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Aktenzeichen: 3 AZR 1192/78

LAG Baden-Wiirttemberg (Freiburg) Urteil des BAG vom 26. Juli 1979

Fiir das Nachschlagewerk! Ja
Fiir die Fachpresse! Ja .
Fir die Amtliche Sammlung! Nein

Gesetz: PatG § 32; 2P0 §§ 253, 296, 528; BGB § 611 Erfinder,
§§ 249, 276, § 687 Abs. 2, §§ 823, 1004
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Leitsatz:

Soll mit einer Klage demjenigen, der Einspruch nach
§ 32 PatG eingelegt hat, aus materiellrechtlichen
Griinden untersagt werden, weiteres Einspruchsmaterial
nachzuschieben, dann kann fiir eine solche Klage das
Rechtsschutzinteresse nicht verneint werden.
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Verkiindet am

26. Juli 1979 Im Namen des Volkes!

gez. Zeuner, .

Regierungshauptsekretar

als Urkundsbeamter

der Geschaftsstelle -
Urteil

In Sachen
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hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 26. Juli 1979 durch den Vizeprdsidente
Professor Dr. Stumpf, die Richter Schaub und Dr. Seidensticker
sowie die ehrenamtlichen Richter Dr. Martin und Schoden fir
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Recht erkannt:

1. Auf die Revision der Kliagerin wird das Urteil
des Landesarbeitsgerichts Baden-Wiirttemberg
vom 25. Oktober 1978 - 8 Sa 130/77 - aufge-
hoben.

2. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch iliber die Kosten der Revision,
an das Landesarbeitsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen !

-2 -
[ Jaw | JLaw — Gesetze und Urteile D Available on the
" E(;ste;(l)%se t (mobile AQQ) App Store
er eselze JLaw — firr Android JLaw — fir iOS

Uber 100.000 Urteile



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

-2 -

Tatbestand:

Die Kldgerin stellt Synchronmotoren her. Bei ihr war der
Beklagte von 1964 bis 1972 als technischer Kundenberater tatig.
Nach seinem Ausscheiden griindete er mit dem Entwicklungsinge-

nieur D , der ebenfalls ein ehemaliger Arbeitnehmer der Kla-
gerin war, und dem Elektromaschinenbauer H die Firma
H. u. Co. KG, die

zu der Kligerin in Wettbewerb trat. Aufgrund einer streitigen
Auseinandersetzung vor den ordentlichen Gerichten erreichte
die Klagerin, daB sie eine Patentanmeldung weiterbetreiben
darf, die der Elektromaschinenbauer H fir einen Syn-
chronmotor fir sich eingeleitet hatte. Gegen die von ihr unter
dem Aktenzeichen P 2208 854 beantragte Erteilung des Patentes
haben die Firma S und der Beklagte Einspruch eingelegt.
Mit der Klage hat die Kladgerin - neben anderem, was nicht
in die Revisionsinstanz gelangt ist - vom Beklagten verlangt,
den Einspruch zurilckzunehmen. Sie hat behauptet, der Beklagte
habe sich die Kenntnisse von dem angemeldeten Patent wihrend
seines Arbeitsverhdltnisses bei ihr in unzulidssiger Weise ver-
schafft. Sie hat den Standpunktvertreten, der Beklagte miisse
den Einspruch zuriicknehmen, weil er widhrend seines Arbeitsver-
hdltnisses seine Pflichten als Arbeitnehmer verletzt habe und
dies auch noch nach beendetem Arbeitsverhdltnis unter Verlet-
zung nachvertraglicher Treuepflichten fortsetze; auBlerdem
rechtfertige sich ihr Verlangen aus den Vorschriften iiber un-
erlaubte Eigengeschidftsfilhrung (§ 687 Abs. 2 BGB), aus uner-
laubter Handlung (§ 823 BGB) und aus Schutzrechtsverletzung
(§ 1004 BGB). Der Einspruch des Beklagten verzdgere die Er-
teilung des Patentes und schadige sie deshalb, weil sie von
ihrem Patentrecht keinen zeitgerechten Gebrauch machen konne.
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Der Beklagte hat zu seinem Klageabweisungsantrag geltend
gemacht, fir die Klage fehle das Rechtsschutzinteresse, weil
die Kldgerin ihn nicht daran hindern konne, von dem ihm ge-
setzlich zustehenden Recht des Einspruchs Gebrauch zu machen.
AuBerdem hat er im einzelnen ausgefithrt, daB er aus tatsach-
lichen und rechtlichen Griinden nicht verpflichtet sei, den
Einspruch zuriickzunehmen.
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Das Arbeitsgericht hat die Klage wegen fehlenden Rechtsschutz-
interesses als unzulidssig abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht ist
dieser Ansicht des Arbeitsgerichts gefolgt und hat die Berufung
der Kligerin zuriickgewiesen. Mit der Revision verfolgt sie ihr
bisheriges Klageziel weiter.

In der miindlichen Verhandlung vor dem Senat haben die Par-
teien als unstreitig bezeichnet, daB die Firma & ihren Ein-
spruch zuriickgenommen hat, wofiir die Kldgerin ihr eine Freilizenz

eingeraumt hat.

Entscheidungsgrinde:

Der Klage ist das Rechtsschutzinteresse nicht abzusprechen.
I. Das Landesarbeitsgericht hat fiir seine gegenteilige Annahme
ausgefihrt, das Rechtsschutzinteresse fehle deshalb, weil eine
Verurteilung des Beklagten im Sinne des Klagebegehrens auf das
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Patenterteilungsverfahren zugunsten der Klagerin keine Auswir-
kungen habe; wegen der fir das Einspruchsverfahren geltenden
Untersuchungsmaxime miisse das Patentamt von Amts wegen alle Um-
stande erforschen, die gegen die Erteilung des Patentes sprechen
kénnten, ohne Riicksicht darauf, ob der Beklagte seinen Einspruch
aufrechterhalte oder nicht. Hinzukomme, daB das Patentamt auch
auf Grund des von der Firma S erhobenen Einspruchs gleich-
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zeitig die Einspruchsgriinde des Beklagten mit priifern miisse, eben-
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falls unabhangig davon, ob dieser seinen Einspruch aufrechter-
halte oder nicht.
IT. Diese Begrindung des Landesarbeitsgerichts sieht die ver-
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zogerlichen Wirkungen, die von einem Einspruch ausgehen konnen,

zu eng, und deshalb ldBt sich mit seinen Uberlegungen das Rechts-
schutzinteresse fiir die Klage nicht verneinen.

1. Richtig an der Uberlegung des Landesarbeitsgerichts ist, daB
das Patentamt wegen der das Einspruchsverfahren beherrschenden )
Untersuchungsmaxime solche Grinde, die mit einem Einspruch bereits
geltend gemacht worden sind, von Amts wegen weiter priifen kann
und muB, soweit sie erheblich sind, und zwar auch dann, wenn der
Einspruch spater zurilickgenommen wird; das gleiche gilt, wenn der
Einspruchsfiihrer sich gegeniiber dem Patentanmelder verpflichtet
hat oder sonstwie materiellrechtlich verpflichtet ist, einen
Einspruch nicht einzulegen oder bestimmte Einspruchsgriinde nicht
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geltend zu machen, und der Patentanmelder deswegen die exceptio
pacti geltend macht (vgl. Bernhardt, Lehrbuch des deutschen
Patentrechts, 2. Aufl., 1963, § 48 VI S. 253; Talbot, Patent-
recht, 1969, § 32 PatG Anm. 4; Wuesthoff in Klauer-Mdhring,
Patentrechtskommentar, Bd. I, 3. Aufl., 1971, § 32 PatG RdNr. 9,
S. 942; zur Unbeachtlichkeit der exceptio pacti fiur das Patent-
amt im Einspruchsverfahren vgl. die Entscheidung des 1. Be-
schwerdesenats des DPA vom 2. November 1954 - GRUR 1955, 90 f.).
Wenn es der Klagerin daher nur darum ginge, den geschehenen
Einspruch durch seine Riicknahme ungeschehen auch insoweit zu
machen, wie damit dem Patentamt bereits Material unterbreitet
worden ist, wdre in der Tat der Klage das Rechtsschutzinteresse
deshalb zu versagen, weil damit die gerichtliche Hilfe fir etwas
verlangt wirde, was sich sinnvoll und legal vor dem Patentamt

im Anmeldungsverfahren nicht verwirklichen 1af8it.

2. Anders verhdlt es sich aber mit Material, das dem Patent-
amt vom Beklagten bisher noch nicht unterbreitet ist und der
Beklagte noch nachschieben konnte.

a) Auch nach Ablauf der Einspruchsfrist kann ein Einspruchs-
fihrer noch Material nachschieben, sofern er nicht in entspre-
chender Anwendung von § 296, § 528 ZPO wegen grobfahrléssiger
Verspiatung oder Verschleppungsabsicht zuriickgewiesen wird.

Wegen des fir das Erteilungs- und damit auch fur das Einspruchs-
verfahren geltenden Untersuchungsgrundsatzes hat die Unterschei-
dung zwischen innerhalb der Einspruchsfrist und nachtraglich
vorgebrachtem Material praktisch keine wesentliche Bedeutung
mehr (vgl. Zeunert, GRUR 1963, 389 [394]; Wuesthoff, aa0, § 32
PatG RdNr. 7, S. 938 f.; jeweils mit Nachweisen). Auch bei nach-
geschobenem Material muB allen Beteiligten ausreichendes recht-
liches Gehdr gewdhrt werden (Wuesthoff, aalO, § 32 PatG, RdNr. 7,
S. 938, 939 und RdNr. 918. 941 f.). Deshalb kann nachgeschobenes
Material ein Anmeldeverfahren erheblich verzogern; bei unberech-
tigtem Einspruch kann dadurch dem Anmelder zudem ein erheblicher
weiterer Schaden deshalb entstehen, weil er seine Anmeldung
verspatet erhdlt und er seine Erfindung nicht zeitgerecht ver-
werten kann.

b) Fir diese Phase des Einspruchsverfahrens 148t sich nicht
annehmen, daB es unmoglich sei, aus materiellrechtlichen Grinden

->- Bm JLaw — Gesetze und Urteile D AT—
" g‘;stezné%SG ., (mobile App) App Store
= e eseize JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS

Uber 100.000 Urteile

www.prinz.law

L Yony :SIDMUTE]

\\\\ {oeu yuequaje(J S[e purs ?‘:UH|LULU1‘\\1|3LI 1 19P 9[I9,

2/

OYIN P

1Znyosad



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

- 5 -

den Einspruchsfithrer an dem Nachschieben von weiterem Einspruchs-
material zu behindern. Der Untersuchungsgrundsatz des Einspruchs-
verfahrens soll verhindern, dafl vernichtbare Patente erteilt
werden (vgl. Bernhard, aa0, § 48 I S. 251). Wagt man demgegeniiber
ab, dal ein unberechtigtes Nachschieben von Grinden die Verwirk-
lichung eines Patentes gefzahrden und dem Anmeldenden erhebliche
Schiden wegen verspiateter Auswertung seines Patentes zufiigen
kann, dann 14Bt sich bei einer entsprechenden Abwigung der in
Betracht kommenden Werte nicht sagen, daB die Moglichkeit, ma-
teriellrechtliche Unterlassungsanspriiche gegen den Einspruchs-
fliihrer im Klagewege durchzusetzen, vor dem Untersuchungsgrundsatz
des Einspruchsverfahrens schlechtweg zessieren miisse. Die damit
entstehende Interessenkollision 188t sich 1l6sen, wenn man den
Klageweg fir ein Unterlassen von Nachschieben zulafit. Damit wird
demjenigen Rechnung getragen, dem materielle Rechte zustehen; der
Untersuchungsgrundsatz bleibt davon unberiihrt.

Aus diesen Erwagungen durfte das Landesarbeitsgericht der
Klage das Rechtsschutzinteresse insoweit nicht versagen, als die
Kldgerin damit den Beklagten aus materiellrechtlicher Griinden
daran hindern will, im Einspruchsverfahren weiteres Material vor-
zutragen. Bei der erheblichen Verfeindung der Parteien, die zu
einer ilbergroBen Anzahl von Zivil- und Strafrechtsverfahren ge-
filhrt hat, und bei der wechselseitigen Konkurrenz, die die Par-
teien sich in ihrer gewerblichen Tatigkeit machen, kann es durch-
aus niitzlich sein, auch hier die gerichtlichen Fronten offen zu
halten.

c) Soweit das Landesarbeitsgericht das Rechtsschutzinteresse
der Klagerin mit der Zusatziiberlegung verneint hat, wegen des von
der Firma S erhobenen Einspruchs konne der Beklagte durch
seinen Einspruch das Anmeldeverfahren nicht verzogern, trifft
diese Annahme des Landesarbeitsgerichts jedenfalls jetzt nicht

mehr zu, nachdem die Firma S ihren Einspruch zurlickgenommen .

hat. DaB die Firma S ihren Einspruch gegen die Erteilung
einer Freilizenz zurickgenommen hat, ist zudem ein eindrucks-
volles Beispiel dafiir, daB das Unterlassen des Nachschiebens
weiterer Einspruchsgriinde nicht nur geldwert, sondern vor allem
Gegenstand materiellrechtlicher Abmachungen sein kann. Dann ist
aber erst recht kein Grund dafiir ersichtlich, filir die prozessuale
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Durchsetzung materiellrechtlicher Anspriiche im Einspruchsver-
fahren das Rechtsschutzinteresse zu verneinen.

3. Nach allem durfte das Landesarbeitsgericht das Rechts-
schutzinteresse nicht verreinen und mit dieser Begriindung

die Abweisung der Klage als unzuldssig bestatigen. Der Rechts-
fehler macht die Aufhebung seines Urteils und die Zurlickver-
welsung der Sache an das Landesarbeitsgericht erforderlich.
ITI. Fiir die weitere Behandlung der Sache k&nnen nur wenige
Hinweise gegeben werden:

1. In erster Linie wird das Landesarbeitsgericht priifen
missen, ob der Beklagte sich wahrend seines Arbeitsverhdlt-
nisses von der streitigen Erfindung in vertragswidriger Weise
Kenntnisse verschafft hat, die er in dem Einspruchsverfahren
gegen die Kldgerin auswertet. Sollte das zutreffen, konnte

der Beklagte aus Griinden des Schadenersatzes zur Wiedergut-
machung nach § 249 BGB gehalten sein, kein weiteres Einspruchs-
material mehr vorzutragen.

2. Soweit die Klagerin nachvertragliche Pflichten des Beklag-
ten aus dem friheren Arbeitsverhdltnis als verletzt ansieht

und daraus eine Anspruchsgrundlage herleiten will, sind sol-
che Pflichten des Beklagten nicht erkemnbar. Ein nachvertrag-
liches Wettbewerbsverbot war, soweit ersichtlich, zwischen

den Parteien nicht vereinbart. Wegen des aus Art. 12 Abs. 1 GG
sich ergebenden Grundrechts der freien beruflichen Betatigung
ist eine nachvertragliche Treuepflicht des Arbeitnehmers gegen-
Uber seinem ehemaligen Arbeitgeber nur in engen Grenzen und in
besonders gelagerten Fallen und jedenfalls nicht fiir den Be-
reich des wechselseitigen Wettbewerbs in Betracht zu ziehen,

um den es vorliegend zwischen den Parteien im Kern allein geht.
3. Inwieweit die Klagerin ihr Klagebegehren aus einer ent-
sprechenden Anwendung von § 1004 BGB, aus einem Schadenersatz-
anspruch nach § 823 BGB oder aus dem Legalschuldverhdltnis

des § 687 Abs. 2 BGB herleiten kann, ldRt sich wegen fehlender
Tatsachenfeststellungen in dem angefochtenen Urteil und vor
allem wegen des umfangreichen kontroversen beiderseitigen Sach-

191, oNY SIOMUTH

It

SUN[UWWIESS[I9)I ) I9P 9

OYIN P B8 §§ Yoeu Yuequajed S[e purs

1ZINyosal

vortrages nicht naher beurteilen.

gez.: Dr. Stumpf Schaub Dr. Seidensticker
Dr. Martin Schoden
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