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Sachverhalt und Antrige

II.
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Auf die europaische Patentanmeldung 85 109 532.3 wurde
das europdische Patent 0 171 018 aufgrund von drei
Anspruchen erteilt. Patentanspruch 1 hat folgenden
Wortlaut:

"1. Verfahren-zur Herstellung wasserabweisender, pordser
Gipsformkdrper durch Behaﬁdlung mit Alkylwasserstoff-
polysiloxanen, dadurch gekennzeichnet, daf man aus
Wasser, Tensid und Polyalkylwasserstoffsiloxan einen
Schaum erzeugt und diesen Schaum dem wafrigen Gipsbrei,
bestehend aus Anmachwasser, Gipspulver sowie '
gegebenenfalls weiteren ublichen Zusatzen, zugibt.®

Gegen die Patenterteilung legten die Beschwerdefuhrerin I
(Einsprechende I) wegen fehlender Neuheit und mangelnder
erfinderischer Tatigkeit (Art. 100 a)) und die |
Beschwerdefihrerin II (Einsprechende II) wegen
Nichtausfﬁhrbarkeit (Art. 100 b)) und mangelnder »
erfinderischer Tatigkeit (Art. 100 a)) Einspruch ein. Die
dritte Einsprechende und Beschwerdefuhrerin nahm am

15. Juli 1994 ihren Einspruch und ihre Beschwerde zuruck.
Zur Stutze ihres Vorbringens machte die Besqhwerde—
fohrerin I eine offenkundige Vorbenutzung des Patent-
gegenstands bei der Firma Rigips Auséria GmbH in

Bad Aussee geltend und reichte zu deren Nachweis folgende
Beweismittel:

(1l6a) Versuchsbericht der Rigips Austria GmbH
(16b) Erklarung von Herrn G. Fiala und
) Herrﬁ H. Haslwanter
(16c) Schreiben des Herrn Keindl der Firma
Rigips Austria GmbH an die Gipsconsult Management

und Beratungs AG in der Schweiz.



IIXI.

3909.D

-2 - . T 0602/91

Auferdem haben die Beschwerdefuhrerinnen bezuglich der
Neuheit und der erfinderischen Ta&tigkeit auf mehrere
Dokumente verwiesen, u. a. (1) DE-B-1 223 287 und (2) US-
A-4 113 638.

Die Einspfuchsabteilung hat die Einspruche zuriuck-
gewiesen. In der Entscheidung wird u. a. ausgefuhrt, dag
brauchbare Handelsprodukte wie Baysilone MH 15 von Bayer
und Emulsion BS 46 von Wacker schon lange vor dem
Prioritatsdatum auf dem Markt gewesen seien, und daf es
fur einen Fachmann zumutbar sei, unter Bezugnahme der
Angabe in der BeschreibungAﬁnd des darin enthaltenen
Verweises auf Dokument (1) ein geéignetes Handelsprodukt
auszusuchen. Es sei dem Fachmann durch zumutbare
Versuchsreihen mdéglich gewesen, das beanspruchte

Verfahren auszufuhren.

Die Beweismittel.zur angeblichen offenkundigen
Vorbenutzung wurden bezeugen, dafl das patentgemaﬁe
Verfahren vor dem Prioritatsdatum vorgefﬁhrt-worden sei,
sie gaben jedoch keinen Aufschluff daruber, ob die

Vorfuhrungen offenkundlg gewesen seien. Die

,Erklarung (16b), da uber diese Versuche keine Gehelm—

haltung vereinbart wurde, bedeute nicht, daff keine
stillschweigende Geheimhaltung gegolten habe. Bei den
eingehenden geschaftlichen Beziehungen zwischen der
Patentinhaberin und den Einsprechenden auf dem Gebiet der
Gipshydrophobierung misse schon aus Eigeninteresse der

Einsprechenden von einem Vertrauensverhaltnis ausgegangen

werden, das eine stillschweigende Geheimhaltung

voraussetze. Es sei nicht glaubhaft gemacht worden, dafl

die Offentlichkeit tatsachlich Zugang zu dem Werks- bzw.

.Versuchsgelénde gehabt hatte. Daher sei die Vorbenutzung

nicht als offenkundig anzusehen.
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Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerde-
fuhrerinnen I und II Beschwerde erhoben und eine
Begrundung hierzu eingereicht. Am 13. September 1994 hat
eine mindliche Verhandlung stattgefunden, an der die
Beschwerdefiuhrerin II, wie sie am 12. September 1994 per
Telefax mitgeteilt hatte, nicht teilnahm.

Zur Begrundung der Beschwerde hat die Beschwerde-
fuhrerin I u. a. folgendes vorgetragen:

Die Unterstellung, daf fur die Vorfuhrung des
patentgemaflen Verfahrens bei der Rigips Austria _
stillschweigende Geheimhaltung gegolten habe, sei durch
nichts belegt und stitze sich lediglich auf eine
Behauptung der Patentinhaberin, daf stillschweigende
Geheimhaltung im Inﬁeresse der Einsprechenden lage. Dies
sei falsch und ergebe sich nicht aus der Akte. Im
Gegenteil habe die Einsprechende I durchaué kein
Interesse daran, dafl die Patentinhaberin fuar Jahre ein
Monopol fir das zu liefernde Produkt und das anzuwendende
Verfahren habe, deﬁﬁ kein Hersteller mdchte von einem
einzigen Lieferanten oder Patentinhaber abhangig sein,
der dadurch Einfluf auf das abhaéngige Unternehmen ausidben
kénne. Wettbewerb seil immer zutraglich und zeichne sich
durch scharf kalkulierte Preise aus. Die Einsprechende
wirde mindestens hinsichtlich des Preises Vorteile haben.
Herr Fiala hatte die Erklarung (16bf nicht abgegeben,
hatte eine stillschweigende Geheimhaltung gegolten. Es
ginge im vorliegenden Fall haupts&chlich um finanzielle
Vorteile gegenuber dem bei Rigips Austria eingesetzten
Hydrophobierungsmittel BS 46 von Wacker. Die Patent-
inhaberin habe das Siliconél Baysilone MH 15 in
Konkurrenz zu dem Prédparat der Firma Wacker nicht nur der
Firma Rigips Austria sondern auch anderen Gipsplatten-
herstellern wie z. B. der Firma Knauf, angeboten.
AuRerdem sei der Versuch in Bad Aussee langere Zeit

gelaufen und alles, was sich dort abgespielt habe, sei
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ohne weiteres zugdnglich gewesen. Es sei ublich bei der
Firma Rigips Fuhrungen bzw. Besichtigungen im Rahmen von
Seminaren und Schulungen zu veranstalten, bei welchen die
Herstellung.von wasserabweisenden, pordsen Gipskarton-
platten erlautert werde.

Die éeschwerdefﬁhrerin I hat aufRerdem vorgetragep,_daﬁ
das beanspruchte Verfahren sich von dem Verfahren gemaf
Dokument (1) nicht unterscheide, da nach (1) bei der-
Erzeugung der Emulsion auch ein Schaum entstehe, und daf

es jedenfalls keine erfinderisqhe Tatigkeit aufweise.

Die Beschwerdefuhrerin II hat ihrerseits u. a. folgende

Argumente vorgebracht:

Es sei bekannt, daf Polysiloxane sowohl als Entschaumer
als auch als Schaumstabilisatoren eingeéetzt werden. In
welchem System und in welchem MafRe Polysiloxané als
Entschaumer bzw. Schaumstabilisatoren wirkten, hange

u. a. stark von der Art des Polysiloxans ab. Im
Streitpatent werde jedoch weder in der Beschreibung noch
in;den Beispielen offenbaft, welche Wasserstoffsiloxane
eiﬂgesetét werden. Demnach liege keine fur den Fachmann

nacharbeitbare Lehre zum technischen Handeln vor.

Der einzige Unterschied zwischen dem Streitpatent und der
Entgegénhaltung (1) bestehe darin, daf gemaff Streitpatent
die hergestellte Emulsion einem wafrigen Gipsbrei
zugesetzt werdé.'Diesér Unterschied kénne jedoch im
Hinblick auf Dokument (2) keineswegs auf eine

erfinderische Tatigkeit zurickgefuhrt werden.
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VIiI. Die Beschwerdegegnerin hat ihrerseits u. a. folgendes
geltend gemacht:

Die behauptete offenkundige Vorbenutzung habe nicht
stattgefunden. Es handele sich im vorliegenden Fall um
ein klassisches Beispiel einer technischen Entwicklung,
an deren Geheimhaltung, auch ohne explizite Geheim-
haltungsverpflichtung, beide beteiligten Firmen ein
erhebliches Interesse'hében muflten. Es sei keineswegs
davon auszugehen, daff einmal gefundene gute Ergebnisse
bei den scharf kalkulierten Gipskartonpreisen gleich der
Konkurrenz mitgeteilt werden. Zwischen der Firma Rigips
und der Patentinhabefin habe seit mehreren Jahren eine
Art Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gipshydrophobierung
bestanden (Beginn ca. 1980). Dig Patentinhaberin kénne
selbst keine Versuche in grofen Mafnahmen durchfuhren und
habe diese anwendungstechnischen Kontakte sehr intensiv
gepflegt. Versuche mit dem Silicondl Baysilone MH 15
seieh zuerst fir die Hydrophobierung der sog. Vollgips-
platten durchgefuhrt worden und die Patentinhaberin habe
vorgeschiagen, dieses Siliconél auch fur die
Hydrophobierung des Schaumgipses bzw. bei der Herstellung
der Gipskartonplatten einzusetzen. Der entsprechende
Versuch sei im Werk Bad Aussee der Firma Rigips'Austria
am 24. Januar 1984 durchgefuhrt wdrden, Aufgrund der
guten Beziehungen zwischen der Patentinhaberin und der
Firma Rigips und der besagten Zusammenarbeit sei ein
gewisses Vertrauensverhdltnis entstanden, das auch eine
stillschweigende.Geheimhaltungsverpflichtung beinhalte.
Es sei festzuhalten, daf die Unterzeichner der

Erkladrung (16b) bei dem Versuch nicht anwesend gewesen
seien, - sondern Herr Keindl der Firma Rigips Austria in
Bad Aussee sowie ein Betriebsmeister des Werkes und sein
im Labor tatiger Sohn. Der Versuch sei auf einem nicht
6ffentlichen Gelande durchgefuhrt worden und Berichte an
die Offentlichkeit bzw. ein Zuganglichmachen des

Versuches seien in keiner Weise erfolgt.

3909.D : ce /el
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Die Beschwerdegegnerin hat auferdem vorgetragen, daf in
Dokument (1) kein Schaum sondern eine Emulsion erzeugt
werde und daher dieses Dokument keineswegs
neuheitsschadlich sei. Bezuglich der erfinderischen
Tatigkeit hat sie u. a. auf die Begrundung in der

angefochtenen Entscheidung verwiesen.

Die Beschwerdefuhrerinnen haben die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents
beantragt. Die Beschwerdegegnerin hat beantragt, die

Beschwerde zuruckzuweisen.

Entschéidungsgrﬁnde

3909.D

Die Beséhwerde ist zuléassig.
Neuheit

Die Beschwerdefuhrerin I hat geltend gemacht, daf der
Gegenstand des Streitpatents offenkundig vorbenutzt

worden und somit neuheitsschadlich getroffen sei.

Eine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstands eines
Patents liegt vor, wenn A) die Benutzung vor dem Anmélde—
bzw. Prioritatstag des Streitpaténts erfolgte, B) der
Gegenstand der Benutzung mit dem Gegenstand des
Streitpatents‘ﬁbereinstimmt und C) die Umstande der
Benutzung derart sind, daf der benutzte Gegenstand der
Offentlichkeit zuganglich éemacht und somit offenkundig
geworden ist (vgl. T 830/90 vom 23. Juli 1993, zur
Veréffentlichung im ABl. EPA vorgesehen). Es ist zu
prufen, ob diese drei Voraussetzungen im vorliegenden
Fall erfullt sind.
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Es ist unstreitig, daf bei der Firma Rigips Austria GmbH
in Bad Aussee (Zweigwerk der Beschwerdefuthrerin I in
Osterreich) am 24. Januar 1984, d. h. etwa 6 1/2 Monaten
vor dem Prioritatsdatum des Streitpatents, ein Versuch
unter Verwendung des Silicondls Baysilone MH 15 von Bayer
als Hydrophobierungsmittel bei der Produktion wvon
impragnierten Gipskartonplatten durchgefuhrt wurde. Bei
diesem Versuch war u. a. der Verfasser des Versuchs-
berichtes (16a) und des Schreibens (16c) anwesend. Aus
Dokument (l16a) geht hervor, daf dieses 0l, ein
Polymethylhydrogensiloxan, direkt in den Einlauf des
Schaumgenerators eingefuhrt wurde und da es durch das
Zusammentreffen mit dem im Schaumgenerator enthaltenen
Tensid emulgiert und somit feinverteilbar in die
Gipskartonplatte eingebracht werden konnte. Eine
Dosierung von 0,8 Liter Baysilone-01 MH 15/min,
entsprechend etwa 0,25 % der Gipsmenge wurde gewahlt.
Ferner hat die Beschwerdegegnerin in der mundlichen
Verhandlung vor der Kammer bestatigt, dafl der in dem
Schaumgenerator erzeugte Schaum dem wafrigen Gipsbrei
zugegeben‘wurde und daf® bei diesem Versuch das gleiche
Verfahren wie das im Streitpatent beanspruchte Verfahren
benutzt wurde.

Daraus folgt, daff die geltend gemachte Vorbenutzung vor
@em Prioritéatsdatum stattfand uhd daB Wesensgleichheit
des benutzten Verfahrens mit dem Gegenstand des
Streitpatents vorliegt und somit die vors;ehend genannten

Vorraussetzungen A und B erfullt sind.
Of fenkundigkeit der Vorbenutzung

In bezug auf die Offenkundigkeit bzw. Zuganglichkeit des
besagten Versuchs hat die Beschwerdefuhrerin I
vorgetragen, daf uber den Versuch keine Geheimhaltung

vereinbart wurde und sie hat als Beweis hierzu die
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Erklarung (16b) vorgelegt. Die Beschwerdegegnerin hat
ihrerseits darauf hingewiesen, daff die Unterzeichner der
Erklarung (16b) bei dem Versuch am 24. Januar 1984 nicht
anwesend waren. Dies wurde von der Beschwerdefuhrerin I

nicht bestritten.

In der von Herrn G. Fiala und Herrn Haslwanter
unterschriebenen Erklérung (16b) steht: "Ich erklare als
Beteiligter an diesen Versuchen, daff uber diese Versuche
und die Diskussionen hierzu keine Geheimhaltung.
vereinbart wurde". Der Umstand, daf bei dem Versuch nicht
Herr Fiala sondern Herr Keindl (Betriebsleitung der
Rigips Austria in Bad Aussee‘und Verfasser der

Dokumente (16a) und (1l6c)) sowie ein Betriebsmeister
dieses Werkes und sein im Labor tatiger Sohn anwesend
waren, vermag die Glaubwurdigkeit dieser Erklarung nicht
in Frage zu stellen. Denn aufgrund dessen) daf Herr Fiala
der zustandige Leiter der Entwicklung bei der

Firma Rigips Austria war und selbst angeregt hatte, das

‘Siliconol Baysilone MH 15 bei der Produktion von

imprégnierten Gipskartonplatten zu erproben, wie dies aus
Dokument (16c) hervorgeht, war er somit oﬁfensichtlich an
dem Vefsdch mitbeteiligt, selbst wenn er wahrend der
Durchfihrung des Versuches nicht persénlich anwesend war.
Dardber hinaﬁs hat die Beschwerdegegnerin nicht
bestritten, daff uber den Versuch keine ausdruckliche
Geheimhaltung vereinbart wurde. Unter diesen Umstanden
sieht die Kammer keine Veranlassung dies zu bezweifeln.

Das Vorbringeﬂ der Beschwerdegegherin in bezug auf das
Vertrauensverhaltnis zwischen den beteiligten FirmenAund
die daraus resultierende stillschweigende Geheimhaltungs-
verpflichtung (siehe Punkt VII oben) wirft die Frage auf,
ob zwischen den beteiligten Firmen derartige Beziehungen
bestanden haben, daf eine stillschweigende Verschwiegen-
heitspflicht von seiten der Beschwerdefuhrerin I zu

erwarten war.
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Im vorliegenden Fall steht es fest, daf zwischen den
beteiligten Firmen kein Entwicklungsvertrag oder
dergleichen in bezug auf die Herstellung von
Gipskartonplatten bestanden hatten wie dies wahrend der
mindlichen Verhandlung in Antwort auf die Befragung der
Kammer von der Beschwerdegegnerin bestatigt wurde. Es ist
insbesondere daréuf hinzuweisen, daff die Beschwerde-
f&hrerin.I (Einsprechende) keinen Auftrag an die
Beéchwerdegegnérih”(Patentinhaberin) vergeben hatte, das
von der Firma Rigips verwendete Verfahren zur Herstellung
von wasserabweisenden Gipskartonplatten in irgendeiner )
Weise zu &ndern bzw. zu vereinfachen. Somit befanden sich
die Beschwerdefihrerin I und die Beschwerdegegnerin nicht
in der Situation einer'auftraggebenden Firma bzw. einer
den Auftrag ausfihrenden Firma, wo angesichts des
Auftragsverhdltnisses ein stillschweigend zZur
Geheimhaltung verpflichtendes Vertrauensverhaltnis
bestehen kann.

Es ist glaubhaft, dafl die Beschwerdegegnerin als
Produzent von Polysiloxanen, die fur die Hydrophobierung
von Gipsprodukten Anwendung finden kdénnen, seit mehreren

Jahren vor dem Versuch intensive anwendungstechnische

~ Kontakte mit der Beschwerdefihrerin I, Gipsplatten-

3%09.D

hersteller und Anwender von Pol&siloxanen far die
Hydrophobierung der Gipsplatten} insbesondere der
Polysiloxanemulsion B 46 der Firma Wacker, pflegte. Es
lag eindeutig im Interesse der Beschwerdegegnerin gute
Beziehungen zu einem potentiellen Anwender ihrer
Silicondle zu pflegen. Unstreitig ist es, daf das auf dem
Markt erhdltliche Baysilone-01 MH 15 der Beschwerde-
gegnerin zuerst bei der Hydrophobierung der sogenannten
Vollgipsplatten bei der Firma Rigips Austria GmbH erprobt
wurde. Es ist jedoch aus den vorgelegten Beweismitteln
nicht zu entnehmen, daf fur den Einsatz dieses Silicondls
bei der Vollgipsplattenproduktion schon eine Zusammen-

arbeit der beteiligten Firmen stattgefunden hatte. Spater
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hat die Beschwerdegegnerin angeboten, ihr Silicondl
Baysilone MH 15 bei der Produktion der porédsen
Gipskartonplatten anstelle der von der‘Beschwerdefﬁhrerin

I verwendeten Polysiloxanemulsion B 46 der Firma Wacker

.einzusetzen. Es laRt sich aus diesen geschilderten

Umstanden entnehmen, daf® zur Zeit des entsprechenden
Versuchs am 24. Januar 1984 zwischen den zwei beteiligten
Firmen zwar Qute‘Beziehungenhbestandeﬁ haben, jedoch kann
aus diesem Umstand allein nicht gefolgert werden, daf
beztglich der Zusammenarbeit am 24. Januar 1984 eine
stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtung fuar beide
Firmen selbstverstandlich war. In diesem Zusammenhang ist
ferner anzumerken, daf die Beéchwerdegegnerin nicht

darauf hingewiesen hat, daf sie Uber die Verwendung ihres

Silicondls Baysiione Mﬁ 15 bei der Hydrophobierung der

Gipskartonplatten die Inanspruchnahme von Schutzrechten
beabsichtigte, was auf eine Geheimhaltungsverpflichtung
hingedeutet hatte.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, daf auch ohne
explizite Geheimhaltungsverpflichtung beide beteiligten
Firmen ein erhebliches Interesse an der Geheimhaltung des
Versuchs haben maBten, wurde von der Beschwerdefuhrerin I

bestritten.

Wie von der Beschwerdefuhrerin I ausgefuhrt, ging es fur

sie im vorliegenden Fall vor allem um einen finanziellen

Vorteil gegenuber der Verwendung der Polysiloxan-
emulsion B 46 der Firma Wacker. Aus (16a) und (16b) geht
eindeutig hervor, daf der Einsatz des Baysilonéls MH 15
u. a. infolge der geringeren Dosiermenge als im Falle der
Siliconemulsion BS 46 zu gunstigeren Hydrophobierungs-
kosten pro m? Gipskartonplatten fuhrt. Unter diesen
Umstéanden ist glaﬁbhaft, da es nicht im Interesse der
Beschwerdefihrerin I lag, abhangig von einem einzigen
Siliconlieferanten zu sein, sondern vielmehr, daR sie

Interesse daran hatte, sich zusatzlich an andere
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Siliconlieferanten zu wenden, um sich daruber zu
informieren, ob dem Handelsprodukt Baysilone-01 MH 15
vergleichbar funktionierende Silicone verfugbar waren,
d. h. Silicone, die wie dieses Handelsprodukt bei der
Gipsplattenhydrophobierung direkt in den ein Tensid
enthaltende Schaumgenerator eingefﬁhrﬁ'und emulgiert
werden kénnen. Wie die Beschwerdefuhrerln I selbst
geltend gemacht hat, hatte sie dadurch bei den in
Wettbewerb tretenden Siliconlieferanten Vorteile
hinsichtlich des Silicondlpreises erhalten kénnen und
ferner ware sie nicht abhangig von einem elnzlgen
Siliconlieferanten gewesen. Die Kammer sieht keine
Veranlassung diesen Argumenten nicht zu folgen, zumal im
Schreiben (16c) vom 1. Marz 1984 schon darauf hingewiesen
wird, daf derzeit noch einige andere Produzenten in der
Lage seién, Hydrophobierungsmittel anzubieten, die auf
der gleichen Basis wie das MH 15 von Bayer funktionieren
und daf diese Hydrophobierungsmittel bei Rigips Austria
laufend getestet werden, sowie, daf auf jeden Fall eine
Kostenreduktion erreichbar sei. Nach Auffassung der
Kammer deuten daher die Umstandén des vorliegenden Falles
darauf hin, daR seitens der Beschwerdefuhrerin I ein
eigenes Interesse an der Geheimhaltung deé zusammen

durchgefuhrten Versuchs jedenfalls gegenuber anderen

' Polysiloxanlieferanten, .d. h. gegenuber Konkurrenten der

3909.D

Beschwerdegegnerin, nicht bestanden hat.

Aus alledem folgt, daf vor dem Prioritatstag Beteiligte
aﬁ besagten Versuch, die weder zur Geheimhaltung
(ausdrucklich oder stillschweigend) verpflichtet waren
noch ein eigenes Geheimhaltungsinteresse hatten, Kenntnis
vom Verfahren gemaf Streitpatent erhalten haben, so daB
dieses Verfahren weiterverbreitet werden konnte. Daher
ist die Vorbenutzung des beanspruchten Verfahrens als der

Offentlichkeit zuganglich gemacht anzusehen. Daraus
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folgt, dafl das Verfahren gemaf Anspruch 1 des
Streitpatents nicht neu ist und daher die Bedingungen der
Artikel 54 und 52 (1) EPU nicht erfullt.

3. Da das Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen werden
muf, erubrigt es sich auf die anderen Einwendungen der

Beschwerdefihrerinnen einzugehen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschéaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
P. Martorana P.A.M. Langon
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