Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 19. Mai 1999 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die

Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klagerin wird das Urteil des 1. Senats (Nich-
tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 9. Dezember 1997
abgeéandert.

Das deutsche Patent 32 46 398 wird im Umfang seiner Patentan-
spriche 1, 2 und 4 far nichtig erklart.

Der Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 15. Dezember 1982 an-
gemeldeten deutschen Patents 32 46 398 (Streitpatents), das ein "Anschraub-
scharnier fur Reihenschranke" betrifft und vier Patentanspriche umfaft. Die
allein angegriffenen Patentanspriche 1, 2 und 4 lauten:

"1. Anschraubscharnier fir Reihenschrédnke mit aufliegenden Turen,
das rechts und links einsetzbar ist und einen Offnungswinkel von
180° ermdglicht, bestehend aus einem ersten, mit Befestigungsb-
chern oder Befestigungsgewinden versehenen Scharnierteil (18) mit



Scharnierbolzen (20) und einem zweiten, gleichfalls mit Befesti-
gungsléchern oder Befestigungsgewinden versehenen Scharnierteil
(16) mit einer Lagerbohrung (24) zur Aufnahme des Scharnierbol-
zens (20), wobei das zweite Scharnierteil an einer zur Turblattau-
Benflache (38) im wesentlichen senkrechten Turblattkantenflache
(50) und das erste Scharnierteil (18) an einer bei geschlossener Tur
parallel zur TurblattauBenflache (38) verlaufenden Turrahmenflache
(40) derart ansetzbar ist, daB die Lagerbohrungsachse (30) der
Scharnierteile (16, 18) in einem Abstand (E) zur Turrahmenflache
(40) gehalten wird, der erheblich gréBer ist als der Abstand (F) der
TarblattauBenflache (38) von der Turrahmenflache (40), und wobei
die Scharnierteile (16, 18) eine bei verschlossener TUr sichtbare
Breite (B) besitzen, die erheblich gréBer wie der Durchmesser des
Scharnierbolzens (20) ist, dadurch gekennzeichnet, daB der Ab-
stand (A) der Lagerbohrungsachse (30) von dem am weitesten vor-
springenden Teil (56) der nach vorne stehenden Scharnierteilau-
Benflache kleiner als die halbe bei verschlossener Tur sichtbare
Breite (B) ist.

. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die bei
verschlossener Tur sichtbare Breite (B) der Scharnierteile (16, 18)
gleich der Breite der Befestigungsflache des an der Turrahmenfla-
che (40) befestigten ersten Scharnierteils (18) ist.

. Scharnier nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Querschnitt der Stirn-
flache der Scharnierteile einen Halbkreis mit dem Radius der hal-
ben, bei verschlossener Tur sichtbaren Breite (B) bildet, dadurch
gekennzeichnet, daB A kleiner B/2 durch Versetzung der Lagerach-
se (30) soweit nach auBen (Y) erreicht wird, daB zwischen der Au-
Benflache des Scharnierbolzens (20) bzw. der Innenflache der La-
gerbohrung (24) und dem am weitesten vorspringenden Teil (56) der
ScharnierteilauBenflache noch eine stabile Wand (W) verbleibt."



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der Beklagte war fur die Klagerin jahrelang als Handelsvertreter tatig.
Die Kléagerin behauptet, sie habe das vom Beklagten anlaBlich von Kontakten
mit der H. GmbH in B. (nachfolgend: H.) entwickelte patentgeméaBe Scharnier
schon vor Eintritt in die spéatere Serienfertigung auf Drangen von H. im Lauf
des Jahres 1982, und zwar im Juli/August dieses Jahres und damit vor dem
Anmeldetag des Streitpatents, durch ein Drittunternehmen, die mit der Klagerin
wirtschaftlich verbundene L. GmbH in W. (nachfolgend: L.), herstellen lassen
und ohne Geheimhaltungspflicht an H. geliefert. Sie hat sich dazu in erster In-
stanz auf verschiedene urkundliche Unterlagen sowie auf den Zeugen W. ge-
stutzt. Der Beklagte hat zunéchst sowohl die Herstellung patentgemaBer
Scharniere als auch deren Auslieferung vor dem Anmeldetag des Streitpatents
mit Nichtwissen bestritten. Das Bundespatentgericht hat nach Vernehmung des
bei der Klagerin beschéftigten Zeugen W. die auf Nichtigerklarung des Streit-
patents im Umfang seiner Patentanspriiche 1, 2 und 4 gerichtete Klage abge-
wiesen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Kléagerin ihr Klagebegehren weiter. Sie hat
weitere Unterlagen vorgelegt sowie den friher bei H. beschéftigten Zeugen M.
benannt. Der Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil. Er bestreitet nicht
mehr, daB im August 1982 Scharniere an H. geliefert worden sind, behauptet
jedoch, es habe sich um eine "Zwischenlésung" gehandelt, die die Erfindung
nicht offenbart habe.

Der Senat hat durch uneidliche Vernehmung des Zeugen M., des bereits
erstinstanzlich vom Beklagten benannten Zeugen K. sowie durch erneute Ver-
nehmung des Zeugen W. Beweis erhoben.
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Entscheidungsgrinde:

Die zuléassige Berufung fihrt zur Ab&dnderung des angefochtenen Urteils
und zur Nichtigerklarung des Streitpatents im angefochtenen Umfang.

I. 1. Der Senat ist auf Grund der Ubereinstimmenden Erklarungen der
Parteien davon Uberzeugt, daB3 die Klagerin Scharniere, die den angegriffenen
Patentanspriichen des Streitpatents véllig entsprechen, im Laufe des Jahres
1982 in ihr Programm aufgenommen und auch vertrieben hat. Er ist auf Grund
der Erkldrung des Beklagten weiter davon Uberzeugt, daB im August 1982
Scharniere an H. geliefert worden sind. Der Streit der Parteien geht im Beru-
fungsverfahren einzig noch darum, ob es sich dabei um eine "Zwischenlésung"
gehandelt hat, die die besonderen Merkmale der Lésung des Streitpatents
nicht offenbart hat, oder um eine Lieferung, die schon alle Merkmale der ange-
griffenen Patentanspriiche des Streitpatents aufwies.

2. Der Senat ist im wesentlichen auf Grund der Aussage des erst in
zweiter Instanz benannten Zeugen M. sowie der objektiven Umstande des Falls
davon Uberzeugt, da im August 1982 und damit vor dem Anmeldetag des
Streitpatents Scharniere, deren Ausgestaltung den Patentansprichen 1, 2 und
4 des Streitpatents entsprach, an H. geliefert wurden, die seitens der Abneh-
merin in Schaltschranke eingebaut werden sollten, die fur die Fa. D. bestimmt
waren.

Der Zeuge M., der von 1978 bis 1984 als Einkaufer bei H. beschéftigt
war, konnte sich noch daran erinnern, daf3 etwa im Marz/April 1982 erstmals
auf Grund einer Vorgabe der Kundin D. daruber gesprochen wurde, daB ein
Beschlag bendtigt wurde, der ein planes Aufliegen der Tur ermoglichte. Der
Zeuge hat weiter bekundet, daB3 zwischen dem Beklagten und dem Konstrukti-
onsleiter von H., L., in seiner Anwesenheit von einer exzentrischen Anordnung
der Lagerbohrung des Scharniers gesprochen wurde, wie sie dem Streitpatent
entspricht. Nach Aussage des Zeugen ergaben sich bei diesem Auftrag, der ca.



20 - 25% des Jahresumsatzes von H. ausmachte, terminliche Probleme, weil
die D. drangte und sich schon die Zurverfigungstellung von Mustern verz6-
gerte. Die dann zunéchst gelieferten Muster und die Vorrichtungen der kurz
darauf erfolgten gréBeren Lieferung haben, wie der Zeuge M. bekundet hat,
bereits die exzentrische Anordnung der Lagerbohrung aufgewiesen, wie sie
dem Streitpatent entspricht.

Der Senat ist von der Richtigkeit der Aussage des Zeugen M., der am
Ausgang des Rechtsstreits kein erkennbares Interesse hat, Uberzeugt. Ge-
sichtspunkte, die an der Glaubwirdigkeit des Zeugen und an der Glaubhaftig-
keit seiner Aussage zweifeln lassen kdnnten, sind nicht zutage getreten. Zu-
dem sprechen eine Reihe weiterer Umstande daflir, daB die Aussage der
Wahrheit entspricht.

So ist die Einlassung des Beklagten nicht folgerichtig. Der Beklagte, der
der Wahrheitspflicht nach § 124 PatG unterliegt, hat zunachst schon die Liefe-
rung im August 1982 an H. nicht eingerdumt, obwohl er von ihr von Anfang an
Kenntnis haben muBte. Erst in der mindlichen Verhandlung vor dem Bun-
despatentgericht hat er sich darauf berufen, daB im August 1982 eine "Zwi-
schenlésung" an H. geliefert worden sei, die die Merkmale des Streitpatents
noch nicht habe erkennen lassen. Der Beklagte hat auch keinen Versuch un-
ternommen zu erklaren, warum die Patentanmeldung erst sehr spét erfolgt ist,
obwohl er erkennbar — wie dem Senat auch aus anderen Verfahren bekannt
ist — patentrechtlich nicht unerfahren ist und die Angelegenheit angesichts der
eiligen Lieferung an H. sehr beschleunigungsbedurftig war; die Klagerin hat mit
Recht darauf hingewiesen, daB eine Patent- (oder Gebrauchsmu-
ster-)Janmeldung kurzfristig zu bewerkstelligen gewesen wére. All dies 148t zwar
keinen zwingenden SchluB darauf zu, daB die Einlassung des Beklagten falsch
und die Darstellung der Klagerin richtig ist, stutzt aber indiziell die Darstellung
der Klagerin, die zudem dem Geschehensablauf entspricht, wie er normaler-
weise zu erwarten ist. Fest steht, daB die Abnehmerin D. auf baldige Lieferung
gedrangt hat und daB deshalb auch bei H. ein Interesse bestand, mdglichst



bald geeignete Scharniere in die Hand zu bekommen. Hierflir kamen aber nur
die eigens im Hinblick auf diese Bestellung entwickelten Scharniere entspre-
chend dem Streitpatent in Betracht. Die "Zwischenlésung”, auf die sich der Be-
klagte beruft, kann nach dessen eigener Darstellung den Erwartungen der Fa.
D. nicht entsprochen haben. Dies ergibt sich schon daraus, daB mit ihr, wie
sich aus der vom Beklagten selbst vorgelegten Zeichnung ergibt, nur ein Off-
nungswinkel von 170° und damit keine nennenswerte Verbesserung gegeniiber
den zuvor verwendeten Scharnieren erzielen lieB, die einen Offnungswinkel
von 169° erlaubten. Eine Lésung des Problems des Offnungswinkels brachte
erst die Lehre des Streitpatents, die erst nach dieser zeichnerischen Darstel-
lung eine Offnung von 180° erméglichte; dies entspricht auch der Beschreibung
des Streitpatents. Der Senat vermag dabei dem Beklagten nicht dahin zu fol-
gen, daB es auf den Offnungswinkel nicht entscheidend angekommen sei; dies
widerspricht sowohl der nachvollziehbaren Aussage des Zeugen M. als auch
den Angaben in Patentanspruch 1 und der Beschreibung des Streitpatents, die
an mehreren Stellen diesen Winkel hervorhebt. Auch wenn kein Erfahrungs-
satz dahin bestehen mag, daB in einer derartigen Situation Belange des Pa-
tentschutzes gegenlber der Erflllung eines groBen und wichtigen Auftrags in
der Regel zurlckgestellt werden, darf doch nicht die Mdglichkeit Ubersehen
werden, daB bei der seinerzeitigen engen Zusammenarbeit der Parteien das
bei Fortfiihrung der Zusammenarbeit eher gering zu erachtende Risiko, eine
jedenfalls im wirtschaftlichen Sinn "eigene" Vorbenutzung kénne mdéglicherwei-
se bekannt werden, gegenltber dem Nachteil, den Wiinschen eines wichtigen
Kunden nicht nachkommen zu kénnen, als hinnehmbar erschienen sein mag.

Der Senat verkennt dabei nicht, daB der friher als Verkaufsleiter bei der
Klagerin und derzeit beim Beklagten beschéftigte Zeuge K. mit Nachdruck be-
kundet hat, daB seinerzeit (der Zeuge konnte eine genaue zeitliche Einordnung
nicht mehr vornehmen) eine Zwischenldésung geliefert worden sei. Der Zeuge
vermochte technische Einzelheiten hierzu nicht mehr anzugeben, insbesondere
nicht, welchen Offnungswinkel die angebliche Zwischenlésung ermdglicht ha-
ben soll. Er sprach insoweit einmal von 170°, spéter aber von einer minimalen



EinbuBe bei der Offnung, obwohl von seiten H. ein Winkel von 180° gefordert
worden sei. Beides vertragt sich nicht miteinander. Die Bekundungen des Zeu-
gen sind damit schon in sich nicht stimmig. Hinzu kommt, daB der Zeuge, der
sich nach eigenem Bekunden 1984 von der Klagerin getrennt hat, weil er "ge-
wisse Schwierigkeiten" vorausgesehen haben will, nunmehr bei einem Unter-
nehmen des Beklagten beschéftigt ist und damit jedenfalls mittelbar ein Inter-
esse am Ausgang des Rechtsstreits haben kann.

Der Aussage des Zeugen W., die die Darstellung der Klagerin stutzt, hat
der Senat kein entscheidendes Gewicht beigemessen; der Zeuge ist ein naher
Angehdriger eines der Geschéftsfihrer der Komplementérin der Klégerin.
Schon das Bundespatentgericht hat sich nicht in der Lage gesehen, seine Ent-
scheidung auf die Aussage dieses Zeugen zu stitzen. Andererseits gibt diese
Aussage fur die Darstellung des Beklagten erst recht nichts her.

3. Aus einer Herstellung patentgemaBer Scharniere durch ein - zumal
mit den damals noch zusammenarbeitenden Parteien wirtschaftlich verbunde-
nes - Drittunternehmen ergibt sich ohne Hinzutreten besonderer Umsténde, fir
die hier nichts ersichtlich ist, eine o6ffentliche Zugénglichkeit der Benutzung
nicht (Sen.Urt. v. 10. November 1998 — X ZR 137/94 — Herzklappenprothese,
zur Veroffentlichung bestimmt). Davon gehen auch die Parteien aus.

4. a) Dagegen begrindet die ohne Geheimhaltungsvorkehrungen vorge-
nommene Lieferung der Scharniere mit den ohne weiteres erkennbaren Merk-
malen des Streitpatents auch nur an H. allein schon deshalb 6ffentliche Zu-
ganglichkeit der in ihnen verkdrperten technischen Lehre, weil sie zur Weiter-
verarbeitung in der fur Dritte bestimmten Produktion bestimmt war. Schon mit
dieser Lieferung ist der Gegenstand der Erfindung aus dem von Erfinder und
Patentinhaber kontrollierten geschutzten Bereich herausgekommen. Von die-
sem Zeitpunkt an muBte mit der Méglichkeit gerechnet werden, daB eine weite-
re Verbreitung erfolgte. Damit konnten Fachleute in einer Weise von der Erfin-
dung Kenntnis nehmen, die ihnen die Ausfihrung erlaubte. Unter solchen Um-



stédnden ist dem gesetzlichen Erfordernis, daB die Kenntnisse durch Benutzung
der Offentlichkeit zugénglich gemacht worden sind, Geniige getan. Das ent-
spricht den Grundsatzen, die in der hochstrichterlichen Rechtsprechung zum
PatG 1968 entwickelt worden und insoweit auch zum geltenden § 3 Abs. 1
PatG anerkannt sind; sie stehen in Ubereinstimmung mit maBgeblichen aus-
landischen und internationalen Gerichts- und Amtsentscheidungen zur inhalts-
gleichen Bestimmung des Art. 54 Abs. 2 EPU (vgl. EPA T 482/89 ABI. EPA
1992, 646 - Stromversorgung; Schweizer Bundesgericht GRUR Int. 1992, 293
- Stapelvorrichtung; dsterreichisches Patentamt 6PBl. 1994, 163; schwedisches
Patentbeschwerdegericht GRUR Int. 1998, 251 Modul/Cale; vgl. Benkard, Pa-
tentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 9. Aufl. Rdn. 64 zu § 3 PatG; Busse,
Patentgesetz 5. Aufl. 1999, Rdn. 88 zu § 3 PatG).

Il. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach der Ubergangsregelung
in Art. 29 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes und
anderer Gesetze (2.PatGAndG) Ubergangsweise weiterhin anwendbaren § 110
Abs. 3 Satz 1, 2 PatG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember
1989 in Verbindung mit § 91 ZPO.

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Keukenschrijver



