miv dag Haechechlagewerk ;
Filr die Amtliche Sammlung. g
Gesetz: PatG § 43 Abs 4 - '
. Rechtssstz: :
Das Velterbenutzungsrecht des § 43 Abs 4 PatG setzt materielles
srldschen des benutzten Patentes voraus. Hierzu geniigt nicht
die L&schung Ges Yatentes in der fatentrolle, da ihren Rintra-
gungen keine rechtsbhegrindende oder rechtsvernichtende Wirkung
zukommt. Rs ist vielmehr der meterielle Grund des Zrldschens 4
zv. priifen.

2. Rechtssatzs :
Ler fir das VWeiterbenutzungsrecht des § % Abs 4 PatCG notwendi-
ge gute Glauvbe setzt nicht vorsus, dass der Benutzer das Patent
und seine Loschung kannte. Der gute Glaube fehlt nur denn, wenn
der Benutzer mit dem Wiederaufleben des henutzten Patents ge-
rechnel hat odexr rechnen musstbe.
Aktenzeichen: I ZR 138/51 _
Urteil des BGH wom 27. Mai 1952 OLG Diisseldorf, . “ﬂ




7R 138/51
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Verkiindet am 27. Mai 1952
Grunauv, Justizchersekretir
ale Urkundsbeamter der
Gesch&ftsstelle.,

Im N amemn. . des Vo lke

ﬁ? In dem Rechtsstreit

der Pirme U R Cobd i NN @ (i

4 SO, vertreten durch ihren Geschaftsfihrer,

Eﬂ’ Beklagten und Revisionskligerin, :
T - Frozesesbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (R -

3;" i
ff g eig e m |
die Firmz Taschinenfabrik Vilhelm C (NG ¢ in

:~ LEER e HE . e . .

%L Klggerin und Revisionsbeklegte,

f;-'f" - Progzessbevollmichtigter: Nechteanwslt Dr. (NENGN -

8

hat der Zrste Zivilgenat des Bundesgerichtshofs guf die

i =,

mindliche Verhandlung vom 27. liai 1952 unter Iitwirkung derx
Pupdesrichter Frof. Dr. Lindenmaier, Schmidi, Dr. Dirnbach,

B o 3

wilde und Dr. Kriger-dieland f

fir Becht erkammt:

\ Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil

des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Dissel-

dorf vom 2. August 1951 gufgehohen. Die Sache wird '
zur anderveiten Verhendlung und Entscheidung, auch

Hber die Kosten der Revision, an das Bervlungsgericht
gurickverviesen. 4

Von Rechts wegen il
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Rechtsanwalt
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Beide
uag und

dem Vertr

'1 ﬁnen
stellt fiir diese

.

hend sug eineﬁ'Zylindr.PcLenlﬁehﬁlféf;ﬁimwaem?f
wésghe_vom Boden her Cﬁfcgv;ineg unter Fliis ssigkeid sdruoh
stehenden ¥olben gegen den:Tes te; eokei des Behilters
epresst und dedurch von ihrern Viassergehalt befreit wird:
der iattclen bsfvft.eich dabei ;uf,ihr' vusfeﬁehde
‘ UL

g hLle sglich

skolbvnﬁ betreffen,

: Die Klégerin tritt als auhsch13,1$1iche Ligenz-
‘nehmerin des DRP 741 996 auf ‘ldESfam‘Aa'JU]i 1938 ange-
fmﬂidci wurde & Die Ea

*kmllumg‘ﬁufuevw

gemacht. und die Paten: Uchr*¢t an IozeﬁbeT 1947% ausge-
nge

geben. Das Patent wurde.am 26. Nov er 1944 ma

24
von vier dehresgebiihren in der ilf",?' ntr 11@ gelo%c

~

ht. Im

0
Laufe des ”CCQJS‘tTGiﬁS hat das Deutsche Patentamt égrch
Beschluss vom 17. Avgust 1950 den b

Antrag . vom 27, :KErz 1950 wieder 1in
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Die'hns rra<hr dwe ‘atents leuten:

1. Visschepresse, mit einem durch Flisgsigkeitsdruck beweg-
baren Yresskolbéh, dessen: Eressflﬁcne_ eine oder mehrere
Dichtungsmansclietten hqv. MQ arch ﬁe1cnnmonﬂnw o, dass
die Pressfliche. (k). elr ig”“h iet‘umg‘elne ﬁber‘ LBl

. “ 3 «r‘. ) TT ey € ‘\n“" “';'!'/- | “,
der fressrlchtung VOIJEFHF nde el ﬁbil%gh& ITanschette: (d)

hat.

[ Taw | JLaw — Gesetze und Urteile . 6 - '
JLaw 2 : Available on the
p— P‘ Google play D App Store

W

174, Ok Loher‘70A7 bekannt

1s Zshlung

www.prinz.law



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

2 Wdschepresse nsch Anspru

-

QBSS'&I@'?T@%QIlﬁOﬁe‘

eJ.ES L.LQCL’leY} Lw; ,erlal

'ﬁQSChebrcééc‘nmo%]'nanrioq 1 und e dfGOrCh‘ﬂeKennZelck
‘net, dass der ﬁol%mr durch emu@n PLHF oder derg ]Gnohem

N

vefspelft 8%

i

Die der 591 i&ﬂh? Lf _beigegebene Zeich nunﬂ ZElgu

eine Ausfithrungsform, deren Pres isfliiche in der T fCSSﬁlCh

)

ung konvex_vgrgewblmt at

W Di@,Bokl ﬂre ist 1 Dhabevln dﬂo'“fP 747 148 dm.'ﬂm
"”Qﬂfﬁééembér  1938 wnocmeldet urde . Die ErbaLlunO wurd
am 16. September 1943 bvekannt gemaocht und die Patent-

schrift am 5., November 1943 =zusgegeben. Die Anspriiche die-
seg Petentes lautens

ve Hydr9u1~ucne Waschepresse, in deren zylindrischem Pref3—
behidlter ein an dessen Wandung durch einen schniegsamen
tulprand gleitend abgedichteter FreBkolhen 2ls Ganzes
lingsbeveglich angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dal3 der Stulprsnd und der mitilere Boden des Frebkol-

bens aus einem Stlick besiehen und der Stulprand gegenm7
iiber dem Boden des FrefBkolbens verstidrkt ist. 573

-

2. Hydraulische WHschepresse nezgh Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dal der wmit dem Stulprsnd verbundene Bo-
den des Kolbens aus einer elestisch schmiegssmen Gum-
mimembran besteht, welche in untelastetem Zuslande in
die Hohlung des Stulprandes teller— oder schilsselfdr—
mig hineingewtslbt ist. . A

Beide Altpatente gind aufreccht erhalt worden. i

@
)
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Die BCKJACu@‘ver L BeTte Ok bCf 3048 in ther'

fabrikstion einen Lolheq, bestehend uw'eiqar homogenen
H

Gummimembran,  deren Gleitfliichen an den Behdlterwanden dur

}_J

einen Ketsl inder:versteift sind: Die Pressfléohe hat in

e

lzy
der Ruhelage die Form einer konkaven schliisselformigen Hoh-
i

lung, die Gleitfléche des Kolbens ist'&ber\die_V@re¢nlgung

in der Pregg-—

der Tressfldche mit der;Glﬂ'Lflﬂohe thaU”

richtung verlingert.

Bel elner zweiten' ! a@:u%ru ngaform fehlt die Verstei-
: ]

fung der Gleitdf

Line dritte: Ausfiihrungsform der Beklagten verwendet
keinen Versteifungszylinder und keine Verlsdngerung der
Gleitfléchen iUber die FPregsfléche hinausg.

Verléngerung der Gleitfliche einer Dichtungsmanschette

gleichzv mchs“nzseifv

Sie klagt auf Uﬂicheswlng'der Herstellung, des Ver-

triebes und Gebrauches von Vdschepressen

2

einem durch Tlissigkeitsdruck bewegten Press—
kolben,.dessen Fressflidche eine Lichtuﬂﬁqnansohefte

o
hat, bel welchem die Pr esefliiche elastisch und mit

einer golchen elastischen Manschette versehen ist,
die in der Pressrichiung iliber die Pressfléiche:vor-
steht
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gutglévbig mit der serienmiissigen Herstellung und dem i

Daneben verlangt sie Rechnungslegung und Feststellung

der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten.
; G5k

Die Beklagte beantragt Klageabweisung. Sie bhestreitet
Gie DLizgenzrechte der Kligerin und die Wirksamkeit des von

SEM AT

inr in Anspruch genommenen faftentes, weil die VWiedereinset-
gung nicht zu Recht bestehe, sondern erschlichen sel.

LiEEay

Sie bestreitet ferner, dass ihre Kolbenform das Xlage-
patent verletze, beansprucht aber fir den T2ll, dass einse f
Verwendung der Fittel des Flagepatents btejeht werden sollte,
die Prioritdt ihres tatentes, weil der Inhesber des Klage-
patents den Schutzanspruch hinsgichtlich der Herstellung der
iresefliche und der Dichtungsmenschetten zus einem Stick
elastischen lizterisls nicht mit der urspringlichen Anmel-
dung vom 6. Juli 1938, sondern erst mit Schriftsatz vom

~r

5. Dezembér 19%8 angemeldst habe, fribhestens also zu
[l ?

einem Zeltpunkt, als der LAltersrang desg IRP 741 148 Yereits

begrindel gewesen sel.’

welterhin besnsprucht die Zeklegte des Reeht der
Weiterberutzung ihrer Ausfithrungsform gemiss § 43 Abe 4
Tath, da sie wEhrend der IBsclungszelit des Flogepatents

Vertrieb des beanstandeten Xolbens begonnen habe. Letzten
ndes beenspfucht sie das Vorbenutzungsrecht des § 7 Pet@,
weil sie die Erfindung bereite vor der Anmeldung des
Kisgepatents in Gebrauch genomwmen habhe.

Deide Vorinstanzen haben den Klageanspriichen statt-
gegeben, dem Eechnungslegungs- und Schadensersatzanspruch
der Ll&gerin jedoch ersi flir die Zeit vom 24. Mdrz 1950,
nimlich von der evsten Iitteilung der Kligerin 2b, dass
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Klageab-

der

welsungeanireg .

Hevision mit @@r_

I. 1l wie folgt neu ge=
, 28 Ogd M—“r'm”z"u P e i
all der Zuwiderhand-

ftetrafe bis gu 6 Tonaten,

mit einem durch Plissig-

ben, dessen k

eine Dichtungsmasaschetie het, gewervlich
feilzuhalten, in den Verkehr zu bringen und zu ge-

gofldche elastisch und
srischette versehen

chen, beil welchem gie Pr

mit einer solchen elastischer

ist, dergestalt, stumpf oder spitz zu-
loufend in Tichitung des Fresgdruckesg liber den Znd-

punkt der Fressfliche hinsusragt, dies such insbe-

Yengschetlte sus einem Stick elastischen Waterials,

z.B, sus Gummi, hergestellt sind und ferner dies

auch, wenn bel den 1ten Vidsche- A )

prezsen, bel denen lanachette
4

sug einem Stick bestehen, der Kolben durch einen

Fing verstelift igt."

Die KlBgerin hat in der Revigionsinstenzg inren ur-
=

springlichen allgemein gehaltenen Unterlassungsansprnch
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Da hierin eine Klarstellung des in den for

nen Klageantrages liegt, sind Pede

des neuen Klageantrages nicht zu erheb :Dx" Bokla te.
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“;iéht=in-zwe:

Die
ogen vierden, ﬂﬁﬂ

121 ‘/H'“l‘}ze

@t?un

Z‘G"ILM

vegrindet wirs. Pir die Elgchlelaq‘ _
chenden tetsschlichen ﬁnterlagenﬁvOr,.ihébesomdere
wie das Berufungsgericht zut“e"féndrénsfﬁhrt
Beklagten in ihrem Schriftsatz vom 18. -t

e,

hien Verdachtemomente nicht,
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zZche

cexyung der Gleid 1 che'iiber: die

hineus den ﬁruptanspruéh des Elagepatents und éauﬁ die
Gestaltung des Kolbens gus e'nem'St&ck Gumme und die

Verste1iungs ylinders die Unteranspriiche
n

etzt. Die’ zveite Verletzungsform v erletst

nur den iauot onsoruch und den Unteranspruch 2. Der von

der Belilagten gewihlten koﬁkévenlﬁus ildung der Press-—
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Jiin solches Recht leitet gie zus drei vercchiedenen

Gl

Unterschi d gegeniiber der Ausiihrungsform des Klage~
patents bvesteht, die eine konvexe Vorwblbung schon . fHir die!
Ruhelage vorsisght.

I'i
=4

Die Feklapgte kasnn deshalb dem Tlagebegehren nur

demm wirksem begegnen, wenn sie e€in eigenes Fecht zuf die

;enutzung'dieser Tittel des Ilagepztents darlegen kann.

Grundlegen her:

L. aus der genen Fatent, fir des sie die Prioritat ge-
geniber dem Ilage)stent.beansprucht,

2. sus dem Veiterbenutzungsrecht s2us & 43 Abs 4 Pate,

%, aus dem Vorbenntzungsrecht des § 7 PaiG.

1% Le breucht hier nicht gepriift zu werden, ob das

-,

eigene Totent der Teklapten ein Hecht zur lenutzung der
Llittel des Tlagepatents
setzung, dass es dlter als das Hlagepatent wire. Denn

geben kormte vnter der Voresus-

es fehlt, wie das Berufungsgericht zutreflfend fest-
stellt, an dieser Jorsussetzung. Die Behauptung der Be-—
klagten, der jinmelder des Xlagevatents habe wesentliche
¢ile der Iombination erst nach ihrer eigenen Armeldung
mit der Lingsbe vom 3. Dezember 1938 nachgebracht, wird
durch den Inhelt der erszten Ammeldung des lL.lagepatents
vom 6. Juli 1938 widerlezt. Pas Berufungscericht weist

.3
b
el
14
i
i)

zutreffend nach, dass die beiden wviesentlichen iLlemente der
geschitzten Hombination, némlich die elastische Press-
fléiche und die in der rregssrichtung vorstehende elsstische

§ o2 T R L e

Jichtungsmanschette bereits in dexr ersten ﬁnmeldung er—
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des Klagepatents gewesen sei. Die Ausfihrungen des Beru-

Skaai

Lo

Frnst Mergell, der nrspriingliche Inhaber des Patents

Nr 741 148, vor der Anmeldung des Klagepatents und vor der
Versusserung seines Patents und seines Geschiftsbetriebes
an die Beklegte bereits im Besitz des Erfindungsgedankens
fungsgerichts lassen nicht eindeutig erkennen, ob sich
dieser Zrfindungsgedanke auf das'spéter erwirkte Patent
Wy 747 148 oder suf dae Klagepatent bezog, oder ob der
Irfindungsgedanke beide Patente umfasst. Es wird notwen-
dig sein, CGen Gegenstend und die lragweite beider Zrfindun-
gen, gegebenenfalls euch ihre gegenseitige Jberschneidung,
zu ersrtern. Lrst diese Prifung kenn ergeben, ob die Be-
klapgte euf Gruad der Vorbenutzung ihres Rechtsvorgingers
ein Recht auf Herstellung und Vertrieb der Verletzungs-
formen in Anspruch nehmen kann.

Das Berufunygsgericht legt das entscheidende Gewich®
fiir die Versagung des Vorbenutzungsrechtes darauf, dass
Brnst Vergell zur Zeit der Anmeldung des Klagepatents noch
nicht die erforderlichen Anstalten zur Benutzung seiner
Erfindung getroffen habe. Insbesondere erachtet es die
vorgelegten Zeichnungen und Bestellungen von Probesticken,
namentlich im Hinblick zuf mehrere lengfristige Unter-
brechungenm nicht als eine susreichende Betidtigung des
ernstlichen Willens, die Erfindung gewerblich auszunutzen.

Der Revision ist derin beizupilichten, dass diese
Begrindung des Berufungsgerichts eine erschipfende Viir-
digung des Sachverhalts vermissen l#sst. Sie haftet - shge-
sehen von der Jbergehung einschligiger Beweisantrige -
zi eng an den einzelnen, fir die Vorbenutzung heigebrach-
ten Tathestinden und lUbersieht ihren Zusammenhang. Ernst
Fergell hette sich bereits seit Jahren mit der Herstellung

ST

S e, e S




von Wasche p gsen befasst und such-ein anderweites Pateén

auf diesenm Gebiet erhalten. Dr hathte auch auf Grund seiner
Veransteltungen kurz nach der Anmeldung des Klagepatents
selbst ein Patent snpemeldet und erhalten und ist alsbald
nach Behebung der Jriegsbedingten Schwierigkeiten zusammen |
mit der Beklagten zur wirtschaftlichen Auvsbeutung seines Ce-
dankens’ geschritten, wobel hier gusser Betracht bleiben
karn, ob dieses Yztent eine erschopfende Verfolgung seines
Erfindungsgedenkens war., Alles das ist geeignet, ein
zielbewusstes und fortgesetztes Handeln zu belegen, dem
gegeniiber die geitlichen Intervalle der Zusserlich nach-
welsbaren Veranslaltungen sehr wohl ein minderes Gewicht
heben kbnnten, zumal da sie in eine Zelt grosser Roh-

cstoff- vnd Beschaffungsschwierigkeiten fielen vad anderer-

geits nichts daflir spricht, dass lergell in der Zwischen-
zeit untitig gebliecben ist. Das Berufungsgericht hat es

vergdumt, die Vorbereitung der Eenutzung in diesem Zusam-

menhange zu wirdigen.

I1T.

Nach den Ausfihrungen iiber das Weiterbenutzungsrecht
kann such die Entscheidung des Berufungsgerichts liber den

‘Rechnungslegungs- vnd Schadensersatzansoruch keinen Re-

stand haben. Wach dem bisher vorliegenden Sachverhalt
konnte die Beklagte deamit rechnen, es werde ibhr 2uch
1ach der Littellung, dass dile Lschung des Fatents zu
Unrecht erfolgt sei, zum lindesten ein Veltcrbenutzungs-
recht zustehen. Solchenfalls hendelte sie bei der Wediter-

benutzung der Verletzungsformen nicht sctuldhaft., Anders
=



denn zu beurteilen sein, wenn
chen dargelegt und zum m1nﬁ sten glaub=
en wﬁrde, die den Torthestand des
szeit belegen konnten. Das hat aber
B e uﬁtéflﬁasén; sondern gich
der '

Patents
die
be ”umupt
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