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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts~
hofs hat auf die miindliche Verbandlung vom 24, Oktober
1968 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Idscher,
ClaBen, Triistedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung des Kldgers und der Neben-~
intervenientin wird das Urteil des 2. Se-
nats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespa-
tentgerichts vom 11. April 1967 gedndert.

Das Patent 1 123 594 wird fiir nichtig erklart.

Der Bcklagte tragt die Kosten des Verfahrens
in allen Instangzen einschlieflich der durch
dic Nebenintervention verursachten Kosten.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

———— o = o e e G

Der Beklagte ist Inhaber des am 20, September 1958
angemeldeten Patents 1 123 594, das einen sog. Pfennig—
abaatz betrifft.

Die Patentanspriiche lauten:

1. Hoher Absatz fiir Damenschuhe, sogenannter
Pfennigabsatz, dessen Sockel aus Holz od.
dgl. gefertigt ist, mit einem Lauffleck,
bestehend aus einem der Absatzform ange-
paBten Beschlag aus Metall, der mit seiner
unteren Randfléche als verschleififester
Laufteil dient und in dem ein Kernfleck
aus Leder, Gummi, Kunststofi oder einem
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anderen gerduschmindernden Material angeord-
net ist, dadurch gekennzeichnet, dafl der Me-
tallbeschlag als e¢in oben und unten cbener,
der Absatzform angepaBter Ring (3) ausgebil-
det ist, dessen Offnung in an sich bekannter
Weise durch ceine nach dem Absatzsockel (1)
zu sich kegelformig verjlingende Innenwand
begrenzt ist, daB der Kernfleck (4) unter
Preflsitz in der Offnung angeordnet ist, und
daB der aus dem Metallring (3) und dem Kern-
fleck (4) bestehende, cine Einheit bildende
Lauffleck in an sich bekannter Weisc mittels
durch den Kernfleck getricbener Nigel (5)
od. dgl. am Absatzsockel (1) befestigt ist.

2. Absatz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, defl sich die seitliche AufBenwand des Me-
tallringes (3) nach Art eines Kegelstumpfes
nacn dacm Absatzsockel zu verjiingt.

3, Absatz nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, GaB die dem Absatzsockel (1)
zugevandte Oberseite (7) des Metallringes (3)
cbengeschliffen ist.

Der Kldger hat auf Nichtigerkldrung des Patents

1 123 594 angetragen und seine Klage vor allem damit he-

griindet, daB er den Gegenstand des Streitpatents offen-
kundig vorbenutzt habe: etwa Ende Juli 1958 habe ihm
der Feinmechaniker Walter R¢JJJJll® mehrere hundert
der Absatzform angepafBlte Messingringe mit einer koni-
schen Bohrung abgeliefert; seit Anfang August 1958
habe er damit Absatzflecken mit s#mtlichen erfindungs-
wesentlichen Merkmalen des Streitpatents hergestellt
und in grofBer Zahl an Schuhen seiner Kundinnen ange-
bracht, u.a. auch an den Schuhen der FEhefrau Maria
RGN Der Kliger hat seine Klage weiter damit be-
grindet, daB das Streitpatent mit Riicksicht auf den
aus verschiedenen Druckséhriften ersichtlichen Stand
der echnik nicht schutzfihig sei.
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Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Er hat
dic vom Kl&ger behauptete offenkundige Vorbenutzung
bestritten und dessen Standpunkt zur Schutzfdhigkeit
des Streitpatents widersprochen.

Das Bundespatentgericht hat das Patent zunéichst
durch Urteil vom 21, Juli 1964 fiir nichtig erklért mit
der Begriindung, der Kldger habe am 3. August 1958 ein
‘Paar Schube der Frau RGP nit den patentgemzBen
Absatzflecken ausgeliefert und damit den Gegenstand des
Streitpatents offenkundig vorbenutzt. Der Ja-Zivilsenat
des Bundesgerichitshofs hat auf Berufung des Beklagten
durch Urteil vom 25. November 1965 - Ia ZR 117/64 -
(abgedruckt in GRUR 1966, 484) dieses erste Urteil des
Bundcspatentgerichts aufgehoben und die Sache an das
Bundespatentsgericht zuriickverwiesen; er hat in dem vom
Bundespatenigericht seiner Entscheidung zugrunde geleg-
ten Falle der Frau R¢JJJ die Offenkundigkeit der
Vorbenutzung verneint.

Das Bundespatentgericht hat nunmehr nach Erhebung
veiterer Beweise durch Urteil vom 11. April 1967 die
Klage abgewiesen. Es hat den Bewelis der offenkundigen
Vorbenutzung nun nicht mehr als gefiihrt angesehen und
hat im librigen das Streitpatent nach dem Stande der
Technik fiir schutzfdhig erachtet.

Gegen dieses gweite Urteil des Bundespatentgerichts
haben der Kléger und die Nebenintervenientin Berufung
eingelegt, mit der sie beantragen,

unter Abdnderung des angefochtenen Urteils
der Klage stattzugeben und das Patent 1 123 594
- fir nichftig zu erklidren,



hilfsweise,

insoweit unter Aufhebung des angefochtenen
Verfahrens die Sache zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung an das Bundespatent-
gericht zuriickzuverweisen, sowie die Kosten
des Verfahrens dem Beklagten aufzuerlegen.

Der Beklagte beantragt,

dic Berufung des Klédgers und der Nebeninter-
venientin zuriickzuweisen,

Der Senat hat die bereits vom Bundespatentgericht
vernomnenen Zeugen Walter RGN, Emna Maria RGP

@B torst 3@ und Dieter K@ nocbmals vernom-

men. Der Zcuge Dieter KB bat einen Teil seiner
Aussage beschworen.

Dic Partecicn haben iiber das Bevweisergebnis verhan-
delt.

Entscheidungsgriinde:

—— e e S S e G S G Y o - - —

Dic Berufung des Kligers und der Nebenintervenien-
tin hat Erfolg.

I.

1., Das Streitpatent 1 123 594 betrifft einen hohen
Absatz fiur Damenschuhe, den die Streitpatentschrift
cinen "Pfennigabsatz" nennt. Der Absatz ist aus Holz
oder dgl. gefertigt und mit einem Lauffleck versehen.
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Das Streitpatent geht von vorbekannten Laufflecken

an derartigen Absatzen aus, die aus einem der Absatz-—
form angepafBten Beschlag aus Metall bestanden, dessen
untere Randflsdche als vergchlcififester Laufteil diente
und in dem ein Kernfleck aus cinem gerduschmindernden
Material, wie Leder, Gummi, Kunststoff oder dgl. ange-
ordnet war.

2. Die Streitpatentschrift schildert verschiedene
vorbekannte Absdtze und fiihrt deren Nachteile auf. Im
Anschluf3 daran umschreibt sie die dem Streitpatent zu-
sog. Pfennigabsétze zu schaffen, der eine hohe VerschleiB-
festigkeit aufweist, der leieht und sicher mit dem Ab-
satzsockel verbunden werden kann, bei dem die Gefahr
des Abreifiens vom Absatzsockel vermindert ist und der
diec Loufgerdusche auf ein MindestmaB herabsetzt.

- — ———
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ten ebenen, der Absatzform angepaBten Ring auszubilden,
wobel letzteres sich auf die Gestaltung des &ufleren
Randes bezieht; die innere {Offnung des Rihges soll sich
zum Absatzsockel hin kegelfdrmig verjingen; in dieser
Offnung soll unter Pressung der Kernfleck angeordnet
sein; die aus Metallring und Kernfleck gebildete Ein-
heit soll mittels durch den Kernfleck getriebener Ni-
gel und dgl. am Absatzsockel befestigt sein.

4. Die Streitpatentschrift umreiBt die damit er-
zielten Vorteile dabin, daB durch die mittelbare Be-
festigung des Metallringes am Absatzsockel eine Scherbean-—



spruchung der Nigel vermieden und eine weitgehende
Gerauschminderung erzielt werde.

e s —— o - — - G e f? S Wt Yo = W M A e —

A. Damenschuhabsatz (Pfennigabsatz)
B. mit einem Sockel aus Holz oder dgl.,
C. dessen Lauffleck

a) aus einem der Absatzform angepaBten Beschlag
aus Metall besteht,

b) dessen untere Randfléache als Laufteil dient,
und .

¢) in dem ein Xernfleck aus geriduschminderndem
Material (Leder, Gummi, Kunststoff oder dgl.)
angcordnet ist

(Oberbegriff des Patentanspruchs 1).
D. Der Mctallbeschlag ist ein Ring, der

a) oben und unten eben und

b) auBen der Absatzform angepaBt ist und

c) dessen innere (ffnung sich zum Absatzsockel hin
kegelformig vérjiingto

E. Der XKernfleck ist unter Pressung in der {ffnung an-
geordnet. |

F. Der Metallring und der Kernfleck bilden eine Einheit.

G. Sie sind mittels durch den Kernfleck getriebener Ni-
gel oder dgl. am Absatzsockel befestigt

(Kennzeichnungsteil des Patentanspruchs 1),

6. Die Unteranspriiche des Streitpatents beziehen
sich auf eine kegelstumpfidrmige Verjiingung der seit-
lichen AuBenwand des Metallringes zum Absatzsockel hin




(Ainspruch 2) und auf die ebengeschliffene Oberseite
des Metallringes (Anspruch 3),

II.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpa-
tents war im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents
am 20. September 1958 nicht mehr neu (§ 2 Satz 1 PatG).
Der Kldger hat den Bewels gefiihrt, daB er Damenschuh-
absdtzc mit sémtlichen Merkmalen dicecses Patentanspruchs
offenkundig vorbenutzt hat (§ 2 Satz 1 zweite Alterna-
tive).

Dic Bewcisaufnahme vor dem crkennenden Senat hat
bel der Gesamtwiirdigung mit den Ergebnissen friiherer
Beweiserhcbungen die verninftige Zweifel ausschlieBende
hohe Wahrscheinlichkeit dafiir ergeben, daf3 schon kurze
Zcit nach dem 4. August 1958 in der Schubmacherei des
Klagers Absatzflecke fiir Pfennigabsédtze verarbeitet wor-
den sind, die aus einem Messingring bestanden, der eine
innere zum Absatzsockel hin konisch verlaufende Offnung
aufwvies, in die ein Kernfleck aus Kunststoff eingeprefit
war. Eine nicht unbeachtliche Anzahl so beschaffener
Laufflecke ist schon in der Zeit kurz nach dem 4. August
1958 bis zum Anmeldetag des Streitpatents zum Ersatz
beschadigter Laufflecke auf die Weise an den Schuhen
von Kundinnen befestigt worden, daB N&gel durch den
Kernfleck in den Absatzsockel getrieben wurden. Dabeil
sind verschiedene Kundinnen vom Kldger und seinen Ge-
sellen auf die Neuigkeit des Absatzfleckens hingewiesen
vorden, der hirter und haltbarer sei als Leder- und

Perlonilecken,
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Die fiir den Beweis der offenkundigen Vorbenutzung
erforderliche hohe Wahrscheinlichkeit fiir die Richtig-
keit der Tatsache, daBl der Kléger schon seit kurzer
Zeit nach dem 4. August 1958 die beschriebenen Lauf-
flecken an den zu reparierenden Schuhen seiner XKundin-
nen angebracht hat und daB die Kundinnen auf die halt-
barere Neuigkeit hingewiesen worden sind, griindet sich
vor allem auf die glavbhafte beschworene Aussage des
Schubmachermeisters Dicter K@ und die ihr in den
entschcidenden Punkten entsprechenden Angaben des Fein~
mechanikers ialter R- und des Kaufmanns Horst

D -

Z. Der Schubmachermeister Dieter X(JJJp hat vor
dem crkennenden Senat ausgesagt, er sei Anfang Juli 1958
als Geselle in den Betrieb des etwa gleichaltrigen Kla~
gers in der VWeidestraBe in Hamburg gekommen., Sein Ar-
beitsplats sei im vorderen Raum gewesen, der zugleich
els Laden und Arbeitsraum gedient habe. Er habe am
26. Juli 1958 geheiratet. Schon vor seinem Hochzeits-
urlaub habe er gesehen, daB der fiir den Fortschritt
aufgeschlossence Kliager, der auch an Maschinen Veridnderun-
gen vorgenommen habe, in dem vorderen Werkstattraum,
allerdings hinter seinem (des Zeugen) Riicken, aber doch
fir ibn wahrnehmbar, an Pfennigabs&dtzen gebastelt bhabe,
" Der Klidger habe damals mit Messinghacken (ringfdrmigen
Metallstiicken mit einem Boden, der ein Loch hatte)
experimentiert. Er habe beigspielsweise versucht, Elek-
troschellen aus Kunststoff fliissig zu machen und in
die Messinghacken hineinzubringen. Der Kléger habe ihm
einige dieser Experimentierstiicke gegeben, damit er
sic an den Schuhen von Kunden anbringe, denen schon die~
se¢ Flccke als besser und haltbarer als die bisherigen
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Flecke aus Perlon und Leder empfohlen worden seien.

Die von dem Zeugen im Termin angefertigte Skizze des
Metallringes aus dieser Zeit 148t allerdings nicht er-
kennen, dafB damals schon Ringe mit einer konischen
inneren Offnung vorhanden waren. Er hat die Offnung
nicht verjingt dargestellt, sondern eine senkrechte
innere Ringwandung gezeichnet und dazu erklart, er
wisse nicht mehr, ob schon die Experimentierstiicke eine
konische Ausnehmung gehabt hatten.

Bel seiner erstmaligen Vernehmung am 11. A»nril 1967
vor dem Bundespatentgericht hatte der Zeuge dann weiter
zunédchst ausgesagt, er scei nach seiner EheschliefBung
in der Hecide gewesen und etwa am 10. August wieder zu-
riickgekommen. Er nats aas jedoch schon bei dieser ersten
Vernchmung dahin berichtigt: sein Hochgzeitstag sel ein
Samstag gewescn; er habe eine Woche (6 Werktage) Urlaub
gehabt; er sei an einem Montag in den Betrieb des Kli-
gers zurlickgekommen; das miisse also der 4. August 1958
gevesen sein. Bei seiner Vernehmung vor dem erkennenden
Senat hat er nunmehr weiter folgendes ausgesagt: An dem
Tage, an dem er aus dem Hochzeitsurlaub zuriickgekommen
scl, habe er in der Nidhe seines Arbeitsplatzes, ndmlich
in einem Regal iiber der Poliermaschine, ein Einmach-
(Marmelade~)glas mit Metallringen entdeckt. Diese Ringe
Seien rund und innen konisch gewesen, - letzteres wohl
.deshalb, damit der Ring nicht von dem eingepreflten Kunst-
stoff abfallen konne, Dafl die Ringe konisch gewesen seien,
habe man daran erkennen konnen, daff ein auf den Ring
gesetzter Schraubenzicher innen stecken geblieben sei.
Mit einem Schraubenzieher seien zur Verankerung des
Kunststoffes Kerben in die Ringe eingeschlagen worden.
Noch in derselben Woche nach seiner Riickkehr aus dem
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Hochzeitsurlaub hdtten sie Kunststoff in die Metall-
ringe ecingebracht. Zu diesem Zweck hdtten sie eine
Hacken-Osenmaschine umgebaut. Der in die Ringe einge-
brachte Kunststoff sei an der Lauffléche abgeschliffen
vorden., Die mit Kunststoff versehenen Metallringe seien
dann sogleich zur Reparatur von Pfennigabs&atzen verwen-
det worden. Sie seien mit Ndgeln auf den Absatz auf-
genagelt worden. Schon in der Zeit nach seinem Hochzeits~
urlaub seien tdglich vielleicht 5 bis 6, in der Woche
also ctwa 30 Paar Schuhe mit den neuen Absatzflecken
versehen worden. Auch er habe den in den Laden kommen-
den Kunden die neuen Absidtze empfotilen mit dem Hinwels,
doB sic hirter und deshalb haltbarer seien. Er habe

auch das Modell gezeigt, das sie im Laden gehabt h&atten.
Er habe zu dem neuen Fleck aus Metall Vertrauen gehabt.
Br sei bis Mitte 1959 im Betrieb des Kligers geblieben
und habe sich dann selbstiéndig gemacht.

Der Zeuge hat damit in dem entscheidenden Punkte,
wvann die Metallringe fir den neuwartigen Absatzfleck in
den Betrieb des Klidgers gekommen sind, vor dem erkennen-
den Senat Angaben gemacht, die im Widerspruch zu dem
stehen, was er bei seiner ersten Vernehmung vor dem
Bundespatentgericht am 11, April 1967 ausgesagt hat.

Dort hat er namlich ausweislich der Anlage zur Sitzungs-
niederschrift auf Seite 7 bekundet: "Als ich (vom Hoch-
zeitsurlaub in der Heide) wieder gzuriickkam, waren die
Ringe nicht da, Denn als diese Ringe gebracht wurden, war
ich personlich im Betrieb anwesend. Nach meiner Ansicht
miissen sie aber einige Tage spidter gebracht worden sein.®
Auf den Vorbalt dieses Widerspruchs hat der Zeuge jetzt
erklért, er habe zwar in der Tat einmal gesehen, daf3
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cine Liceferung Ringe gebracht wurde; das sei aber eine
spédtere Licferung gewesen, was er bel seiner damaligen
Verncbhmung verwechscelt babe. Mit Entschiedenheit ist

der Zcuge Jjedoch trotz Vorhalts dieses Widerspruchs
dabci geblicben, dafl das Marmeladenglas mit den Mes-
singringen bereits an dem Tage im Betrieb vorhanden
gewesen sei, als er vom Hochzeitsurlaub zuriickgekommen
sei. Br hat seine abweichende Aussage vor dem Bundespa-
tentgericht bei seiner jetzigen Vernehmung vor dem er-
kennenden Senat mit seiner damaligen Nervositdt erkléart.
Auf Befragen des ProzeBbevollmidchtigten des Beklagten
hat er weiter bekundet, er habe seit seiner damaligen
Vernehmung mit keinem der Beteiligten, insbesondere
nicht mit dcm Kl&ger. und mit dem friiheren kaufminnischen
Aingestellten des Kliagers B- iber den Gegenstand sei-
ner Vernebmung gesprochen; er sei zwar 2u seiner jetzi-
gen Vernchmung mit ihnen von Hamburg nach Karlsruhe ge-
faohren, sie hitten aber wdhrend der Nachtfahrt die meiste
Zeit geschlafen., Auch auf den erneuten Vorhalt des er~
wahnten VWiderspruchs und nach dem nochmaligen Verlesen
des diesbeziliglichen Teils seiner jetzigen Aussage vor
sciner Becidigung und nach der Eidesbelehrung hat er
bestimmt, sicher und ohne Zégern erklédrt, seine jetzige
Aussage vor dem erkennenden Senat sei richtig. So hat

¢r sie dann auch beschworen,

Der erkennendc Senat erachtet die jetzige, beschwo-
' rene Aussage des Zeugen K- fur glaubhaft. Der Zeuge
hat bei sciner Vernehmung einen sicheren Eindruck ge-
macht. Er hat klar und bestimmt ausgesagt. Er hat nicht
gezogert, auf seine von seinen friiheren Angaben abwei-
chende jetzige Aussage vor dem Senat den Eid 2zu leisten.
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Der Zcuge hat insbesondere hinsichtlich der zeitlichen
Einordnung der verschiedenen Vorginge vor und nach
3cinem Hochgzeitsurlaub keine Unsicherheit erkennen las-
sen. Er hat keinc Nervositdt verraten. Nach seiner Vor-
bildung als gelernter Schubmacher und nach dem Eindruck,
den er bei seiner Vernebmung binterlassen hat, war er
auch in der Lage, diec hier wesentlichen Dinge - die
relativ ecinfache BuBlere Gestaltung der Metallringe -
schon damals zu erkennen und selbst noch nach Jabren
richivig wiederzugeben. Fir die richtige zeitliche Ein-
ordnung der verschiedenen Vorgidnge - Experimente mit
Kunststoff vor der Hochzeit und das Vorhandensein der
Metallringe und deren sich unmittelbar anschlieBende
Verarbeitung alsbald nach der Riickkebhr aus dem Hochzelts-
urlaub -~ stehen dem Zeugen markante Anhaltspunkte zur
Verfigung. Er war kurze Zeit vorner, nd@mlich Anfang Ju-
1i 1958 vpeim XKldger eingetreten. Er heiratete wenige
Wochen spéter am 26, Juli 1958 und machte einen Hochzeits-
urlaub von ciner Woche. Gerade in diese: Zeit fielen

die hier wesentlichen Vorginge. Berilicksichtigt man die
Erfahrung, dafl gerade die Eindriicke aus der ersten Zeit
an einem neuen Arbeitsplatz besonders klar im Gedadchtnis
haften bleiben, so spielt der zwischenzeitliche lange
Zeitablauf seit Sommer 1958 bis zur ersten Vernehmung
idber diese Fragen am 11, April 1967 keine so erhebliche
Rolle fiir die Glaubhaftigkeit der richtigen zeitlichen
Einordnung lange zurlickliegender Vorgingerwie das ohne
derartige Anhaltspunkte der Fall wdre. Hinzu kommt, daB
der Zeuge jetzt von sich aus recht anschaulich genaue
Einzelheiten, wie den Standort des Glases mit den Ringen,
dic Einzelheiten der Experimente des Klidgers und das
Vorhandensecin eines Absatzmodells,'geschildert hat. Der
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Zeuge hat schliefllich, abgesehen von seiner frilheren
Beschidftigung beim Kl&ger, keine Beziehungen zum Kla-
ger und er ist am Ausgang des Rechtsstreits nicht in-
teressiert.

Selbst wenn der Widerspruch in den Angaben des
Zeugen K- iiber den Zeitpunkt, wann die Metallringe
in den Betricb des Klidgers gekommen sind, und seine
Erklédrung dieses Widerspruches mit seiner friheren Ner-
vositédt vor Gericht noch nicht die letzten Zweifel an
der Richtigkeit seiner jetzigen Aussage gerade in die~
sem entscheidenden Punkte ausridumen wiirden, so miifiten
solche Zweifel doch jedenfalls in der Gesamtbetrachtung
mit den weiteren Zeugenaussagen fiir die Frage, ob der
Beweis der fiir den Tatnestand der oifenkundigen Vorbe-
nutzung wescntlichen Vorginge gefiihrt ist, zur Bedeu-
tungslosigkeit zusammenschrumpfen.

3. Der Peinmechaniker Walter 3“, der nach
seinen Aussagen schon seit langem mit dem Kl#ger be-
freundet ist, bat iiber die streitigen Vorginge der Vor-
benutzung bercits am 7. Mdrz 1961 eine eidesstattliche
Versicherung abgegeben. Er ist am 22. September 1961
vor dem Landgericht Hamburg und am 28. Februar 1963
sowie am 21, Juli 1964 vor dem Bundespatentgericht iiber
diese Vorginge als Zeuge vernommen worden. Schon in der
eidesstattlichen Versicherung vom 7. Madrz 1961 hat er
‘erklirt, er wisse genau, daB er die erste Lieferung an
den Xldger wenige Tage vor dem 4. August 1958 getdtigt
habe, Dieser Termin sei ibm deshalb noch in guter Erin-
nerung, weil er am 4. August 1958 seinen Urlaub ange-
treten und den Auftrag des Xlidgers noch kurz vorher er-
ledigt habe. Die nach Angaben des Kldgers hergestellten
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Rohlinge seien der Absatzform angepalBte Messingringe
mit einer konischen Bobrung zum Einpressen eines
Kunststoffkernfleckens gewvesen. Uber das Datum sei-

nes Urlaubsbeginns 1958 hatte sich der Zeuge vor Ab-
gabe der cidesstattlichen Versicherung vom 7. Marz 1961
nochmals erkundigen sollen. 4uf scine Mitteilung hin
hat dann der Patentanwalt des Kldgers S-, der
den Text der eidesstattlichen Versicherung niedergelegt
hatte, noch vor der Unterzeichnung der eidesstattlichen
Versicherung das Datum des 8. August 1958 handschrift-
lich in 4. August 1958 abgedndert; der Patentanwalt hat
das untecr dem 7. Marz 1961 handschriftlich auf dem
Original. vermerkt. Der Zcuge hat diesen Zeitpunkt der
ersten Licferung im Laufe der Auseinandersetzung der
Parteien Uber dic streitige offenkundige Vorbenutzung
beil scinen wicderholten Vernehmungen immer wieder be-
stiitigt. Bel scincer Vernehmung am 28. Februar 1963 hat
er dic Ubergobe eines Marmeladenglases voll solcher
Ringe (etwa 400 bis 500 Stiick) vor Antritt seines Ur-
laubs erwdhnt. Auch bel seiner Vernehmung vor dem Senat
hat der Zcuge diese Angaben wiederholt und dahin erginzt,
dafl bei der ersten Lieferung nur einige, némlich die
grofleren Ringe an der Gelenkseite abgefridst waren.

Bei den Aussagen des Zeugen R sind zvar im
Loufe der Zeit einige Widerspriiche aufgetreten, beispicls-
weise in Bezug auf die Einkerbungen bei den Ringen und
auf secinc Mithilfc beim Einpressen der Kunststoffkern-—
flecken in diec Ringe. Diesc Widerspriiche geben jedoch
keinen AnlaB seine Angaben hinsichtlich der ersten
Lieferung der Ringe in einem Marmeladenglas und hin-
sichtlich des Zeitpunktes dieser Lieferung in Zweifel
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zu ziehen. Zu der Zeit, als sich der Zeuge erstmals iiber
diese Tatsachen auBerte, lagen die betreffenden Vorginge
erst etwa 2 1/2 Jahre zuriick, so daB sein Erinnerungs-
bild noch ziemlich frisch war. Wenn sich auch bei einigen
Einzelheiten des Geschehensablaufes mit der Zeit Erin-
nerungsfehler eingestellt haben, so vermag das die Glaub-
haftigkeitasciner Angaben Uber die Tatsache der ersten
Licferung in dem Marmeladenglas und deren Zeitpunkt nicht
ernstlich zu beeintrédchtigen. Auch dieser Zeuge hat mit

' seinem Urlaubsentritt im Jahre 1958 einen markanten An-
haltspunkt fir die zeitliche Einordnung der hier wesent-
lichen Vorgsnge.

4, Auch der seii langem mit dem Kl&ger befreundete
Kaufmann Horst B, der als kaufminnischer Angestell-
ter beim Klidger beschiftigt war, hat tiber die streitige
Vorbenutzung schon am 7. Mdrz 1961 eine eidesstattliche
Versichervng abgegeben, Er ist am 11. April 1967 vom
Bundespatentgericht hieriiber als Zeuge vernommen worden.
In der eidesstattlichen Versicherung hat der Zeuge er-
klart, er konne sich sehr genau daran erinnern, dafl der
auch ihm bekannte Walter RGJJJJJJ® dem Kliger Anfang
August 1958 die ersten Messingringe fiir Absatzflecke
ausgeliefert habe, die der Absatzform angepafit und mit
einer konischen Bohrung versehen gewesen seien. Sie
seien schon zu dieser Zeit mit eingepreBten'Kunststoff-
kernflecken versehen und zur Reparatur an Kundenschuhen
vervendet worden, indem .sie mit zwel oder drei N&geln
auf dem Absatzsockel aus Holz befestigt worden seilen.,
Bei seiner Vernehmung am 11, April 1967 hat er ausge-
sagt, dic Absatzflecken seien den ganzen August 1958
hindurch bei Reparaturen verwendet worden. Es seien schon
Reparaturen mit diesen Absatzflecken ausgefiibrt worden,
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bevor RGP in Urlaub gegangen sei. Er hat damals
auch einen Behdlter erwdhnt, in dem runde Messing-
ringe waren. Den Behidlter konnte er aber damals nicht
mehr genau beschreiben, Diese Aussage hat der Zeuge
bei séiner Verncehmung vor dem erkennenden Senat im
vesentlichen bestdtigt. Hier hat er ausgesagt, er habe
¥nde Juli/Anfong August ein Glas voll Metallstiicke auf
der lierkbank des Kldgers geschen. Er hat-auch einen
Mustcrabsatz erwsZhnt, der Ende Juli/Anfang August in
der Weidestrafle auf dem Iriscn gelegen habe und den
Kunden gezeigt worden sci, die auf die besser haltende
Neuigkeit hingeviesen worden seien.

Bei seiner Vernehmung am t1. April 1967 hat der
Zeuge veiter bekundet, der Kl&iger habe sich etwa im
Juli 1958 -~ kurz nach dem Eintritt des Zeugen beim
Kliéger - mit dem Gedanken beschidftigt, einen verbesser-
ten Absatzfleck .. herzustellen. Er habe einen Metall-
ring verwenden wollen, in den ein Kunststoffteil ein-
gcelegt wurde. Der Kldger habe viel in dieser Richtung
experimentiert. Auch das hat der Zeuge bei seiner Ver-
nehmung vor dem erkenncenden Senat bestdtigt und mit
weiteren Einzelheiten genauer geschildert. Der Klidger
habe aufgebogene Schellen von elektrischen Leitungen
benutzt, mit denen er Versuche gemacht habe. Als EBr-
innerungsstiitze fiir die zeitliche Einordnung der dama-
ligen Vorgénge dient dem Zeugen der Beginn seiner T&-
tigkeit beim Klédger widbrend seines Urlavbs im Juni 1958
und der bald nach seinem Eintritt beim Kldger erfolg-
te Umzug der Schubmacherwerkstatt von der Treskow-
strafie in Hamburg-Eimsbiittel in die WeidestraBe in
Hamburg-Bahrenbeck. In dieser Zeit seien gelernte
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Schuhmacher als Gesellen in den Betrieb des Klégers
gekommen., Das Experimentieren des Kldgers habe er
alsbald nach dem Umzug in die WeidestraBe beobachtet.
Es habe sich iliber den Juli hingezogen, sei aber hek-
tisch verlaufen, weil der Kldger an der Einfiihrung
der Neuerung sehr intercessiert gewesen sei. Der Zeuge
bat weiter auf Befragen des ProzefRbevollméchtigten
des Beklagten ausgesagt, er habe nach dem 11, April 1967
mit keinem der Beteiligten, insbesondere nicht mit
Dieter K@ iiber den Gegenstand seiner Vernehmung
gesprochen.

Die vorstehenden Bekundungen des Kaufmanns Horst
B- bestédtigen die Angaben, die die beiden anderen
Zeugen gemacht haben. Mogen peli seinen Aussagen auch
die Schlufifolgerungen liber den zeitlichen Ablauf der
streitigen Vorginge einen breiteren Raum einnehmen als
bei den beiden anderen Zeugen, so fiigen sie sich doch
im Ganzen geschen in das durch die Aussagen der anderen
Zeugen entstandene Bild vom zeitlichen Ablauf der Vor-
génge um die Benutzung der streitigen Absatzflecken
beim Klidger ein., Zwar sind auch bel diesem Zeugen in
Laufe der Zeit Erinnerungsfehler nicht ausgeblieben,
beispielsvicise hinsichtlich der Urlaubszeit von R-
- und dessen Lieferungen nach dem Urlaub. Auch ist
das Fchlen des Versicherungsnachweises filir den Monat
Juli 1958 und die mangelnde Kemntnis des Zeugen hiervon
nur schwer erkldrlich. Im Rahmen des Gesamtbildes tre-~
ten jedoch die daraus etwa herzuleitenden Zweifel an
der Glaubhaftigkeit der Angaben des Zeugen so stark in
den Hintergrund, daB sie nicht mehr ins Gewicht fallen,
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5. Auch der Umstand, daf der Kladger selbst erst
am 6. Februar 1959 ceinc den Absatzfleck betreffende
Patent- und Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht hat,
ferner scine Verteidigung im Verletzungsprozefl vor
dem Landgericht Hamburg sowie der Inhalt seiner eigenen
cidesstattlichen Erklidrung vom 15. August 1959 be-
eintridchtigen nicht das aus den Aussagen der Zeugen
gewonnene Bild vom Ablauf der Vorginge seit Juli/August
Die Schutzrechtsanmeldungen konnen aus Unkenntnis iiber
die Folgen einer verzdgerten Anmeldung und aus dem
Mangecl an Mitteln in dem jungen aufstrebenden Unterneh-
men des Kldgers erst so spdt nach der eigenen Vorbenut-
zung erfolgt sein. Die Darstellung in den Zeichnungen
der Anmecldungen erklért sich zwanglos aus der Sicht des
Schuhmachers, flir den dic Oberscite des Absatzflecks
dort ist, wo die Ndgel in den Absatzileck eingetrieben
werden; der Hinweis in den urspriinglichen Beschreibun-—
gen, dofl das Loch -~ im Messingring - als sichere Nagel-
filhrung dienc, stellt klar, daB die Verjingung auf den
Absatzsockel hin gerichtet sein soll. Die urspriingliche
Verteidigung des Klégers im VerletzungsprozeB, die die
jetzt streitige Vorbenutzung unerwdhnt 1ldB8t, aber aus~
gefuhrt hat, der Gegenstand des dem Streitpatent ent-
sprechenden Gebrauchsmusters des Beklagten sei beim
Kldger im Sommer 1958 intern fertig gewesen, mit der
Fabrikation fiir den Vertrieb sei im Januar 1959 begon-
nen und der Vertrieb Anfang Februar 1959 in gréBerem
Unfang aufgenommen worden, kann sich aus der Befilirch-
tung crklédren, mit dem Vorbringen der streitigen offen-
kundigen Vorbenutzung die eigenen Schutzrechtsanmeldun-
gen gefdhrden zu missen, weil die Vorbenutzung auBlier—~
halb der Neuheitsschonfrist erfolgte. Im ilibrigen kann

1958,
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glch die erwidhnte "interne" Fertigstellung aber auch
auf die "Benutzung'" in der eigenen Reparaturwerkstait
bezichen, wdhrend mit dem "Vertrieb" im Jahre 1959
offensichtlich der Vertrieb der Absatzflecke an andere
Schuhmacher gemeint gewesen ist. Das Verschweigen der
cigenen offenkundigen Vorbenutzung in der eidesstatt-
lichen Versicherung vom 15. August 1959 ist leicht da-
mit zu cerkléaren, daB der Kldger die darin erwdhnte wei-~
ter zurilickliegende Vorbenutzung des Absatzflecks mit
der Dreikantdrehsicherung glaubte leichter beweisen

zu konnen, ohne seine eigenen Schutzrechte zu geféhrden.

6. Insgesamt betrachtet ergeben die Zeugenaussagen
ein eindeutiges Bild von der Vorbenutzung des Absatz-
flecks durch den Kldger und von ihrer zeitlichen Ein-
ordnung ab Anfang August 1958, Trotz der Erfahrung, daf
bei wirtschaftlich interessanten Neuerungen des Ofteren
Dritte auftreten, die erkliaren, den Gegenstand der
Neuerung schon vor dem Prioritédtstage offenkundig vor-
benutzt zu haben, trotz des Fehlens jeglichen urkund-
lichen Materials iiber die Vorbenutzung und deren Zeit-
punkt (was aus den Gefadlligkeitslieferungen des Fein-
mecchanikers RE® und der Eigenart der Auslieferung
im Schubreparaturgeschdft zu erklidren ist), trotz et-
waiger Zweifel wegen der seitdem vergangenen langen
Zeit und der dadurch bedingten Mtglichkeit von Erin-
nerungsfehlern, und trotz gewissexr Widerspriiche in den
Zeugenaussagen bhei der Wiedergabe von Einzelheiten des
damaligen Geschechensablaufs sieht der erkennende Senat
daher den Bewels der Vorbenutzung in der von den Zeugen
geschilderten Weise und in dem von ihnen angegebenen
Unfang voll als gefiihrt an.,

¢

N

N
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7. Die jctzt als erwiesen angusehende, in einer
groferen Anzahl von F&allen geschehene Vorbenutzung
des streitigen Damenschuhabsatzes mit den Merkmalen
des Streitpatentes ist - anders als die im ersten
Berufungsurteil vom 25. November 1965 allein als er-
viesen zu behandelnde Vorbenutzung im Falle der Frau
zung anzuschen, und zwar gerade auch bei Beriicksich-
tigung der Grundsidtze, die der Ia-Zivilsenat in dem
damaligen ersten Berufungsurteil (GRUR 1966, 484,
486 ff - Pfennigabsatz ~) dafiir aufgestellt hat. Zwar
ist die Offenkundigkeit nicht achon durch die blogSe
Tatoache der Auslicferung der reparierten Schuhe an
dic Kundinnen und an die Schubhgeschédfte mit Reparatur-
annahnestellen (die der Klidger nach der Aussage dcs
Zeugen B ouch schon seit Anfang August 1958 mit
den streitigen Absatzreparaturen bedient hat) herbei-
. gefibrt worden, weil die in den Absatzflecken verkor-
perte technische Lehre durch blofBen Augenschein wvon
auflen ner nicht zu erkennen war. Nach den insoweit
iibereinstimmenden Aussagen der Zeugen K- und B¢j»
sind jedoch beim Kliéger seit etwa Anfang August 1958 in
einem nicht unbetrachtlichen Umfang fortlaufend Absatz-
flecken der im Streitpatent unter Schutz gestellten
Art zu Reparaturen verwendet und ausgeliefert worden.
Mogen die tdglich verarbeiteten Stiickzahlen damals auch
noch nicht scehr groB gewesen sein, so ergaben sie bis
zur Anmeldung des Streitpatents am 20, September 1958,
also in etwa 6 Vochen, doch eine nicht unbeachtliche
Gesamtzohl, Wahrend dieser Zeit sind in den Laden des
Kldgers kommende Kundinnen auch ausdriicklich auf die
gegeniiber den Absatzflecken aus Ieder und Perlon hirtere
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und haltbharcre Neuigkeit hingewiesen worden, was ihnen
anhand des bercits damals im Ladenraum in der Weide-
straBc vorhandenen Absatzmodells erlidutert wurde. Wenn
auch nicht angenommen werden kann, daB der Zeuge D@D
die von ihm zum Abholen von reparaturbediirftigen

Schuhen und zur Auslieferung aufgesuchten Schuhgeschédite
in gleicher Veise auf die Neuigkeit aufmerksam gemacht
hat, so begrinmdet doch schon die Auslieferung der mit
dem neuartigen Absatzfleck reparierten Schuhe an eine
nicht unbeachtliche Zahl von Kundinnen im ILaden des
Kldgers sclbst eine gewisse Vahrscheinlichkeit dafiir,
dall noch vor dem Prioritatstag des Streitpatents, d.i.
vor dem 20. Scptember 1958, andere Sachverstidndige die
Neucrung wahrnchmen konnten. Denn die Auslieferung der
nit dem Absatzfleck reparierten Schube an eine nicht
unbeachtliche Anzahl von Kundinnen erodffnete die nicht
zu fernlicgende Moglichkeit, daB diese Schuhe infolge
einer baldigen erneuten Reparaturbediirftigkeit (die sehr
stark vom AusmafB der Benutzung des Schubwerks abhangt
und nach zwel bis drei Wochen Tragzeit im Bereich der
von den Parteien und dem sachkundigen Zeugen K@D ve-
stdtigten praktischen Erfahrung liegt) zu anderen Schuh-
machern gelangten. Dabel lag es nicht fern, daB diese
den als Neuerung erkennbaren Absatzfleck untersuchten
und Kenntnis von der Neuerung erlangten, zumal die Kun-
dinnen von Kldger und seinen Gesellen darauf aufmerksam
gemacht waren, daff es sich bel dem Absatzfleck um eine
besonders haltbare Neuigkeit bandelte, und die Erfahrung
dafiir spricht, da8 zumindest einige der Kundinnen das
nicht fiir sich bebhalten, sondern - besonders aus Anlaf
der erneuten Reparatur - weitergegeben haben werden. Da
das wesentliche Merkmal der Neuwerung, die konische (ff-
nung in dem vom Kunststoff ausgefiillten Metallring beim
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AblGscen des Absatzflecks ohne weiteres durch einen
Vergleich der beiden Seiten der Oberfliéchen des Rin-
ges zu erkennen war, besteht kein ernstlicher Zweifel
daran, daR die Schubmacher, in deren Hidnde die vom Klé&-
ger mit dem nceucn Absatzfleck versehenen Schuhe bel
einer erncuten Reparatur gelangten, von dem im Streit-
patent unter Schutz gestellten Absatz Kenntnis erlangen
konnten. Damit sind die Voraussetzungen der Offenkun-
digkeit der Vorbenutzung erfiillt.

III.

Da der Gegenstand des Hauptanspruchs somit der er-
forderlichen Neuheit entbehrt und die Unteranspriiche
keinen cigenen erfinderischen Gehalt aufweisen, war das
angcfochtence Urteil abzudndern und das Streitpatent in
vollem Umfang fiur nichtig zu erkldren.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 in
Verbindung mit §§ 40 Aos. 2, 36 g Abs. 1 und 41 o0 Abs., 1
PatG und § 101 ZP0; sie umfaBt die Kosten aller Rechts~
zige, dic auficrgerichtlichen Kosten der Parteien und
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die durch die Nebenintervention verursachten Kosten.

Toscher Claflen Priistedt
Ballhaus Bruchhausen
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