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EPU Artikel 54 (2), 114 (1)

Schl agwort: "Neuheit (ja); offenkundi ge Vorbenutzung; Ausschl ul3 der
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Geschaftspartnern (ja); erfinderische Tatigkeit (ja); begrenzte
Erm ttlungspflicht der Kammer bei Rickzug eines
Ver f ahrensbetei l i gten aus dem Verfahren"

Leitsatz

l. Zum Zust andekonmen ei ner di e O f enkundi gkeit ausschli elRenden
Cehei mhal t ungsver ei nbarung bedarf es nicht notwendi gerwei se eines in
Schri ftform abgeschl ossenen Vertrags.

1. Der Inhalt einer geschéaftlichen Besprechung gilt dann nicht als der
O fentlichkeit zuganglich gemacht im Sinne von Art. 54 (2) EPU, wenn
zwi schen den Beteiligten Ei nverstandnis Uber dessen Gehei mhal tung
bestand und ein Bruch der CGehei mhal tung nicht erw esen ist.

I1l. Ein solches Einverstandnis kann anl &3l ich einer geschaftlichen
Besprechung i m Rahnen ei ner genei nsanen techni schen Entw ckl ung
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zust andekonmen, wenn gl ei chl auf ende I nteressen der Beteiligten
anzunehnen sind und ein mindlich geduRBerter und sich aus ei nem
Zei chnungsauf druck ergebender Gehei mhal t ungsvor behalt vorliegt.
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Aktenzeichen: T 830/90 -

3.2.1

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1

Beschwerdefihrer:
(Pat enti nhaber)

Vertreter:

vom 23. Juli 1993

Macor Marine Systens International GibH
Sonneberger Stralle 20

D - 28329 Brenmen (DE)

Ei senf hr, Speiser & Partner
Martini strale 24
D - 28195 Brenen (DE)

Angefochtene Entscheidung:Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europdischen Patentamts vom 12. Juni 1990, mit
schriftlicher Begrindung zur Post gegeben am
10. September 1990, mit der das europaische Patent
Nr. 0 163 105 aufgrund des Artikels 102 (1) EPU
widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: F. A, GQunbe
Mitglieder: F.J. Prols
S. Crane
WM Schar

J.CM De Preter






Sachverhalt und Antrage

Auf die am 19. April 1985 angenel dete und am

T 830/ 90

4. Dezenber 1985 veroffentlichte europdi sche Patent-
anmel dung Nr. 85 104 769.6 wurde am 22. Juli 1987 das

eur opai sche Patent Nr. 0 163 105 erteilt.

1. Der von der Ei nsprechenden am 19. April 1988 gegen das

Pat ent ei ngel egte Ei nspruch war auf den Ei nspruchsgrund

gemaR Artikel 100 a) EPU (fehl ende Neuheit bzw.

mangel nde erfinderische Tatigkeit) gestutzt. Zu seiner

Begr tndung wurden von der Ei nsprechenden die
Druckschriften

D1: DE-U-1 875 033 und

D2: Zeitschrift "Neues aus der Techni k", Nr. 4,
16. August 1982, Seite 2

genannt .

Ferner sind zu nehreren von der Ei nsprechenden geltend

gemacht en of f enkundi gen Vor benut zungen f ol gende
Dokunmente als Beweismttel vorgel egt worden

D3: Zei chnung Nr. 108/8/83-01 vom 21.1.84 der
Firma Kvaerner Brug (Deutschland) GrbH

(bezeichnet als "Anlage B"), eingereicht mt der

Ei nspruchs- begrindung am 19. 4. 1988;

D4: Zei chnung Nr. 108/8/83-02 vom 21.1. 84 der
Firma Kvaerner Brug (Deutschland) GrbH

(bezeichnet als "Anlage C'), eingereicht mt der

Ei nspruchs- begrindung am 19. 4. 1988
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Von der
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handschriftliche Gesprachsnotiz des

Zeugen Springhorn, datiert 13.4.1984 (bezei chnet
als "Anlage A"), der Einspruchsabteil ung

vor gel egt am 12. 6. 1990.

Beschwer def Uhrerin (Patentinhaberin) wurden im

Ei nspruchsverfahren die fol genden weiteren Dokunente

vor gel egt:

D6:

D7:

Schrei ben des Herrn R Hol scher vom 8. 9. 1986 an
di e Beschwer def Ghrerin (bezeichnet als
"Anl age P2"), i m EPA ei ngegangen am 18. 6. 1988

Schrei ben des Herrn G Dingfeld, ohne Datum an
di e Beschwer def Uhrerin (bezeichnet als "Anl age
P3"), i m EPA ei ngegangen am 18. 6. 1988,

Zei chnung Nr. 0000971/1 Z der Firnma Deutsche
MacG egor GrbH vom 27.1.84, Bau-Nr. 160, Schiffs-
werft Cassens, Faltdeckel und Querschotte;

vorgel egt in der mindlichen Verhandl ung am
12. 6. 1990 (von der Beschwerdefuhrerin als "Anl age
B" bezeichnet);

Zei chnung Nr. 0000980/0 B der Firnma Deutsche
MacG egor GnbH vom 18. 1. 84, Bau-Nr. 160,
Schiffswerft Cassens, Verfahreinrichtung far
Cetreideschotte, vorgelegt in der nundlichen
Ver handl ung am 12. 6. 1990 (von der Beschwerde-
fuhrerin als "Anlage C' bezeichnet).

I m Ei nspruchsverfahren sind i mZuge ei ner Bewei sauf nahne
anl all i ch der nundlichen Verhandl ung vor der Ei nspruchs-
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abteilung am 12. Juni 1990 zwei der von der Ei nsprechen-
den angebot enen Zeugen ver nomren wor den.

Hi er iber sind die der angefochtenen Entschei dung als

Anl agen | und |1 beigeflgten Zeugenpr ot okoll e

ZP 1): Zeugenpr ot okol | des Herrn Manfred Springhorn,
Angestel | er der Ei nsprechenden (Fa. Kvaerner
Brug GrbH)

ZP 11): Zeugenpr ot okol | des Herrn Georg Krey,

Angestel lter der Schiffswerft Cassens GrbH
angefertigt worden.

Der Einspruch fihrte zum Wderruf des Patents mangel s
Neuheit durch die in der mindlichen Verhandl ung vom

12. Juni 1990 verkindete und am 10. Septenber 1990 m t
schriftlicher Begrindung zur Post gegebene Entschei dung,
die imwesentlichen damt begrindet wurde, dal der
CGegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents von der

Pat ent i nhaberin sel bst i m Rahnmen ei nes

Li ef erungsangebots an die nicht imerforderlichen Unfang
zur Cehei mhal tung verpflichtete Schiffswerft Cassens
GrbH of fenbart und danmit der Offentlichkeit im Sinne von
Artikel 54 (2) EPU zuganglich gemacht worden sei. Im
dbrigen sei der Gegenstand des Patents auch vor dem
Prioritatstag von der Schiffswerft an ei nen Wettbewerber
der Patentinhaberin bekanntgegeben worden.

Cegen di ese Entschei dung der Einspruchsabteilung hat die
Beschwer def Uhrerin (Patentinhaberin) unter
gl ei chzeitiger Bezahl ung der Beschwerdegebihr am
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30. Cktober 1990 Beschwerde eingelegt. D e
Beschwer debegr iindung i st am 8. Januar 1991 ei ngegangen.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in der erteilten Fassung.

Der erteilte Anspruch 1 hat fol genden Wortl aut:

"Vorrichtung zum Verfahren von Querwénden (Schotte) in
Lader aunen von Schiffen, mt am Schott (20) befestigten,
imBetrieb am Sillrand (14, 15) des Laderauns schi enen-
gef uhrten Laufrollen, und mt einer Einrichtung zum
Uber f thren des Schotts aus ei nem Ruhezustand, in dem es
gegenuber dem Laderaum festgel egt ist, in einen Fahr-
zustand, in demes relativ zum Laderaum bewegbar i st,
dadurch gekennzei chnet, dal3 die Laufrollen (31, 33; 41,
43) an Laufwagen (30, 40) gelagert sind, die am Schott
(20) relativ zu di esem beweglich befestigt und im
Ruhest and des Schotts auller Eingriff mt dem Sillrand
bringbar und in den Laderaum bewegbar sind."

Die zur Stidtzung ihres Antrags von der
Beschwer def Ghrerin vorgebrachten Argunente | assen sich
wi e fol gt zusammen-fassen:

D e Auffassung der Ei nspruchsabteilung bezuglich der

Er kl &rungen D6 und D7 der Herren Hol scher und Dingfeld,
wonach diese Mtarbeiter der Schiffswerft Cassens nicht
von ei ner Gehei mhal tungsver pflichtung ausgegangen sei en,
werde ni cht vom Zeugenprotokol!l ZP Il des Herrn Krey
gedeckt, der diesbeziglich keine spezifischen und/ oder
substantiierten Aussagen gemacht habe. Es sei unver-
standlich, warum di e Ei nspruchsabteilung den Dokunenten
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D6 und D7 entnehne, dall zwar "durchaus ein |Interesse der
Auf tragnehnerin (Beschwerdeftdhrerin) an einer vertrau-
i chen Behandl ung der von ihr erteilten techni schen

| nf or mati onen anzunehnen sei, nicht aber eine inhaltlich
tiber den Wortl aut des Schrei bens hi nausgehende
Fest | egung ei ner prazi sen und unfassenden

Gehei mhal t ungsver - pflichtung”, denn "eine solche ware
fur die Firma Cassens als Auftraggeberin schwerlich
annehnbar oder einzuhalten gewesen, weil dadurch die
unver zugl i che Projektausfiuhrung ... erheblich behindert,
wenn ni cht gar vereitelt worden ware". Ganz all genein
gelte vielnehr der Gundsatz, daflR eine Information dann
nicht der Offentlichkeit zuganglich gemacht werde, wenn
di e entsprechende O fenbarung mt ei ner Gehei mhal t ungs-
verpflichtung verbunden sei. Zu deren Begriundung bedirfe
es nicht notwendi gerwei se ei ner Vereinbarung, vielnmehr
kénne sich diese Verpflichtung auch stillschwei gend aus
den Unst anden des Falls nach Treu und G auben ergeben.

Ei nen bedeut sanen Unterschied zw schen "vertraulicher
Behandl ung” und " Gehei mhal t ung"” gebe es nicht. Es
bedirfe somt nicht einer unfassenden, nach
vertragsrechtlichen G undsatzen zustande gekonmenen
recht sverbi ndli chen Verpflichtung zur Gehei mhal t ung

i nnerhal b eines vom Vertragswi | | en der Parteien direkt
oder indirekt gedeckten inhaltlichen Unfangs.

Es sei nicht ersichtlich und auch dem Zeugenpr ot okol
ZP 11 des Herrn Krey nicht zu entnehnen, dalR zw schen
der Auftragserteilung am 21. Januar 1984 und dem
Prioritatstag des Streitpatents (27.4.1984) dessen
Gegenstand ei nem Betri ebsfrenden mtgeteilt wurde und
daR fiar eine solche Mtteilung ei ne Notwendi gkeit
best and. Auch das Dat um der angeblichen



- 6 - T 830/ 90

| nf or mati onswei t ergabe an Herrn Springhorn (13.4.1984)
sei darin nicht bestatigt worden.

Unterstelle man jedoch, dall die |Informati onsweitergabe
am 13. April 1984 an Herrn Springhorn stattgefunden
habe, dann wiare Artikel 55 (1) a) EPU heranzuzi ehen,
wobei die darin genannte Frist von sechs Monaten vor

Ei nrei chung der européi schen Patentannmel dung ni cht vom
Annel det ag, sondern vom Prioritatstag zurickzurechnen
sei .

VIl. D e Einsprechende hat den Einspruch mt Schreiben vom
18. Oktober 1990, d. h. noch vor dem Ei ngangstag der
Beschwer de, zurickgenonmen und hat sich seitdem nicht
mehr geéaullert.

Entscherdungsgrinde

1. D e Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und
den Regeln 1 (1) und 64 EPU, sie ist zul assig.

2. Verfahrensrechtliche Fragen

0831.D

Di e Einsprechende hat ihren Einspruch zurickgenonmen und
i st daher am Beschwerdeverfahren nicht nmehr beteiligt

(T 789/89 - 3.2.1 vom 11. Januar 1993, wird publiziert).
Da di e Beschwerde von der Patentinhaberin gegen die

W der r uf sent schei dung der Ei nspruchsabteil ung ei ngel egt
wor den ist, ergeben sich daraus keine weiteren ver-
fahrensrechtlichen Fol gen. Viel nehr nuf3 di e Beschwerde-
kamrer di e Entschei dung der Ei nspruchsabteilung sachlich
Uber pruf en und kann nur dann di ese Entschei dung
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auf heben, wenn di e Ei nspruchsgrinde der

Auf recht er hal tung des europdi schen Patents nicht

ent gegenst ehen. Dabei kodnnen auch Beweismttel, die von
der Ei nsprechenden vor der Zuricknahnme des Ei nspruchs
vor gebracht worden sind, herangezogen werden (T 629/ 90,
ABl . EPA 1992, 654).

D e Kammer hat jedoch nur eine begrenzte Verpflichtung
zur Ermittlung von Ants wegen (Art. 114 (1) EPU) in
bezug auf of f enkundi ge Vor benut zungen (vgl. die
Beschwer de- kanmrer ent schei dung T 129/88 - 3.3.3, Leitsatz
veroffent-licht imABI. EPA 9/1992), also etwa imFalle
ei nes Zeugenangebots durch di e Ei nsprechende ei ne
wei t ere Bewei sauf nahme zur Kl arung von W der sprichen
anzube-raunen, wenn es schwierig ist, die wesentlichen
Urst &nde ohne M tw rkung der Ei nsprechenden
festzustel l en, oder wenn keine Aussicht auf Kl &arung
best eht .

Stand der Technik und Neuheit
Druckschriftlicher Stand der Techni k

Die in der Beschreibungseinleitung des angefochtenen
Pat ents gewirdi gte Druckschrift D1 offenbart eine
Vorrichtung nach dem Qoerbegriff des Anspruchs 1, be
der di e schienengefihrten Laufrollen unbeweglich an der
Querwand gel agert und i m Gegensatz zum Streit patent
nicht mt Laufwagen ausgestattet sind, die in den
Lader aum bewegt werden kdnnen.

Di e Druckschrift D2 betrifft keine Vorrichtung zum
Ver fahren von Querwéanden (Schotten) mttels Laufrollen,
sondern verschi ebbare Hubrollen fir faltbare Luken-
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abdeckungen von Schiffen und unterscheidet sich somt
schon gattungsgenild vom Gegenstand des Streitpatents.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ist
somt imVergleich zumdruckschriftlichen Stand der
Techni k neu.

Vor benut zungshandl ungen

Di e von der Ei nsprechenden geltend genmachten und
angebl i ch of f enkundi g gewor denen Vor benut zungshandl ungen
basi eren auf Besprechungen zw schen der mt dem Neubau
ei nes Schiffs beauftragten Schiffswerft Cassens GrbH und
zwei mteinander konkurrierenden Zulieferfirnmen, namich
der Beschwerdef uhrerin (Patentinhaberin) und der Ein-
sprechenden. Dabei ging es umdie Unterbreitung von
Angeboten an die Schiffswerft in Zusamenhang mt

ver f ahrbaren Querwénden (Schotten), die das Abschlielen
des Laderauns mt Lukendeckel n nicht behi ndern.

D e Einsprechende erblickt in den fol genden drei Sach-
ver hal ten ei ne of f enkundi ge Vor benut zung:

Er st e angebl i che Vor benut zung

Di e Beschwerdefidhrerin sel bst hat nach ei genem Kundtun
bei einer Besprechung am 21.1.1984 (und am Vort age

tel efoni sch) den Herren Hol scher und Dingfeld von der
Schiffswerft Cassens den dem Streitpatent zugrunde-

| i egenden techni schen Gedanken i mwesentlichen

of fenbart. Bei der Besprechung ist es umdie Lieferung
der Verfahreinrichtung fur die Cetreideschotte und die
Lukendeckel eines Schiffsneubaus gegangen, wobei auch
der Auftrag an die Beschwerdefihrerin erteilt worden
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ist. Herzu liegen die Dokumente D6 und D7, namich die
schriftlichen Bestatigungen der Herren Hol scher und
D ngfeld vor.

Zwei t e angebl i che Vor benut zung

D ese Handl ung habe anl &Bli ch ei nes von der

Firma Kvaerner Brug GibH (Ei nsprechende) der Schiffs-
werft Cassens unterbreiteten Angebots stattgefunden
Nach dem Zeugenprotokoll ZP I ist am 20.1.1984 in ei nem
Gespréach, bei demu. a. der Zeuge Springhorn auf seiten
der Firma Kvaerner Brug und zum ndest zeitweise

Herr HOl scher von der Schiffswerft anwesend waren, die
Ausbi | dung der Getreideschotte und der Lukendeckel
erdortert worden. Die Besprechung hat zu dem Ergebnis
gefuhrt, dall al s einzige brauchbare Losung das Verrollen
der Schotte angesehen wurde. Daraufhin hat der

Zeuge Springhorn nach seiner Aussage (Zeugenpr ot okol

ZP 1) am 21.1.1984 di e Zei chnungen entsprechend den
Dokunmenten D3 und D4 angefertigt und am gl ei chen Tag per
Post an die Schiffswerft Cassens geschickt (die

Zei chnung nach D3 tragt einen diesbezlglichen
handschriftlichen Vernerk).

Dritte angebliche Vorbenutzung

Eine dritte Weitergabe des dem angef ocht enen Patent

ent sprechenden Ldsungsgedankens habe nach der Aussage
des Zeugen Springhorn (Zeugenprotokoll ZP 1) am
13.4.1984 auf der Schiffswerft stattgefunden. Demnmach
fihrte der Zeuge Springhorn fur die Einsprechenden an
diesemTag u. a. mt Herrn Krey von der Schiffswerft
Cassens ein CGesprach uber Lukendeckel fur weitere
Neubaut en. Aufgrund ei ner Nachfrage nach der technischen
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Ausf ihrung der an die Wttbewerberin
(Beschwer def Ghreri n) vergebenen Schottverfahreinrichtung
wur de deren technische Funktion von Herrn Krey
detailliert beschrieben, woriber der Zeuge Springhorn
gleichzeitig die als Dokunent D5 vorgel egte
Gespréachsnotiz anfertigte. Gemall Zeugenpr ot okol | ZP
hatte der Zeuge danach noch Cel egenheit, in aufliegende
Zei chnungen der Beschwerdef threrin dber diese
Vorrichtung Einsicht zu nehnen, und er hat danach in
seiner Firma Kvaerner Brug Entwirfe anfertigen |assen,
di e ei ne Druckverringerung auf der Laufrollenbahn zum
Ziele hatten und spater als Angebot an die Schiffswerft
Cassens ei ngebracht worden sind.

Ei ne of f enkundi ge Vorbenut zung des Gegenstands ei nes
Patents liegt vor (vgl. T 93/89, ABI. EPA 1992, 718,
Punkt 8.1, T 538/89 vom 2.1.1991, Pkt. 2.3.1, nicht
veroffentlicht), wenn

A) die Benutzung vor dem Annel de-bzw. Prioritéatstag des
Streitpatents erfolgte (MWann fand di e Handl ung statt,
war es eine Vorbenutzung?)

B) der Gegenstand der Benutzung mt dem CGegenstand des
Streitpatents Ubereinstimt (Was wurde benut zt?
Unf ang der Benut zung, Wesensgl ei chheit des benutzten
CGegenstands mt dem Gegenstand des Streitpatents) und

C) die Unstéande der Benutzung derart sind, dal der
benut zt e Gegenstand der Offentlichkeit zuganglich
gemacht und somt of fenkundi g geworden ist (We, wo
und durch wen ereignete sich die Vorbenutzung? Art
und Unst &nde der Vor benut zung) .
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3.2.2 FErste angebliche Vorbenutzung
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D e Beschwerdefidhrerin hat in ihrer Ei nspruchserw derung
vom 16.6.1988 (Seite 11, Pkt. 2) ausdrucklich erklart,
daR sie am 21.1.1984 die dem Streitpatent zugrunde-

| i egende Erfindung i mwesentlichen der Schiffswerft
Cassens offenbart hat. Dies wird auch von dem I nhalt der
Dokunente D6 und D7 bestatigt. Denrzufolge sieht es die
Kanmer als erw esen an, dal} die erste Vorbenutzungs-
handl ung vor dem Prioritatstag stattfand und dall Wesens-
gl ei chheit zwi schen dem CGegenstand der Vorbenutzung und
dem Cegenstand des Streitpatents vorliegt und somt die
vor st ehend genannten Kriterien A und B erfillt sind.

D e Unstande und die Art der Vorbenutzung (Kriterium C)
stehen unbestritten insoweit fest, als es sich umden
Ot (Schiffswerft Cassens) und die Beteiligten der
Handl ung (Beschwerdef ihrerin als Zulieferer und
Geschaftsfuhrer bzw. Angestellte der Auftraggeberfirm
Schiffswerft Cassens) handelt.

Strittig ist, ob die Ofenbarung des CGegenstands des
Streitpatents bei der Auftragsvergabe mt einer Geheim
hal t ungsver ei nbarung verbunden war und ob di e dabei
anwesenden Angestellten der Schiffswerft Cassens daher
der Offentlichkeit zuzurechnen sind oder nicht.

In Ubereinstimmung nmit den Richtlinien fur die Prufung
imEPA DV, 3.1.3.2 ist die Kanmer der Auffassung, dal}
ei ne sol che O fenbarung dann nicht of fenkundig, d. h.
der Offentlichkeit zuganglich gemacht ist, wenn dabei

ei ne Gehei mhal t ung

a) ausdricklich oder stillschweigend vereinbart und
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b) nicht gebrochen worden ist.

Nach Ansicht der Kanmer hé&ngt es dabei vom Einzel fall

ab, ob ein bei einem Angebot bzw bei einer Auftrags-

ver gabe zum Ausdruck kommender techni scher Gedanke der
O fentlichkeit zuganglich gemacht wird.

I mvorliegenden Fall wird in den von der Beschwerde-
fdhrerin vorgel egten Schrei ben gemaR D6 und D7 von dem
Geschaftsfiuhrer (Herr Hol scher) und dem Leiter des

Schi f f baubtros (Herr Dingfeld) der Schiffswerft Cassens,
di e beide bei der Auftragsvergabe am 21.1.1984 anwesend
war en, fol gendes dargel egt:

"Die Herren von MacGREGOR hatten ausdriucklich darauf

hi ngew esen, dalR di e von der Deutschen MacGREGOR

enpf angenen | nformati onen, insbesondere bei Gesprachen
mt Mtwettbewerbern, vertraulich zu behandel n seien.

Bei Vorstellung neuartiger technischer Konzeptionen eine
Sel bstverstandlichkeit" (so Herr Hol scher in D6).

"Fir mch war es sel bstverstéandlich, dal die von der
Deut schen MacGREGOR enpf angenen | nformati onen,

i nsbesondere i mFalle eines Gespraches mt Mtbewerbern,
vertraulich zu behandel n waren. H erauf hatten die
Herren von MacGREGOR auch ausdrtckl i ch hi ngewi esen" (so
Herr Dingfeld in D7).

Damit wird bestatigt, dall Vertraulichkeit fiar die
Herren HoOl scher und Dingfeld und damt far die

Firma Cassens sel bstverstandlich gewesen sei, d. h. daB
sie i hre Zustinmung gefunden habe.
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Di eser Inhalt der Dokumente D6 und D7 ist weder von der
Ei nspruchsabt ei | ung noch von der Ei nsprechenden in Frage
gestellt worden. Die Kammer sieht auch keinen G und an
dessen Richtigkeit zu zweifeln. Es wurde insbesondere
auch nicht vorgebracht, dem H nweis der Beschwerde-
fdhrerin sei damals w dersprochen worden. Die Zusti nmung
zum Vertraul i chkeitsvorbehalt muf3 somt damals, wenn

ni cht mindlich, so, angesichts der verglei chbaren

| nt eressen der an ei ner genei nsanmen techni schen

Ent wi ckl ung beteiligten Parteien, doch schl Ussig

(konkl udent) erfolgt sein. Die weiteren Beweismttel
stehen dem auch nicht entgegen. | m Zeugenprotokoll ZP I
des Zeugen Krey, Angestellter der Schiffswerft, sind

| edi glich Ausfihrungen im H nblick auf die Vertraulich-
keit der zweiten "Vorbenutzung" gemacht worden. Die

ver nomrenen Zeugen Krey und Springhorn haben an den in
den Dokurmenten D6 und D7 erwdhnten Verhandl ungen ni cht
personlich teil genommen, so dall sie bezuglich einer dort
verei nbarten Vertraulichkeit naturgemal3 kei ne Aussagen
machen konnt en.

D e Kammer sieht schon aus vorstehenden G inden kei nen
Anl ald zu bezwei feln, dall bei der ersten Vorbenutzung

ei ne Vertraulichkeitsverei nbarung zustande gekonmen i st,
des Inhalts, daR der Gesprachs- bzw. Zei chnungsi nhalt

ni cht weiterzugeben und daher geheinzuhalten ist. D es
gilt umso nehr, als die von der Beschwerdef threrin

vor gel egt en Zei chnungen (D8 und D9) gut ersichtliche

St enpel aufdrucke mt Verweisung auf 88 18 - 20 UWG und
§ 823 BB ent-halten, aus denen ein

Gehei mhal t ungsvor behal t hervorgeht, der von den
Beteiligten zweifell os zur Kenntnis genonmen worden und
unwi der sprochen geblieben ist. Dall di ese

St enpel auf drucke auf das Gesetz gegen den unl auteren
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Wet t bewer b ( Deut schl and) betreffend di e Wahrung der
guten Sitten imWettbewerb und auf § 823 BGB

(Deut schl and) betreffend di e Schadensersatzpflicht aus
uner | aubt er Handl ung Bezug nehnen, ist entgegen der
Auf f assung der Vorinstanz (vgl. Punkt 11.5 und 11.6 der
angef ocht enen Ent schei dung) patentrechtlich nicht
unerheblich (vgl. hierzu Singer R, Européaisches

Pat ent Uber ei nkommen, Randnote 6 zu Art. 54, wonach sich
di e CGehei mhal tungs-pflicht aus den Unst&nden des Falles
nach dem al | genei nen G undsatz von Treu und d auben
ergeben kann). Di e Stenpel aufdrucke stellen hier einen
ei ndeuti gen H nweis darauf dar, dalR die
Beschwer def Uhrerin den Zei chnungs-inhalt nicht

vor ausset zungsl os zur Kenntnis bringen wollte.

Ei ne derartige, bei geschaftlichen Handl ungen zw schen
den beteiligten Geschaftspartnern wenn nicht mindlich
so doch konkl udent vereinbarte CGeheimhaltung ist als

hi nrei chend zum Ausschl ul3 der O f enkundi gkeit einer

O f enbarung anzusehen. Hierzu bedarf es entgegen der
Auf fassung der Vorinstanz in den Punkten 11.2 und 11.4
der angefocht enen Ent schei dung ni cht notwendi gerwei se
des Bewei ses "einer ausdricklichen und spezifischen (auf
ei ne Annel dung zum Pat ent bezogenen) Vereinbarung”. Es
genugt dafiur schon der Beweis einer schlissig, d. h.
konkl udent geduf3erten Zusti nmung. Di ese ist dann
genugend spezifiziert, wenn sie sich, wie hier, auf die
wesent-1ichen Merkmal e einer Erfindung bezieht.

I n der angefochtenen Entscheidung ist ferner die Auf-
fassung vertreten worden, dalR eine mt einer Geheim
hal t ungsver pflichtung verbundene Vertraulichkeit im
vorliegenden Fall aufgrund der gegebenen Situation,
nam i ch der gepl anten Ausfidhrung auf einer Werft
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"tatsachlich kaum ndglich und mt dem Vertragszweck und
der Interessenl age der Vertragsteile nicht vereinbar
ist".

Uber einen faktischen Ausschl uR der Miglichkeit, die
Vertraul i chkeit zu wahren, geben die Akten keinen

Auf schl ul3 und di e Kammer vermag di ese auch nicht

auf grund ei gener Feststellung auszuschliefRen. Es nuf}
nam i ch nach der all genei nen Erfahrung davon ausgegangen
wer den, dal} ei ne sol che Verei nbarung zum ndest sol ange
ei ngehalten wird, wie ein geneinsanes |Interesse an einer
CGehei m hal tung besteht. Ein solches Interesse wird sich
zum ndest Uber den Zeitraum erstrecken, der zur Ab-

si cherung der Interessen der Ceschaftspartner dient. Zu
di esen Interessen kann z. B. die Phase der
Zusanmenar beit gehodren, in der noch ein gesetzlicher
Schutz z. B. durch Patentierung fehlt oder in der noch
ei ne genei nsane Weiterentw cklung der neuen Vorrichtung
stattfindet. Nach der Aussage des Zeugen Krey im
Zeugenprotokoll ZP Il (Seite 4, 2. und 3. Absatz) war an
der gegenstandl i chen Probl em 6sung auch die Schiffswerft
Cassens mitbeteiligt und es wrden von i hr noch

t echni sche Kenntni sse einge-bracht. Somt ist der Werft
ni cht nur eine Ricksichtnahnme auf die Interessen des
Geschaftspartners, sondern auch ein eigenes Interesse an
ei ner Cehei mhal tung Uber di e Auftragsvergabe hinaus

zum ndest noch in der Weiter-entw cklungs-Phase bis zum
Ei nbaubegi nn der Vorrichtung in das Schiff zu
unterstell en. Demmach kann, entgegen der Auffassung der
Vorinstanz, auch kein der Gehei m hal tungspflicht

ent gegenst ehender Vertragszweck gesehen werden.

0831.D
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I n der Zeugenaussage ZP Il des Herrn Krey fehlt jegliche
Zei tangabe fir den tatsachlichen Baubegi nn der
beanspruchten Vorrichtung und deren Ei nbau auf der
Schiffswerft. Es kann nicht ohne weiteres davon
ausgegangen werden, dal die betreffenden Arbeiten in der
relativ kurzen Zeit zw schen der Auftragsvergabe

(21. Januar 1984) und dem Prioritatstag des
Streitpatents (27. April 1984) tatsachlich schon
ausgefuhrt waren. Es kann auch aus di esem G und ni cht
ohne weiteres davon ausgegangen werden, dal die

Urst &nde, die die Beteiligten zur vertraulichen

Behandl ung des Angebots veranl a3t haben, vor dem
Prioritatstag des Streitpatents entfallen sind und dal

i mZuge der Erfillung des Vertrags mt einer \Witergabe
der wesentlichen Kenntnis Uber das Streit-patent an
Dritte gerechnet werden nulite.

Es stellt sich noch die Frage, ob durch die Aussage des
Zeugen Krey ein Bruch der Vertraulichkeit als erw esen
anzusehen i st.

Der als Zeuge aussagende Angestellte der Schiffswerft,
Herr Krey, hat gemdl3 Zeugenprotokoll ZP Il beziglich
einer Weiterverbreitung der in Rede stehenden L6sung
ausgesagt, dalR er Dritten gegenuber dartber sicher
gesprochen habe, und er erwdhnte dabei nanentlich die
Charterfirma des in Rede stehenden Schiffes. Auch sei
der Reeder uber vergebene Auftrége laufend informert
wor den, etwa in einem Abstand von ei ner Wiche bis zehn
Tage nach Ver gabe oder auch vorher.

D e Zeugenaussage ist in diesem Punkt jedoch derart
unbesti nm und | Gckenhaft abgefalt, daf davon ni cht auf
ei ne erwi esene Witergabe der in Rede stehenden
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t echni schen I nformation geschl ossen werden kann (vgl.
oben Punkt 3.2.1).

Zwei t e angebl i che Vor benut zung

D e vorstehenden Betrachtungen gelten sinngenmald auch far
die zweite geltend genmachte Vorbenutzung. D e

Zei chnungen D3 und D4 enthalten einen klar ersichtlichen
Gehei mhal t ungsvor behal t, worin eindeutig auf das

Betri ebsgeheimis und Art. 17 ff. UWS hi ngewi esen w rd.
Angesi chts der techni schen Zusanmenar beit bestanden

gl ei chl aufende I nteressen bei der Ei nsprechenden und der
Schiffswerft Cassens im Hinblick auf einen kinftigen
Auftrag. Auch hier wrde nicht dargetan, die Leute von
Cassens hatten dem Cehei mhal t ungsvor behal t

wi dersprochen. Das hatte jedoch vorliegendenfalls
geschehen missen, falls Cassens dadurch nicht hatte
gebunden sein wollen. Es ist vielmehr davon auszugehen,
dall schon di e Besprechung vom 20. Januar 1984 unter

ei nem sol chen Vorbehalt stattfand. Fur diesen Schl uf}
spricht Uberdies die Tatsache, dall Cassens im
Zusamenhang mt der ersten angeblichen Vorbenut zungs-
handl ung unter vergl ei chbaren Unrst &nden "sel bst -

ver st andl i cherwei se” von ei ner Gehei mhal tungspfli cht
ausgegangen war .

Nach Auffassung der Kanmmer reichen auch die zur zweiten
angebl i chen Vor benut zung vorgel egten Bewei smttel nicht
aus, ummt Gew Bheit das fur das Vorliegen einer

of f enkundi gen Vor benut zung aufgestellte KriteriumC
(vgl. vorstehenden Punkt 3.2.1) zu erfdllen.

3.2.4 Dritte angebliche Vorbenutzung
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Das auf der Gesprachsnotiz D5 des Zeugen Springhorn
angegebene Datum (13.4.1984) konnte von sei nem
CGesprachs- partner, dem Zeugen Krey (siehe
Zeugenprotokol|l ZP I1), der hierzu lediglich sehr vage
Angaben machte, nicht bestatigt werden. Aus di esem
Grunde bilden di e Zeugen- aussagen zu di esem Punkt noch
kei ne ausrei chende Basis daf ir, dalR der Gegenstand des
Streitpatents noch kurz vor dem Prioritatstag
(27.4.1984) Cegenstand des Gespréachs zwi schen den bei den
Zeugen war (KriteriumA).

Hi nzu kommt, dal die O fenkundi gkeit di eses Gespréachs
nicht feststeht. Aus dem Zeugenprotokoll ZP I (Seite 6)
geht hervor, dalR der Zeuge Springhorn die Informationen
aus dem Gesprach dazu benutzt hat, in seiner Firma

(Ei nsprechende Kvaerner Brug) noch Entwirfe anfertigen
zu | assen, um di ese ei nem spateren Angebot an die
Schiffs-werft Cassens fir ein anderes Projekt
zugrundezul egen. Es erschei nt daher unwahrscheinli ch,
dal auf seiten der Einsprechenden ein Interesse

vor handen war, innerhalb der noch andauernden

Ent wi ckl ungsphase di eser Vorrichtungen dar tber

I nformati onen an Dritte und damt nbglicherwei se

M t bewer ber wei t er zugeben.

Die Kammer stellt fest, dall auch die zur dritten geltend
gemacht en Vor benut zung vorgel egten Bewei smttel nicht
ausrei chen, um ei ne of f enkundi ge Vor benut zung nachzu-

wei sen.

Nach Rickzug der Ei nsprechenden aus dem Verfahren i st
di e Kamrer in Anbetracht ihrer begrenzten Verpflichtung
zur Ermttlung von Ants wegen bei of fenkundi gen

Vor benut zun-gen (vgl. vorstehenden Pkt. 2) der
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Auf f assung, dall ange-si chts des nunnehr grof3en
zeitlichen Abstands zu den fraglichen Sachverhalten und
der Tatsache, dald bereits ein Beweisverfahren
stattgefunden hat, weni g Aussicht besteht, eventuel

ver bl ei bende Fragen in ei nem erneuten Bewei sverfahren zu
kl aren, und zwar unso weniger, als die Einsprechende in
dem paral | el | aufenden Verfahren vor dem deut schen
Bundespat entgeri cht (Beschlul3 7W (pat) 112/87 vom 16.
Novenber 1990) zusammen mit der Zuridcknahnme des

Ei nspruchs erkl art hat, die Zeugen sahen sich auller-
stande, die i mdortigen Bewei sbeschl ull genannten Fragen
"im Sinne der Einsprechenden"” zu beantworten.

4. Nachdem der Bewei s der offenkundi gen Vor benut zung der
Vorrichtung nach dem Anspruch 1 des Streitpatents nicht
| tckenl os erbracht ist und diese daher als Stand der
Techni k auRer Betracht bl ei ben nuf3, ertbrigt es sich,
auf die Frage der von der Beschwerdef threrin imHi nblick
auf die dritte angebliche Vorbenutzung geltend genachten
Unschadl i chkeit der O fenbarung wegen ei nes offensicht-
l'i chen M Rbrauchs gemaR Artikel 55 (1) a) EPU und die
damt verbundene Frage des naligebenden Zeit punkts fir
di e Berechnung der 6-Monatsfrist einzugehen.

5. Erfinderische Tatigkeit

D e gattungsgemalRe Druckschrift Dl beschrei bt eine
Schottverfahreinrichtung mt nicht beweglichen Rollen.
Aus der Druckschrift D2 sind verschi ebbare Hubrollen far
fal t bare Lukenabdeckungen von Seeschiffen bekannt, die

j edoch nichts mt demeigentlichen Verfahren des
Lukendeckel s auf dem Sillrand zu tun haben, sondern "nur
in einer ganz bestimten Operationsphase der Lukenab-
deckung bendti gt werden."” Di e Beschwerdef Uhrerin
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beschrei bt in ihrer Einspruchserw derung vom

16. Juni 1988 unter den Punkten 3 und 4 die in der D2
nur mt demWrtteil "Hub-" angedeutete Funktion der
Hubr ol | en dahi ngehend, dalRR die Hubrolle "auf eine im
Berei ch der Langsenden des Laderauns vor gesehene Ranpe
aufl &uft und dadurch ein Drehnmonment auf den Lukendeckel
ausgetbt wird, welches das Falten (der Luke) bew rkt".
D ese Funkti onswei se der Hubrollen ist auch von der
Beschwer degegnerin in i hren Schriftséatzen vom

10. Oktober 1988 (S. 2, Pkt. 3) und 13. Dezenber 1988
(S. 2, Pkt. 2) nicht ernsthaft in Frage gestellt worden,
sondern es wird anerkannt, dall nach der D2 "ein
Laufrol | enaggregat durch Verschi ebung in den

Lader aunberei ch auRer Eingriff mt einer Schiene"
gebracht wird. Die aus D2 bekannte Hubrolle wird al so
of fensichtlich gar nicht zum Verfahren, sondern nur zum
Fal ten des Lukendeckel s benutzt. D e bekannten

ver schi ebbaren Roll en di enen somt ei nem anderen Zweck
und Uben eine andere Funktion aus als die zum Verfahren
der Querwande di enenden Laufrollen bei m Gegenstand des
angefochtenen Patents. Die D2 vermag somt dem Fachmann
keinen H nweis in Richtung der beanspruchten LOsung zu
geben.

D e Kammer konmt somit zu dem Schl u3, dal3 sich der
CGegenstand des Anspruchs 1 dem Stand der Techni k nicht

i n nahel i egender Wi se entnehnmen | &Bt. Die erfinderische
Tatigkeit gemaR Artikel 56 EPU ist daher ebenfalls
gegeben und der Gegenstand des Anspruchs 1 genal3 Arti kel
52 (1) patentfahig.

D e abhéangi gen Anspriche 2 bis 12 sind formal nicht zu
beanst anden; sie enthalten vorteil hafte Witerbil dungen
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der Erfindung nach dem Anspruch 1 und sind deshalb
ebenfal | s patentfé&hig.

Das Patent hat daher im Unfang der erteilten Unterl agen
Best and.

Entscherdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. D e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird in der erteilten Fassung aufrecht-
er hal t en.

Der Geschéaftsstel |l enbeante: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani F. Gunbel
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