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OPM Erkenntnis vom 8.5.2013, OBp 2/13 — Schraubensicherungselement :

4 W\{"&
Fundstellen: ecolex 2014/105, 256 (Hieger) = OBI-LS 2013/80 (Musger) = PBI 2013, 120 =
ZTR 2013, 294

1. Die tatsachliche Existenz einer bestimmten technischen Kenntnis (hier: im Rahmen
einer Vertriebsbesprechung) lasst diese noch nicht zum Stand der Technik werden. Sie
muss der Offentlichkeit iSdes 8 3 Abs 1 PatG erst objektiv zuganglich gemacht werden,
wobel die Beweidast fur die offenkundige Vorbenutzung denjenigen trifft, der sie
behauptet.

2. Eine Geheimhaltungspflicht im Rahmen einer geschéftlichen Besprechung kann nach
dem Umsténden dillschweigend vereinbart sein, wodurch diverse, in enem
Aktenvermerk samt Beilage erwahnte technische Aspekte als nicht vorver6ffentlicht
und daher nicht als Stand der Technik nach 8§ 3 PatG zu werten sind.

3. Die angemeldete Erfindung eines ,Sicherungselements zur Sicherung von
Schraubenelementen ist mangels neuheitsschadlicher Vorveroffentlichung neu und

weist die notwendige ErfindungshéheiSdes 8 1 Abs 1 PatG auf.
Leitsétze verfasst von Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Prasidentin des Obersten Patent- und
Markensenates Dr. Irmgard GRISS und die Réte des Obersten Patent- und Markensenates
Hofrétin des OGH Dr. Elisabeth LOVREK und Hofrat Mag. Gerald PILZ als rechtskundige
Mitglieder und die Réte des Obersten Patent- und Markensenates Dipl.-Ing. Johannes MESA
PASCASIO und Dipl.-Ing. Ferdinand KOSKARTI as fachtechnische Mitglieder in der
Patentrechtssache der Antragstellerin @ B ***** G M B H, ***** yertreten durch
Patentanwélte Puchberger, Berger & Partner, Reichsratsstral3e 13, 1010 Wien, gegen die
Antragsgegnerin N ***** A B = ***** Schweden, vertreten durch Sonn & Partner
Patentanwaélte, Riemergasse 14, 1010 Wien, wegen Erteilung des Patents ,,Sicherungselement
zur Sicherstellung von Schraubenelementen” im Umfang der Anspriiche 1-16, Uber die
Beschwerde der Einsprecherin gegen die Entscheidung der Rechtsmittelabteilung des
Osterreichischen Patentamtes vom 16. August 2012, ZI B 1/2007-8, entschieden:

Der Beschwerde wird nicht Folge gegeben. Der Antrag auf Zuspruch von Kosten der
Beschwerdebeantwortung wird abgewiesen.

Griunde:

Der Rechtsvorganger der Antragsgegnerin meldete am 5. September 2003 zu A 1400/2003
das Patent ,,Sicherungselement zur Sicherung von Schraubenelementen® an. Die am 2. Marz
2004 bekannt gemachten Anspriche sind — nach einer Einschrankung durch die
Antragsgegnerin - in folgendem Umfang Gegenstand des Verfahrens vor dem Obersten
Patent- und Markensenat:

1. Sicherungselement zur Sicherung von Schraubenelementen wie Schrauben und Muttern
gegen ungewolltes Losdrehen, bestehend aus mindestens zwel aufeinanderliegenden
ringférmigen Sicherungsscheiben mit Ringloch, wobei die aufeinanderliegenden Flachen
Kellflachen aufweisen und an den Aul3enflachen jewells eine Verzahnung vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Ringloch (14) an der mit einer Verzahnung (5)
versehenen Innenkante eine Abrundung (6) aufwelst.

2. Sicherungselement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kamme (8) der
Keilflachen (7) in einer von der radialen Richtung abwei chenden Orientierung verlaufen.



3. Sicherungselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kédmme (8)
der Keilflachen (7) eine V - Form aufweisen.

4. Sicherungselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kamme (8)
der Keilflachen (7) eine U - Form aufweisen.

5. Sicherungselement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kamme (8)
der Keilflachen (7) eine S - Form aufweisen.

6. Sicherungselement nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zéhne der Verzahnung (5) in nicht-radialer Richtung verlaufen.

7. Sicherungselement nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zéhne der Verzahnung (5) eine Krimmung aufweisen.

8. Sicherungselement nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sicherungsscheiben (1, 2) mittels einer Hilse (16) miteinander verbunden sind, die an der
Aul¥enseite der Sicherungsscheiben (1, 2) angeordnet ist.

9. Sicherungselement nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Hulse (16) Falze
aufwelist, die seitlich tber oder in den Rand der Sicherungsscheiben (1, 2) hineinragen.

10. Sicherungselement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Falze ringférmig
ausgefuhrt sind.

11. Sicherungselement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Falze al's Laschen
(18) ausgefuhrt sind.

12. Sicherungselement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Faze
Ringsegmente (17) sind.

13. Sicherungselement nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Hulse (16)
ein geschlitzter Ring (19) ist.

14. Sicherungselement nach einem der Anspriiche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ubergang zwischen der Hillse (16) und den Falzen eine Rundung und/oder eine Fase
aufweist.

15. Sicherungselement nach einem der Anspriiche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ubergang zwischen der Hillse (16) und den Falzen rechtwinkelig ausgebildet ist.

16. Sicherungselement nach einem der Anspriiche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sicherungsscheiben eine Nut (23) zur Aufnahme der Falze aufweisen.

Die Antragstellerin erhob Einspruch und beantragte die ganzliche Versagung des Patents. Die
angemeldeten Anspriiche seien weder neu noch erfinderisch. Aus den Urkunden Beilagen
JA1und A3 bisAl7 sai die offenkundige Vorbenutzung der Sicherungsscheiben abzuleiten.

Die Antragsgegnerin erwiderte, dass lediglich eine Abrundung oder Freistellung — im
Gegensatz zu einer Fase (Abfasung) — bekannt gewesen sei und Uberdies ene
Sicherungsscheibe mit in radider Richtung abweichend verlaufenden Kdmmen und
Keilflachen sowie eine Hilse als Verbindungselement der Scheiben geschiitzt werden soll.

Die Technische Abteilung gab dem Einspruch statt und versagte das Patent. Sie traf
zusammengefasst folgende Feststellungen:

Die Antragstellerin produziert jahrlich etwa 80 Millionen Sicherungsscheiben. Der Vertrieb
erfolgt einerseits Gber unabhangige Unternehmen, wie zB die N*****GmbH *****dje seit
2003 auch fir den Vertrieb in Osterreich zustandig ist. Andererseits werden die Produkte der
Antragstellerin Uber Tochtergesellschaften vertrieben. Zu den Kunden der N*****GmbH
***x% gehdren die Unternehmen MAN AG, Siemens und Alstom.

An einer Besprechung im Jahr 1990 nahmen zwel Mitarbeiter der N*****GmbH ***** drel
Mitarbeiter der internen Normenabteilung der MAN AG und en freier Handelsvertreter der
N*****GmbH ***** tel|, Dabel diskutierten die Teilnehmer, dass das Fehlen einer Fase am
Lochrand zum Bruch der Scheibe oder zum Schraubenbruch fihren kann und dass eine



Fasung oder Rundung an der Lochkante den Freigang sicherstellen kénne. Die Besprechung
unterlag keiner Geheimhaltung.

Der Aktenvermerk Beilage ./A11 gibt den Inhalt der Besprechung wieder. Er wurde an die
Antragstellerin und auch innerhalb der MAN AG verteilt.

Rechtlich vertrat die technische Abteilung die Auffassung, dass zumindest vier Unternehmen
bzw die bel ihnen beschéftigten Mitarbeiter vor dem Anmeldetag Kenntnis davon gehabt
hétten, dass eine Fase oder Rundung an der Lochkante der Sicherungsscheibe den Freigang
sichere.

Die Rechtsmittelabteilung gab der von der Antragsgegnerin erhobenen Beschwerde Folge. Sie
hielt das Patent im Umfang der eingangs bezeichneten Anspriiche aufrecht:

Die Besprechung im Jahr 1990, deren Inhat durch den Aktenvermerk Beilage /A1l
dokumentiert sei, habe der Geschéftsanbahnung gedient. Sie unterliege daher ener
Geheimhaltungsverpflichtung der Teilnehmer.

Wahrend die Fase sowie die Freistellung dem Stand der Technik entsprachen, tréfe dies fur
die Abrundung nicht zu, weil keine vergleichbare Wirkung bzw Aquivalenz von Fase und
Abrundung vorliege. Vielmehr gehe es beim Vorsehen einer Abrundung eben nicht nur um
eine Veranderung des Hohlraums im Querschnitt zwischen Sicherungsscheibe und
Ubergangsradius des Schraubenschaftes, verglichen mit der Fase oder der Freistellung,
sondern auch um eine Verbesserung der mdglichen Kerbwirkung im Bereich des
Ubergangsradi usses.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie beantragt
erkennbar die Wiederherstellung der Entscheidung der Technischen Abteilung.
Die Antragsgegnerin beantragt, der Beschwerde nicht Folge zu geben.

Die Beschwerde ist nicht berechtigt.

1. Die Antragstellerin bekdmpft die Auffassung der Rechtsmittelabteilung, der Inhalt des
Aktenvermerks Beilage /A1l stelle keinen allgemein zuganglichen Stand der Technik dar.
Sie argumentiert, dass die Besprechung am 5. November nicht der Geschéftsanbahnung
gedient habe und aus dem Aktenvermerk Uber das Gespréch (Beilage ./A11) hervorgehe, dass
der Aktenvermerk acht verschiedenen Unternehmen zugeleitet worden sei.

1.1 Vorauszuschicken ist, dass die Rechtsmittelabteilung die auf unmittelbarer
Beweisaufnahme der Technischen Abteilung beruhenden Feststellungen nicht in Frage
gestellt hat.

1.2 Es steht fest, dass bel der Besprechung im Jahr 1990 drel Mitarbeiter von MAN-Firmen,
zwel  Mitarbeiter der N*****GmbH ***** gsowie ein freler Handelsvertreter der
N*****GmbH *****anwesend waren. Diese Besprechung hatte geschéftlichen Charakter.

1.3 Ob es sich dabei um ein Treffen zur Geschéftsanbahnung oder — wie die Antragstellerin
meint — zur Ausweitung vorhandener Geschaftsbeziehungen handelt, ist unerheblich:

1.3.1 Die tatsachliche Existenz einer bestimmten technischen Kenntnis lasst diese noch nicht
zum Stand der Technik werden. Sie muss der Offentlichkeit auch objektiv zuganglich
gemacht werden, wobel die Beweidlast fur die offenkundige Vorbenutzung denjenigen trifft,
der sie behauptet (Schulte/Mou-fang, PatG8 Art 54 EPU/§ 3 PatG Rz 34 f).

1.3.2 Eine offenkundige Vorbenutzung scheidet aus, soweit zwischen den Beteiligten, die
Kenntnis hatten, eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand. Dazu reicht es aus, wenn nach
den tatsachlichen Umstanden des konkreten Falls ernsthaft in Betracht zu ziehen ist, dass eine
Pflicht zur Verschwiegenheit auch ohne ausdriickliche Vereinbarung ernsthaft gewollt war
(BPatG 11 W 317/04; BPatG 4 Ni 40/06).



1.3.3 Die Feststellung der Technischen Abtellung, dass die Besprechung keiner
Geheimhaltung unterlag, ist (nur) dahin zu verstehen, dass eine ausdriickliche Vereinbarung
Uber die Geheimhaltung nicht getroffen wurde. Ob aber nach den Umstanden des Einzelfalls
eine Pflicht zur Verschwiegenheit auch ohne ausdriickliche Vereinbarung stillschweigend
gewollt war, ist eine Rechtsfrage.

1.3.4 Diese Rechtsfrage hat die Rechtsmittelabteilung richtig gelost: Zwischen den
Unternehmen, fir die die Besprechungsteilnehmer auftraten, bestanden bereits
Geschéftsverbindungen. Die Besprechung diente der Fortfihrung der geschéftlichen
Beziehungen. Selbst unter Zugrundelegung der in der Beschwerde hervorgehobenen
Annahme, dass die N*****GmbH ***** yon der Antragstellerin ,,rechtlich und wirtschaftlich
unabhéngig” ist, lag es in ihrem Interesse as potentielles Vertriebsunternehmen, dass die
besprochene Vorgangsweise, die mit der Erwartung verbunden war, einen Scheiben- oder
Schraubenbruch zu verhindern, geheim blieb. Der MAN AG als potentieller Abnehmerin des
Produkts und dem freien Handelsvertreter — der in einem Vertragsverhditnis zur
N*****GmbH ***** gtand — mussten dieses Geheimhaltungsinteresse bewusst sein. Der
Zweck der Besprechung lag darin, im Interesse aller Beteiligten eine Strategie zu entwickeln,
die es der Antragstellerin (im Aktenvermerk Beilage ./11 als ,schwedische Mutterfirma*
bezeichnet) ermdglichte, ein erfolgversprechendes Produkt ohne die in der Besprechung
angefuhrten Nachteile herzustellen. Unter diesen Umstanden konnten aber die Antragstellerin
und ihr Vertriebsunternehmen berechtigt die Verschwiegenheit sowohl des freien
Handelsvertreters as auch der MAN-AG erwarten (vergleiche Schulte/Mou-fang, PatG8 Art
54 EPU/§ 3 PatG Rz 30-32 mN aus der Rechtsprechung). Damit in Einklang steht die zu
entsprechender Sorgfalt auffordernde Ful3zeile auf dem Aktenvermerk Beilage ./A11, wonach
unter anderem ,,fur diese Unterlagen in Form und Inhalt* der ,,in den Gesetzen vorgesehene
Schutz geltend gemacht wird®.

1.3.5 Die Verteilung des Aktenvermerks an weitere Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft und
der MAN-Gruppe andert an dieser Beurteilung nichts, weil dadurch nur ein eng begrenzter
Personenkreis Kenntnis erlangte. Die Annahme, dass einschlédgige Unternehmen dabel die
sachkundige Offentlichkeit, also die betreffende ,,Branche" darstellen, ist unzutreffend, weil
ansonsten das gesamte Know-how jedes Unternehmens ein fir jedermann allgemein
zugangliches Gut wére (BA B 3/89 PBI 1992, 130).

1.3.6 Dass die Idee auch anderen Unternehmen mitgeteilt wurde, steht nicht fest.

1.4 Aus den genannten Griinden ist der Aktenvermerk Beilage ./A11 nicht vorveroffentlicht
und daher nicht als Stand der Technik zu werten.

2. Die Antragstellerin bekampft zu Unrecht die Auffassung der Rechtsmittelabteilung, dass
die Sichtweise der Fachwelt die bekdmpften Merkmale nicht enthélt:

2.1 Die Streitparteien anerkennen, dass im Stand der Technik Sicherungselemente in Form
von Kaeilsicherungsscheibenpaaren bekannt sind, die die Oberbegriffsmerkmale des
Anspruchs 1 umfassen und am Innenrand el ne Fase aufweisen.

2.2 Als kennzeichnendes Merkmal wird in Anspruch 1 eine Abrundung vorgeschlagen.
Grundsétzlich ist es moglich, dass auch bei einer Abrundung Kanten durch die Schnittlinie
zwischen der horizontalen Scheibenflache bzw der vertikalen Flanke am Scheiben-
Innendurchmesser einerseits und der Abrundung andererseits entstehen. Eine gedachte
Tangente an der Abrundung in unmittelbarer Néhe zur oberen Scheibenflache schlief3t
allerdings im Querschnitt gesehen mit der Begrenzungslinie der oberen Scheibenflache immer
einen stumpferen Winkel ein as eine entsprechende Fase. Somit ist bei einer konvexen
Abrundung der Innenkante mit einer geringeren Kerbwirkung as bei einer vergleichbaren
Fase zu rechnen.

2.3 Wiirde die gedachte Tangente am Beginn der Rundung (also am Ubergang von oberer
Scheibenflache zur Abrundung) horizontal an der Rundung anliegen, so wére damit sogar
jegliche Kerbwirkung unterhalb des Schraubenkopfes aufgehoben. Selbst bel



unterschiedlichen Radien lasst sich eine Abrundung immer so gestalten, dass die besagte
Tangente horizontal anliegt und somit keine Kerbwirkung entsteht. Analoges gilt fir den
Ubergang der Abrundung hin zur vertikalen Seitenflanke des Scheiben-Innendurchmessers.
Die Annahme der Technischen Abteillung, dass die Kerbwirkung nur bei ,genauer
Einpassung“ bzw ,,Uberwélbung* der Rundung gegeniiber dem Ubergangsradius
ausgeschaltet werden kdnne, greift zu kurz.

2.4 Die Herabsetzung der Kerbwirkung wird zwar auch durch ein Angleichen der Rundungen
zwischen Ubergangsradius und Scheibenkantenabrundung gefordert. Wesentlich jedoch ist,
dass durch die konvexe Abrundung der Scheibe gemél Figur 5a der bekannt gemachten
Patentanmeldung stets mit einer verringerten Kerbwirkung in den Ubergangsradius am
Schraubenschaft gegentiber einer Fase bei vergleichbarer Kantenlage zu rechnen ist. Dass sich
durch die Anwendung einer konvexen Abrundung an einem bekannten Sicherungselement
eine verringerte K erbwirkung am Ubergangsradius einstellt, ist nachvollziehbar.

Daher geht es beim Vorsehen einer Abrundung eben nicht nur um eine Veranderung des
Hohlraums im Querschnitt gesehen zum Ubergangsradius des Schraubenschafts, verglichen
mit der Fase oder der Freistellung, sondern auch um eine Verringerung der maoglichen
Kerbwirkung im Bereich des Ubergangsradiusses.

2.5 Entsprechend der anmeldungsgemal?en Aufgabenstellung wird eine Zentrierung der
Scheiben durch einen engen Innendurchmesser angestrebt; die Grof3e des AulRendurchmessers
der Scheibe ist aus wirtschaftlichen Grinden (Materialeinsatz) sowie aus technischen
Grunden (zB Einsatz in einem Senkloch) begrenzt. Folglich ist auch der maximae
Innenlochdurchmesser der Scheibe begrenzt, damit gentigend Scheibenmaterial zur Aufnahme
der Flachenpressung verbleiben kann. Unter diesen Gesichtspunkten wird anmeldungsgemal}
ein Herangehen des Scheiben-Innendurchmessers an  den Ubergangsbereich  am
Schraubenschaft ausdrticklich in Kauf genommen. Dabei wird eine Rundung in ihrer
Kerbwirkung stets unproblematischer als eine Fase wirken. Allenfals wére in diesem Falle
mit einer Anquetschung der Abrundung am Ubergangsbereich zu rechnen, niemals jedoch mit
einer Kerbwirkung wie bei den Fasenkanten, wobel hochfeste Schrauben besonders
kerbempfindlich sind.

2.6 Wegen dieser Kerbwirkung der Fasenkanten ist ein zu nahes Heranfiihren der Fasen an
den Ubergangsbereich der Schraube zu vermeiden. Bei begrenztem Innendurchmesser des
Scheibenlochs wére eine vergleichsweise grofdere Ausbildung der Fase (Fasenbreite) zu
erwarten. Dass dies ein Fachmann bel einer Fase machen wirde, zeigt auch der Aktenvermerk
Beilage ./A11, der die Fase zur Sicherstellung des Freigangs, also a's Freistellung, vorschlagt.
2.7 Der Innendurchmesser mit konvexer Abrundung kann in unproblematischer Weise auch
an den Ubergangsbereich herangefiinrt werden, wodurch eine Abrundung klein ausgebildet
werden kann, da hier kein Freigang angestrebt werden muss. Dies ist deswegen vorteilhaft,
weil einerseits die verbleibende senkrechte Stitzflanke am Innendurchmesser der Scheibe
nicht in den Gewindegang einschneiden darf (Seite 4 der Anmeldungsbeschreibung) und
daher entsprechend grof3 dimensioniert werden muss, und andererseits die Gesamtdicke der
Schelben gering gehalten werden soll, um bei spiel sweise entsprechende Material einsparungen
zu ermdglichen.

28 Es ergibt sich somit im Vergleich zur Abrundung bei vorgegebenem
Innenlochdurchmesser der Scheibe, dass eine Fase mit kleiner Fasenbreite mit entsprechender
Kerbwirkung wahrscheinlicher mitten in den Ubergangsbereich reichen wiirde oder dass eine
Fase mit groRerer Fasenbreite zu einer grofReren Gesamtscheibendicke fihren wirde. In jedem
Fall wirden sich dabei klare Nachteile gegentiber einer Abrundung ergeben.

2.9 Zusammengefasst bedeutet das, dass durch die Scheibe mit Abrundung ein ndheres
Heranfiihren des Innenlochs der Scheibe an den Schraubenschaft moglich ist, wobel die
Gesamtdicke der Scheibe vergleichsweise gering ausgefiihrt und insgesamt die Kerbwirkung
verringert oder ganzlich vermieden werden kann.



3. Eine vergleichbare Wirkung bzw Aquivalenz von Fase und Abrundung kann allein aus den
mit einer Abrundung verbundenen vorteilhaften Effekten nicht erzielt werden.

3.1 Beilage ./E ist die Kopie eines Auszuges aus DIN-Mitteilungen 71, 1992, Nr 5. Darin ist
zunéchst von der Einflhrung einer Scheibe am Durchgangsloch die Rede, wodurch verhindert
werden soll, dass ,,die harte Scheibe in den Unterkopfradius der Schraube eindriickt....“.
Diese Beilage weist alenfalls auf eine Scheibe mit Fase hin.

3.2 Bellage ./F ist eine Kopie aus Lueger, Lexikon der Technik, Band 44 194. Darin wird eine
Fase als eine Abrundung einer scharfen Kante vor allem bel Bohrwerkzeug definiert: Der
Fachmann verstehe unter Fase regelmaRig eine ,,Abrundung® einer scharfen Kante und nicht
nur eine exakt ebene Abschragung.

Der Bezug zu einem Sicherungselement fur eine Schraube fehlt dabei jedoch vollig. So wird
in der Anmeldung immer klar zwischen Fase und Abrundung unterschieden.

3.3 Bellage ./G zeigt die Abfasung einer Scheibe, nicht jedoch eine Abrundung der Kante.
Stattdessen ist eine gerade Abschréagung als ,,Abschrdgung rechteckiger Kanten“ offenbart.
Bei der Herstellung einer Fase entsteht eine Ubergangskante mit vernachl &ssigbarem Radius,
wobei klar ist, dass eine derartige Kante stets wesentlich scharfer wirkt als eine bewusst
angefertigte Abrundung. Sie l&sst sich somit auch nicht mit einer solchen vergleichen.
Analoges gilt fir das Entgraten von Scheiben nach dem Stanzen beim anschlief3enden Harten,
wodurch die Grate wegbrechen und die Kanten abstumpfen.

3.4 Das Sicherungselement in der nunmehr ausschliefdlich aufrecht erhaltenen Variante mit
Abrundung ist somit neu und erfinderisch.

4. Die an den patentfdhigen Anspruch 1 anschlief3enden Anspriiche 2 bis 16 enthalten
vorteilhafte Ausgestaltungen des Anspruchs 1 und sind daher ebenfalls patentierbar.

5. Die Entscheidung Uber die Kosten des Verfahrens vor dem Obersten Patent- und
Markensenat grundet sich auf 8 145b Abs 6 PatG. Diese Bestimmung ist nach § 180 Abs 9
PatG mit 1. Juli 2005 ohne Ubergangsbestimmung in Kraft getreten. Sie ist daher auch dann
anzuwenden, wenn im Einspruchsverfahren selbst noch Kostenersatzpflicht besteht (8 174
Abs 1 PatG iVm § 105 PatG in der Fassung vor der Patentrechtsnovelle 2004).

Anmerkung

|. Das Problem

Die gpdtere, aus Schweden stammende Antragsgegnerin meldete die Erfindung
»Sicherungselement zur Sicherung von Schraubenelementen” beim OPA zum Patent an.
Zusammengefasst diente sie zur Sicherung von Schraubenelementen wie Schrauben und
Muttern gegen ungewolltes Losdrehen, bestehend aus mindestens zwei aufeinanderliegenden
ringférmigen Sicherungsscheiben (1, 2) mit Ringloch (3), wobei die aufeinanderliegenden
Flachen Keilflachen (7) aufwiesen und an den AulRenfléchen jeweils eine Verzahnung (5)
vorgesehen war, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Ringloch (14) an der mit einer
Verzahnung versehenen Innenkante eine Abrundung (6) aufwies.

" RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Naheres unter
http://www.eurolawyer.at.




Die Antragstellerin, die dsterreichische B-GmbH, erhob Einspruch gegen die Anmeldung und
beantragte die ganzliche Versagung des Patents mangels Neuheit und fehlender erfinderischer
Tatigkeit. Aus den vorgelegten Urkunden (Aktenvermerke Uber eine Besprechung sowie
Patentschriften) wére die offenkundige Vorbenutzung der Sicherungsscheiben abzuleiten.

Die Technische Abteilung (TA) gab dem Einspruch statt und versagte das Patent. Die
Antragstellerin produzierte ndmlich jahrlich etwa 80 Millionen Sicherungsscheiben. Der
Vertrieb erfolgte elnerseits Uber unabhéngige Unternehmen, zu denen auch Kunden der
Unternehmen MAN AG, Siemens und Alstom gehdrten. An ener Besprechung der
zugehdrigen Vertriebsfirma, der N-GmbH, im Jahr 1990 nahmen auch Mitarbeiter dieser
Kunden sowie ein freiler Handelsvertreter teil. Dabei diskutierten die Teilnehmer, dass das
Fehlen einer Fase am Lochrand zum Bruch der Scheibe oder zum Schraubenbruch fihren
konnte und dass eine Fasung oder Rundung an der Lochkante den Freigang sicherstellen
konnte. Die Besprechung unterlag keiner (ausdriicklichen) Geheimhaltung. Rechtlich folgte
fir die TA daraus, dass zumindest vier Unternehmen bzw die bel ihnen beschéftigten
Mitarbeiter vor dem Anmeldetag Kenntnis davon gehabt hétten, dass eine Fase oder Rundung
an der Lochkante der Sicherungsscheibe den Freigang sicherte.

Die Rechtsmittelabteilung (RA) gab der von der Antragsgegnerin erhobenen Beschwerde
Folge und hielt das Patent im Umfang der eingangs zusammengefassten Anspriiche aufrecht.
Die Besprechung im Jahr 1990 hétte lediglich der Geschaftsanbahnung gedient. Sie unterlag
daher einer Gehelmhaltungsverpflichtung der Teillnehmer.

Aufgrund der Beschwerde der Antragstellerin hatte letztlich der OPM die Frage der
offenkundigen Vorbenutzung bzw der Geheimhaltung von Besprechungen zwischen
Unternehmen unter dem Blickwinkel alfalliger Neuheitsschadlichkeit zu beantworten.

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Der OPM gab der Beschwerde keine Folge. Das Sicherungselement in der letztlich
verfahrensgegenstandlichen Form mit Abrundung wéare neu und erfinderisch. Die an den
patenttauglichen Anspruch 1 anschliefifenden Anspriiche 2 bis 16 enthielten vorteilhafte
Ausgestaltungen des Grundanspruchs und waren daher ebenfalls patentierbar.

Als unerheblich erachteten die Hochstrichterinnen, ob die fragliche Besprechung der
Geschéftsanbahnung oder der Ausweitung der vorhandenen Geschéftsbeziehungen gedient
hatte; die Besprechung hatte jedenfalls geschéftlichen Charakter. Die ,,Feststellung” der TA,
dass die Besprechung keiner Geheimhaltung unterlag, war lediglich dahin zu verstehen, dass
eine ausdruckliche Vereinbarung Uber die Geheimhatung nicht getroffen wurde. Ob aber
nach den Umstdnden des Einzelfalls eine Pflicht zur Verschwiegenheit auch ohne



ausdrickliche Vereinbarung stillschweigend gewollt war, wére eine reversible Rechtsfrage.
Nach den konkreten Umstanden konnten die Antragstellerin und ihr Vertriebsunternehmen
berechtigt die Verschwiegenheit sowohl des freien Handelsvertreters as auch der MAN-AG
erwarten. Der (interne) Aktenvermerk Uber die Besprechung im Jahr 1990 erfillte nicht die
Voraussetzungen einer Vorverdffentlichung und wére sein Inhalt daher nicht als Stand der
Technik zu werten.

Der OPM beahte auch die erfinderische Tétigkeit: Zwar wéren im Stand der Technik
Sicherungselemente in Form von Keilsicherungsscheibenpaaren bekannt, welche die
Oberbegriffsmerkmale des beantragten Patentanspruchs 1 umfassten und am Innenrand eine
Fase aufwiesen. Dennoch bedeutete die gefundene Lésung eine Innovation dadurch, dass
durch die Scheibe mit Abrundung ein néheres Heranftihren des Innenlochs der Scheibe an den
Schraubenschaft moglich wurde, wobei die Gesamtdicke der Scheibe vergleichsweise gering
ausgefuhrt und insgesamt die Kerbwirkung verringert oder ganzlich vermieden werden
konnte.

1. Kritische Wirdigung und Ausblick

Zunéchst erscheinen die Ausfihrungen des OPM bemerkenswert, wonach die tatséchliche
Existenz einer bestimmten technischen Kenntnis diese noch nicht zum Stand der Technik
werden lasst. Sie muss der Offentlichkeit auch objektiv zuganglich gemacht werden, wobei
die Beweidast fur die offenkundige Vorbenutzung denjenigen trifft, der sie behauptet.
Insoweit folgt nunmehr die 6sterreichische Spruchpraxis klar der herrschenden Lehre' und
Rsp® in Deutschland. Eine offenkundige Vorbenutzung scheidet demnach aus, soweit
zwischen den Beteiligten, die Kenntnis hatten, eine Geheimhaltungsverpflichtung bestand.
Dazu reicht es aus, wenn nach den tatséchlichen Umstanden des konkreten Falls ernsthaft in
Betracht zu ziehen ist, dass eine Pflicht zur Verschwiegenheit auch ohne ausdriickliche
Vereinbarung ernsthaft gewollt war.

Ein Teil der Lehre® hat die vorliegende Entscheidung zum Anlass genommen, die Wirkung
von (stillschweigenden) Gehelmhaltungsvereinbarungen in den Fokus zu nehmen. Der OPM
macht im konkreten Fall deutlich, dass etwa dann, wenn Unternehmen an der Entwicklung
einer Strategie zur Herstellung eines Produkts zusammenarbeiten und zusammenwirken, eine
schliissige Verschwiegenheitsvereinbarung vorliegen kann, die eine neuheitsschadliche
Offenbarung einer besprochenen Erfindung verhindern kénnte.

Ausblick: Dennoch ist e fur die Praxis anzuraten,  ausdriickliche
Geheimhaltungsverpflichtungen zu vereinbaren, wenn Erfindungen mit Dritten besprochen
werden missen, um die bel der Erforschung einer etwaigen schliissigen Vereinbarung immer
bestehende Rechtsunsicherheit zu vermeiden.

Eine Hervorhebung verdient abschlief?end die Kostenentscheidung. Der OPM stiitzt sie —
soweit ersichtlich erstmals — auf 8 145b Abs 6 PatG.Diese Bestimmung ist nach § 180 Abs 9
PatG mit 1. Juli 2005 ohne Ubergangsbestimmung in Kraft getreten. Sieist daher auch nach §
174 Abs 1 iVm § 105 PatG idF vor PatRNov 2004" dann anzuwenden, wenn im
Einspruchsverfahren selbst noch K ostenersatzpflicht besteht.”

1vgl. die Nw bei Schulte/Moufang, PatG® (2014) Art 54 EPU/§ 3 PatG Rz 34 f.

2 BPatG 14.10.2008 - 4 Ni 40/06 (EU), Ringprothese, JurionRS 2008, 41519, idF Beschl v 11.2.2009, 4 Ni 40/06
(EV), JurionRS 2009, 40604; 26.10.2009, 11 W (pat) 317/04, Ver packungsmaschine mit Anheft-Vorrichtung,
BeckRS 2010, 04147 = opendur 2011, 110906.

% Hieger, Entscheidungsanmerkung, ecolex 2014, 256, 257.

“ BGBI | 2004/149; dazu Wiltschek, Wir haben eine Patentrechtsnovelle! OBI 2005, 49.

®Vgl. Thiele, Anwaltskosten® (2011), 127.



V. Zusammenfassung

Nach Ansicht des OPM l&sst die tatsachliche Existenz einer bestimmten technischen Kenntnis
diese noch nicht zum Stand der Technik werden. Eine nach dem Umsténden schllissig als
»geheim“ zu wertende Besprechung und ein Treffen zur Geschaftsanbahnung zwecks
Vertriebs einer Erfindung stellen keine auf sonstige Weise zuganglich gemachte
Vorveroffentlichung iS des 8 3 Abs 1 PatG dar. Insoweit bleibt die Neuheit bestehen und wird
dadurch kein Stand der Technik offenbart.



