Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlumg: nein

PatG § 2 "pPfennigabsatz”

Kann das Wesen einer vorbenutzten Erfindumg nur da-
durch erkannt werden, daB andere Sachversténdige eine
Untersuchumg der die Erfindumg verkdrpernden Sache
vormehmen, so genligt zur Feststellunmg der Offenkundig-

" keit nicht bereits die Moglichkeit, daB die Sache in
die Hinde anderer Sachverstindiger hitte gelangen
kénnen, wenm sich herausstellt, daB dieser Fall nicht
eingetreten ist und daB daher auch kein anderer Sachvér~
stindiger Gelegemheit hatte, die Sache zu.untersuchen.
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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichishofs hat .in der
Sitzung vom 25. November 1965 unter Mitwirkumg des Senats-
prasidenten Dr. Nagtelski unmd der Bundesrichter Dr. Bock,
Dr. Spreng, Dr. Spengler und ClaBen

fiir Recht erkamnt:

';_Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil
~des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des
_Bundespatentgerlchts vom 21, Juli 1964 aufge-

hoben. s : '

Die Ssche wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht zuriick-
verwiesen, dem auch die Entscheidung iiber die
Kosien des Berufungsverfahrens:iibertragenwi_rdo

Von Rechts wegen.

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des seit dem 21.. September 1958
laufenden Patents 8 WP @, das einen hohen Absatz fiir
Damenschuhe, einen sog. Pfennigabsatz, betrifft.

Die Paténtanspruchellauﬁen;

. Hoher Absatz fir Damsnschuhe, gogenannter
Pfennigabsstz, dessen Sockel aus Holz od. dgl.
gefertigt ist, mit einem Lauffleck, bestehend

-aus einem der Absatzform angepaBten Beschlag
~aus Metall, der mit seiner unteren Randfléche
als verschleififester Laufteil dient und in dem
ein Kernfleck aus Leder, Gummi, Kunststoff
oder einem anderen gerauschmlndernden Matexlal
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angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dafl der
‘Metallbeschlag als ein oben und unten ebenerg
“der Absatzform angepafter Ring (3) ausgebildet
ist, dessen Offnung in an sich bekennter Weise
durch eine nach dem Absatzsockel (1) zu bsich
kegelformig verjiingende Innenwand begrenzt

ist, daB der Kernfleck (4) unter PreBsitz in
der Uffnung angeordnet ist, und daB der aus dem
Metallring (3) und dem Kernfleck (4) bestehende,
¢ine Eipheit bildende YLauffleck in an sich
bekannter Weise mittels durch den Kermfléck
getriebener Ndgel (5) 0d . dgl° am Absatzsockel (?)
befestigt ist.

2. Absaetz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB sich die seitliche Aufenwand des Metall-
ringes (3) nach Art eines Kegelstumpfes nach
dem Absatzgockel zu verdungto ,

Ja Absatz nach den Ansprichen 1 und 2, dadurch
-gekenngeichnet, GaB die dem AbsatzsookeL 1)
zugewandte Oberseite (7} des Metallrlnges (%)
ebengeschliffen ist.

Nit der auf § 1% Abs. 1 Patg gestﬁtzten und geméB
§ 37 PatG formgerecht erhobenen Klage hat der Kléger bean-

tragt, das Patent 8 WD WP <ir nlc:htlg.z‘*_‘3131&5“"93"l |

Der Kléger hat seinen Antrag damit begriindet, da8 er
den: Gegenstand des Streitpatents vor dem Anmeldetag, dem
20. September 1958, offenkundig vorbenutzt habe. Er (Kizgerh
habe sich bereits im Sommer 1958 mit der Herstellung neuer
Absatzflecken aus Metall hefaBt. Dabei habe er sich der
) Hilfe des mit ihm befreundeten Feinmechanikers Walter
- Ro@l vedient, der fiir ihn die der Absatzform ange-
paBten Messingringe nit einer konischen Bohrung hergestellt
habe. Etwa Ende Juli 1958 habe Walter Ro— ihm erst-
mallg ‘einige hundert der von ihm. gefertlgten Metallrlnge
abgeliefert. Seit Anfang August 1958 habe er (Kldger) aus
diesen Metallringen Absgtzflecken, ‘die bereits samtliche
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erfind@hgswesentlichem‘Merkmale des Gegenstands des Streit-
patents aufgewiesen hatten, hergestellt und an den Schuhen
seiner Kundinhen‘angebﬁacht,‘uoa,,éuch an Krokodilledex-
schuhen der Ehefrsu Maria Ro{J; er habe ihr diese
mit den neuen Absatzflecken verschenen Schuhe selbst in
die Wohnumg gebracht, und zwar am Abend des 3. August 1958,
~ der ein Sonntag gewesen sei. An dem folgenden Tage, am
Montag, dem 4, August 1958, hauten d1e Eheleute Walter und
Maria Ro— eine drelwochlge Urlaubsrelse nach Italien
angetreten (soweit in dem angefochtenen Urteil der 4. August
1958 als der Tag bezeichnet wird, an dem der Kléger die
Schuhe an Frau RoGEEEED ausgelzefert hat, hamdelt es sich
er31ehtllch um ein Versehen).

‘Der Kléger hat dem.BundespatentgeriCht einen Damenschuh
vorgelegt und behauptetg es handele sich dabei um einen der
Schuhe, die er am 3, August 1958 mit den - von ihm ange-
brachten umnd noch an den Schuhen befindlichen ~ neuen Absatz-
fleécken ausgehdndigt habe. Frau Ro@J® have ihm die
Schuhe, die in der Zwischemzeit nicht wzeder_ repariert
worden seien, im Mirz 1961 ibergeben. Er habe sie gleich
‘darauf ohne jede Anderung an seimen ProzeBbevollmichtigten,
‘Patentanwalt Dipl.-Ing. 'Schb‘-, weitergegeben, der damn
einen der Schuhe im: vorllegenden Verfahren dem Gerzcht iiber-
relch‘h habeo

~ Der Beklagte hat dem Antrag des Klﬁgérs'.re'ohtz-ei’tig
_widersp_i*ochen und. bean‘aragt, die Klage abzuweisen:

‘Er bestreitet, daf ein Pfanmgabsatz M*b &en Merk-
malen des Streltpatents offenkundlg vorbenutzt worden seio
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Auf seiten des Kliégers ist dem Rechtsstreit die Firmg
A.G. Schll® & Sohn, Ha@iiliy, &ls Nebenintervenientin
beigetreten. Der Beklagte hat dem Beitritt nicht wider-
sprochen. Die Nebenintervenientim hat den Antrag des Kligen
 ibernommen. '

- Auf Grund des Beschlugses vom 28, April 1964 hat das
Bundegpatentgericht iUber die offenkundige Vorbenutzung
gemiB der Sitzungsniederschrift vom 21. Juli 1964 Beweis

. erhoben durch Vernehmumg der Fheleute Walter und Mari;a
- :'-Ro— als Zeugen; das Bundespatentgerlcht hat ferner
den Klager als Partei Vernommen. : -

teil vom 21, . Juli 6 ha ‘f‘ ﬂas B‘L) desga't.en

A4 ‘-. A W o 54 = ES

1 gerlcht das Patent. . .- fur n:t.chtlg erkI&rt .

'Pn ah 1T
LUren v

Wie das Bundespat-entgericht festgestellt und der Be-
klagte auch nicht mehr vestritten hat, weist der vom
'Kldger mit dem Schuh der Zeugin RoGEIEEN vorgelegte Absaty
fleck samtl:x.che Merkmale des Gegenstands des Streitpatents

auf,

Auf Grumd der Aussagen der Eheleute RoGNNEED w:zd
~der Aussage des als Partei verné;pmenen Kligers hat dag .
Bundespatentgericht als erwiesen angesfhen, daB der Kldger
~den dem Gericht iiberreichten Schuh der Zeugin Maria
roD mlt dem noch vorhandenen Absatzfleck versehen
und am Abend des. 3. August 1958 in der Wohmung der Eheleute
Ro@D =bgeliefert hat. (Im angefochtenen Urteil heifit
es, wie bereits erwdhnt, mehrfach versehentlich 4. _August.)

Das Bundespatentgeficm hat diese Hahdiu&gid’eé Klageri
als offenkundige Benutzung gewertet und zur Begriindung =
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‘ausgefiinrt: Der Schuh sei der Zeugin RGP iibergeben
worden, die gegeniiber dem Klager - insoweit méglichef»
weise anders als ihr Ehemann - keine Geheimhaltungspflicht
gehabt habe und die auch nicht etwa in einem stillschwei-
gend zur Gehcirhaltung verpflichtenden Geschdftspartner-
verhaltnis zum Kliéger gestanden habe. Dafl eine Gehe1m~v
haltungspflicht ganz allgemein nicht gut habe besbeheh,kanaen,
folge im {ibrigen schon aus der Natur der Sache; denn bei
“einem etwaigen allgemeznan Schaden an dem Schuh wie auch
bei einem Absatzschaden wire es der Zeugin nicht verwehrt
gewesen, Reparaturen durch einen anderen Schuhmacher als
den Kl#ger-ausfilihrem zu lagsen, ohne diesen anderem Schulmacher
_aetva*: zu einer Geheimhaltung des Absatzflecks anzuhalteno'
‘ﬁberd s habe der Klgiger selbst ausgesagt, daf er bei
anderen Kundznnen den gleichen Absatzfleck verwendet habeo
Diesen sei offengichtlich keime Geheimhaltungspflicht auf-
erlegt worden, und es sei von vornherein unwahrschelullchq
daB die Zeugin Ro@ snders hitte behandelt werdem
sollen. Diese Zeugin konne nun allerdings nicht als "Sach-
versténdiger" gelten, der in der Lage gewesen whre, den
Erfindusgsgedanken zu erkenmen. Darauf komme es jedoch
nicht an. MaBgebend sei vielmehr, ob die "nicht zu ent-
- fermte Moglichkeit" bestaﬂden.habe; daB der Absatzfleck
‘einem anderen Schuhmacher, d.h. also einem.anéerearséchver=
stiandigen, in die Hdénde hatte gelangen kénnen. -

' Das Bumdespatentgericht hat eime solche “nicht zu et~
fernte Mogllchkelt" auf Grund der folgenden brwagungen

‘Es sei bekannt, daB sich ein solcher Fleck je nach
Strafenbeschaffenheit leicht 18sen und dann, falls er
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nicht verlorengegangen sei, wieder angebracht werden
konnte. Bei dem Schuh der Zeugin Ro@ seien die
Mbglichkeiten die gleichen gewesen. Sie habe den Schuh
am Sonntag abend (3. August 1958), also unmittelbar vor
ihrer am nichsten Tag (4. August 1958) angetretenen Ab~
reige nach Italien, erhalten und ihn bei dieser Reise in
ihrem Personenkraftwagen bereitgestellt, um ihn beim Ausg-
steigen snziehen zu koénnen. Ob dieser Umstand nach der
Lebenserfahrung schon die Annahme reqhtfertigenikﬁnne, dag
der Schuh bereits auf der Anreise nach Italien moch in
Deutschland einem Fachmamnn, z.B. 2zu Repératurzwecken, in
die Hinde hitte gelangen kdmne, mbge nach den konkreten

" Umstdnden des Einzoelfalles nicht sehr wahrscheinlich er-
scheinen. Dies sei jedoch nicht% entscheidend, denn der
Schuh sei jedenfalls nach Riickkehr aus Italien, d.h. etwa
ab 24. August 1958, wieder getragen worden, wenm auch nur
in geringerem Umfange. Nach ihrer glaubwurdigén.Aussage
nabe die Zeugin ROQJJI® den Schuh nach der Fericnreise
aus modischen Griinden kaum noch -~ und dann nur noch zu
Hause - getragen. In diesen spidteren Wochen bis zum Tag
der Patentanmeldung am 20. September 1958 sei aber jeden-
falls die nicht zu entfernte Moglichkeit gegeben gewesen,
daB der Absatz - oder ein anderer Teil des Schuhes - hitte
repariert werden milssen umd daB dann ein anderer'Sachver~
stédndiger als der Kliéger damit Kenntnis von dem Absatz-
fleck und der Erfindung hédtte erlangen ktnnen. Dennm bei
der Schuhreparatur héitte dieser andere Sachverstdndige ohn
weiteres die Merkmale erkennen und selbst solche Absatz-
flecke nachehmen kiénnen. Es sei micht von Bedeutung, ob
tatsichlich eine Reparatur notwendig geworden sei und ob
ein Sachverstidndiger daher wirklich von der vorbenutzten
Form Kenntnis genommen habe.
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Gegen dieses Urteil hat dexr Beklagte form- und frist-
‘gerecht Berufung eingelegt mit dem Antrage, unter Ab-
inderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen.

Mit der Berufung wendet sich der Beklagte zunichst
gegen die Peststellung des Bundespatentgerichts, der
Kldger habe den an dem vorgelegten Schuh vorhandenen
Absétzfleck bereits Anfang August 1958 angebracht. Der
Beklagte halt die Aussagen der Zeugen RO und des
Klégers aus verschiedenen Griinden nicht fiir ausreichend,
ulm eine derartige Feststellung treffen zu kinnen.

Der Beklagte hat jedoch nur hilfsweise beantragt, die
Eheleute Ro@Il® erneut zu vernehmen. Denn er vertritt
die Auffaséung, daB selbst dann, wenn die vom Kliger und
den Zeugen RO@D gesevene Darstellung als richtig unter—
stellt werde, keine offenkundige Vorbenutzung vorliege. Es
sei néwmlich von vornherein vollig unwahrscheinlich gewesen,
dag die Zeugin RGP ihre Schuhe vor dem 20. September
1958 einem anderen Schuhmacher als dem Klager inm Reparatur
gegeben haben wiirde. Die Eheleute ROGIED scien mit dem
Klager befreundét gewesen und hétten stets sédmtliche Schuh-
raeparaturen durch ihm ausgfiihren lagsen. Auch mnach ihrer
Rilckkehr aus Italien hétten sie keine Veranlagsung gehabt,
'im Falle der Reparaturbedlirftigkeit der Schuhe einen anderen
Schuhmacher zu beauftragen. Nach der Riickkehr aus Italien
sei nur ein kurzer Zeitraum bis zum Priorititszeitpunkt des
- 8treitpatents offen gewesen, und es habe auBerhalb der
Wahrscheimlichkeit{ gelegen, daB die Offemkundigkeit in
diesem kurzen Zeitraum h#tte eintreten konnen. Dabei sei zu
beriicksichtigen,  -daf es sich um Schuhe gehandelt habe, dic
aus modischen_Grﬁn&en nur noch wenig getragen worden seien.
Die Vornahme einexr Reparatur sei daher von vormherein
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tiberhaupt hicht mehr raheliegend gewesen. Dies habe in dem
weiteren verlauf insofern eine Bestatigung gefunden, als
tatsdchlich keine Reparatur vorgénommen worden sei. Im
iibrigen hétte auBer bei einer Reparatur der Absatzflecke
auch keinerlei Moglichkeit und AnlaB fiir einen kundigen
Fachmann bestanden, vom den besonderen, die Lehre des
Streitpatents verkarparnden:ﬁerkmalen des Absatzflecks
Kenntnis zu nehmen. Selbst bei Schdden am Absatzfleck sedl
eine Kenntnisnahme unwahrscheinlich gewesen, weil sich bei
Schéden in aller Regel der Fleck vom Schuh lSse und ver-
1orén gehe. Selbst wenn dies nicht der Fall gewesen wirs,
komme eine Kundin micht auf den Gedanken, dem Absatzfleck
aufzubewahren und dem Schuhmacher auszuhdndigen. Diesexr
wiirdo ihn schlieBlich ungeprift wegwerfen, weil eim Absatz-
fleck fiir einen Pfennigabsatz micht zweimel angebracht
werden konmne, ” |

Nach Ansicht des Heklagten kann es auf die vorstehen-
dem‘Erwégﬁngen nicht entscheidend_ankoﬁmeng da eine Offen-
kundigkeit der Vorbenutzung selbst dann zu verneinen sei,
wenn im Zeitpunkt der Aushéndigumg der Schuhe an die Zeugin
RoGID die Moglichkeit einer Reparatur in der Zeit bis
zum 20. September 1958 als "nicht zu entfernt" hitte be-
zeichnet werden kénnen. Der vorliegende Fall unmnterscheide
sich ndmlich wesentlich von denjemigen Fillen, die dblicher-
weise Anlafl zur Erdrterung der Offenkundigkeit einex Vor-=
;benutzung gdben. Die Rechtsprechung sei bestrebt, demjenige-
der eine offenkundige Vorbenutzung geltend mache, den mit-
unter #uBerst schwierigen Nachweis zu erleichtern, daB
tatstichlich die Allgemeinheit Kenntnis von der Vorbenutzung
erlangt habe, urd habe as daher-als genligend angesehen,

- wenn die Moglichkeit umd Wahrscheinlichkeit der Kenntnis-
nahme durch sachverstidndige Dritte dargetan werde. Auf Grund



- 10 -

dieger beiden Xriterien komme die Lebenserfahrung dem-—
jenigen, der die offenkundige Vorbenutzumg geltend mache,
mit einer Beweiserleichterung zu Hilfe. Fiir eine solche
Beweiserleichterung sei aber dann kein Raum mehr, wenn -
wie im vorliegenden Falle - feststehe, daB weder die
Allgemeinheit noch auch nur ein einzelner anderer Sachver-
sténdiger von der Vorbenutzung Kenntnis erlangt habe. Die
Annahme der Offenkundigkeit unter Anwendung des Grund-
satzes, daB eine nicht zu entfernte Moglichkeit generell
bestanden habe, wﬁrde~in diesem Fulle zu einem offenen
Widerspruch zwischen Wirklichkeit und rechtlich beur-
teilter Sachverhalt fiihrem. Das sei aber nicht Sinn der
Rechtsprechung zur Offenkundigkeit. Die Erleichterumg des
Nachweises der Offenkundigkeit konne dann nicht eingreifen,
wenn - wie hier - feststehe, daB kein sachversténdiger
Dritter Kenntnis von der Vorbenutzung genommen hat,

Der Kldger und die Nebenintervenientin haben beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen,

Sie sind denm Ausfilihrungen des Beklagten entgegenge-
treten und haben insbesondere darauf hingewiegsen, dall der
Kldger seit Anfang August 1958 - auBer im Falle RGP -
noch fiir viclec andere Kundinnen die Schuhe mit den gleichen
Absatzflecken versehen habe. Dies habe der Kliger auch bei
seiner Vernehmung als Partei vor dem Bundespatentgericht
bekundet. Seine Bekundung habe sich den Umsténden nach auch
auf dic hier in Betracht kommende Zeit vor dem 20, Septem- '
ber 1958 bezogen. Fir die Richtigkeit des Vortrages des
Klédgers spreche im Ubrigen die Lebenserfahrung° Danach sei
ohne weiteres angunehmen, daB er nicht nur in einem cinzel-.
nen Fall (Ro@ )., sondern noch in vielen anderen Fdllen



befeits vor dem 20. September 1958 Absdtze mit den von
ihm neu hergestellten Absatzflecken versehen habe.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Bundespafenﬁgericht hat sich fir die Frage,
ob eine offemkundige Vorbenutgzumg gegeben ist, auf die
Prufung'der Behauptﬁng des Kliagers beschrinkt, er habe am
%3, August 1958 geiner Kundin' Maerie Ro@® die in seiner
Werkstatt reparierten Schuhe zurilickgegeben, die mit den
der: Gegenstand des Streitpatents emtsprechenden neuen
Absatzflecken versehen worden seien. Auf Grund der Aus~
sage der Eheleuto Walter und Maria Ro@EN® und der Aus-
sage des als Partei vernommenenm Kligers hat das Bundes-
patentgéricht diese Behauptung als erwiesen ahgesehen und
weiter angenommen, daB die festgestellte Benutzungshand-
lung auch die Offenkundigkeit der in den reparierten Schuh-
absitzen verkdrperten technischen Lehre herbeigefilhrt habe.

Zu diesem Ergebnis ist das Bundespatentgericht ge-
kommen, obwohl es nach den Aussagen der Eheleute Walter
- und Maria RO@EENEEP zugleich festgestellt hat, daB die
Schuhc iliberhaupt nicht wieder zur Reparatur gegeben worden
sind, also such nicht in die Hinde eines anderen Schuh-
machers gelangt simd und obwohl daher auch kein anderer
Sachversténdiger in der Zeit bis zum 20. September 1958
Gelegenheit hatte, die Absatzflecken an den Schuhen der
zeugin RO zu untersichen und dabei von der vorbe-
nutzten Absatzform Kenntnis zu nehmen. |
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Das Bundespatentgericht hat geglaubt, . diesen Umstand
deshalb fiir rechtlich unbeachtlich halten zu konnen, weil
es fir die Feststellung der Offenkundigkeit nicht darauf
ankomme, ob ein anderer Sachverstidndiger wirklich von der
vom Kliager vorbenutzten Absatzform Kenntnis genommen habe;
es geniige vielmehr, daB die nicht zu entfernte Moglichkeit
einer solchen Kenninisnahme deshalb erbffnet worden sei,
well immerhin die MOglichkeit einer Schuhreparatur durch
einen anderen Schuhmacher und damit auch die MOglichkeit
‘einer Kenntnisnahme durch andere Sachverstiéndige in der Zeit
bis zum 20. September 1958 gegeben gewesen soi. -

II. Dicser Auffapsung ist die Berufung mit Recht ent-
gegengetreten. ' .

Das Bundespatentgericht hat bei der rechtlichen Wiirdi-
gung des Sachverhalts verkannt, daB im vorliegenden Fall
die Moglichkeit einer Kenntnisnahme durch andere Sachver-
stdndige nur dann gegeben gewesen wdre; wenn die Schuhe der
zeugin ROGENP in die Hinde eines anderen Schuhmachers
gelangt wdren.

1. Wie der Bundesgerichtshof bereits im der Entschei-
dung vom 7. November 1952 im {fbereinstimmumg mit der Recht-
sprechung des Reichsgerichts ausgefithrt hat (GRUR 1953,
384, 385 1i. Sp. - Zwischemstecker; RGZ 167, 239, 352 -
Brillcnetui; RG GRUR 1942, 261, 264 r. Sp. - Kaffeekannen-
Untersatz) kommt es fir die Feststellung der Offenkundig-
keit im wesentlichen darauf an, ob gich aus den gesamten
Umsténden des Einzelfalles nach der Lébenserfahrung dexr
SchluB ziehen l48%, daB dic Benutzung die nmicht zu ent-
fernte Moglichkeit erdffnet, daB beliebige Dritte und
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damit auch Sachversténdige eine zuverlédssige, ausreichende
Kenntnis von dem Erfindungsgedanken erhalten, mag dies
unmittelbar dadurch geschehen, da8 ein unbegrenzter Per-
-sonenkreis die Benutzurg wahrnimmt oder wahrnehmen kann,
oder mittelbar dadurch, da8 sie nur einzelne wahrnehmen,
unter demen sich bereits nicht zur Géheimhaltung verpflichte
te Sachverstindige befindem oder bei denen zumindest die
Mﬁglibhkeit besteht, daB ihre Kenntnis an beliebige Dritte
und damit Uber den engem Kreis einzelner Persomen hinaus
auch an andere Sachverstiéndige weiter dringt.

Fir die Feststellung der (Offenkundigkeit kommt es also
nicht darauf an, ob tatsiichlich die Allgemeinheit und damit
auch ein "anderer Sachverstidndiger" vom der Vorbenutzung
Kenntnis erlangt hat. Es genligt vielmehr die Feststellung
einer "nicht zu entfermten" Moglichkeit, dal beliebige
" Dritte und damit auch Sachverstindige zuverlissige und aus-
reichende Kenntnis vor dem ~ mit dem Erfindungsgedanken
nach dem Patent wesensgleichen,-_Gegenstand der Vorbe-
nutzumg erhalten (so auch die vom Bundespatentgericht ange-
fithrte Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 22, Januar
1963 im GRUR 1963, 311, 312 re., Sp. - Stapelpresse). Mit
dem Erfordernis der Feststellung einer "nicht zu entfernten
Moglichkeit sollen die F&dlle eimer reim theoretischen, nur
abstrakten oder zu fernliegenden Moglichkeit ausgeschieden
werden. Es muB durch die besonderen Umstédnde des Falles
eine gewisse Wahrscheinlichkeit fiir die Wahrnehmung oder
die Kenntmiserlangung durch andere Sachverstindige gegeben
geim. Die "Offenkundigkeit" einer Benutzumgshandlung ent-
spricht insoweit der "{Uffentlichkeit" einer Druckschrift,
als dic Feststellung der Neuheitsschadlichkeit in beiden
Fdallen nicht den Nachweis voraugsetzt. daB andere Sachver-
stdndige wirklich Kenntmis von der "dffentlich" vorbeschrie
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" benen oder der "offenkundig" vorbenutzten technischen

. Lehre erlangt haben (so bereits RGZ 1, 42, 44). Wer sich
auf die Offenkundigkeit einer bestimmten Benutzungshand -
lung beruft, muB aber Umstiénde dartum, aus denen sich
‘nach der Lebenserfahrung ergibt, dafl beliehige'andere
Sachverstindige die nicht zu entfernte Moglichkeit hatten,
die Benutzungshandlung und mit ihr auch die sich aus der
Benutzung ergebende technische Lehre kennenzulernen.

2. Soweit der Kldger im Palle Ro@EJP die von ihm
hergestelliten Absatzflecken, die mit dem Gegenstand der
Exrfindung des Stroitpatents wesensgleich sind, an den
Schuhen der Zeugin Ro@® angebracht und demit die
Erfindung "benutzt® hat. konnte durch diese Einzelhandlung
fir gich allein nicht "ummittelbar" fiir einen unbegrenzten
Personenkreis die Moglichkeit der Wahrnehmung der techni-
schen Neuerung ertffnet werden. Denn das &duBere Bild der
Absatzflecken gab nmoch keinerlei AufschluB iiber die fiir
dic technische Lehre wesentliche innere Beschaffemheit der
Absatzflecken und filr die besondere Art ihrer Anbringung
am Absatz. Un die "Erfindung" kennenzulernen, hatte es
in jedem Fall einer Untersuchung des vom Absatz abgelisten
Flecks durch einen Sachversténdigen bedurft (liber die
Voraussetzungen der Offenkundigkeit boi Notwendigkeit
einer Untersuchung durch Sachverstindige vgl. BGH GHUR 1956,
73 - Kalifornia-Schuh). :

Wie auch das Bundespatentgericht zutreffemnd festge-
stellt hat, war die Zeugin RoQJP nicht sachversténdig.
Sie hittc daher selbst damn das Wesen der Erfimdumg nicht
erkennen konnen, wenn sich ein Absatzfleck vorn den Schuhen,
ohne ginzlich verloren zu gehen, geldost hdtte und wenn sie
in einem solchen Fallec Gelegenheit gehabt hatte, die
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Absatzflecken zu betrachten. Sie hditte den in den Absdtzen
ihrer Schuhe verkoOrperten Erfindungsgedanken also nicht
anderen Personen, insbesondere auch nicht anderen Sachver-
stdndigen lUbermittelm kOnnen.

Hierdurch unterscheidet sich der vorliegende Fall
von Tatbestdnden, bei denen die Rechtsprechung die Moglich-
keit einer “mittelbaren" Kemntnisnahme durch die Fachwelt
dann bejaht hat, wenm “Laien'" bereits in der ILage waren,
dag VWiesen einer - entsprechend einfachen - Erfindumg zu
erfassen, und wenm dariiber hinaus zumindest die nieht zu
entfernte Moglichkeit gegeben war, dall sie diese Kenntnis
an andere Personen weiter verbreiteten und daf auf diese
Weise auch andere Sachversténdige von der Erfindumg Kennt-
nis erlangen konntem. Fdlle dieser Art waren z.B. Gegen-
stand der bereits erwdhnten Emtscheidungen des Reichs-
gerichts vom 23. Januar 1942 (GRUR 1942, 261 - Kaffeekennen
Untersatz) unmd des Bundesgerichtshofs vom 7. November 1952
(GRUR 1953, 384 - Zwischenstecker) und vom 22. Januar 1963%
(GRUR 1963, 111 - Stapolpresse). |

3., Im vorliegenden Fall war vor vornherein klar, daf
die vom Kldger am 5. August 195B gegenilber der Zeugin
RO vorgenommene Benutzungshandlung erst in einem
gpiteren Zeitpunkt zur Offenkundigkeit im Sinne des § 2
PatG hdtte fiihren kinnem, mndmlich erst dann, wenn anderan
Sachversténdigen (hier: anderen SchuhmaChern) die nicht
fernliegende Moglichkeit erofinet worden wire, die Abs&té—
- flecken an den vom Klégor reparierten Schuhen der Zeugin
" Ro@ zu untersuchen und dabei vom dem der Meuerung
zugrundoliogenden technischen Gedankem Kenntnis zu er-
halten. Nach dem gewOhmlichen Lauf der Dinge hdtte sich
eine solche Moglichkeit erfahrunmgsgemiéB dann erdffnen
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konnen, wenn die Zeugin Ro@llP zunichst die reparierten
Schuhe getragen hdtte, wenn sich dann eince neue Reparatur-
bedlirftigkeit herausgestellt hdtte und wenn darauf schlieBi-
lich die Zeugin ROGHJJJ® die Schuhe im Inland cinem
anderen Schuhmacher als dem Kldger noch vor dem 20. Septem-
ber 1958 zur Reparatur gegeben hatte. Dieser Fall, derxr

- den Umst@nden nach bei vorausschauender Betrachtung aus

der Sicht vom 3. August 1958 zuniichst fir mglich gehalten
werden komnte, ist aber in Wirklichkeit nicht eingetreten.

‘Das Bundespatentgericht hat zu Unrecht diese Tatsache
fiir unerheblich erachtet und statt{ dessen ersichtlich als
entscheidend angesehen, daf der Kiidger die von ihm mit den
neuen Abgatzflecken versehenen Schuhe bereits am 3. August
1958 durch Ubergabe an die Zeugin Ro@® eindcutig und
bedingungslos aus seiner Einflufsphiére entléssen und damit
von sich aus einer etwaigen spédteren Kenntnisnahme durch
andere Sachveratdndige preisgegeben hat. Hierdurch konnte
jedoch noch keine Qffenkundigkeit herbeigefiihrt werden;
denn diec in den Absatzflecken verkirperte technische Lehre
war, wie gesagt, durch blofen Augenschein von auBlen her
nicht erkennbar.

Eine Benutzungshandlung wird eben micht bereits da-
durch offenmkundig, daB sich der Brfinder (oder Erfindungs-
besitzer), ohne daB hinsichtlich der Benutzumgshandlumg
eince Geheimhaltungspflicht begriindet wird, eines Gegen-
standes entduBert, der die Erfindung verkorpert. Es muB
vielmehr darﬁber«hinaus auch objektivzdie — nicht zu ent-
fernte - Moglichkeit erdffnet werden, daB beliebige andere
Sachverstédndige vor dem Prioritdtezeitpunkt von der Er-
findung Kenntwis erlangen kbnnen. Fiir eine solche Fest-
stellung konnen nicht die - subjektiven - Vorstellungen
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maBgebend sein, die sich der Exfinder bei der Benutzung
der Erfindung gemacht hat. Eine Benutzungshandlung, die
zundchst nicht nur nach dem Willen des Erfinders (oder
Erfindungsbesitzers), sondern auch bei objektiver Wirdi-
gung der anfangs gegebenen Umstédnde geeignet erschien, die
Erfindung offenkundig 2u machen, kann sich durch spatere
unabhéngig vom Willen des benutzenden Erfinders (oder Er-
findungsbesitzers) eintretenden Umstidnde als nicht offen-
kundig geworden exrweisen.

Die Offenkumdigkeit 1a8% sich mithin nur auf Grund
einer umfassenden objektiven Wirdigung der gesamten Umstande
deg Falles feststellen. Hierzu gehidren auch die dem be-
nutzenden Erfinder (oder Erfindumgsbesitzer) nicht bekannten
insbeédiaére«auch die erst spidter, nach der Benuitzung ein-
getreteneﬁ'Umstﬁndeo

4. Wer eine offemkundige Vorbenutzung behauptet, hat
den ihm obliegenden Beweis dafiir, daB die sich aus der
Benutzungshandlung ergebende Preisgabe der Erfindung nach
den Umstdnden des Einzelfalles die nicht zu entfernte
Moglichkeit einer Kemntnisnahme durch beliebige Dritte und
damit auch durch andere Sachverstidndige erdffnet hat, in
der Regel bereits dann erbracht, wenn eine Geheimhaltung
weder vereinbert noch zu erwarten ist und wenn eine Weiter-
verbreitung der erlangten Kenntnis durch denjenigen, dem~
gegeniiber die Benutzungshandlung vorgenommen wvorden ist,
nach der Erfahrung des I.ebens wahrscheinlich ist. Ent-
scheidend bleibt stets, ob objektiv die -~ nicht 2zu ent-
fernte - Moglichkeit einer Kenninisnahme durch andere
Sachverstindige gegeben war,
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Hieraus folgt, daB die 0ffenkundigkeit regelmidBig dann
zu verneinen ist, wenn eine Geheimhaltungspflicht ausdriick-
lich oder stillschweigend vereinbart ist oder wenn sie sich
sonstwie nach Treu und Glauben aus den Umstinden des Falles
ergibt. Denn unter diesen Voraussetzungen kann nach dem
‘gewbhnlichen Lauf der Dinge zunichst damit gerechnet werden,
daB derjenige, der durch die Benutzungshandlung von der
Erfindung Kenmntnis erlangt hat, sich auch vertragstreu
verhalten und die Kenntnis nicht weitergeben wird. Wird
trotzdem spater unter Bruch der Geheimhaltungspflicht die
Kenntnis an beliebige Dritte weitergegeben, so tritt hier-
“durch - wider Erwarten -~ Offenkundigkeit ein (RGZ %67, 339,

Dement sprechend geniigt es auch fiir die Feststellung der
Offenkuﬁﬁigkeitg wenn nach der Lebenserfahrung von vormherein
damit zu reehﬁen‘iétg dafl derjenige, der durch die Benutzungs-
handlung Kenntnis von der Erfindumg erlangt, diese Kenntnis
an beliebige Dritte weitergeben wird (BGH GRUR 1962, 86, 89
1li. 8p. ~ PFischereifahrzeug; 1963, 37?7, 37?3 re. Sp. - Stapel-
presse; 1964, 672, 616 li. Sp. - Bierabfillung).

Offenkundigkeit ist dagegea‘dann zZu verneinenngenn
zviar, keine Geheimhaltungspflicht begrindet worden ist, wenn
aber mach der Lebenserfahrung zu erwarten ist, daB der
nicht zur Geheimhaltung verpflichtete Dritte trotzdem, z.B.
wegen eines eigenen geschidftlichen Geheimhaltungsinteresses,
die Benutzungshandlumg tatséichlich geheimhalten wird {RG
GRUR 1931, 263, 267; BGH GRUR 1959, 7178, 179 re. Sp. -
HeizpreB8platte) . : oo ’
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Die Offenkundigkeit ist danach erst recht dann zu
verneinen, wenn feststeht, dag diese Personen ihre Kennt-
nis tatséichlich geheimgehalten haben. Das ist auch vom
Reichsgericht bereits wiederhoit anerkannt worden (so in
den bereits angefiihrten Entscheidungen vom 2., April 1940,
GRUR 1940, 35?, 352 re. Sp. - Rollemschneidemaschinec -
und vom 23. Januar 1942, GRUR 1942, 267, 265 1li. Sp. =
- Kaffeekannen-Untersatz). '

In der bereits angefiihrten Emtscheidung vom 8. Juni
1962 (GRUR 1962, 518, 527 1li. Sp. - Blitzlichtgerdt) hat
der frithere Erste Zivilsemat des Bumdesgerichtshofs die
Beantwortung der Frage offengelassen; 0b ein Beweis, durch
den nach der Lebenserfahrung an sich die "nicht entfernte
Moglichkeit" oder eine "“gewisse Wahrscheinlichkeit" fiir
eince Kenntnisnahme durch andere Sachverstdmdige begriindet
worden ist, durch den Gegenbeweis entkriftet werden kann,
dall die Benutzungshandlung entgegen der an sich gegebenen
Wahrscheinlichkeit und abwéichen& von dem gewdhnlichen Lauf
der Dinge im Einzelfall tatsdchlich keine Offenkundigkeit
(im Sinne einer Moglichkeit der Kenntnismahme durch andere
Sachverstindige) herbeigefiihrt habe (etwa weil die einzige
Person, die durch die Benutzungshandlung von der Erfindung
Kenntnis erlangt hat, ohne daB sie dazu verpflichtet ge-
wesen wire, die Erfindumg tatséchlich streng geheimgehalten
hat}. In dem betreffenden Fall war ein solecher "Ausnshmetat|
bestand" nicht behauptet worden.

Im vorliegenden Fall ist jedoch ein solcher "Ausnahme-
tatbestand" gegeben; denn es steht fest, daB die Zeugin
Ro@P, der gegeniiver die Benutzungshandlumg vorgenommen
worden ist, die - ihr unbekannte - Erfindung dadurch tat-
sichlich - unbewuBt - geheimgehalten hat, dall sie die Schuhe
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- mangels Reparaturbediirftigkeit - kéinem andeien Sach~-
verstindigen (Schuhmacher) augehindigt hat.

5. Das Bundespatentgericht hat bei der Prifung der
Frage, ob die Moglichkeit einer Kenntnismahme durch andere
Sachverstindige bestanden hat, zundchst mit Recht spdtere
Umsténde beriicksichtigt, wie sie orst nach der am
3. hugust 1958 erfolgten Ubergebe der Schuhe an die Zeugin
Ro@D rit der damals unmittelbar bevorstehenden Reise
nach Italien (am 4. August 1958) eingetreten sind.

a) In dem angefochienen Urteil wird in Betracht ge~
zogen, da8 die Zeugin Ro@iP die Schuhe bei dieser Reise
nach Italien mitgenommen und sie in ihrem Kraftwagen bereit-
gestellt habe, um sie beim Aussteigen anziehen zu konnen.
Es werden aber Zweifel geduBert, ob dieser Umstand nach der
Lebenserfahrumg schon die Annahme hétte rechtfertigen
konnen, daB der Schuh bereits auf der Anreise nach Italien
noch in Deutschland einem Fachmann, z.B. 2zu ﬁeparatur—
zwecken, in die Hande gelangen 'wiirde,, und eingerdumt, dal
dieg "nach den konkreten Umsténden des Eingzelfalles nicht
sehr wahrscheirlich erscheinen mtge".

b) Mit Recht hat das Bundespatentgericht weiter denm
Zeitraum des Aufenthalts der Zeugin R‘o. in Italien
ganz ausgeschieden, weil nach § 2 PatG nur eine offen-
kundige Vorbenutzung im Inland neuheitsschédlich seim kann.

¢) Das Bundespatentgericht hat aber abschliefiend als
entscheidend angesehen, daf die Zeugin ROGP nach
ihrer Riickkehr aus Italien, d.h. etwa seit dem 24. August
1958 die Schuhe wieder getragen hsbe; in diesen spiateren
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Wochen bis zum Tag der Patentanmeldung am 20. September
1958 sei danach jedenfalls die nicht zu entfernte Moglich-
keit gegeben gewescen, daB der Absatz - oder ein enderer
Teil des Schuhes ~ hitte repariert werden niissen und das
dann auch ein anderer Sachverstédndiger als dex Klager

die Beschaffenheit des Absatzflecks hétte wahrnehmen und
den Gegenstand der Erfindung hiétte erkennen konnen.

Eine solche Mtglichkeit lieB sich im vorliegenden
Fall zwar aus der Sicht vom 24. August 7958 bei einer
vorausschauenden Betrachtung fiir die Zeit bis zum 20. Sep-
tember 7958 noch nicht ausschlieflen. Bei der Priifung der
O0ffenkundigkeit daxrf die Betrachtung aber nicht in dieser
Weigse eingeschriénkt werden. Es handelt sich stets um die
Beurteilung von Tatbesténden, die der Vergangenheit ange-
horen und die riickechauend unter Einbeziehung sédmtlicher
bekannten Umstidnde zu wirdigen sind. Hierzu gehdrt im vor-
‘licgenden Fall auch die Tatsache, daB die Schuhe in der
malgebenden Zeit bis zum 20. September 7958 keinem anderen
Schuhmacher zur Reparatur gegeben worden sind. Dexr Fall,
der noch aus der Sicht vom 24. August 958 zumindest fiir
mbglich gehalten werden konnte, ist festgestelltermaSen
nicht eingetreten. Das Bundespatentgericht ist also bei
dexr Wirdigung des Sachverhalts nicht folgerichtig ver-
fahren, wemn es diesem Umstand, dessen Peststellung selbst-
verstsndlich erst nach dem 20. September 1958 bei riick-
‘schauender Betrachtung moglich war, keine Bedeutumg beige-
messen hat. Denn pummehr steht fest, daB in der Zeit bvis
zum 20. September 1958 andere Sachversténdige keine Gelegen-
heit hatten, die Schuhe zu reparieren, und daf sie daher
auch keine Méglichkeit hatten, durch eine Untersuchung
der Schuhe die vom Kliger vorgenommene Vorbenutzung der
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erfindungswesentlichen Merkmale der Absatzflecken kennen-
zulernen. Vienn das Wesen der Erfindumg - wie im vorliegen-
den Fall - erst durch eine Untersuchung ‘hier z.B. gelegent-
lich einer Reparatur der Schuhabsidtze) erkannt werden

kann, setzt die Feststellumg der Offenkumdigkeit zundchst
voraus, dafl ein anderer Sachverstiéndiger iiberhaupt Gelegen-
heit zur eigenen Nachpriifung gehabt hat (Lindenmaier,

PatG, 4. Aufl., § 2 Anm. 77 S. 96 unten unter Hinweis auf
RGZ *, 42; RG B1PMZ 1905, 122; 1914, 276; 1927, ?209). Da
die Schuhe micht zur Reparatur gegeben und auch sonst
keinem anderen Sachverstindigen ausgehﬁndigt'worden sind,
war in der Zeit bis zum 20. September 7958 die Moglichkeit
eimer Wahrmehmung durch andere Sachverstandige schlechthin

ausgeschloggen.

Damit entfdllt zugleich die Priifung der weiteren Voraus—
setzung, daB fir den Sachverstindigen eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit ("AnlaB8") gegeben sein muB, von der - hier
liberhaupt nicht vorhanden gewesenen - "Gelegerheit" zur
‘Untersuchung der Sache Gebrauch zu machen, um von der in
der Sache verkérperten technischen Lehre Kenntnis erlangen
zu konnen. Ob bei Vorliegen dieser Voraussetzumgen tatséch-
lich eine Untersuchung stattgefunden hitte und ob der Sach-
verstiandige auf Grumd der vorgenommenen Untersuchung die
Erfindumg wirklich erkannt hitte, wire nach der Recht-
sprechung fiir die Feststellung der Offenkundigkeit micht
mehr von Bedeutung gewesen (vgl. BGH GRUR 1956, 73 = Kali-
fornia-Schuh). ' '

6. Wenn das Bundespatentgericht ausgefiibrt hat, es
sei nicht von Bedeutung, "ob tatsdchlich eine Reparatur
notwendig gewesen sei und ob ein Sachverstdndiger daher
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wirklich von der vorbenutzten Form Kenntnis genommen habe",
go hat es die hiernach filir die Feststellung der Offen-
kundigkeit erforderlichen, oben dargelegten Voraussetzun-
gen nicht hinreichend unterschieden.

a) Auf die erste Frage, ob tatsichlichseine Reparatur
notwendig geworden ist, wiirde es:mndmlich nur solange nicht
ankommen, als die nicht zu entfernte Moglichkeit bejaht
- werden miiBte, daB die Schuhe in Reparatur gegeben worden
sein konnten. Demgegeniiber blieb aber der Gegenbeweis zu-
lissig, daB die Schuhe tatsdchlich micht in die Hinde eines.
anderen Schuhmachers gelangt sind. Dies steht im'vorliegen~
den Fall fest. Damit war fiir die maSgebende Zeit anderem
Sachversténdigen jede MOglichkeit verschlossen, durch Umter-
suchung der Schuhabsitze den Erfindungsgedanken zu erkennen,

b) Zu der weiteren vom Bundespatentgericht erwdhnten
Frage, ob ein Sachverstidndiger wirklich von der vorbenutzten
Form Kemmtnis genommen habe, ist dementsprechend zu sagen,
daB es auf eine "wirkliche Kenntnisnahme" durch andere Sach-
verstédndige nur dann nicht ankommen kann, wenn im der maB-
gebenden Zeit fiir andere Sachverstindige zumindest die
Moglichkeit einer Kenntnisnahme (hier durch Untersuchung
der Schuhe) ‘bestanden hat. Da aber entsprechend dem elgenen|
Vortrage des Kligers feststeht daB die Schuhe, nachdem
sie am 5. August 1958 der zeugin RoQJR wit den er-
findungsgenséien Absatzflecken libergeben worden waren, keinch
anderen Schuhmacher in Reparatur gegeben wurden, war einc
golche MOglichkeit hier nicht gegeben.

III. Nach alledem ist festzustellen, daB die Benutzungy
handlung des Kldgers im Falle RoUlJ nicht zur Offen-
kundigkeit gefiihrt hat. -
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Da das Bundespatentgericht seiner Entischeidumg nur
diesen Vorbenutzungsfall zugrundegelegt hat (ebenso der
5. Senat /Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat/ in dem Beschluf
vom 28. Februar 1963, betreffend die Lbschung des mit
den Streitpatent imhaltlich lbereinstimmenden Gebrauchs-
musters Nr. 1. 789 149 des Beklagtem, Az. 5 W 199/6% =
16 I 199/59), war das angefochtene Urteil aufzuheben.

Aus Zweckmifliigkeitsgriinden erschien es angebracht,
die Sache zur anderweiten Verhandlung umd Entscheidung an
das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen, weil noch zu
prifen sein wird, ob mach dem sonstigen,stand der Technik
die Lehre des Streitpatents neu, fortschrittlich und er—
finderisch ist (BGHZ 18, 87, 97), Bei der weiteren Ver-
handluﬁg vor dem Bundespatentgericht wird der Klager auch
Gelegenheit haben, zur Frage der offenkundigen‘Vorbenutzung'
gegebenenfalls sein Vorbringen weiterzuverfolgen., er habe
im August und September 1958 die gleichen Absatzflecke in
groBer Zahl auch an andere Kunden geliefert (vgl. hierszu ins-
besondere gein Vorbringen in dem Gebrauchsmusterltschungs-—
verfahren L I 199/59 /Gebrauchsmuster Nr. ? 789 1497 =
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5 W 199/61, sowie die Feststellunmgen in dem Gebrauchs-
musterléschungsverfahren 16 I 188/60 /Bebrauchsmuster
Nr. 1 794 643/ = 5 W 403/63).

Nagtelski Bock Spreng Bundesrichter ClaBen
: : v _ Dr. Spengler
ist erkrankt
und daher an
der Untergeich-
nung verhindert.

KRastelski
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