diesem Kundenkatalog ein gattungsgemalles Werkzeug zu entnehmen, das ne-

ben den Merkmalen 1 bis 3 auch die Merkmale 5 und 6 aufweist.

Zwar bietet sich aus der sich unter Berucksichtigung der ersten Teilaufgabe erge-
benden Zusammenschau der Lehren dieser beiden vorstehend abgehandelten
Druckschriften gerade derjenige Bereich, der zwischen den beiden Grenzwerten
eines vollstandigen Zurlckversatzes des oberen Bereichs gemal dem Werkzeug
aus dem Kundenkatalog einerseits und einer formschlissigen Ausbildung und da-
mit einem ganzlich fehlenden Zurtckversatz gemafl der DE 195 39 388 A1 ande-
rerseits liegt, so offensichtlich zur Gestaltung der Losung der Teilaufgabe an, dass

der nurmehr verbleibende Schritt der Auswahl eines Zuriickversatzes aus diesem
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durch die Grenzwerte aus den beiden Druckschriften gebildeten und damit vorge-

gebenen Bereichs nicht erfinderisch ist.

Dagegen sind jedoch weder aus diesen beiden Druckschriften noch aus irgendei-
ner der Ubrigen vorgebrachten Druckschriften Anregungen dahingehend zu ent-
nehmen, zur Losung der zweiten Teilaufgabe neben der Langsseite eines Schlag-
werkzeuges auch dessen Stirnseiten so profiliert auszubilden, dass sie, ohne die
Oberkante der zu verlegenden Profilbretter zu beschadigen, ebenfalls als Anlege-
seiten benutzbar sind.

Vielmehr liefert erst das Anspruchsmerkmal 7, das die Losung der zweiten Teilauf-
gabe bewirkt, den - weiteren - Beitrag zur Losung der Gesamtaufgabe, welcher es
gerechtfertigt erscheinen lasst, den Gegenstand in der nunmehr verteidigten Fas-
sung auf einem flr seine Schutzfahigkeit tGber die Neuheit hinaus erforderlichen
erfinderischen Schritt beruhend anzusehen. Denn - und hier schlie3t sich der Se-
nat dem Vorbringen der Antragsgegnerin an - um Profilbretter auch an relativ un-
zuganglichen Stellen, beispielsweise in Fensternischen unterhalb bereits installier-
ter Heizkorper, zu verlegen, hatte der Fachmann regelmafig entweder einen kur-
zeren Schlagklotz gewahlt oder einen vorhandenes Schlagholz einfach durch Ab-
sagen auf eine passende Lange gekurzt. Die Verwendung einer Stirnseite der vor-
beschriebenen gattungsgemalien Schlagwerkzeugen ware von ihm im Hinblick
auf die erste Teilaufgabe mangels geeigneter Profilierung der Stirnseiten dieser
bekannten Schlagwerkzeuge zunachst verworfen bzw. nicht ohne weiteres in Be-

tracht gezogen worden.

Allerdings ist in dem zwischen den Verfahrensbeteiligten Uber das deutsche Pa-
tent 197 47 097 geflhrten Nichtigkeitsverfahren (3 Ni 27/02) die Erfindungshéhe
bezuglich des entsprechenden, unter Patentschutz gestellten Gegenstandes ver-
neint worden. In der schriftlichen Begrundung des Urteils vom 4. November 2003
ist zu dem entsprechenden Patentanspruch 7 - worauf in der mundlichen Verhand-

lung vor dem beschlieRenden Senat hingewiesen wurde - festgestellt, dass es
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"kein erfinderisches Zutun" erfordert, "bei Bedarf ein gattungsgemales Werkzeug

zusatzlich mit dem Merkmal gemal Patentanspruch 7 ... auszugestalten ...".

Bei diesem Kriterium des erfinderischen Zutuns handelt es sich jedoch, wie in dem
Nichtigkeitsurteil zuvor gesagt ist, um das der "zur Patentierung erforderlichen er-
finderischen Tatigkeit". Im vorliegenden Loschungsverfahren ist dagegen nicht das
Beruhen des unter Schutz gestellten Gegenstandes auf "erfinderischer Tatigkeit"
(8§ 1, 4 PatG), sondern sein Beruhen auf einem "erfinderischen Schritt"
(§ 1 GebrMG) zu prufen.

Wie der beschlieRende Senat in standiger Rechtsprechung festgestellt hat, kenn-
zeichnet der erfinderische Schritt des § 1 GebrMG nach Wortlaut und Gesetzes-
zweck ein anderes, und zwar niedrigeres erfinderisches Niveau als die erfinderi-
sche Tatigkeit der §§ 1, 4 PatG. Die wertende Feststellung des Nichtigkeitssenats,
es ermangele dem Gegenstand an einem erfinderischen Zutun, bezieht sich des-
halb auf einen anderen, namlich den patentrechtlichen Mal3stab der Erfindungsho-
he. Mit dieser Feststellung ist nicht zugleich auch eine Wertung, ein "Urteil" Uber
die gebrauchsmusterrechtlich relevante Erfindungshohe des Gegenstandes aus-
gesprochen. Auch bei fehlender patentrechtlicher Erfindungshohe kann fur einen
Schutzgegenstand die Erfindungshodhe im gebrauchsmusterrechtlichen Sinn aner-

kannt werden. So aber ist es im vorliegenden Fall.

Dabei wird die vom Nichtigkeitssenat vorgenommene Wertung, dass einem gat-
tungsgemallen Werkzeug bei Bedarf zusatzlich das Merkmal der profilierten Aus-
gestaltung der kurzen Stirnseiten hinzugefigt werde, durchaus bericksichtigt.
Denn es handelt sich hierbei um eine von rechtlich und technisch fachkundiger
Seite getroffene Stellungnahme, die zwar - mangels rechtlicher Identitat des Ge-
genstandes, uUber den dieselben Parteien in beiden Verfahren streiten - nicht
rechtlich fur das gebrauchsmusterrechtliche Léschungsverfahren bindend ist, aber

wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes, der fir das Léschungsverfahren gilt, bei
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der jetzt vorzunehmenden gebrauchsmusterrechtlichen und technischen Wertung

nicht unbeachtet bleiben darf.

Die Feststellung, der durchschnittliche Fachmann werde bei Bedarf das unter
Schutz gestellte Werkzeug mit einer Profilierung auch an den kurzen Stirnseiten
versehen, fugt sich in das durch § 4 PatG vorgegebene Wertungssystem ein, wo-
nach ein Gegenstand nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht - also des patent-
rechtlichen erfinderischen Zutuns ermangelt -, wenn er sich fir den Fachmann
nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dabei kann dem
Fachmann grundsatzlich zugetraut werden, aus dem Stand der Technik bekannte
Losungen zu verbessern (vgl Busse-Keukenschrijver (6) PatG § 4 Rdn 133 mwN).
Bedarf es nach den Bedingungen, die sich beim Einsatz eines Werkzeugs erge-
ben, einer verbessernden Anpassung des Werkzeugs, so beruht folgerichtig des-
sen entsprechende Abanderung nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (§ 4 PatG),

solange nicht besondere Umstande hinzutreten.

Fir die Bewertung des erfinderischen Zutuns im Gebrauchsmusterrecht ist eine
zusétzliche, differenzierende Uberpriifung erforderlich. Nicht jede Leistung, die
vom Fachmann zur Verbesserung bekannter Losungen erwartet werden kann, er-
mangelt deshalb bereits der gebrauchsmusterrechtlichen Erfindungshohe. Viel-
mehr ist nach der gefestigten Rechtsprechung des beschlielenden Senats zu fra-
gen, ob sich der Fachmann bei dem Bemuhen um die von ihm zu erwartende Lo-
sung im Rahmen seiner blofden fachlichen Routine halten kann oder ob sie ihm
nur zuzutrauen ist, wenn er dariiber hinausgehend intensivere Uberlegungen an-

stellt.

Legt man dieses Verstandnis der gebrauchsmusterrechtlichen Erfindungshohe zu-
grunde, so wird die von der im Nichtigkeitsverfahren erfolgten patentrechtlichen
Beurteilung abweichende, fir den Schutz des Werkzeugs als Gebrauchsmuster
malgebende Bewertung als schutzfahig einsichtig. Die kurzen Stirnseiten des

Werkzeugs dem Bedarf entsprechend auch mit einer Profilierung auszustatten,
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anstatt fur diesen besonderen Einsatz an beengten Stellen der ersten Eingebung
folgend auf ein kurzeres Werkzeug, sei es vorhanden oder durch Zuschneiden
hergestellt, zuzugreifen, belegt das Vorliegen einer Uberroutinemafiger Leistung.
Die Leistung des Fachmanns geht dabei Uber das hinaus, was von ihm ohne wei-
teres zu erwarten ist, und ist deshalb als gebrauchsmusterrechtlich erfinderisches

Zutun zu charakterisieren.

Der Senat kann auch nicht feststellen, dass man, wenn man der Antragstellerin
folgte und die Druckschrift DE 38 19 245 A1 als dem Gebrauchsmustergegen-
stand nachstkommend erachtete davon ausgehend ohne erfinderischen Beitrag
zum Merkmal 7 und damit zum Schutzgegenstand gemaf Streitgebrauchsmuster
in der nunmehr verteidigten Fassung gelangen kdnnte. Denn zum einen stehen
die beiden Stirnflachen der nur auf einer Langsseite dem Brettprofil angepassten
Hartholzleiste 3 der DE 38 19 245 A1 nicht rechtwinklig zu den beiden Langsfla-
chen. Zum anderen ist an keiner der beiden spitz- bzw. stumpfwinklig angrenzen-

den Stirnflachen eine Profilierung vorgesehen (vgl DE 38 19 245 A1 Fig 1).

Die ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften und die als offenkundig vor-
benutzt dargestellten Gegenstande liegen vom nunmehr verteidigten Gegenstand
des Streitgebrauchsmusters weiter entfernt und vermdégen damit die Schutzfahig-

keit weder einzeln noch in der Zusammenschau in Frage zu stellen.

Mit dem bestandsfahigen Schutzanspruch 1 ist auch die Schutzfahigkeit der dar-
auf rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 4 sowie 8 und 10 gegenuber dem be-

rucksichtigten Stand der Technik zu bejahen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 2 GebrMG in Verbindung mit § 84
Abs 2 PatG und § 91, § 269 Abs 3 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Entschei-
dung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Goebel Dr. Egerer Dr. Jordan
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