
Nachschlagewerks ja 
Am tliche Sammlung: n ein

PatG § 2 "Pfennigabsatz"

Kann das Wesen e in e r  vorbenutzten  Erfindung nur da­
durch erkannt werden» daß andere S achverständige e in e  
Untersuchung der d ie  Erfindung verkörpernden Sache 
vornehmen» so genügt zur F e s t s te llu n g  der O ffenkundig­
k e it  n ich t b e r e it s  d ie  M öglichkeit»  daß d ie  Sache in  
d ie  Bände anderer Sachverständiger h ä tte  gelangen  
können? wenn s ic h  h e r a u ss te ilt?  daß d ie s e r  F a ll  n ich t  
e in g e tr e te n  i s t  und daß daher auch k ein  anderer Sachver­
stän d iger  G elegenheit hatte? d ie  Sache z u .untersuchen«,

BGH» Urte Vo 25* November 1965 -  la  ZE 117/64  -  B undespatent- 
■; g e r ic h t
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Der I a -Z iv i ls e n a t  des B u n d esgerich tsh ofs hat in  der 
Sitzung vom 25, November 1965 unter Mitwirkung d es S en a ts­
p räsid en ten  Dr, N a s te lsk i und der B u n d esrich ter D r„ Bocks. 
Dr, Spreng, D r, Spengler und Claßen

fü r  Recht erkannt:

Auf d ie  Berufung d es B ek lagten  wird das U r te i l  
des 3o Senats (N ic h t ig k e its s e n a ts  I I I )  des 
B undespatentgericht s vom 21» J u l i  1964 a u fg e­
hoben»

D ie Sache wird zur anderw eiten Verhandlung und 
Entscheidung an das B undespatentgericht zurück­
verw iesen , dem auch d ie  Entscheidung über d ie  
Kosten des B erufungsverfahrens übertragen w ird .

Von ß ech ts  wegen

Tatbestand:

Der B eklagte i s t  Inhaber d es s e i t  dem 21» September 1958 
lau fenden  P a ten ts  9$ W ß  f ü ?  das e in en  hohen Absatz fü r  
Damenschuhe, e in en  sog , P fen n igab sa tz , b e t r i f f t .

D ie Patentansprüche lau ten :

1, Hoher A bsatz fü r  Damenschuhe, sogenannter
P fen n igab sa tz , d essen  Sockel aus B o lz  od„ d g l ,  
g e f e r t ig t  i s t , mit einem L a u ffleck , bestehend  
aus einem der Absatzform angepaßten B esch lag  
aus M e ta ll, der mit se in e r  unteren  Randfläche 
a l s  v e r s c h le iß fe s te r  L a u f te i l  d ien t und in  dem 
e in  K ernfleck  aus Leder, Gummi, K u n ststo ff  
oder einem anderen geräuschmindernden M ater ia l
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angeordnet i s t ? dadurch g ek en n zeich n et? daß der 
M eta llb esch lag  a l s  e in  oben und unten  ebener? 
der Absatzform angepaßter R ing (3 ) a u sg eb ild e t  
ist«, d essen  Öffnung in  an s ic h  bekannter Weise 
durch e in e  nach dem A b satzsock el (1 ) zu b ich  
kegelförm ig verjüngende Innenwand begrenzt 
i s t ,  daß der K ernfleck (4 ) u n ter P r e ß s itz  in  
der Öffnung angeordnet i s t ,  und daß der aus dem 
M eta llr in g  (3 ) und dem K ern fleck  (4) b esteh en d e? 
e in e  E in h e it  b ildende D au ffleck  in  an s ic h  
bekannter W eise m it te ls  durch den K ernfläck  
g etr ieb en er  Nägel (5) od* dgl«, am A b satzsock el (?) 
b e f e s t ig t  i s t *

2.* Absatz nach Anspruch 1«, dadurch gekennzeichnet?  
daß s ic h  d ie  s e i t l i c h e  Außenwand d es M e ta ll­
r in g es  (3 )  nach Art e in e s  K egelstum pfes nach 
dem A bsatzsock el zu verjüngt*

3« Absatz nach den Ansprüchen 1 und 2 , dadurch 
gek en n zeich net? daß d ie  dem A b satzsock ei ( i ) 
zügewandte O berseite  (7 ) d es M eta llr in g es  (3 )  
e b e n g e sc h lif fe n  i s t  *

M it der auf § 13 Abs* 1 PatG g e s tü tz te n  und gemäß 
§ 37 PatG form gerecht erhobenen Klage hat der Kläger bean­
tra g t ? das Patent B  fü r  n ic h t ig e  zu .e rk lä ren « .

Der Kläger hat se in en  Antrag damit begründet? daß er  
den Gegenstand des S tr e itp a te n ts  vor dem Anmeldetag? dem 
20* September 1958? offenkundig vorbenutzt habe» Er (Klägern 
habe s ic h  b e r e it s  im Sommer 1958 mit der H erste llu n g  neuer 
A b satzfleck en  aus M etall befaßt* Dabei habe er  s ic h  der  
H ilfe  des mit ihm befreundeten  Feinm echanikers W alter 
Rô H B  bed ient ? der fü r  ihn d ie  der Absatzform  ange­
paßten M essingringe mit e in er  konischen Bohrung h e r g e s te llt ,  
habe* Etwa Ende J u l i  1958 habe W alter R o f lH ^ P  ihm e r s t ­
m alig e in ig e  hundert der von ihm g e fe r t ig te n  M eta llr in g e  
a b g e l ie f e r t » S e it  Anfang August 1958 habe er  (K läger) aus 
d ie se n  M eta llr in g en  A bsatzflecken? d ie  b e r e i t s  säm tlich e
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er fin d u n gsw esen tlich en  Merkmale dee Gegenstands des S t r e i t ­
p a ten ts auf gew iesen  hätten., b erg est e i l t  und an den Schuhen 
se in e r  Kundinnen angebracht, u<>ao auch an K ro k o d illed er­
schuhen der Ehefrau Maria R o d H ^ ;  er habe ih r  d ie s e  
mit den neuen A b satzfleck en  versehenen Schuhe s e lb s t  in  
d ie  Wohnung geb racht, und zwar am Abend des 3«. August 1958, 
der e in  Sonntag gewesen se i„  An dem fo lg en d en  Tage, am 
Montag, dem 4« August 1958, h ätten  d ie  E h eleu te Y/alt er  und 
Maria R o ^ l H B  e in e  dreiw öchige U rla u b sre ise  nach I t a l i e n  
an getreten  ( sow eit in  dem angefochtenen U r t e i l  der 4o August 
1958 a ls  der la g  b eze ich n et w ird, an dem der K läger d ie  
Schuhe an Frau R o f l H B i  a u s g e lie fe r t  h a t, h and elt e s  s ic h  
e r s ic h t l ic h  um e in  V ersehen),

Der Kläger hat dem Bunde spat ent g er ich t e in en  Damenschuh 
v o rg e leg t und b ehauptet, es handele s ic h  dabei um e in en  der 
Schuhe, d ie  er am 3° August 1958 mit den -  von ihm ange­
brachten und noch an den Schuhen b e f in d lic h e n  -  neuen A bsatz­
f le c k e n  ausgehändigt habe» Frau K o f lH B i  habe ihm d ie  
Schuhe, d ie  in  der Z w ischenzeit n ich t w ieder r e p a r ie r t  
worden s e ie n , im März 1961 übergebene Er habe s i e  g le ic h  
darauf ohne jede Änderung an se in en  P rozeß bevollm äch tig ten , 
P atentanw alt D ip l „-Ingo Schö^H l? w eitergegeb en , der dann 
ein en  der Schuhe im v orliegen d en  V erfahren dem G ericht über­
r e ic h t  habe«

Der B ek lagte  hat dem Antrag des K lägers r e c h t z e i t ig  
w idersprochen und b ea n tra g t, d ie  Klage abzuweiseno

Er b e s t r e i t e t ,  daß e in  P fenn igab satz mit den Merk­
malen des S tr e itp a te n ts  offenkundig vorbenutzt worden se i»
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Auf s e i t e n  des K lägers i s t  dem R e c h ts s tr e it  d ie  Firma 
AoGo SchflBL & Sohn, a l s  N eb en in terv en ien tin
b e ig e tr e te n . Rer B ek lagte  hat dem B e i t r i t t  n ich t w ider­
sprochen» D ie N eb en in terven ien tin  hat den Antrag des K läger  
Übernommen»

Auf Grund des B esch lu sses  vom 28» A p r il 1964 hat d as  
B undeäpatentgericht über d ie  offenkundige Vorbenutzung 
gemäß der S itz u n g sn ie d e r sc h r ift  vom 21 . J u l i  1964 Bew eis 
erhoben durch Vernehmung der E h eleu te  W alter und Maria 
E o f l H i  a l s  Zeugen; das B u n d esp aten tgerich t hat fe r n e r  
den Kläger a l s  P a r te i vernommen»

Durch U r te i l  vom 21 „ J u l i  1964 hat das Bunde spat e n t -  
g e r ic h t  das Patent •  fü r  n ic h t ig  erk lärt»

Wie das B undespatentgericht f e s t g e s t e l l t  und der Be­
k la g te  auch n ich t mehr b e s t r i t t e n  h a t, w e ist d er  vom 
K läger mit dem Schuh der Zeugin v o r g e le g te  Absatz
f le c k  säm tlich e Merkmale des Gegenstands d es S tr e itp a te n ts  
auf» ■.

Auf Grund der Aussagen der E h eleu te  und
der Aussage des a l s  P a r te i vernommenen K lägers hat das 
B undespatentgericht a l s  erw iesen  angesehen, daß der Kläger 
den dem G ericht ü b erre ich ten  Schuh der Zeugin Mafia 
R o f l B B i  mit dom noch vorhandenen A b sa tz fleck  versehen  
und am Abend des 3» August 1958 in  der Wohnung der Eheleute 
R o f ^ H B  a b g e lie fe r t  hat» (Im angefochtenen  U r t e i l  h e iß t  
e s ,  w ie b e r e it s  erwähnt, mehrfach v e r s e h e n t lic h  4» A ugust.}

Das B u ndespaten tgefioht hat d ie s e  Handlung des Kläger*! 
a l s  offenkundige Benutzung gew ertet und zur Begründung :
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ausgeführt: Der Schuh s e i  der Zeugin R ö < ^ |||^ ^  Übergehen 
worden, d ie  gegenüber dem Kläger -  in so w e it  m öglicher­
w eise anders a l s  ih r  Ehemann -  k ein e G eheim haltungspflich t  
gehabt habe und d ie  auch n ich t etwa in  einem s t i l l s c h w e i ­
gend zur Geheimhaltung v erp flich ten d en  G esch ä ftsp a rtn er-  
V erh ältn is zum K läger gestanden habe. Daß e in e  Geheim­
h a ltu n g sp flic h t  ganz a llgem ein  n ich t gut habe b esteh en  können, 
fo lg e  im übrigen  schon aus d er Natur der Sache; denn b e i  
einem etw aigen  a llgem ein en  Schaden an dem Schuh w ie auch  
b e i einem A bsatzschaden 'wäre es  der Zeugin n ich t verwehrt 
gewesen* Reparaturen durch einen  anderen Schuhmacher a l s  
den Kläger ausführen  zu la s s e n , ohne d ie s e n  anderen Schuhnaeher 
etwa-.r zu e in e r  Geheimhaltung des A b sa tz fle ck s  anzuhalten<> 
überd ies habe der K läger s e lb s t  a u sg esa g t, daß er b e i  
anderen Kundinnen den g le ic h e n  A b sa tz fleck  verwendet habe» 
D iesen  s e i  o f f e n s ic h t l ic h  keine G eheim haltungspflich t a u f-  
e r le g t  worden, und es  s e i  von vornherein  u nw ahrschein lich , 
daß d ie  Zeugin anders h ä tte  behandelt werden
so llen »  D ie se  Zeugin könne nun a lle r d in g s  n ich t a l s  "Sach­
verständ iger"  g e l t e n ,  der in  der Lage gewesen wäre, den  
Erfindungsgedanken zu erkennen» Darauf komme es  jedoch  
n ich t an» Maßgebend s e i  v ie lm ehr, ob d ie  "nicht zu e n t­
fe r n te  M öglichkeit"  bestanden habe, daß der A b sa tz fleck  
einem anderen Schuhmacher, dch» a ls o  einem anderen Sachver­
stän d igen , in  d ie  Hände h ä tte  gelangen  können»

Das Bundespat en tg e f ic h t  hat e in e  so lch e  "nicht zu en t­
fe r n te  M öglichkeit"  auf Grund der fo lgen d en  Erwägungen 
b ejaht:

Es s e i  bekannt, daß s ich  e in  so lch er  P ieck  je  nach 
S traß en b esch affen h e it le ic h t  lö se n  und dann, f a l l s  er
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n ich t verlorengegangen s e i ,  w ieder angebracht werden 
könnte. B ei dem Schuh der Zeugin R o f l l lH B  s e ie n  d ie  
M öglichkeiten  d ie  g le ic h e n  gewesen. S ie  habe den Schuh 
am Sonntag abend (3 . August 1958), a ls o  u n m itte lb ar vor 
ih rer  am nächsten  Tag (4 . August 1958) a n getreten en  Ab­
r e is e  nach I t a l i e n ,  erh a lten  und ih n  b e i d ie s e r  H eise  in  
ihrem Personenkraftwagen b e r e i t g e s t e l l t , um ihn  beim A us- 
s t e ig e n  anziehen  zu können. Ob d ie s e r  Umstand nach d er  
Lebenserfahrung schon d ie  Annahme r e c h t fe r t ig e n  könne9 daß 
der Schuh b e r e it s  au f der A n reise  nach I t a l i e n  noch in  
D eutschland einem Fachmann, z .B . zu Reparaturzwecken, in  
d ie  Hände h ä tte  gelangen  könne» möge nach den konkreten  
Umständen des E in z o lfa l le s  n ich t sehr w a h rsch ein lich  e r ­
sch e in en . D ies  s e i  Jedoch n ich t en tsch eid en d , denn der  
Schuh s e i  je d e n fa lls  nach Rückkehr aus I t a l i e n ,  d .h . etwa 
ab 24. August 1958, w ieder getragen  worden, wenn auch nur 
in  geringerem  Umfange. Hach ih r e r  glaubwürdigen Aussage 
habe d ie  Zeugin R o l^ H B P  den Schuh nach der P e r io n r e is e  
aus modischen Gründen kaum noch -  und dann nur noch zu 
Hause -  getragen . In  d ie se n  sp äteren  Wochen b is  zum Tag 
der Patentanmeldung am 20 . September 1958 s e i  aber jeden­
f a l l s  d ie  n ich t zu en tfe rn te  M öglich keit gegeben gewesen, 
daß der Absatz -  oder e in  anderer T e i l  des Schuhes -  h ä tte  
re p a r ier t  werden müssen und daß dann e in  anderer Sachver­
stä n d ig er  a l s  der Kläger damit K enntnis von dem Absatz^  
f le c k  und der Erfindung h ä tte  erlan gen  können. Denn b e i  
der Schuhreparatur h ä tte  d ie se r  andere S achverständige ohn< 
w e ite r e s  d ie  Merkmale erkennen und s e lb s t  so lch e  A bsatz­
f le c k e  nachahmen können. Es s e i  n ich t von Bedeutungs ob 
t a t s ä c h l ic h  e in e  Reparatur notwendig geworden s e i  und ob 
e in  S ach verstän d iger daher w irk lich  von der vorb en u tzten  
Form K enntnis genommen habe.
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Gegen d ie s e s  U r te i l  hat der B ek lagte form - und f r i s t ­
gerecht Berufung e in g e le g t  mit dem A nträge, unter Ab­
änderung des angefochtenen U r te i ls  d ie  Klage abzuweisen»

Mit der Berufung wendet s ic h  der B ek lagte zunächst 
gegen d ie  F e s t s te l lu n g  des B u n d esp aten tgerich ts, der 
Kläger habe den an dem vo rg e leg ten  Schuh vorhandenen 
A b satzfleck  b e r e it s  Anfang August 1958 angebracht» Der 
B eklagte h ä lt  d ie  Aussagen der Zeugen RoB H I B  und des  
K lägers aus versch iedenen  Gründen n ich t fü r  au sreich en d , 
um ein e  d era r tig e  F e s t s te l lu n g  t r e f f e n  zu können»

Der B ek lagte  hat jedoch nur h i l f s w e is e  b ean trag t, d ie  
E heleute R o B H ^ P  erneut zu vernehmen» Denn er v e r t r i t t  
d ie  A uffassung, daß s e lb s t  dann, wenn d ie  vom Kläger und 
den Zeugen R o B I H B  gegebene D a rste llu n g  a l s  r i c h t ig  u n ter ­
s t e l l t  werde, keine offenkundige Vorbenutzung v o r lieg e »  Es 
s e i  nämlich von vornherein  v ö l l i g  unw ahrschein lich  gewesen» 
daß d ie  Zeugin R o B j^ H P  ih re  Schuhe vor dem 20» September
1958 einem anderen Schuhmacher a ls  dem Kläger in  Reparatur 
gegeben haben würde» D ie E heleute R o ^ B H ^  s e ie n  mit dem 
Kläger befreundet gewesen und h ä tten  s t e t s  säm tlich e Schuh- 
roparaturon durch ih n  ausführen la ssen »  Auch nach ih r e r  
Rückkehr aus I t a l i e n  h ätten  s ie  k ein e  Veranlassung gehabt, 
im F a lle  der R ep araturbedü rftigkeit der Schuhe einen  anderen  
Schuhmacher zu beauftragen» Hach der Rückkehr aus I t a l i e n  
s e i  nur e in  kurzer Zeitraum b is  zum P r io r itä tsz a itp u n k t  des  
S tr e itp a te n ts  o f fe n  gewesen, und es  habe außerhalb der 
W ahrschein lichkeit g e leg en , daß d ie  O ffenkundigkeit in  
diesem  kurzen Zeitraum h ä tte  e in tr e te n  können» Dabei s e i  zu
b erü ck sich tig en » ■daß es  s ic h  um Schuhe gehandelt habe, d ie  
aus modischen Gründen nur noch wenig getragen  worden se ien »  
D ie Vornahme e in e r  Reparatur s e i  daher von vornherein
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überhaupt n ich t mehr naheliegend  gev/esen, D ies  habe in  dem 
w eiteren  V erlauf in so fe r n  e in e  B estä tig u n g  gefunden, a l s  
t a t s ä c h l ic h  keine Reparatur vorgenommen worden se i*  Im 
übrigen h ä tte  außer b e i e in e r  Reparatur der A b sa tz fle ck e  
auch k e in e r le i  M öglichkeit und Anlaß fü r  e in en  kundigen  
Fachmann bestanden, von den besonderen, d ie  Lehre des  
S t r e i t p aten ts verkörpernden Merkmalen des A b sa tz fle ck s  
Kenntnis zu nehmeno S e lb s t  b e i  Schäden am A b sa tz fle ek  s e i  
e in e  Kenntnisnahme unw ahrschein lich  gew esen, w e il  s ie h  b e i  
Schäden in  a l l e r  R egel der F leck  vom Schuh lö s e  und v e r ­
lo r en  gehe. S e lb st  wenn d ie s  n ic h t  der F a l l  gewesen wäre, 
komme e in e  Kundin n ich t auf den Gedanken, den A b sa tz fle ck  
aufzubewahren und dem Schuhmacher auszuhändigen. D ie s e r  
würde ihn  s c h l ie ß l ic h  ungeprüft wegwerfen, w e il  e in  A bsatz­
f le c k  fü r  e inen  P fen n igab sa tz  n ich t zweimal angebracht 
worden könne,

Nach A nsicht des B eklagten  kann e s  auf d ie  v o rsteh en ­
den Erwägungen n ich t entscheidend ankommen, da e in e  O ffen­
kundigkeit der Vorbenutzung s e lb s t  dann zu vern ein en  s e i , 
wenn im Zeitpunkt der Aushändigung der Schuhe an d ie  Zeugin 
R o d H ^  d ie  M öglichkeit e in er  Reparatur in  der Z e it b i s  
zum 20, September 1958 a l s  "nicht zu en tfern t"  h ä tte  be­
ze ich n et werden können. Der v o r lieg en d e  F a l l  u n tersch e id e  
s ic h  nämlich w ese n tlic h  von d en jen igen  F ä lle n , d ie  üblicher-i 
w eise  Anlaß zur Erörterung der O ffenkundigkeit e in e r  Vor- 
benutzung gäben. D ie  Rechtsprechung s e i  b e s tr e b t , demjenigen 
der e in e  offenkundige Vorbenutzung g e lten d  mache, den m it­
u n ter  äußerst sch w ierigen  Nachweis zu e r le ic h te r n , daß 
t a t s ä c h l ic h  d ie  A llgem ein h eit K enntnis von der Vorbenutzung 
er la n g t habe, und habe e s  daher a ls  genügend angesehen, 
wenn d ie  M öglichkeit und W ahrschein lichkeit der K enntn is­
nahme durch sachverständ ige D r it te  dargetan werde* Auf Gru]!ll,,



10

d ie s e r  beiden  K r ite r ie n  komme d ie  Lebenserfahrung dem­
jen igen , der d ie  offenkundige Vorbenutzung g e lten d  mache, 
mit e in er  B ew eiser le ich teru n g  zu H ilfe»  Bür e in e  so lc h e  
B ew eiser le ich teru n g  s e i  aber dann k e in  Raum mehr, wenn -  
w ie im vorliegen d en  P a lle  -  f e s t s t e h e ,  daß weder d ie  
A llgem einh eit noch auch nur e in  e in z e ln e r  anderer Sachver­
stä n d ig er  von der Vorbenutzung Kenntnis e r la n g t habe» D ie  
Annahme der O ffenkundigkeit unter Anwendung des Grund­
s a tz e s ,  daß e in e  n ic h t  zu en tfe rn te  M öglich keit g e n e r e ll  
bestanden habe, würde in  diesem  P a lle  zu einem o ffen en  
Widerspruch zw ischen W irk lich k eit und r e c h t l ic h  beur­
te i lt e m  Sachverhalt führen» Das s e i  aber n ic h t  Sinn der  
Rechtsprechung zur O ffenkund igkeit. D ie  E r le ich teru n g  des  
Nachweises der O ffenkundigkeit könne dann n ich t e in g r e ife n ,  
wenn -  wie h ie r  -  f e s t s t e h e ,  daß k ein  sa ch v erstä n d ig er  
D r it te r  Kenntnis von der Vorbenutzung genommen h a t.

Der Kläger und d ie  N eb en in terven ien tin  haben b ea n tra g t, 
d ie  Berufung zurückzuweisen»

S ie  sind den Ausführungen des B ek lagten  entgegenge­
tr e te n  und haben insbesondere darauf h in gew iesen , daß der  
Kläger s e i t  Anfang August 1958 -  außer im P a lle  R o ^ ü ^  " 
noch fü r  v i e l e  andere Kundinnen d ie  Schuhe mit den g le ic h e n  
A b satzfleck en  versehen  habe» D ies habe der Kläger auch b e i  
se in e r  Vernehmung a l s  P a r te i vor dem B undespatentgericht 
bekundet» S ein e Bekundung habe s ic h  den Umständen nach auch 
auf d ie  h ie r  in  B etrach t kommende S e it  vor dem 20. Septem­
ber 1958 bezogen» Pür d ie  R ic h t ig k e it  des V ortrages d es  
K lägers spreche im übrigen  d ie  Lebenserfahrung» Danach s e i  
ohne w e ite r e s  anzunehmen, daß er  n ich t nur in  einem e in z e l ­
nen P a ll  ( R o f l H B )  ■> sondern noch in  v ie le n  anderen P a lle n



b e r e it s  vor dem 20« September 1958 A bsätze mit den von 
ihm neu h e r g e s te l l t e n  A b sa tz fleck en  versehen  habe»

Entacheid ungsgründe t

Io Das B undespatentgerieht hat s ic h  fü r  d ie  F rage* 
ob e in e  offenkundige Vorbenutzung gegeben i s t *  auf d ie  
Prüfung der Behauptung d es K lägers beschränk t* er  habe am 
3o August 1958 se in e r  Kundin Maria H ö f lH B P  d ie  in  se in er  
W erkstatt re p a r ier te n  Schuhe zurückgegeben* d ie  mit den 
dem Segenstand des S tr e itp a te n ts  entsprechenden neuen 
A b satzfleck en  versehen worden seien» Auf Grund der Aus­
sage der E heleute W alter und Maria und d er Aus­
sage des a l s  P a r te i vernommenen K lägers hat das Bundes­
p a te n tg er ich t d ie se  Behauptung a l s  erw iesen  angesehen und 
w eiter  angenommen* daß d ie  f e s t g e s t e l l t e  Benutzungshand­
lung auch d ie  O ffenkundigkeit der in  den r e p a r ier te n  Schuh­
ab sätzen  verkörperten  tech n isch en  Lehre h erb eigefü h rt habe»

Zu diesem  Ergebnis i s t  das B undespaten tgerich t ge­
kommen:, obwohl es  nach den Aussagen der E h eleu te W alter 
und Maria zu g le ich  f e s t  g e s t e l l t  hat* daß d ie
Schuho überhaupt n ich t wieder zur Beparatur gegeben worden 
sind* a lso  auch n ich t in  d ie  Hände e in e s  anderen Schuh­
machers gelangt sind  und obwohl daher auch k e in  anderer 
Sachverständiger in  der Z eit b is  zum 20» September 1958 
G elegenheit hatte* d ie  A b satzfleck en  an den Schuhen der 
Zeugin zu untersuchen und dabei von der vorbe­
nutz ton  Absatzform K enntnis zu nehmen«,



Das B undespatentgericht hat geglaubt,.., d ie se n  Umstand 
deshalb fü r  r e c h t l ic h  u n b each tlich  h a lte n  zu können* w e il  
es fü r  d ie  F e s ts te llu n g  der O ffenkundigkeit n ich t darauf 
ankorame* ob e in  anderer Sachverständiger w ir k lic h  von der 
vom Kläger vorbenutzten  Absatzform K enntnis genommen habe; 
es genüge vielm ehr* daß d ie  n ich t zu e n tfe r n te  M öglich keit  
e in e r  so lchen  Kenntnisnahme deshalb  e r ö ffn e t  worden se i*  
w e il immerhin d ie  M öglichkeit e in er  Schuhreparatur durch 
ein en  anderen Schuhmacher und damit auch d ie  M öglich keit  
e in er  Kenntnisnahme durch andere Sachverständige in  der Z e it  
b is  zum 20. September 1958 gegeben gewesen s o i .

IIo D ieser  A uffassung i s t  d ie  Berufung mit Recht e n t-  
g eg en g etreten .

Das B undespatentgericht hat b e i der r e c h t l ic h e n  Würdi­
gung d es S ach verh a lts verkannt* daß im v o rlieg en d en  F a l l  
d ie  M öglichkeit e in e r  Kenntnisnahme durch andere Sachver­
stän d ige  nur dann gegeben gewesen wäre* wenn d ie  Schuhe der 
Zeugin R o ^ m ^ p  in  d ie  Hände e in e s  anderen Schuhmachers 
gelan gt wären.

I .  Wie der B undesgerich tshof b e r e it s  in  d er E n tsch e i­
dung vom: 7 .  November 1952 in  Übereinstimmung mit der R echt­
sprechung; des R e ic h sg er ich ts  ausgeführt hat (GRUR 1955*
384* 385 l i .  Sp. -  Zw ischenstecker; RGZ 16?* 339» 352 -  
B r il le n e tu i;  RG GRUR 1942* 261 * f-64 r .  Sp. -  K affeekannen- 
U ntersatz} kommt es fü r  d ie  F e s t s te llu n g  der Offenkundig­
k e it  im w esen tlich en  darauf an* ob s ic h  aus den gesamten  
Umständen d es E in z e l f a l l e s  nach der Lebenserfahrung der  
Schluß zieh en  läß t*  daß d ie  Benutzung d ie  n ich t zu en t­
fe r n te  M öglichkeit erö ffn et*  daß. b e lie b ig e  D r it t e  und
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damit auch Sachverständige e in e  z u v e r lä ss ig e s  au sreich en de  
K enntnis von dem Erfindungsgedanken e r h a lte n , mag d ie s  
u n m itte lb ar dadurch geschehen, daß e in  unbegrenzter Per­
son en kreis d ie  Benutzung wahrnimmt oder wahrnehmen kann, 
oder m itte lb a r  dadurch? daß s i e  nur e in z e ln e  wahrnehmen, 
u n ter  denen s ic h  b e r e it s  n ich t zur Geheimhaltung verpflichte.' 
t e  Sachverständige b efind en  oder b e i  denen zumindest d ie  
M öglich keit b e s te h t , daß ih re  K enntnis an b e lie b ig e  D r it te  
und damit über den engen K reis e in z e ln e r  Personen hinaus 
auch an  andere Sachverständige v /e ite r  d r in g t 0

Pür d ie  F e s t s te l lu n g  der O ffenkundigkeit kommt e s  a lso  
n ich t darauf an, ob ta ts ä c h l ic h  d ie  A llg em ein h e it und damit 
auch e in  "anderer Sach verstän d iger“ von d er  Vorbenutzung 
K enntnis er lan gt hat« Es genügt vielm ehr d ie  F e s t s te llu n g  
e in e r  “n ich t zu en tfe rn te n “ M ö g lich k e it, daß b e lie b ig e  
D r it t e  und damit auch Sachverständige z u v e r lä ss ig e  und aus­
re ich en d e Kenntnis von dem -  mit dem Erfindungsgedanken  
nach dem P atent w esen sg leich en  Gegenstand d er Vorbe­
nutzung e r h a lte n  (so  auch d ie  vom B undespaten tgerich t ange­
fü h rte  Entscheidung des B u n d esgerich tsh ofs vom 22» Januar 
1963 in  GRUR 1963, 311, 312 r e .  Sp0 -  S ta p e lp resse )»  Mit 
dem E rfordern is der F e s ts te llu n g  e in e r  “n ich t zu entfernten' 
M öglichkeit s o l le n  d ie  F ä lle  e in er  r e in  th e o r e t isc h e n , nur 
ab strak ten  oder zu fern lieg en d en  M öglich keit au sgesch ied en  
werden° Es muß durch d ie  besonderen Umstände des F a lle s  
e in e  gew isse  W ahrschein lichkeit fü r  d ie  Wahrnehmung oder 
d ie  K enntniserlangung durch andere Sachverständige gegeben  
sein»  D ie  “O ffenkundigkeit“ e in er  Benutzungshandlung en t­
sp r ich t in so w eit d er  “Ö ffen tlich k e it"  e in e r  D ru ck sch r ift , 
a l s  d ie  F e s t s t e l lu n g  der N eu h e itssch ä d lich k e it  in  beiden  
F ä lle n  n ich t den Nachweis vorau ssetz t?  daß andere Sachver­
stän d ige  w irk lich  K enntnis von der “ö f f e n t l i c h “ V orbescheid



benen oder der "offenkundig" vorbenutzten  tech n isch en  
Lehre er lan gt haben (so  b e r e it s  RGZ 1, 42 , 44)» Wer s ic h  
auf d ie  O ffenkundigkeit e in er  bestim m ten Benutzungshand­
lung b eru ft, muß aber Umstände dartun, aus denen s ic h  
nach der Lebenserfahrung e r g ib t , daß b e lie b ig e  andere 
Sachverständige d ie  n ich t zu e n tfe r n te  M öglich keit h a tte n , 
d ie  Benutzungshandlung und mit ih r  auch d ie  s ic h  aus der  
Benutzung ergebende tech n isch e  Lehre kennenzulernen.

2» Soweit der K läger im R a lle  d ie  von ihm
h e r g e s te l l t e n  A b sa tz fleck en , d ie  mit dem Gegenstand der  
Erfindung des S tr o itp a te n ts  w esen sg le ich  s in d , an den 
Schuhen der Zeugin R o S H  angebracht und damit d ie  
Erfindung "benutzt** h a t, konnte durch d ie s e  E inzelhandlung  
fü r  s ic h  a l l e i n  n ic h t "unmittelbar" fü r  e in en  unbegrenzten  
P ersonenkreis d ie  M öglich keit der Wahrnehmung der te c h n i­
schen Heuerung eröffn et.w erd en »  Denn das äußere B ild  der  
A bsatzfleck on  gab noch k e in e r le i  Aufschluß über d ie  fü r  
d ie  tech n isch e  Lehre w esen tlich e  in nere B esch a ffen h e it  der  
A bsatzfleck en  und fü r  d ie  besondere Art ih r e r  Anbringung 
am Absatz» Um d ie  "Erfindung" kennenzulernen, h ä tte  e s  
in  jedem P a ll e in e r  Untersuchung des vom Absatz a b g e lö sten  
P ieck s durch e in en  Sachverständigen  bedurft (über d ie  
V oraussetzungen d er O ffenkundigkeit b e i H otwendigkeit 
e in e r  Untersuchung durch Sachverständige vgl» BGH GRUR 1956 
75 -  K a lifo rn ia -S ch u h )»

Wie auch das B undespatentgericht zu treffen d  f e s t g e ­
s t e l l t  h a t, v/ar d ie  Zeugin R o ^ H P  n ich t sa ch v erstä n d ig » 
S ie h ä tte  daher s e ih s t  dann das Wesen der Erfindung n ich t  
erkennen können, wenn s ic h  e in  A b sa tz fleck  von den Schuhen, 
ohne g ä n z lich  v er lo re n  zu gehen, g e lö s t  h ä tte  und wenn s i e  
in  einem so lch en  P a l le  G elegen h eit gehabt h ä t t e ,  d ie



A b sa tzfleck en  zu betrachten» S ie  h ä tte  den in  den A bsätzen  
ih re r  Schuhe verkörperten  Erfindungsgedanken a ls o  n ich t  
anderen Personen,, insbesondere auch n ic h t  anderen Sachver­
stän d igen  überm itteln, können»

Hierdurch u n tersch e id et s ic h  der v o r lieg en d e  P a ll  
von Tatbeständen» b e i denen d ie  H echtspreehung d ie  M öglich­
k e it  e in e r  •"mittelbaren" Kenntnisnahme durch d ie  Fachw elt 
dann bejaht h a t, wenn "Laien" b e r e i t s  in  der Lage waren» 
das Wesen e in er  -  entsprechend e in fa ch en  -  Erfindung zu 
erfassen «  und wenn darüber h inaus zumindest d ie  n ich t zu 
e n tfe r n te  M öglichkeit gegeben war» daß s i e  d ie s e  K enntnis 
an ändere Personen w e iter  v e r b r e ite te n  und daß au f d ie s e  
Weise auch andere Sachverständige von der Erfindung Kennt­
n is  erlangen  konnten». F ä l le  d ie s e r  Art waren ZoB» Gegen­
stand der b e r e it s  erwähnten Entscheidungen des R eich s­
g e r ic h ts  vom 23o Januar 1942 (GRUR 1942, 261 -  Kaffeekannen 
U n tersatz) und des B u n d esgerich tsh ofs vom 7» November 1952 
(GRUR 1955» 384 -  Zw ischenstecker) und vom 22» Januar 1963 
(GRUR 1963, 111 -  S tapcilpresse) 0

3« Im vorliegen d en  F a ll  war von vorn h erein  k la r , daß 
d ie  vom Kläger am 3» August 1958 gegenüber der Zeugin  
R o ^ H ^ P  vorgenommene Benutzungshandlung e r s t  in  einem  
sp äteren  Zeitpunkt zur O ffenkundigkeit im Sinne des § 2 
PatG h ä tte  führen können, näm lich e r s t  dann, wenn anderen  
Sachverständigen  (h ie r ;  anderen Schuhmachern) d ie  n ich t  
fe rn lie g en d e  M öglichkeit e r ö ffn e t  worden wäre, d ie  Absatz- 
f le c k e n  an den vom Kläger rep a r ier ten  Schuhen d er Zeugin 
R o ^ B B  zu untersuchen und dabei von dem der Neuerung 
zugrundeliegenden tech n isch en  Gedanken K enntnis zu e r ­
halten» Nach dem gewöhnlichen Lauf der Ringe h ä tte  s ic h  
e in e  so lch e  M öglichkeit erfahrungsgemäß dann erö ffn en
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können» wenn d ie  Zeugin Bo^ I B  zunächst d ie  r e p a r ie r te n  
Schuhe getragen  h ä tte , wenn s ic h  dann e in e  neue R eparatur­
bedürft ig k o it  h e r a u s g e s te llt  h ä tte  und wenn darauf s c h l ie ß ­
l i c h  d ie  Zeugin R d i e  Schuhe im Inland einem  
anderen Schuhmacher a l s  dem Kläger noch vor dem 2Q„ Septem­
ber 1958 zur Reparatur gegeben h ätteo  D ieser  P a ll»  d er  
den Umständen nach b e i vorausschauender Betrachtung aus  
der S ich t vom 3« August 1958 zunächst fü r  m öglich  g e h a lte n  
werden konnte, i s t  aber in  W irk lich k e it n ich t e in g e tr e te n 0

Das B undespatentgericht hat zu Unrecht d ie s e  T atsache  
fü r  unerheblich  era ch te t und s t a t t  d essen  e r s ic h t l ic h  a l s  
entscheidend angesehen» daß der K läger d ie  von ihm mit den 
neuen A b sa tz fleck en  versehenen Schuhe b e r e it s  am 3» August 
1958 durch Übergabe an d ie  Zeugin R o ^ H H ^  e in d eu tig  und 
bed ingungslos aus se in e r  E influßsphäre e n t la s s e n  und damit 
von s io h  aus e in er  etw aigen  späteren  Kenntnisnahme durch  
andere Sachverständige p reisgegeben  hat <> Hierdurch konnte 
jedoch noch keine O ffenkundigkeit h erb eigefü h rt werden; 
denn d ie  in  den A b sa tz fleck en  verkörperte tech n isch e  Lehre 
war, wie g e sa g t, durch bloßen Augenschein von außen her  
n ich t erkennbaro

Eine Benutzungshandlung wird eben n ich t b e r e it s  da­
durch offenkundig, daß s ic h  der E rfind er (oder E rfindungs­
b e s itz e r )  , ohne daß h in s ic h t l ic h  der Benutzungshandlung  
e in e  G eheim haltungspflich t begründet w ird, e in e s  Gegen­
stan d es en täu ß ert, der d ie  Erfindung verkörpert c Es muß 
vielm ehr darüber h inaus auch o b je k tiv ed ie  -  n ich t zu e n t ­
fe r n te  -  M öglichkeit e r ö ffn e t  werden, daß b e lie b ig e  andere 
Sachverständige vor dem P r io r itä tsz e itp u n k t  von der Er­
findung Kenntnis erlan gen  können® Für e in e  so lch e  F e s t ­
s te l lu n g  können n ich t d ie  -  su b jek tiv en  -  V orstellun gen



maßgebend s e in , d ie  s ic h  der E rfind er b e i der Benutzung 
der Erfindung gemacht hat o Eine BenutZungshandlung, d ie  
zunächst n ich t nur nach dem W illen  des E rfin d ers (oder  
E rfin d u n g sb es itz er s ), sondern auch b e i o b je k tiv er  Würdi­
gung der anfangs gegebenen Umstände g e e ig n e t  e r sch ie n , d ie  
Erfindung offenkundig zu machen, kann s ic h  durch sp ä tere  
unabhängig vom W illen  des benutzenden E rfin d ers (oder Er­
f in d u n g sb es itz er s)  e in tre ten d en  Umstände a l s  n ich t o ffe n ­
kundig geworden erw eisen»

D ie O ffenkundigkeit lä ß t  s ic h  m ith in  nur au f Grund 
e in e r  umfassenden o b jek tiv en  Würdigung der gesamten Umstände 
d es P a l le s  f e s t s t e l l e n »  Hierzu gehören auch d ie  dem be­
nutzenden E rfinder (oder E rfin d u n g sb es itzer ) n ic h t  bekannten 
in sb eson d ere auch d ie  e r s t  sp ä te r , nach d er  Benutzung e in ­
g e tre ten en  Umstände»

4o Wer e in e  offenkundige Vorbenutzung b ehauptet, hat 
den ihm ob liegenden  Bev/eis d a fü r , daß d ie  s ic h  aus der 
Benutzungshandlung ergebende P reisgab e der Erfindung nach 
den Umständen des E in z e l f a l le s  d ie  n ich t zu e n tfe r n te  
M öglichkeit e in e r  Kenntnisnahme durch b e lie b ig e  D r it te  und 
damit auch durch andere Sachverständige e r ö ffn e t  h a t, in  
der R egel b e r e it s  dann erbrach t, wenn e in e  Geheimhaltung 
weder verein b art noch zu erwarten i s t  und wenn e in e  W eiter­
verb reitu n g  der er la n g ten  Kenntnis durch d en jen ig en , dem­
gegenüber d ie  BenutZungshandlung vorgenommen worden i s t ,  
nach der Erfahrung des Lebens w ah rsch ein lich  i s t »  Ent­
scheidend b le ib t  s t e t s ,  ob o b jek tiv  d ie  -  n ich t zu en t­
fe r n te  -  M öglichkeit e in e r  Kenntnisnahme durch andere 
Sachverständige gegeben war»
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Hieraus f o lg t  * daß d ie  O ffenkundigkeit regelm äßig dann 
zu verneinen  i s t ,  wenn e in e  G eheim haltungspflich t ausdrück­
l i c h  oder s t ills c h w e ig e n d  verein b art i s t  oder wenn s i e  s ic h  
sonstw ie nach Treu und Glauben aus den Umständen des F a l le s  
e r g ib t . Denn unter d ie se n  V oraussetzungen kann nach dem 
gewöhnlichen la u f  der Dinge zunächst damit gerechnet werden, 
daß d er jen ig e , der durch d ie  Benutzungshandlung von der  
Erfindung Kenntnis er la n g t h a t, s ic h  auch v er tr a g streu  
v erh a lten  und d ie  K enntnis n ich t w eitergeb en  w ird . Wird 
trotzdem  sp ä ter  u nter Bruch der G eheim haltungspflich t d ie  
K enntnis an b e lie b ig e  D r it t e  w eitergegeb en , so t r i t t  h ie r -  
durch -  w ider Erw arten— O ffenkundigkeit e in  (RGZ ?67, 339,
346 -  356 -  B r i l le n e tu i;  BGH GRUR 1962, 518, 521 -  B l i t z -
1 />V»+ ito,nä+ \vgyxo, v j ©

Dementsprechend genügt e s  auch fü r  d ie  F e s t s t e l lu n g  der 
O ffenkundigkeit , wenn nach der Lebenserfahrung von vornherein  
damit zu rechnen i s t ,  daß d e r je n ig e , der durch d ie  Benutzungs­
handlung K enntnis von der Erfindung e r la n g t , d ie s e  K enntnis 
an b e lie b ig e  D r it t e  w eit ergeben wird (BGH GRUR 1962, 8 6 , 89 
l i °  SP» -  F isch ere ifa h rzeu g ; 1963, 311, 3-3 r e . Sp. -  S ta p e l-  
p resse; 1964, 612, 616 l i .  Sp. -  B ie r a b fü llu n g ).

O ffenkundigkeit i s t  dagegen dann zu verneinen , wenn 
zwar kein e G eheim haltungspflicht begründet worden i s t ,  wenn 
aber nach der Lebenserfahrung zu erwarten i s t ,  daß der  
n ich t zur Geheimhaltung v e r p f l ic h te te  D r it t e  trotzdem , z .B . 
wegen e in e s  eigen en  g e s c h ä ft lic h e n  G eh eim h altu n gsin teresses, 
d ie  Benutzungehandlung ta ts ä c h l ic h  geheim halten wird (EG 
GRUR 193t, 263 * 267; BGB GRUR 1959, :?8 , 179 r e . Sp. -  
H e iz p r e ß p la tte ) .



Die O ffenkundigkeit i s t  danach e r s t  rech t dann zu 
vernein en , v/enn f e s t s t e h t ,  daß d ie s e  Personen ih re  Kennt­
n is  ta ts ä c h l ic h  geheim gehalten haben» Das i s t  auch vom 
R eich sg er ich t b e r e it s  w iederholt anerkannt worden (so  in  
den b e r e it s  angeführten  Entscheidungen vom 2« A p ril 1940, 
GRUR 1940, 351, 352 re» Sp» -  R ollenschneidem asch ine -  
und vom 23» Januar 1942, GRUR 1942, 261, 265 l i »  Sp» ~ 
Kaffeekannen-Unte r s a t z ) »

ln  der b e r e it s  angeführten Entscheidung vom 8» Juni 
1962 (GRUR 1962, 518, 521 11» Sp» -  B l i t z l ic h t g e r ä t )  hat 
der frü here E rste  Z iv ilse n a t  des B u n d esger ich tsh ofs d ie  
Beantwortung der Drage o ffe n g e la sse n , ob e in  B ew eis, durch 
den nach der Lebenserfahrung an s ic h  d ie  "n icht e n tfe r n te  
M öglichkeit" oder e in e  "gew isse W ahrschein lichkeit"  fü r  
e in e  Kenntnisnahme durch andere S achverständ ige begründet 
v/orden i s t ,  durch den Gegenbeweis e n tk r ä fte t , werden kann, 
daß d ie  Benutzungshandlung entgegen  der an s ic h  gegebenen  
W ahrschein lichkeit und abweichend von dem gewöhnlichen Lauf 
der D inge im E in z e l f a l l  ta t s ä c h l ic h  k e in e  O ffenkundigkeit 
(im Sinne e in er  M öglichkeit der Kenntnisnahme durch andere 
Sachverständige) h erb eigefü h rt habe (etwa w e il d ie  e in z ig e  
P erson , d ie  durch d ie  Benutzungshandlung von der Erfindung  
K enntnis er la n g t h a t, ohne daß s i e  dazu v e r p f l ic h te t  ge­
wesen wäre, d ie  Erfindung ta t s ä c h l ic h  s tr e n g  geheim gehalten  
h at)«  ln  dem b etreffen d en  P a l l  war e in  so lc h e r  "Ausnahmetat*i 
bestand" n ich t behauptet worden»

Im vorliegendem  P a l l  i s t  jedoch e in  so lc h e r  "Ausnahme­
tatbestand" gegeben; denn es steh t f e s t ,  daß d ie  Zeugin

der gegenüber d ie  Benutzungshandlung vorgenommen 
v/orden i s t ,  d ie  -  ih r  unbekannte -  Erfindung dadurch t a t ­
sä c h lic h  -  unbewußt -  geheim gehalten h a t, daß s i e  d ie  Schuhe
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mangels R eparaturbedürft i  gke i  t  -  keinem anderen Sach­
verstän d igen  ( Schuhmacher) augehändigt h a t„

5c Das B undespatentgericht hat b e i der Prüfung der 
P räge9 ob d ie  M öglich keit e in er  Kenntnisnahme durch andere 
Sachverständige bestanden h a t , zunächst m it Recht sp ä tere  
Umstände b e r ü c k s ic h t ig t , wie s ie  e r s t  nach der am 
3o August 1958 e r fo lg te n  Übergabe der Schuhe an d ie  Zeugin  
H o m a m  mi t  der damals u nm ittelbar bevorstehenden R e ise  
nach I t a l ie n  (am 4c August 1958} e in g e tr e te n  sind«

a) ln  dem angefochtenen  U r t e i l  wird in  B etracht g e­
zogen, daß d ie  Zeugin E o f l | ^  d ie  Schuhe b e i d ie s e r  H eise  
nach I t a l i e n  mitgenommen und s i e  in  ihrem Kraftwagen b e r e i t -  
g e s t e l l t  habe, um s ie  beim A u sste ig en  anziehen  zu können*
Es werden aber Z w eife l geäußert, ob d ie se r  Umstand nach der 
Lebenserfahrung schon d ie  Annahme h ä tte  r e c h t fe r t ig e n  
können, daß der Schuh b e r e it s  auf der A nreise nach I t a l i e n  
noch in  D eutschland einem Fachmann, ZoB* zu Reparatur­
zwecken, in  d ie  Hände gelangen würde, und eingeräum t, daß 
d ie s  '’nach den konkreten Umständen des E in z o l f a l le s  n ich t  
sehr w ah rsch ein lich  ersch ein en  möge"*

b) Mit Recht hat das B undespatentgericht w e ite r  d es  
Zeitraum des A u fen th a lts  der Zeugin R o ^ H ^  in  I t a l i e n  
ganz au sgesch ied en , w e il  nach § 2 PatG nur e in e  o f f e n ­
kundige Vörbaiutzung im Inland n eu h e itssch ä d lich  s e in  kann*

c) Das B undespatentgericht hat aber absch ließend  a l s  
entscheidend angesehen, daß d ie  Zeugin R o ^ H H ^  nach 
ih r e r  Rückkehr aus I t a l i e n ,  d 0ho etwa s e i t  dem 24« August 
1958 d ie  Schuhe w ieder getragen  habe; in  d iesen  sp äteren
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Wochen bis; zum Tag der Patentanmeldung am 20» September 
1958 s e i  danach je d e n fa lls  d ie  n ic h t  zu e n tfe r n te  M öglich­
k e it  gegeben gewesen? daß der A bsatz -  oder e in  anderer  
T e i l  des Schuhes -  h ä tte  r e p a r ie r t  werden müssen und daß 
dann auch e in  anderer Sach verstän d iger a l s  d er K läger 
d ie  B esch a ffen h e it des A b sa tz fle ck s  h ä tte  wahrnehmen und 
den Gegenstand der Erfindung h ä tte  erkennen können»

Eine so lch e  M öglichkeit l i e ß  s ie h  im v o rlieg en d en  
P a ll  zwar aus der S ich t vom 24« August 1958 b e i e in e r  
voraus sc hauenden Betrachtung fü r  d ie  Z e it b i s  zum 20* Sep­
tember 1958 noch n ic h t au ssch ließen«  B e i der Prüfung d er  
O ffenkundigkeit d arf d ie  B etrachtung ab er n ic h t  in  d ie s e r  
Weise eingeschränkt werden. Es h and elt s ic h  s t e t s  um d ie  
B eu rte ilu n g  von Tatbeständen? d ie  der V ergangenheit ange­
hören und d ie  rückschauend unter E inbeziehung sä m tlich er  
bekannten Umstände zu würdigen sind» H ierzu gehört im v o r­
lieg en d en  P a l l  auch d ie  Tatsache? daß d ie  Schuhe in  der  
maßgebenden Z eit b is  zum 20» September 1958 keinem anderen  
Schuhmacher zur R eparatur gegeben worden sind» Der P a ll?  
der noch aus der S ich t vom 24» August 1958 zumindest fü r  
m öglich geh a lten  werden konnte, i s t  f e s t  ge s t  e i l t  ermaßen 
n ich t e in getreten »  Das B undespaten tgerich t i s t  a ls o  b e i  
der Würdigung des Sach verh alts n ic h t  f o lg e r ic h t ig  v er ­
fahren? wenn es diesem  Umstand? d essen  P est S te llu n g  s e lb s t ­
v e r s tä n d lic h  e r s t  nach dem 20» September 1958 b e i  rück­
schauender Betrachtung m öglich war? keine Bedeutung b e ig e ­
messen hat» Denn nunmehr s te h t  f e s t?  daß in  d er Z eit b i s  
zum 20» September 1958 andere S achverständ ige keine Gelegen• 
h e it  h a tten , d ie  Schuhe zu r e p a r ie r e n , und daß s i e  daher 
auch kein e M öglichkeit h a tten , durch e in e  Untersuchung  
der Schuhe d ie  vom Kläger vorgenommene Vorbenutzung der
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e r f  indungsw esentlichen  Merkmale der A b setzf leck en  kennen“ 
zulerneöc Y/enn das Wesen der Erfindung -  w ie im v o r lie g e n ­
den P a l l  -  e r s t  durch ein e Untersuchung (h ie r  z.B« g e le g e n t ­
l i c h  e in e r  Reparatur der Schuhabsätze) erkannt werden 
kann, s e tz t  d ie  F e s ts te llu n g  der O ffenkundigkeit zunächst 
voraus;, daß e in  anderer S achverständiger überhaupt G elegen­
h e it  zur eigen en  Machprüfung gehabt hat {Lindenm aier,
PatG, 4 . A u f l . ,  § 2 Anm« 17 So 96 unten  u n ter  Hinweis auf 
RGZ t ,  42; RG B1PMZ 1905, 122; 1914* 2?6j 192?, 109)» Da 
d ie  Schuhe n ic h t  zur Reparatur gegeben und auch son st  
keinem anderen Sachverständigen  ausgehändigt worden s in d ,  
war in  der Z e it b is  zum 20o September 1958 d ie  M öglichkeit 
e in er  Y/ahrnehmumg durch andere S ach verstän d ige sc h le c h th in  
ausgesch lossen»

Damit e n t f ä l l t  zu g le ich  d ie  Prüfung der w eiteren  Voraus 
setzun g , daß fü r  den Sachverständigen  e in e  gew isse Y/ahr- 
s c h e in lic h k e it  ("Anlaß") gegeben s e in  muß, von der -  h ie r  
überhaupt n ic h t vorhanden gewesenen -  "G elegenheit" zur  
Untersuchung d er  Sache Gebrauch zu machen, um von der in  
der Sache verkörperten  tech n isch en  L ehre K enntnis erlangen  
zu könnei. Ob b e i V orliegen  d ie s e r  V oraussetzungen ta ts ä c h ­
l i c h  e in e  Untersuchung sta ttg efu n d en  h ä tte  und ob der Sach­
v erstä n d ig e  auf Grund der vorgenommenen Untersuchung d ie  
Erfindung w irk lic h  erkannt h ä tte , wäre nach der Recht­
sprechung fü r  d ie  F e s ts te llu n g  der O ffenkundigkeit n ic h t  
mehr von Bedeutung gewesen (vgl»  BGH GRUR 1956, 75 -  K a li“ 
fo m ia -S ch u h ) *

6c, Wenn das H undespatentgericht au sgefüh rt h a t , e s  
s e i  n ich t von Bedeutung, "ob ta t s ä c h l ic h  e in e  Reparatur 
notwendig gewesen s e i  und ob e in  Sachverständ iger daher
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w ir k lic h  von der vorbenutzten  Form K enntnis genommen habe”, 
so hat e s  d ie  h iernach fü r  d ie  F e s t s t e l lu n g  der O ffen­
kundigkeit erford erlich en »  oben d a rg e leg ten  V oraussetzun­
gen n ich t h inreichend untersch ieden»

a) Auf d ie  e r s te  Frage, ob ta ts ä c h l ic h e e in e  Reparatur 
notwendig geworden is t »  würde e s  näm lich nur so lan ge n ich t  
ankommen, a l s  d ie  n ich t zu e n tfe r n te  M öglich keit bepaht 
werden müßte, daß d ie  Schuhe in  Reparatur gegeben worden 
s e in  könnten o Demgegenüber b lie b  aber der Gegenbeweis zu­
l ä s s i g ,  daß d ie  Schuhe ta t s ä c h l ic h  n ic h t  in  d ie  Hände e in es  
anderen Schuhmachers gelan gt s in d . D ie s  s te h t  im v o r lie g e n ­
den F a ll  fest®  Damit war fü r  d ie  maßgebende Z e it  anderen

durch Unter-sach verstän d igen  pede M öglichkeit v e r sc h lo sse n , 
suchung der Schuhabsätze den Erfindungsgedanken zu erkennen.

b) Zu der w eiteren  vom Bundespat ent g e r ic h t  erwähnten 
F rage, ob e in  Sachverständiger w irk lic h  von der vorbenutzteni 
Form: K enntnis genommen habe, i s t  dementsprechend zu sagen, 
daß e s  auf e in e  "w irk liche Kenntnisnahme" durch andere Sach-« 
v erstä n d ig e  nur dann n ich t ankommen kann, wenn i n  der maß­
gebenden Z e it fü r  andere sach verstän d ige  zum indest d ie  
M öglichkeit  e in er  Kenntnisnahme (h ie r  durch Untersuchung  
der Schuhe) bestanden hat® Da aber entsprechend dem eigenen | 
V ortrage d es K lägers f e s t s t e h t ,  daß d ie  Schuhe, nachdem 
s i e  am 5« August 1958 der Zeugin R o ^ B H B  mit den  e r -  
findungsgemäßen A b sa tzfleck en  übergeben worden waren, koincüi 
anderen Schuhmacher in  Reparatur gegeben wurden, war e in e  
so lch e  M öglichkeit h ie r  n ich t gegeben»

III® Nach alledem  i s t  f e s t z u s t e l l e n ,  daß d ie  Benutzungsf 
handlang d es K lägers im F a lle  E o W i  n ich t zur O ffen­
kundigkeit geführt hat®
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Da das Buttdespatentgericht se in e r  Entscheidung nur 
d ie se n  V orbenutzungsfall zugrundegelegt hat (ebenso der  
5c Senat /G ebrauchsm uster-Beschw erdesenat/ in  dem Beschluß  
vom 28c Februar 1963» b etreffen d  d ie  Löschung d es mit 
dem S tr e itp a te n t  in h a l t l i c h  übereinstimmenden Gebrauchs­
m usters Nr« 1 789 149 d es B ek lagten 0 Az0 5 W 199/61 =
Lö I 199/59)» war das angefoehtene U r t e i l  aufzuheben«

Aus Zweckmäßigkeitsgründen er sch ie n  es  angebracht» 
d ie  Sache zur anderw eiten  Verhandlung und Entscheidung an 
das B undespatentgericht zurückzuver'«eisen9 w e il  noch zu 
prüfen s e in  wird» ob nach dem so n st ig e n  Stand der Technik  
d ie  Lehre des S tr e itp a te n ts  neu» f o r t s c h r i t t l i c h  und e r ­
f in d e r is c h  i s t  (BGHZ 18» 81, 9 7 ) c B e i der w eiteren  Ver« 
handlung vor dem B undespatentgericht wird der K läger auch 
G elegen h eit haben» zur Frage der offenkundigen  Vorbenutzung 
g eg eb en en fa lls  s e in  Vorbringen w eiterzuverfolgen«, er  habe 
im August und September 1958 d ie  g le ic h e n  A b sa tz fleek o  in  
großer Zahl auch an andere Kunden g e l i e f e r t  ( v g lc  h ierzu  in s ­
besondere se in  Vorbringen in  dem G ebrauchsm usterlöschungs­
verfah ren  Lö I 199/59 /Gebrauchsmuster Nr«, % 789 1497 =
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5 W 199/61-, sowie d ie  P est S t e l lu n g e n  in  den Gebrauchs­
must erlöschungaverfahnen Lö I 188/60 G ebrauchsm uster  
Hr. 1 794 6437 = 5 W 403/63)»

JTastelski Bock Spreng B u n d esrich ter  ö laß en
D r. Spengler  
i s t  erkrankt 
und daher an  
d er U n terze ich ­
nung v erh in d er t.
H a s te isk i
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