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Sc:hlagwort.: 	"Neuheit (ja); offenkundige Vorbenutzung; Ausschlug der 
Of fenkundigkeit durch Geheimhaltungsvereinbarung zwischen 
Geschàftspartnern (ja); erfinderische Tatigkeit (ja); 
begrenzte Ermittlungspfljcht der Kainmer bei Ruckzug eines 
Verfahrensbeteiligten aus dem Verfahren" 

Laitsatz 

Zurn Zustandekommen einer die Offenkundigkeit aussch1ieLenden 
Geheimhaltungsvereinbarung bedarf es nicht notwendigerweise eines in 
Schri tftform abgeschlossenen Vertrags. 

Der Inhalt einer geschaftlichen Besprechung gilt dann nicht als der 
Ottentlichkeit zuganglich gemacht im Sinne von Art. 54 (2) EPO, wenn 
zwischen den Beteiligten Einverstãndnis Uber dessen Geheimhaltung 
bestand und ein Bruch der Geheimhaltung nicht erwiesen ist. 

Em soiches Einverständnis kann anlaglich einer geschaftlichen 
Besprechung im Rahmen einer gemeinsamen technischen Entwicklung 
zustandekommen, wenn gleichlaufende Interessen der Beteiligten 
anzunehmen sind und ein mOndlich geauerter und sich aus einem 
Z-4chnunqsaufdruck ergebender Geheimhaltungsvorbehalt vorliegt. 
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Europisches 	European 	 Office européen - 
Patentamt 	Patent Office 	des brevets 

JO  -4..))  Beschwerdekammem 	Boards of Appeal 	 Chambres de recours 

AJctsnzsjchgz T 830/90 - 3.2.1 

ENTSCHEIDUNG 
dex T.cbnich.n Bschw.rd&ca.r 3 .2 .1 

vom 23. Juli 1993 

Beschw.rdft1hrrz 	 Macor Marine Systems International GxnbH 
- 	(Patentinhaber) 	 Sonneberger StraEe 20 

D - 28329 Bremen (DE) 

Vertr.terz 	 Eisenfuhr, Speiser & Partner 
Martinistrage 24 
D - 28195 Bremen (DE) 

Ang.fochtane Entsch.idungz Entch.idung der Einspraichsabt.i1ung d.s 
Europiach.n Pat.tamta yam 12. Juni 1990, mit 
.chriftlich.r BsgrUndung zur Poet g.gQb.n am 
10. Sept.mb.r 1990, mit d.r das .urepAiache 
Pat.nt Nr. 0 163 105 aufgrund des Artikels 
102 (1) EPI wid.rruf.n worden ist. 

Zusaensetzung der Kaizmier: 

Vorsitzendsr: 	F.A. Guinbel 
Uitgliederz 	F.J. Prols 

S. Crane 
W.M. Schar 
J.C.M. De Preter 
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Sachverhalt und Axitr&ge 

Auf die am 19. April 1985 angemeldete und am 

4. Dezeinber 1985 verOffentlichte europãische Patent-

anmeldung Nr. 85 104 769.6 wurde am 22. Juli 1987 das 

europische Patent Nr. 0 163 105 erteilt. 

Der von der Einsprechenden am 19. April 1988 gegen das 

Patent eingelegte Einspruch war auf den Einspruchsgrund 

gemag Artikel 100 a) EPU (fehlende Neuheit bzw. mangeinde 

erfinderische Ttigkeit) gestUtzt. Zu seiner Begrundung 

- 	 wurden von der Einsprechenden die Druckschriften 

Dl: 	DE-U-1 875 033 und 

Zeitschrift "Neues aus der Technik", Nr. 4, 

16. August 1982, Seite 2 

genannt. 

Ferner sind zu mehreren von der Einsprechenden geltend 

gemachten of fenkundigen Vorbenutzungen folgende Dokuxnente 

als Beweismittel vorgelegt worden: 

Zeichnung Nr. 108/8/83-01 vom 21.1.84 der 

Firma Kvaerner Brug (Deutschland) GinbH (bezeichnet 

als Njag B"), eingereicht mit der Einspruchs-

begriindung am 19.4.1988; 

Zeichnung Nr. 108/8/83-02 vom 21.1.84 der 

Firma Kvaerner Brug (Deutschland) GrnbH (bezeichnet 

als "Anlage C"), eingereicht mit der Einspruchs-

begrundung am 19.4.1988 

.1... 
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handschrjftljche Gesprachsnotiz des 

Zeugen Springhorn, datiert 13.4.1984 (bezeichnet 

als "Anlage A"), der Einspruchsabt ei lung vorgelegt 

am 12.6.1990. 

Von der Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) wurden un 
Einspruchsverfahren die folgenden weiteren Dokuxnente 

vorgelegt: 

Schreiben des Herrn R. HOlscher vom 8.9.1986 an 

die Beschwerdeführerin (bezeichnet als 

"Anlage P2"), im EPA eingegangen am 18.6.1988 

Schreiben des Herrn G. Dingfeld, ohne Datum an die 

BeschwerdefUhrerin (bezeichnet als "Anlage P3"), 

im EPA eingegangen am 18.6.1988, 

Zeichnung Nr. 0000971/1 Z der Firma Deutsche 

MacGregor GmbH vom 27.1.84, Bau-Nr. 160, Schiffs-

werft Cassens, Faltdeckel und Querschotte; 

vorgelegt in der mündlichen Verhandlung am 

12.6.1990 (von der Beschwerdeführerin als "Anlage 

B" bezeichnet); 

Zeichnung Nr. 0000980/0 B der Firma Deutsche 

MacGregor GmbH vom 18.1.84, Bau-Nr. 160, 

Schiffswerft Cassens, Verfahreinrichtung für 

Getreideschotte, vorgelegt in der rnUndlichen 

Verhandlung am 12.6.1990 (von der Beschwerde-

führerin als "Anlage C" bezeichnet). 

un Einspruchsverfahren sind im Zuge einer Beweisaufnabme 

an1à11ich der mündlichen Verhandlung vor der Einspruchs-

abteilung am 12. Juni 1990 zwei der von der Einsprechen-

den angebotenen Zeugen vernoxnrnen worden. 

0831.0 
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HierUber sind die der angefochtenen Eritscheidung als 

Anlagen I und II beigefügten Zeugenprotokolle 

ZP I): 	Zeugenprotokoll des Herrn Manf red Springhorri, 

Angesteller der Einsprechenden (Fa. Kvaerner 

Brug GmbH) 

ZP II): 	Zeugenprotokoll des Herrn Georg Krey, 

Angesteliter der Schiffswerft Casseris GnibH 

angefertigt worden. 

Der Einspruch führte zuxn Widerruf des Patents mangels 

Neuheit durch die in der mündlichen Verhandlung vom 

12. Juni 1990 verkUndete und am 10. September 1990 mit 

schriftlicher Begrundung zur, Post gegebene Entscheidung, 

die im wesentlichen damit begrundet wurde, dag der 

Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents von der 

Patentinhaberiri selbst im Rabmen eines Lieferungsangebots 

an die niclit im erforderlichen Umfang zur Geheimrthaltung 

verpflichtete Schiffswerft Cassens GmnbH of fenbart und 

damit der Of fentlichkeit im Sinne von Artikel 54 (2) EPU 

zuganglich gemacht worden sei. Im ubrigen sei der 

Gegenstand des Patents auch vor dem Prioritàtstag von der 

Schiffswerft an einen Wettbewerber der Patentinhaberin 

bekanntgegeben warden. 

Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die 

BeschwerdefUhrerin (Patentinhaberin) unter gleichzeitiger 

Bezahlung der BeschwerdegebQhr am 30. Oktober 1990 

Beschwerde eingelegt. Die BeschwerdebegrOndung ist am 

8. Januar 1991 eingegangen. 

Die Beschwerdeführerin beancragte die Aufhebung der 

angefochtener Entscheidur.g und die A - frechterha1tur.g des 

Patents in der erteilten Fassung. 
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Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Vorrichtung zum Verfahren von Querwnden (Schotte) in 

Laderàu.men von Schiffen, mit am Schott (20) befestigten, 

im Betrieb am SQllrand (14, 15) des Laderauins schienen- 

gefQhrten Laufrollen, und mit einer Einrichtung zum 

Uberführen des Schotts aus einem Ruhezustand, in dem es 

gegenuber dem Laderau.rn festgelegt ist, in einen Fahr-

zustand, in dem es relativ zuxn Laderaurn bewegbar 1st, 

dadurch gekennzeichnet, daE, die Laufrollen (31, 33; 41, 

43) an Laufwagen (30, 40) gelagert sind, die am Schott 

(20) relativ zu diesern beweglich befestigt und un 

Ruhestand des Schotts auier Eingriff mit dem Süllrand 

bringbar und in den Laderauxn bewegbar sind." 

VI. 	Die zur Stutzung ihres Antrags von der Beschwerdeführerin 

vorgebrachten Argumente lassen sich wie folgt zusa.trffnen- 

fassen: 	 - 

Die Auffassung der Einspruchsabteilung bezüglich der 

Erklarungen D6 und D7 der Herren HOlscher und Dingfeld, 

wonach diese Mitarbeiter der Schiffswerft Cassens nicht 

von einer Geheirnhaltungsverpflichtung ausgegangen seien, 

werde nicht vom Zeugenprotokoll ZP II des Herrn Krey 

gedeckt, der diesbezuglich keine spezifischen und/oder 

substantiierten Aussagen gemacht habe. Es sei unver-

ständlich, warum die Einspruchsabteilung den Dokumenten 

D6 und D7 entnebme, dais zwar TMdurchaus ein Interesse der 

Auftragnehmerin (BeschwerdefOhrerin) an einer vertrau- 

lichen Behandlung der von ihr erteilten techriischen 

Informationen anzunehtnen sei, nicht aber eine inhaitlich 

Uber den Wortlaut des Schreibens hinausgehende Festlegung 

einer przisen und umfassenden Geheimhaltungsver-

pflichtung", denn Neine soiche ware für die Firma Cassens 

als Auftraggeberin schwerlich annebinbar oder einzuhalten 

gewesen, weil dadurch die unverzQgliche Projektausfuhrung 

0831. D 
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erheblich behjndert, wenn nicht gar vereitelt warden 

ware " . Ganz aligemein gelte vielrnehr der Grundsatz, daf, 

eine Information dann nicht der Of fentlichkeit zuganglich 

gernacht werde, wenn die entsprechende Of fenbarung mit 

einer Geheiinhaltungsverpflichtung verbunden sei. Zu deren 

Begrundung bedUrfe es nicht notwendigerweise einer 

Vereinbarung, vielmehr konne sich diese Verpflichtung 

auch stillschweigend aus den Umstanden des Falls nach 

Treu und Glauben ergeben. Einen bedeutsamen Unterschied 

zwischen "vertraulicher Behandlung" und "Geheixnhaltung" 

gebe es nicht. Es bedürfe somit nicht einer umfassenden, 

nach vertragsrechtlichen Grundsãtzen zustande gekoinmenen, 

rechtsverbindlichen Verpflichtung zur Geheirnhaltung 

innerhaib eines vom vertragswillen der Parteien direkt 

oder indirekt gedeckten inhaitlichen Umfangs. 

Es sei nicht ersichtlich und auch dem Zeugenprotokoll 

ZP II des Herrn Krey nicht zu entnehmen, dag zwischen der 

Auftragserteilung am 21. Januar 1984 und dem Prioritts-

tag des Streitpatents (27.4.1984) dessen Gegenstand-einern 

Betriebsfremden mitgeteilt wurde und dag für eine soiche 

Mitteilung eine Notwendigkeit bestand. Auch das Datum der 

angeblichen Informationsweitergabe an Herrn Springhorn 

(13.4.1984) sei darin nicht bestatigt worden. 

Unterstelle man jedoch, dag die Informationsweitergabe am 

13. April 1984 an Herrn Springhorn stattgefunden habe, 

dann ware Artike]. 55 (1) a) EPU heranzuziehen, wobei die 

darin genannte Frist von sechs Monaten vor Einreichung 

der europaischen Patentanmeldung nicht vain Anmeldetag, 

sondern vom Prioritatstag zurUckzurechnen sei. 

/ 
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VII. Die Einsprechende hat den Einspruch mit Schreiben vom 

18. Oktober 1990, d. h. noch vcr dem Eingangszag der 

Beschwerde, zurUckgenonnen und hat sich seitdem nicht 

mehr geui.ert. 

Ent scheidungsgrunde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

den Regeln 1 (1) und 64 EN); sie ist zulässig. 

Verfahrensrechtliche Fragen 

Die Einsprechende hat ihren Einspruch zuruckgenornrnen und 

ist daher am Beschwerdeverfahren nicht mehr betei1igt 

(T 789/89 - 3.2.1 voxn 11. Januar 1993, wird publiziert) 

Da die Beschwerde von der Patentinhaberin gegen die 

widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt 

worden ist, ergeben sich daraus keine wèiteren ver -

fahrènsrechtlichen Folgen. Vielmehr mug die Beschwerde-

kammer die Entscheidung der Einspruchsabteilung sachlich 

uberpruf en und kann nur dann diese Entscheidung aufheben, 

wenn die Einspruchsgründe der Aufrechterhaltung des 

europaischen Patents nicht entgegenstehen. Dabei kOnnen 

auch Beweismittel, die von der Einsprechenden vor der 

Zurücknahine des Einspruchs vorgebracht worden sind, 

herangezogen werden (T 629/90, AB1. EPA 1992, 654). 

Die Kaxraner hat jedoch nur eine begrenzte Verpflichtung 

zur Ermittlung von ?mts wegen (Art. 114 (1) EN)) in bezug 

auf of fenkundige Vorbenutzungen (vgl. die Beschwerde-

kaxnrnerentscheidung T 129/88 - 3.3.3, Leitsatz verOffent- 

licht im AB1. EPA 9/1992), also etwa im Falle eines 

Zeugenangebots durch die Einsprechende eine weitere 

Beweisaufnabxne zur Kiarung von Widerspr1chen anzube-

raumen, wenn es schwierig ist, die wesentlichen Umstande 

0931.0 
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ohne Mitwirkung der Einsprechenden festzustellen, oder 
wenn keine Aussicht auf Klärung besteht. 

	

3. 	Stand der Technik und Neuheit 

	

3.1 	Druckschriftlicher Stand der Technik 

Die in der Beschreibungseinleitung des angefochtenen 

Patents gewurdigte Druckschrift Dl of fenbart eine 
Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, bei der 
die schienengefUhrten Laufrollen unbeweglich an der 

Querwand gelagert und im Gegensatz zurn Streitpatent nicht 
mit Laufwagen ausgestattet sind, die in den Laderaum 

bewegt werden kOnnen. 

Die Druckschrift D2 betrif ft keine Vorrichtung zum 
Verfahren von Querwãnden (Schotten) mittels Laufrollen, 
sondern verschiebbare Hubrollen für faitbare Luken-

abdeckungeri von Schiffen mid unterscheidet sich somit 
schon gattungsgerrL&S vom Gegenstand des Streitpatents. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist 

somit un Vergleich zuin druckschriftlichen Stand der 

Technik neu. 

	

3.2 	Vorbenutzungshandlungen 

Die von der Einsprechenden geltend gernachten und 
angeblich of fenkundig gewordenen Vorbenutzungshandlungen 
basieren -auf Besprechungen zwischen. der mit dern Neubau 

eines Schiffs beauftragten Schiffswerft Cassens GinbH und 

zwei miteinander konkurrierenden Zulieferfirinen, nãrrtlich 

der BeschwerdefQhrerin (Patentinhaberin) und der Em- 
sprechenden. Dabei ging es urn die Unterbreitung von 

Angeboten an die Schifswerfc in Zusannenhang mit 

.1... 
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verfahrbaren Querwnden (Schotten), die das Absch1ieien 

des Laderaums mit Lukendeckein ncht behindern. 

Die Einsprechende erblickt in den folgenden drei Sach-

verhalten eine of fenkundige Vorbenutzung: 

Erste angebliche Vorbenutzung 

Die Beschwerdeführerin selbst hat nach eigenern Kundtun 

bei einer Besprechung am 21.1.1984 (und am Vortage 

telefonisch) den Herren Holscher und Dingfeld von der 

Schiffswerft Cassens den dem Streitpatent zugrunde-

liegenden technischen Gedanken im wesentlichen of fenbart. 

Bei der Besprechung ist es urn die Lieferung der 

Verfahreinrichtung für die Getreideschotte und die 

Lukendeckel eines Schiffsneubaus gegarigen, wobei auch der 

Auftrag an die Beschwerdeführerin erteilt worden ist. 

Hierzu liegen die Dokuinente D6 und D7, námlich die 

schriftlichen Bestatigungen der Herren HOlscher und 

Dingfeld vor. 

Zweite angebliche Vorbenutzung 

Diese Handlung habe an1à11ich eines von der 

Firma Kvaerner Brug GinbH (Einsprechende) der Schiffswerft 

Cassens unterbreiteten Angebots stattgefunden. Nach dern 

Zeugenprotokoll ZP I ist am 20.1.1984 in einem Gespràch, 

bei dem u. a. der Zeuge Springhorn auf seiten der 

Firma Kvaerner Brug und zuinindest zeitweise Herr HOlscher 

von der Schiffswerft anwesend waren, die Ausbildung der 

Getreideschotte und der Lukendeckel erOrtert worden. Die 

Besprechung hat zu dern Ergebnis gefuhrt, dais als einzige 

.1... 
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brauchbare LOsung das Verrollen der Schotte angesehen 

wurde. Daraufhin hat der Zeuge Springhorn nach seiner 

Aussage (Zeugenprotokoll ZP I) am 21.1.1984 die 

Zeichnungen ensprechend den Dokumenten D3 und D4 

angefertigt und am gleichen Tag per Post an die 

Schiffswerft Cassens geschickt (die Zeichnung nach D3 

trãgt einen diesbezUglichen handschriftlichen Verrnerk). 

Dritte angebliche Vorbenutzung 

Eine dritte Weitergabe des dem angefochtenen Patent 

entsprechenden LOsungsgedankens habe nach der Aussage des 

Zeugen Springhorn (Zeugenprotokoll ZP I) am 13.4.1984 auf 

der Schiffswerft stattgefunden. Dernnach fUhrte der Zeuge 

Springhorn für die Einsprechenden an diesein Tag u. a. mit 

Herrn Krey von der Schiffswerft çassens ein Gespràch über 

Lukendeckel für weitere Neubauten. Aufgrund einer 

Nachf rage nach der techriischen Ausführung der an die 

Wettbewerberin (Beschwerdeführerin) vergebenen Schott- 

- verfahreinrichtung wurde deren technische Funktion von 

Herrn Krey detailliert beschrieben, worüber der Zeuge 

Springhorn gleichzeitig die als Dokurnent D5 vorgelegte 

Gespràchsnotiz anfertigte. Geinãf Zeugenprotokoll ZP I 

hatte der Zeuge danach noch Gelegenheit, in aufliegende 

Zeichnungen der Beschwerdeführerin Qber diese Vorrichtung 

Einsicht zu nebmen, und er hat danach in seiner 

Firma Kvaerner Brug Entwürfe anfertigen lassen, die eine 

Druckverringerung auf der Laufrollenbahn zuxn Ziele hatten 

und spter als Angebot an die Schiffswerft Cassens 

eingebracht worden sind. 

.../... 
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3.2.1 Eine of fenkundige Vorbenutzung des Gegenstands eines 

Patents liegt vor (vgi. T 93,29, ABI. EPA 992, 712, 

Punkt 8.1, T 538/89 vom 2.1.1991, Pkt. 2.3.1, nicht 

verOffentlicht), wenn 

die Benutzung vor dem Anxnelde-bzw. Priorittstag des 

Streitpatents ero1gte (Wann f and die Handlung statt, 

war es eine çbenutzung?) 

der Gegenstand der Benutzung mit dem Gegenstand des 

Streitpatents übereinstirrnt 	wurde benutzt? 

Umfang der Benutzung, Wesensgleichheit des benutzten 

Gegenstands mit dem Gegenstand des Streitpatents) und 

die Umstànde der Benutzung derart sind, daf der 

benutzte Gegenstand der Of fentlichkeit zugãnglich 

gemacht und somit of fenkundig geworden ist ('1j, 

und durch wen ereignete sich die Vorbenutzung? Art 

und Umstnde der Vorbenutzung). 

3.2.2 Erste angebliche Vorbenutzung 

Die Beschwerdeführeriri hat in ihrer Einspruchserwiderung 

vom 16.6.1988 (Seite 11, Pkt. 2) ausdrücklich erklärt, 

dag sie am 21.1.1984 die dem Streitpatent zugrunde-

liegende Erfindung im wesentlichen der Schiffswerft 

Cassens of fenbart hat. Dies wird auch von dem Inhalt der 

Dokuznente D6 und D7 bestatigt. Demzufolge sieht es die 

Katruner als erwiesen an, dag die erste Vorbenutzungs-

handlung vor dem Prioritàtstag stattfand und dag Wesens-

gleichheit zwischen den Gegenstand der Vorbenutzung und 

den Gegenstand des Streitpatents vorliegt und somit die 

vorstehend genannten Kriterien A und B erfiilit sind. 

../. 
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Die Umstände und die Art der .Vorbenutzung (Kriteriuxn C) 

stehen unbestritten insoweit fest, als es sich urn den Ort 

(Schiffswerft Cassens) und die Beteiligten der Handlung 

(Beschwerdefuhrerin als Zulieferer und Geschäftsführer 

bzw. Angestellte der Auftraggeberfirma Schiffswerft 

Cassens) handelt. 

Strittig 1st, ob die Of fenbarung des Gegenstands des 

Streitpatents bei der Auftragsvergabe mit einer Geheim-

haltungsvereinbarung verbunden war und ob die dabei 

anwesenden Angesteliten der Schiffswerft Cassens daher 

der Offentlichkeit zuzurechnen sind oder nicht. 

In Ubereinstimmung mit den Richtlinien für die Prufung im 

EPA, D-V, 3.1.3.2 ist die Kainmer der Auffassung, daf, eine 

soiche Of fenbarung dann nicht of fenkundig, d. h. der 

Offentlichkeit zugänglich gemacht ist, wenn dabei eine 

Geheiznhaltung 

ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart und 

nicht gebrochen worden ist. 

Nach Ansicht der Kainmer hängt es dabei vom Einzelfall ab, 

ob ein bei einem Angebot bzw. bei einer Auftragsvergabe 

zuxn Ausdruck kommender technischer Gedanke der 

Offentlichkeit zuganglich gemacht wird. 

Im vorliegenden Fall wird in den von der Beschwerde-

fuhrerin vorgelegten Schreiben gemaZ D6 und D7 von dern 

Geschäftsführer (Herr HOlscher) und dem Leiter des 

Schiffbaubüros (Herr Dingfeld) der Schiffswerft Cassens, 

die beide bei der Auftragsvergabe am 21.1.1984 anwesend 

waren, folgendes dargelegt: 
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"Die Herren von MacGREGOR hatten ausdrücklich darauf 

hingewiesen, daS die von der Deu:schen MacGREGOR 

empfangenen Inforinationen, insbesondere bei Gesprchen 

mit Mitwectbewerbern, vertraulich zu behandein seien. Bei 

Vorstellung neuartiger technischer Konzeptionen eine 

Selbstverstãndlichkeit" (so Herr HOlscher in D6). 

"Für mich war es selbstverstãndlich, daE die von der 

Deutschen MacGREGOR empfangenen Informnationen, 

insbesondere un Falle eines Gesprâches mit Mitbewerbern, 

vertraulich zu behandein waren. Hierauf hatten die Herren 

von MacGREGOR auch ausdrUcklich hingewiesen" (so 

Herr Dingfeld in D7). 

Damit wird bestatigt, dag Vertraulichkeit für die 

Herren HOlscher und Dingfeld und damit für die 

Firma Cassens selbstverstàndlich gewesen sei, d. h. dais 

sie ihre Zustirmnung gefuriden habe. 

Dieser Inhalt der Dokumnente D6 und D7 ist weder von der 

Einspruchsabteilung noch von der Einsprechenden in Frage 

gesteilt worden. Die Kanner sieht auch keinen Grund an 

dessen Richtigkeit zu zweifeln. Es wurde insbesondere 

auch nicht vorgebracht, dem Hinweis der Beschwerde-

führerin sei damnals widersprochen worden. Die Zustirrimnung 

zum Vertraulichkeitsvorbehalt mug somit damnals, wenn 

nicht mnündlich, so, angesichts der vergleichbaren 

Interessen der an einer gemeinsamnen technischen 

Entwicklung beteiligten Parteien, doch schiussig 

(konkludent) erfolgt sein. Die weiteren Beweismnittel 

stehen dexn auch nicht entgegen. un Zeugenprotokoll ZP II 

des Zeugen Krey, Angesteilter der Schiffswerft, sind 

lediglich Ausführungen un Hinblick auf die Vertraulich- 

.../... 
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keit der zweiten MVorbenutzung" gemacht worden. Die 

vernonnenen Zeugen Krey und Springhorn haben an den in 

den Dokumenten D6 und D7 erwãhnten Verhandlungen nicht 

persOnlich teilgenoxmrten, so dag sie bezuglich einer dort 

vereinbarten Vertraulichkeit naturgemE keine Aussagen 

machen konnten. 

Die Kainmer sieht schon aus vorstehenden GrUnden keinen 

Anlag zu bezweifeln, daS bei der ersten Vorbenutzung eine 

Vertraulichkeitsvereixtharung zustande gekoinmen ist, des 

Inhalts, daZ der Gesprãchs- bzw. Zeichriungsinhalt nicht 

weiterzugeben und daher geheimzuhalten ist. Dies gilt 

uxnso rnehr, als die von der Beschwerdeführerin vorgelegten 

Zeichnungen (D8 und D9) gut ersichtliche Stenipelaufdrucke 

mit Verweisung auf §S 18 - 20 tJWG und § 823 BGB ent-

halten, aus denen ein Geheimnhaltungsvorbehalt hervorgeht, 

der von den Beteiligten zweifellos zur Kenntnis genonunen 

worden urid unwidersprochen geblieben ist. Dag diese 

Sterapelaufdrucke auf das Gesetz gegen den unlauteren 

Wettbewerb (Deutschland) betref fend die Wahrung der guten 

Sitten ira Wettbewerb und auf § 823 BGB (Deutschland) 

betref fend die Schadensersatzpflicht aus unerlaubter 

Handlung Bezug nebmnen, ist entgegen der Auffassung der 

Vorinstanz (vgl. Punkt 11.5 und 11.6 der angefochtenen 

Entscheidung) patentrechtlich nicht unerheblich (vgl. 

hierzu Singer R., Europãisches Patentübereinkomnmnen, 

Randnote 6 zu Art. 54, wonach sich die Geheimnhaltungs-

pflicht aus den Urnstanden des Falles nach demn aligemeinen 

Grundsatz von Treu und Glauben ergeben kann). Die 

Stemnpelaufdrucke stellen hier einen eindeutigen Hinweis 

darauf dar, daS die Beschwerdeführerin den Zeichnungs-

inhalt nicht voraussetzungslos zur Kenntnis bringeri 

wolite. 

Eine derartige, bei geschaftlichen Handlungen zwischen 

den beteiligten Geschãftspartnern wenn nicht mundlich, so 
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doch konkludent vereinbarte Geheimhaltung ist als 

hinreichend zuin Aussch1u1 der Ofenkundigkeit einer 

Of fenbarung anzusehen. Hierzu bedarf es entgegen der 

Auffassung der Vorinstanz in den Punkten 11.2 und 11.4 

der angefochtenen Entscheidung nicht notwendigerweise des 

Beweises Heiner ausdrucklichen und spezifischen (auf eine 

Anrneldung zuxn Patent bezogenen) Vereinbarung". Es genQgt 

dafQr schon der Beweis einer schiussig, d. h. konkludent 

geãuIerten Zustiiruttung. Diese ist dann genugend 

spezifiziert, wenn sie sich, wie hier, auf die wesent-

lichen Merkinale einer Erfindung bezieht. 

In der angefochtenen Entscheidung ist ferner die Auf-

fassung vertreten worden, dag eine mit einer Geheirn-

'haltungsverpflichtung verbundene Vertraulichkeit im 

vorliegenden Fall aufgrund der gegebenen Situation, 

n&inlich der geplanten Ausfuhrurig auf einer Werft 

Htatsachlich kauni moglich und mit dein Vertragszweck und 

der Interessenlage der Vertragsteile nicht vereinbar 

ist". 

Uber einen faktischen Ausschlug der MOglichkeit, die 

Vertraulichkeit zu wahren, geben die Akten keinen 

Aufschlug und die Kaxnrner verinag diese auch nicht aufgrund 

eigener Feststellung auszuschlieen. Es mug nsnlich nach 

der aligetneinen Erfahrung davon ausgegangen werden, da1, 

eine soiche Vereinbarung zumindest solange eingehalten 

wird, wie ein gemeinsaines Interesse an einer Geheim-

haltung besteht. Ein soiches Interesse wird sich 

zumjndest uber den Zeitrauin erstrecken, der zur Ab-

sicherung der Interessen der Geschàftspartner dient. Zu 

diesen Interessen kann z. B. die Phase der Zusammenarbeit 

gehoren, in der noch ein gesetzlicher Schutz z. B. durch 

Patentierung fehit oder in der noch eine gerneinsame 

Weiterentwicklung der neuen Vorrichtung stattfindet. Nach 

der Aussage des Zeugen Krey im Zeugenprotokoll ZP II 

0831.0 
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(Seite 4, 2. und 3. Absatz) war an der gegenstandlichen 

Problemlosung auch die Schiffswerft Cassens mitbeteiligt 

und es wurden von ihr noch technische Kenntnisse einge-

bracht. Somit ist der Werft nicht nur eine RUcksichtnahme 

auf die Interessen des Geschftspartners, sondern auch 

ein eigenes Interesse an einer Geheiirthaltung über die 

Auftragsvergabe hinaus zuinindest noch in der Weiter-

entwicklungs-Phase bis zum Einbaubeginn der Vorrichtung 

in das Schiff zu unterstellen. DeIrnach kann, entgegen der 

Auffassung der Vorinstanz, auch kein der Geheim-

haltungspflicht entgegenstehender Vertragszweck gesehen 

werden. 

In der Zeugenaussage ZP II des Herrn Krey fehit jegliche 

zeitangabe für den tatschlichen Baubeginn der 

beanspruchten Vorrichtung und deren Eiiabau auf der 

Schiffswerft. Es kann nicht ohne weiteres davon 

ausgegangen werden, dais die betreffenden Arbeiten in der 

relativ kurzen Zeit zwischen der Auftragsvergabe 

(21.Januar 1984) unddem Prioritãtstag des Streitpatents 

(27. April 1984) tatsãchlich schon ausgefuhrt waren. Es 

kann auch aus diesem Grund nicht ohne weiteres davon 

ausgegangen werden, dag die Umstànde, die die Beteiligten 

zur vertraulichen Behandlung des Angebots veranlaft 

haben, vor dem Prioritãtstag des Streitpatents entfallen 

sind und dag im Zuge der Erfüllung des Vertrags mit einer 

Weitergabe der wesentlichen Kenntnis über das Streit-

patent an Dritte gerechriet werden mufte. 

Es steilt sich noch die Frage, ob durch die Aussage des 

Zeugen Krey ein Bruch der Vertraulichkeit als erwiesen 

anzusehen ist. 

Der als zeuge aussagende Angestelite der Schiffswerft, 

Herr Krey, hat ge-mag Zeugenprotokoil ZP II bezüglich 

einer Weiterverbreitung der in Rede stehenden LOsung 

.1... 
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ausgesagt, dag er Dritten gegenüber daruber sicher 

gesprochen habe, und er erwhnce dabei nament1ih die 

Charterfirrna des in Rede stehenden Schiffes. Auch sei der 

Reeder Qber vergebene Auftrge lauf end inforiniert worden, 

etwa in einern Abstand von einer Woche bis zehn Tage nach 

Vergabe oder auch vorher. 

Die Zeugenaussage ist in diesem Punkt jedoch derart 

unbestirrnt und lQckenhaft abgefaft, dais davon nicht auf 

eine erwiesene Weitergabe der in Rede stehenden 

technischen Information geschlossen werden kann (vgl. 

oben Punkt 3.2.1). 

3.2.3 Zweite angebliche Vorbenutzung 

Die vorstehenden Betrachtu.ngen gelten sinngemäf auch für 

die zweite geltend gexnachte Vorbenutzung. Die 

Zeichnungen D3 und D4 enthalten einen kiar ersichtlichen 

Geheiinhaltungsvorbeha].t, worin eindeutig auf das 

Betriebsgeheixnnis und Art. 17 ff. UWG hingewiesen wird. 

Angesichts der tecbriischen Zusammenarbeit bestanden 

gleichlaufende Interessen bei der Einsprechenden und der 

Schiffswerft Cassens im Hinblick auf einen künftigen 

Auftrag. Auch hier wurde nicht dargetan, die Leute von 

Cassens hãtten dem Geheiinhaltungsvorbehalt widersprochen. 

Das hàtte jedoch vorliegendenfalls geschehen rnüssen, 

falls Cassens dadurch nicht hatte gebunden sein wollen. 

Es ist vielrnehr davon auszugehen, dais schon die 

Besprechung von 20. Januar 1984 unter einem soichen 

Vorbehalt stattfand. Für diesen Schlug spricht überdies 

die Tatsache, dais Cassens in Zusaxrimenhang nit der ersten 

angebi ichen Vorbenutzungshandlung unter vergleicltharen 

Urnstãnden uselbstverständlicherweiseM  von einer 

Geheimhaltungspflicht ausgegangen war. 

.1... 
0831.D 



- 17 - 	 T 830/90 

Nach Auffassung der Kaminer reichen auch die zur zweiten 
angeblichen Vorbenutzung vorgelegten Beweismittel nicht 
aus, urn mit Gewiftheit das für das Vorliegen einer 
of fenkundigen Vorbenutzung aufgestellte Kriteriuzn C (vgl. 
vorstehenden Punkt 3.2.1) zu erfüllen. 

3.2.4 Dritte angebliche Vorbenutzung 

Das auf der Gesprchsnotiz D5 des Zeugen Springhorn 
angegebene Datuirt (13.4.1984) konnte von seinem Gesprãchs-

partner, dern zeugen Krey (siehe Zeugenprotokoll ZP II), 
der hierzu lediglich sehr vage Angaben machte, nicht 
bestatigt werden. Aus diesern Grunde bilden die Zeugen-

aussagen zu diesern Punkt noch keine ausreichende Basis 

dafür, dag der Gegenstand des Streitpatents noch kurz vor 
dern Prioritàtstag (27.4.1984) Gegenstand des Gespràchs 

• 	 zwischen den beiden Zeugen war (Kriteriurn A). 

Hinzu kommt, dag die Off enkundigkeit dieses Gesprachs 
nicht feststeht. Aus dern Zeugenprotokoll ZP I (Seite 6) 
geht hervor, dag der Zeuge Springhorn die Informationen 

aus dem Gesprach dazu benutzt hat, in seiner Firma 

(Einsprechende Kvaerner Brug) noch Entwürfe anfertigen zu 
lassen, urn diese einern spteren Angebot an die Schiff s-

werft Cassens für ein anderes Projekt zugrundezulegen. Es 

erscheint daher unwahrscheinhich, dag auf seiten der 

Einsprechenden ein Interesse vorhanden war, innerhaib der 

noch andauernden Entwicklungsphase dieser Vorrichtungen 
darüber Informatiorien an Dritte und dainit mnoglicherweise 

Mitbewerber weiterzugeben. 

Die Kaxuner stellt fest, dag auch die zur dritten geltend 

geinachten Vorbenutzung vorgelegten Beweismittel nicht 

ausreichen, urn eine of fenkundige Vorbenutzung nachzu-

weisen. 



- 18 - 	 T 830/90 

3.2.5 Nach ROckzug der Einsprechenden aus dein Verfahren ist die 

Karrtrner in Anbetracht ihrer beçrenzten Verpflichzung zur 

Errnittlung von Amts wegen bei of fenkundigen Vorbenutzun-

gen (vgl. vorstehenden ?k. 2) der Auffassung, dag ange- 

sicht.s des nurunehr groZen zeitlichen Abstands zu den 

fraglichen Sachverhalten und der Tatsache, dag bereits 

ein Bewe±sverfahren sta:tgefunden hat, wenig Aussicht 

besteht, eventuell verbleibende Fragen in einern erneuten 

Eeweisverfahren zu klären, und zwar uinso weniger, als die 

Einsprechende in dern parallel laufenden Verfahren vor dern 

deutscheri Bundespatentgericht (Besch1uf 7W (pat) 112/87 

von 16. November 1990) zusanunen mit der Zurücknahme des 

Einspruchs erklrt hat, die Zeugen sàhen sich au€er-

stande, die in dortigen Beweisbeschlug genannten Fragen 

"in Sinne der Einsprechenden" zu beantworten. 

Nachdem der Beweis der of fenkundigen Vorbenutzurig der 

Vorrichtung nach den Anspruch 1 des Streitpatents nicht 

lQckenlos erbracht ist urid diese daher als Stand der 

Techriik auf,er Betracht bleiben rnuf, erubrigt es sich, auf 

die Frage der von der Beschwerdeführerin in Hinblick auf 

die dritte angebliche Vorbenutzung geltend gemnachten 

tJnschd1ichkeit der Of fenbarung wegen eines offensicht-

lichen Miibrauchs gemag Artikel 55 (1) a) EPU und die 

damit verbundene Frage des mafgebenden Zeitpunkts für die 

Berechnung der 6-Monatsfrist einzugehen. 

Erfinderische T4tigkeit 

Die gattungsgemaie Druckschrift Dl beschreibt eine 

Schottverfahreinrichtung mit nicht beweglichen Rollen. 

Aus der Druckschrift D2 sind verschiebbare Hubrollen für 

faitbare Lukenabdeckurigen von Seeschiffen bekannt, die 

jedoch nichts mit den eigeritlichen Verfahren des 

Lukendeckels auf den Süllrand zu tun haben, sonderri Nnur 

in einer ganz bestimmten Operationsphase der Lukenab- 

0831.D 
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deckung benOtigt werden." Die Beschwerdefuhrerin 

beschreibt in ihrer Einspruchserwiderung vom 

16. Juni 1988 unter den Punkten 3 und 4 die in der D2 nur 

mit dem Wortteil "Hub-" angedeutete Funktion der 

Hubrollen dahingehend, dag die Hubrolle "auf eine im 

Bereich der Langsenden des Laderaums vorgesehene Rarnpe 

aufläuft und dadurch ein Drehmoment auf den Lukendeckel 

ausgeUbt wird, weiches das Falten (der Luke) bewirkt". 

Diese Funktionsweise der Hubrollen ist auch von der 

Beschwerdegegnerin in ihren Schriftsàtzen vom 

10. Oktober 1988 (S. 2, Pkt. 3) und 13. Dezeinber 1988 

(S. 2, Pkt. 2) nicht ernsthaft in Frage gesteilt worden, 

sondern es wird anerkannt, dag nach der D2 "em 

Laufrollenaggregat durch Verschiebung in den 

Laderauxnberejch auf!er Eingriff mit einer Schienew 

gebracht wird. Die aus D2 bekannte Hubrolle wird also 

offensichtlich gar nicht zum Verfahren, sondern nur zurn 

Falten des Lukendeckels benutzt. Die bekannten 

verschiebbaren Rollen dienen somit einem anderen Zweck 

und Uben eine andere Funktion aus als die zurn Verfahren 

der Querwande dienenden Laufrollen beim Gegenstand des 

angefochtenen Patents. •Die D2 verxnag .sornit dern Facbmann 

keinen Hinweis in Richtung der beanspruchten Losung zu 

geben. 

Die Kainmer komrnt somit zu dent Schluf, dag sich der 

Gegenstand des Anspruchs 1 dem Stand der Technik nicht in 

naheliegender Weise entnebmen 1à9t. Die erfinderische 

Tatigkeit gemdS Artikel 56 EPU ist daher ebenfalls 

gegeben und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaJ Arcikel 

52 (1) patentfahig. 

6. 	Die abhangigen Ansprüche 2 bis 12 sind formal nicht zu 

beanstanden; sie enthaiten vorteilhafte Weiterbildungen 

der Erfidung nach dein Anspruch I und sind deshaib 

ebenf ails patentfahig. 

.../... 
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Das Patent hat daher im Uxnfang der erteilten Unterlagen 

Bestand. 

Entscheiduxigsforzuel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angeochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird in der erteilten Fassung aufrecht- 

erhalten. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 	 F.el 
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