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Ein E rf in d e r , der seine Erfindung in  E rfü llung  e in e r 
ihm auf Grund e ines A n g es te llten -  oder M ita rb e ite r-  
v e r tra g e s  obliegenden L e is tu n g sp flic h t auf den A rbe it­
geber ü b e rtrag en  h a t, i s t  nach Treu und Glauben je ­
d e n fa lls  dann v e r p f l ic h te t ,  von e in e r  N ic h tig k e its ­
klage gegen das von dem A rbeitgeber auf d ie  Erfindung 
erw irk te  P a ten t abzusehen, wenn nach dem gesamten In ­
h a l t  des V ertrages, insbesondere der Höhe der Vergü­
tung und dem Aufgabenbereich, von vornherein  damit ge­
rechnet wurde, daß e r s ich  auf dem In te re ssen g eb ie t 
des A rbe itgebers e r f in d e r is c h  b e tä tig e n  werde * Der 
A rbeitgeber kann s ich  im N ic h t ig k e i ts s t r e i t  auf d iese  
V erp flich tung  mit der Wirkung berufen , daß d ie  Nich­
tig k e its k la g e  des E rf in d e rs  a l s  unzu lässig  abzuwei­
sen is to
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/I_ZE 51/54
erkundet am 12* J u l i  1955 
runau, Ju s tiz o b e rs e k re tä r  
Urkundsbeamter der Geschäfts' 

s t e l l e

I m  N a  m.e n . d e s  V o l k e s

In  der P a ten tn ic h tig k e its sa c h e

in  VIdes Dro-Ingo Gustav S

K lägers und B erufungsklägers, 

-  v e r tre te n  durchs Rechtsanw alt Dr<

gegen

die Firma Maschinenwerke AoG« in

B eklagte und Berufungsbeklagte, 

-  v e r tr e te n  durchs Rechtsanw alt Prof„Dr*

hat der E rs te  Z iv ilse n a t des B undesgerichtshofs auf die 
mündliche Verhandlung vom 12* J u l i  1955 un ter M itwir­
kung der B undesrich ter Dr0 haC* Wilde, Dr* Bock, Dr» Na- 
s te ls k i ;  D r0 C hristoph und D r0 Nörr

fü r  Recht erkannt?

Die Berufung des K lägers gegen die E n tschei­
dung des 2<> N ich tig k e itssen a ts  des Deutschen 
Patentam ts vom 13c Oktober 1953 wird auf s e i ­
ne Kosten zurückgewieseno

Von Rechts wegen
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Tatbestand*

Der K läger war durch V ertrag  vom 28■ März 1940 zum 
s te l lv e r tre te n d e n  V orstandsm itg lied  der Beklagten be­
s t e l l t  und g le ic h z e i t ig  zum techn ischen  D irek to r in  de­
ren Stammwerk ernannt worden* Seine Bezüge bestanden in  
einem fe s te n  Jah re sg eh a lt von 18«000 RM und e in e r Gewinn­
b e te ilig u n g  in  Höhe von 5 des Reingewinnes« Als tech ­
nischem D irek to r oblag ihm u n te r anderem d ie  Aufgabe, den 
F a b rik a tio n sb e tr ieb  mit a l le n  e rfo rd e rlich e n  M itte ln  
zeitgemäß und re n ta b e l zu e rh a lte n  und dafü r zu sorgen, 
daß auf dem Gebiete der K onstruktion n ic h ts  versäumt 
werde« Rach § 4 des V ertrages s o l l te n  a l l e  Erfindungen» 
d ie  e r  während der Dauer des V ertrages auf dem Gebiet 
der Rechenmaschinen oder der übrigen Erzeugnisse der Be­
k lag ten  machte, ohne w eite res  in  das Eigentum der Be­
k lag ten  übergehen, auf deren Hamen auch d ie  Schutzrechte 
angemeldet oder überschrieben  werden so llten «  Der l e t z t e  
Absatz des § 4 la u te t  %

«Die vorstehenden Bedingungen g e lten  auch fü r  
a l le  Erfindungen vorgenannter A rt, d ie während 
des e rs te n  Jah res nach Ablauf d ieses  V ertrages 
durch Herrn D rs S chtfp  d ire k t oder in d ire k t 
zum Schutze angemeldet werden«11

Gemäß V ertrag  vom 10« Dezember 1947 schied der 
Kläger am 310 Dezember 1947 aus dem Vorstande der Be­
k lag ten  aus« G le ic h z e itig  beendete er seine T ä tig k e it 
im Werk der Beklagten« A lle mit ihm abgeschlossenen 
V erträge s o l l te n  zu demselben Zeitpunkt u n gü ltig  wer­
den, ausgenommen der l e t z t e  Absatz des § 4 des V ertra ­
ges vom 28« März 1940« Hach § 2 des V ertrages vom 10« De­
zember 1947 s o l l te  der Kläger vom 1« Januar 1948 ab a ls  
se lb s tän d ig e r Ingen ieur t ä t i g  se in  und seine A rb e its ­
k ra f t  überwiegend fü r  d ie  Vollendung e in e r im Modell 
vorhandenen -  im vorliegenden S t r e i t f a l l  an sich  n ich t 
in te re ss ie re n d e n  -  Maschine nRM einsetzen* Für seine
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T ä tig k e it s o l l t e  e r nach § 3 des V ertrages fü r  d ie Z ejt 
b is  zum 31o Dezember 1949 eine m onatliche Vergütung von 
75 io des Gehalts* u n te r bestimmten Voraussetzungen auch 
eine Prämie in  Hohe der Tantieme eines V orstandsm it­
g lied es  der B eklagten e rh a lte n . Nach § 4 des V ertrages 
h a t te  d ie  B eklagte fe rn e r  beim späteren  Verkauf der Ma­
schine ”R" b is  zum 31d Dezember 1956 bestimmte Lizenz­
gebühren an den Kläger zu zahlen , § 5 des V ertrags la u ­
t e t  es

’’Erfindungen* die Herr Dr* Schupp auf dem Gebiete der 
PLechenmaschinen einschl* Addiermaschinen während der 
Dauer d ieses  V ertrages (b is  31o Dezember 1949) macht 
und außerhalb der g e s te l l te n  Aufgabe lieg en , sind 
der zur kosten lo sen Verwendung anzub ie tenc
Sie s S T v o n  der B ^ H |  u n te r Nennung des E rf in ­
ders zum P aten t anzumel^en oder Herrn D r*S ch^p  zur 
Nutzung zu ü b erla ssen . Die Verwertung irgendw elcher 
Art durch Herrn D r0 SchtfB d a rf  jedoch n ich t in n e r­
halb der V e rtra g sz e it (31° Dezember 1949) erfolgen*
Die P a ten te  sind sinngemäß im In -  und Auslande an­
zumelden o Die Entscheidung über d ie  einzelnen An­
meldungen t r i f f t  B ^ p p ^ p » ”

Unter Bezugnahme auf d iese  Bestimmung übersandte 
der Kläger der B eklagten mit Schreiben vom 2* Februar 
1948 Beschreibung und Abbildungen eines G etriebes fü r  
Zählwerke, insbesondere an Rechen^ und Addiermaschinen* 
Das Schreiben vom 2* Februar 1948 la u te t?

’’Nach § 5 meines V ertrages mit der Firma habe ich  
Erfindungen auf dem Gebiete der Rechenmaschinen 
zur Verfügung zu s te lle n *  B eifolgend sende ich  
Ihnen d ie Erfindungsbeschreibung eines Rechenge­
t r ie b e s  mit der B i t te
1) Die Erfindung zum P aten t anzumelden, sobald 

d ieses  möglich is t*
2) Die Erfindung in  der Zwischenzeit b e i ejnem 

Anwalt zu h in terlegen*
3) Mich über d ie  H interlegung und Patentanm el­

dung zu u n te rr ic h te n  und den Schriftw echsel 
zur Kenntnis zu geben*

o o 0 ”  "

In  der beigefüg ten  Beschreibung h a t te  der Kläger den 
e rs te n  Anspruch, wie fo lg t ,  fo rm u lie rt &

i
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"G etriebe fü r  Zählwerke, insbesondere an Rechen- 
und Addiermaschinen, be i dem d ie  Zählwerksräder 
zum Zwecke der W ertübertragung mit während des 
M aschinenspieles umlaufenden A ntriebselem enten 
ze itw eise  in  E in g r if f  gebracht werden en tsp re ­
chend den zu übertragenden Y/erten, dadurch gekenn­
ze ichnet, daß d ie  mit e in e r Verzahnung versehenen 
Zählwerksräder durch eine ra d ia le  Hubbewegung mit 
e in e r  gemeinsamen, während des M aschinenspieles 
umlaufenden Zahnwalze oder Radsatz zeitw eise  d ire k t 
ohne Anwendung von w eiteren , mit den Zählwerksrä­
dern in  dauerndem E in g r if f  stehenden Zwischenrädern 
durch ra d ia le n  Hub gekuppelt werden«,"

Die B eklagte hat d ie  Erfindung auf ih ren  Hamen zum 
Patent angemeldet und den Kläger a ls  E rfinder benannt« 
Das P aten t i s t  ih r  auf Grund des E rsten  Ü berleitungsge- 
se tzes  mit V/irkung vom 2«, Oktober 1948 un te r der 
Hr 825 765 mit der Ü b ersch rift "Antriebswerk fü r  Rechen- 
und Addiermaschinen" e r t e i l t  worden«, Die P a te n te r te i ­
lung i s t  am 22«, November 1951 bekannt gemacht, d ie  Pa­
te n ts c h r i f t  am 20c Dezember 1951 ausgegeben worden.. Die 
beiden e rs te n  Ansprüche lau tens

" lc  Antriebswerk fü r  Rechen- und Addiermaschinen, 
dadurch gekennzeichnet, daß in  jed e r Wert­
s t e l l e  des Antriebwerks e in  zum A ntrieb e in e r 
S iffe rn sche ibe  ( 6 , 6 f ) des R e su ita tZählwerks 
geeignetes und mit der Ant r ie b  sw erkvz e i le  (1) 
in  BewegungsZusammenhang stehendes Zahnrad (4) 
angeordnet i s t ,  mit dem die  Verzahnung der 
Z iffe rnscheibe  (6) des R e s u ita tZählwerks durch 
eine mit der Antriebsw erkw elle (1) umlaufende 
Scheibe ^5) mit e in e r der Länge nach veränder­
l ic h e n , den Z iffernw erten  von 1 b is  9 en tsp re ­
chenden Kurve ( 5 ! f 5 ’) fü r  eine wählbare Dauer 
gekuppelt wird«

20 Antriebswerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn­
ze ichnet, daß jede-Z iffe rn sch e ib e  (6 S6-) des 
R esultatZählw erks gegenüber dem A ntriebszahn­
rad (4) in  r a d ia le r  R ichtung verschwenk- oder 
versch iebbar g e lag e rt ist«,"

Der V ertrag  vom 10« Dezember 1947 i s t  im E inver­
s tändn is  b e id e r P a rte ie n  zum 1«, J u l i  1949 v o rz e itig  
au fg e lö st worden* E inige Z eit sp ä te r  hat der Kläger

L‘.
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der Beklagten e in  von ihm erfundenes Rechengetriebe 
zur Übernahme angeboten, das e r am 7«» November 1949 
auch zum P aten t angemeldet hato Die B eklagte hat das 
Angebot n ich t angenommen* Sie hat sich  auf den Stand­
punkt g e s t e l l t , daß das R echengetriebe von dem P aten t 
825 765 abhängig s e i ,  und hat vor dem Landgericht Braun- 
schweiggegen den Kläger Klage auf F e s ts te llu n g  der Ab­
hängigkeit erhoben«. In  diesem R e c h ts s tre i t  hat der 
Kläger im Verhandlungstermin vom 15«» Oktober 1952 die 
Aussetzung des V erfahrens mit der Begründung b ean trag t, 
daß e r gegenüber dem P aten t 825 765 d ie N ic h tig k e its ­
klage erheben wolle« Die Beklagte hat sich  mit der 
Aussetzung einverstanden e rk lä rt«  Das V erfahren i s t  
daraufh in  antragsgemäß ausgese tz t worden«

Mit der nunmehr erhobenen N ich tig k e itsk lag e  hat
der Kläger b ea n trag t,

das P aten t 825 765 durch S treichung der 
Ansprüche 1 und 2 te ilw e ise  fü r  n ic h tig  
zu erk lären«

Er hat d ie  Klage auf § 15 Abs 1 Nr 1 PatG g es tü tz t 
und zur Begründung geltend gemacht«, der Anspruch 1 
se i mangels Neuheit n ich t p a ten tfä h ig ; nach F o r t f a l l  
d ieses Anspruchs komme auch dem Anspruch 2 keine e r­
f in d e risc h e  Bedeutung mehr zu«

Die Beklagte hat dem Anträge widersprochen«

Sie i s t  dem Vorbringen des K lägers entgegengetre­
te n , In  e r s te r  L in ie  hat s ie  'jedoch eingewandt, der 
Kläger habe d ie  dem S tre i tp a te n t  zugrundeliegende Er­
findung, wie s ich  aus einem Schreiben des Rechtsan­
w alts E ^ p  vom 15c Mai 1952 ergebe, während der Dauer 
se ines durch den V ertrag  vom 28«. März 1940 begründeten 
A n g es te llten v e rh ä ltn isse s , je d e n fa lls  aber während der 
Geltungsdauer des V ertrages vom 10« Dezember 1947 ge­
macht« Mit der Erhebung d e r .N ich tig k e itsk lag e  verstoße

1
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er gegen d ie  ihm nach d iesen  V erträgen obliegenden 
T reu ep flich ten , Die N ich tig k e itsk lag e  se i daher un­
zulässig»

Der Kläger hat b e s t r i t t e n ,  daß er d ie  Erfindung 
schon vor dem 31» Dezember 1947 gemacht habe. Er i s t  
der Auffassung, e r se i durch seine früheren  v e r t r a g l i ­
chen Beziehungen zu der Beklagten n ich t geh indert, d ie  
N ich tig k e itsk lag e  zu erheben» Die Auffassung der Be­
k lag ten  führe dazu«, daß ihm in  unzu lässig er Y/eise e in  
Y/ettbewerbsverbot auf e r le g t werde. Die Beklagte habe 
überd ies d ie  in  se in e r Erfindungsmeldung fo rm u lie rten  
Ansprüche in  der Patentanmeldung d e ra r t e rw e ite r t7 daß 
der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 n ich t mehr der Er­
findungsmeldung entspräche* Auch aus diesem Grunde se i 
er durch seine v e rtra g lic h e n  V erpflichtungen gegenüber 
der Beklagten n ich t g eh indert, das S tre i tp a te n t  anzu- 
g ro ifen . S ch ließ lich  habe sich  d ie  Beklagte«, indem s ie  
der Aussetzung des F es ts te llu n g sp ro zesses  zugestimmt 
habe, mit der Erhebung der N ich tig k e itsk lag e  e inver­
standen e r k lä r t .  Sie könne daher den Einwand der Unzu­
lä s s ig k e i t  d ie se r  Klage n ich t mehr erheben»

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemachty daß 
s ie  mit der Erw eiterung der Ansprüche, der der Kläger 
übrigens n ich t w idersprochen habe, le d ig lic h  e in  g la t te s  
p a te n tre c h tlic h e s  Äquivalent habe e rfassen  w ollen. Sie 
i s t  fe rn e r  der Meinung, daß ih re  Zustimmung zur A usset­
zung des F es ts te llu n g sp ro zesses  keinen V erzicht auf E in­
wendungen gegenüber der Z u läss ig k e it der N ic h tig k e its ­
klage bedeutet habe»

Der 2o N ich tig k e itssen a t des Deutschen P a ten t­
amtes hat d ie  Klage durch Entscheidung vom 13» Oktober 
1953 a ls  u n zu lässig  zurückgewiesen» Er hat au sg e fü h rt9 
fü r  den Kläger habe sowohl nach dem V ertrage
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vom 28«, März 1940 wie auch nach dem V ertrage vom 
10« Dezember 1947 d ie V erpflichtung bestanden* der 
Beklagten d ie  dem P aten t zugrunde liegende Erfindung 
zur Verfügung zu s te llen «  Daraus ergebe sic’h nach Treu 
und Glauben ein  s tillsch w eig en d er V erzich t auf d ie  
N ichtigkeitsklage«, D ieser gegenüber g re ife  daher der 
Einwand des V erz ich ts bzw, eine exceptio  d o li  durch«, 
Auf d ie  von der B eklagten vorgenommene Erweiterung 
der Ansprüche könne sich  der Kläger n ich t berufen* da 
d iese  Erweiterung sich  im Rahmen des Gegenstandes der 
Erfindungsmeldung halte«, Mit der Zustimmung zur Aus­
setzung des P es ts te llu n g sp ro zesses  habe d ie  Beklagte 
n ich t auf den Einwand der U nzulässigkeit der N ich tig ­
k e itsk lag e  v e rz ich te t«

Gegen d iese  Entscheidung hat der Kläger form- und 
f r is tg e r e c h t  Berufung mit dem Anträge eingelegt* der 
Klage un ter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung 
sta ttzugeben , h ilfsw e ise  das S tre i tp a te n t  h in s ic h tl ic h  
des Anspruchs 1 fü r  n ic h tig  zu erk lären« Die Beklagte 
b i t t e t  um Zurückweisung der Berufung«

Ent sc he i  dungsgründ e s

I„ Das Patentam t hat in  der angefochtenen E ntschei­
dung d a h in g e s te ll t  gelassen , ob der Kläger die dem 
S tre i tp a te n t  zugrunde liegende Erfindung vor dem 31c De­
zember 1947s a lso  a ls  A n g e s te llte r  der Beklagten* oder 
ob e r s ie  e r s t  nach diesem Z eitpunkt, m ith in  a ls  Ver­
tra g sp a r tn e r  des V ertrages vom 10„ Dezember 1947 ge­
macht hat« Es hat fe rn e r  d ie  Präge offen  gelassen , ob 
§ 1 des V ertrages vom 10«, Dezember 1947 in  Verbindung 
mit dem le tz te n  Absatz der Bestimmung des § 4 des Ver­
tra g e s  vom 28o März 1940 dazu b e re c h tig t, d ie Erfindung
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auch dann* wenn s ie  e r s t  nach dem 31« Dezember 1947 
gemacht worden se in  s o l l te ,  a ls  A ngeste lltenerfindung  
anzusehen und demgemäß d ie  Verordnung vom 12 „ J u l i  1942 
über d ie  Behandlung von Erfindungen von G efo lgschafts- 
m itg liedern  (BGBl I 9 466) mit der dazu ergangenen DVO 
vom 20c März 1943 (BGBl I ,  257) anzuwendeno Das P a te n t­
amt nimmt an, in  dem einen wie in  dem anderen P a lle  
habe fü r  den Kläger d ie  v e r tra g lic h  fe s tg e le g te  Ver­
p flich tu n g  bestanden, d ie  von ihm gemachten Erfindungen 
der Beklagten zu melden und s ie  ih r  zwecks eigener An­
meldung zur Verfügung zu s te llen ,, Wenn aber e in  V ertrags­
p a r tn e r  seine Erfindung auf den anderen V e r tra g s te il  in ­
fo lge v e r tr a g l ic h e r  Abmachungen übertragen  müsse, so be­
deute das in  sinngemäßer Anwendung der fü r  ähnliche F ä l­
le ,  zum B e isp ie l fü r  F ä lle  des P a ten tverkau fs , des L i­
zenzvertrages und der Einbringung eines P a ten ts  :n  eine 
G ese llsch aft; en tw ickelten  R echtsgrundsätze nach Treu 
und Glauben einen stillschw eigenden  V erzicht darauf, das 
auf d ie  Erfindung e r t e i l t e  P aten t anzugreifen«

Auch fü r  d ie  B erufungsinstanz kann es auf s ich  be­
ruhen, ob der Kläger d ie  dem S tre i tp a te n t  zugrunde l i e ­
gende Erfindung vqr oder nach der Beendigung se ines An­
g e s te l l te n v e rh ä ltn is s e s  gemacht h a t und ob s ie  a ls  Er­
findung eines G efo lgschaftsm itg liedes im Sinne der ange­
fü h rten  Verordnungen anzusehen i s t  oder n ic h t„ Wie das 
Patentamt mit Recht angenommen h a t ,  i s t  fü r  den Kläger 
sowohl m  dem A nstellungsvertrage vom 28v März 1940 
wie auch in  dem V ertrage vom 10* Dezember 1947 d ie  Ver­
p flich tu n g  begründet worden, Erfindungen, d ie  e r  auf dem 
Gebiet der Rechen- und Addiermaschinen machen werde, der 
Beklagten anzubieten  und s ie  ih r  auf Wunsch zu übertragen , 
um ih r  d ie  M öglichkeit zu geben, darauf eigene Schutz­
rech te  fü r  s ich  zu erwirken,, In  § 4 des A nstellungsver­
trag e s  vom 28o März 1940 h e iß t es zwar, daß solche E r-
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findungen ohne w eite res  in  das Eigentum der Beklagten 
übergehen s o l l te n ,  Diese Formulierung beruht indessen 
e r s ic h t l ic h  auf der frü h er überwiegend v e rtre ten en  An­
s ic h t ,  daß Arbeitnehmererfindungen o r ig in ä r  vom A rbeit­
geber erworben würden«, Es bestehen keine Bedenken dage­
gen, d ie  Bestimmung dahin zu deuten, daß der Kläger ver­
p f l ic h te t  se in  s o l l t e ,  Erfindungen der do rt b e z e ic h n ­
ten  Art der Beklagten anzubieten und s ie  ih r  zu ü b e r tra ­
gen» Mag daher der Übertragung der Erfindung des S t r e i t ­
p a ten ts  auf d ie  Beklagte der V ertrag  vom 10«, Dezember 
1947 oder, wie d ie  Beklagte m eint, der A nstellungsvertrag  
vom 28« März 1940 zugrunde lieg en , in  jedem F a lle  e r­
fo lg te  s ie  in  E rfü llung  e in e r fü r  den Kläger v e r tra g lic h  
begründeten L e is tu n g sp f lic h t„ Dem Patentam t i s t  aber zu­
zugeben, daß “bei d ie se r  Sachlage d ie  Erhebung der Nich­
tig k e itsk la g e  durch den Kläger mit dem Grundsatz von 
Treu und Glauben n ich t in  Einklang zu bringen  is t»

In  der R ech tsleh re  wird e in h e l l ig  d ie  Ansicht ver­
tre te n , daß weder der Verkäufer das von ihm verkaufte  
und auf den Käufer übertragene P a ten t noch der G esell­
sc h a fte r  e in  von ihm auf Grund des G e se llsc h a ftsv e rtra ­
ges in  d ie  G ese llschaft e ingebrachtes P aten t mit der 
N ich tig k e itsk lag e  angre ifen  könne (Krauße-Katluhn-Linden- 
m aier, Anm 17 zu § 13 PatG; P ie tz k e r , Anm 24 zu § 10 
PatG; Reimer, Anm 20 zu § 13 PatG; T etzner, Anm 9 zu 
§ 13 PatG)o Dem l i e g t  d ie  Erwägung zugrunde, daß es in  
a l l e r  Regel Treu und Glauben w id ersp rich t; wenn d e r je ­
n ige , der auf Grund e in er v e ifra g lic h e n  V erpflich tung  
-  zumal im Rahmen eines gegenseitigen  V ertrages -  einem 
anderen ein*Schutzrecht übertragen  h a t ,  entgegen dem 
Sinn und Zweck des der Übertragung zugrunde liegenden 
V ertrages das Schutzrecht zu F a ll  b ringen  w ill»  Aus 

, entsprechenden Erwägungen heraus d a rf auch der Ver­
käufer e in e r Erfindung oder der G e se llsc h a fte r , der
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eine Erfindung in  d ie  G ese llschaft e in b rin g t, n ich t 
gegen das sp ä te r auf d ie  Erfindung e r t e i l t e  P aten t 
d ie  N ich tigK eitsk lage erheben oder, so fern  es sich  um 
eine Geheimerfindung h an d e lt, den Erfindungsschutz 
durch Bekanntgabe des Geheimnisses zunichte machen 
(vg l auch BGHZ 16, 172 /T?5 f 7 ) * Im vorliegenden P a l­
le  kann n ic h ts  anderes gelten« Da der Kläger d ie  dem 
S tre i tp a te n t  zugrunde liegende Erfindung in  E rfü llung  
e in e r fü r  ihn -  se i es durch den A nste llungsvertrag  
oder durch den V ertrag  vom 10. Dezember 1947 -  begrün­
deten L e is tu n g sp flich t auf d ie  Beklagte zu dem e rk lä r ­
te n  Zweck übertragen  h a t, s ie  in  d ie  Lage zu versetzen., 
den Anspruch auf E rte ilu n g  des P a ten ts  im eigenen Na­
men zu verfo lgen  und das P aten t fü r  sich  zu erw irken, 
i s t  e r ebenso wie in  den erwähnten F ä llen  der Verkäu­
f e r  oder der G ese llsch a fte r  nach Treu und Glauben v e r­
p f l i c h te t ,  von A ngriffen  auf das e r t e i l t e  P aten t ab- 
susehenc Der Auffassung des K lägers, daß der v o r l ie ­
gende P a ll  gegenüber den V e rg le ich sfä llen  in so fe rn  
einen rech tse rh eb lich en  U nterschied aufw eise, a ls  es 
s ich  dort "unzw eideutig” um gegense itige  V erträge han­
d e le , während es b e i der Erfindungsmeldung des Klägers 
an d ie  Beklagte nur um d ie  E rfü llung  e in e r form alen 
V erpflich tung  gehe, der keine G egenleistung gegenüber­
s teh e , kann n ich t b e ig e tre te n  werden» Auch bei dem An­
s te llu n g sv e rtra g  vom 28» März 1940 und dem V ertrag  vom 
10» Dezember 1947 handelt es s ich  um gegenseitige  Ver­
trä g e , bei denen d ie  V erpflichtungen des einen V ertrags­
t e i l s  zu denen des anderen in  einem A bhängigkeitsver- 
h ä l tn is  stehen und d ie  Leistungen des einen denen des 
anderen T e ile s  a ls  g le ich w ertig  zu b e trach ten  sind»
Die V erpflich tung  des K lägers zur Übertragung se in e r  
Erfindungen auf d ie  Beklagte aus dem G eg en se itig k e its - 
V erhä ltn is  auszunehmen und s ie  a ls  bloße "Eormalver- 
p f lic h tu n g ” anzusehen, b es teh t umso weniger Anlaß, a ls  
nach dem gesamten In h a lt  b e id e r V erträge, insbesondere
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nach der Höhe der dem Kläger z u g e b illig te n  Vergütung 
und der Art des ihm zugewiesenen Aufgabenbereiches, e r­
f in d e risc h e  Leistungen des K lägers auf dem A rbeitsge­
b ie t  der Beklagten e r s ic h t l ic h  von vornherein  in  Rech­
nung g e s te l l t  worden sind . Wie d ie  B eklagte mit Recht 
bervorhebt, i s t  es auch unerheblich , daß das V ertrags- 
V erh ä ltn is , innerhalb  dessen fü r  den Kläger die Über­
trag u n g sp flich t begründet worden war, inzwischen aufge­
lö s t  worden i s t .  Der Zweck der ü b ertrag u n g sp flich t be­
stand d a rin , der Beklagten den dauernden B esitz  an der 
Erfindung zu versch affen . Diesem Zweck würde es aber 
zuwid erlau fen , w o llte  man d ie  aus dem Grundsatz von Treu 
und Glauben folgende V erpflich tung  des K lägers, von An­
g r if f e n  gegen das auf Grund der übertragenen  Erfindung 
erw irk te  P aten t abzusehen, eine z e i t l ic h e  Grenze setzen  
und s ie  insbesondere mit dem Zeitpunkt der Beendigung 
der v e r tra g lic h e n  Beziehungen des K lägers zu der Beklag­
te n  f o r t f a l le n  la s se n . Auf d ie  Präge, ob und inwieweit 
etwa dem a n g e s te il te n  E rfin d e r nach Auflösung des A nstel­
lungsvertrages dem früheren  A rbeitgeber gegenüber För­
derungs- und M itw irkungspflichten in  Ansehung der d ie ­
sem übertragenen Erfindung obliegen, kommt es in  diesem 
Zusammenhang, wie d ie  Beklagte w e ite r zu tre ffend  bemerkt, 
n ich t an, da d ie  V erpflich tung  des K lägers, das S t r e i t ­
pa ten t n ich t mit e in e r N ich tig k e itsk lag e  anzugreifen , 
be i der gegebenen Sachlage a l le in  darauf b e ru h t, daß 
d ie  dem S tre i tp a te n t  zugrunde liegende Erfindung auf 
d ie  Beklagte in  E rfü llung  e in e r v e r tra g lic h e n  P f l ic h t  
übertragen  worden ist«, Auch auf d ie  allgem eine Frage, ob 
in  den la l le n d e r  der Verordnung vom 12o J u l i  1942 und 
der DVO vom 20« März 1943 un terliegenden  Arbeitnehmer­
erfindungen der Arbeitnehmer g ru n d sä tz lich , a lso  auch 
ohne Rücksicht auf den In h a lt des A rb e itsv e rtrag es  und 
den Aufgabenbereich, schon wegen der ihm auf Grund des

1
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A rb e itsv e rh ä ltn isse s  obliegenden T reu ep flich t gehindert 
i s t ,  das auf se in e r Erfindung beruhende P aten t seines 
Arbeitgebers« se i es vor oder nach der Beendigung des 
A rbe itsv e rh ä ltn isses*  anzugreifen , brauchte u n te r d ie ­
sen Umständen n ich t eingegangen zu werden«

IIo Der Annahme, daß der Kläger nach Treu und Glauben
v e rp f l ic h te t  i s t ,  von der N ich tig k e itsk lag e  abzusehen, 
s te h t n ich t entgegen, daß d ie  Beklagte dem Erfindungs­
gedanken des S tre i tp a te n ts  in  der P a te n ts c h r if t  eine an­
dere und gegenüber der Erfindungsmeldung des K lägers 
zum T e il w eite re  Passung gegeben hat« Die Erweiterung 
b es teh t im w esentlichen d a rin , daß der Gegenstand der 
Erfindung nach Anspruch 1 d e s ’S tre i tp a te n ts  entgegen dem 
in  der Erfindungsmeldung fo rm u lie rten  e rs te n  Anspruch 
n ich t auf d ie  Kupplung des R esultatZählw erks mit den um­
laufenden Zahnrädern durch r a d ia len Hub beschränkt is t«  
Die angefochtene Entscheidung hat d a rin  eine Kennzeich­
nung des Gegenstandes der Erfindung e rb lic k t ,  d ie in n e r­
halb des Rahmens l ie g e , der durch das in  den P ig  1 und 
2 der Erfindungsmeldung d a rg e s te l l te  und mit den P ig  1 
und 2 des S tre i tp a te n ts  id en tisch e  A usführungsbeispiel 
u n te r Einbeziehung der technischen  Äquivalente gegeben 
sei«. Die damit verbundene Erweiterung des Erfindungsge­
genstandes muß der Kläger in  dem h ie r  in  Rede stehenden 
Zusammenhang gegen sich  g e lten  lassen«, Wie das P a te n t­
amt zu tre ffend  au sfü h rt, i s t  es allgem ein ü b lich , bei 
der Anmeldung von Erfindungen, d ie  einem Unternehmen ge­
meldet oder angeboten worden sind , den Erfindungsgegen­
stand herauszuschälen und zu versuchen, ihm in  den An­
sprüchen der Anmeldung eine m öglichst w eite Passung 
zu geben, f a l l s  n ich t der E rfin d e r auf einen bestimm­
ten  Stand der Technik hingewiesen h a t, demgegenüber 
d ie  Ausweitung des Patentbegehrens zwecklos wäre« Die
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Erw eiterung, d ie  d ie  Beklagte dem Erfindungsgegenstand 
gegeben h a t, geht über den Rahmen des h iernach üblichen 
n ich t h inaus, da in  den von ih r  fo rm u lie rten  Ansprüchen 
1 und 2 in  enger Anlehnung an das vom Kläger d a rg e s te i l ­
te  A usführungsbeispiel a l l e in  der diesem e r s ic h t l ic h  zu­
grunde liegende Erfindungsgedanke umschrieben wird«, Daß 
s ich  d iese  Erw eiterung, wie der Kläger m eint, schon 
durch den In h a lt se in e r  Erfindungsmeldung und den darin  
en thaltenen  allgem einen Hinweis auf den vorbekannten 
Stand der Technik ohne w eite res  verboten habe, kann 
n ich t anerkannt werden«. Der Kläger hat a lle rd in g s  g e l­
tend gemacht, daß seine p r io r i tä ts jü n g e re  Anmeldung 
von dem S tr e i tp a te n t ,  wenn überhaupt, so nur in fo lg e  
der von der Beklagten vorgenommenen Erw eiterung des 
Gegenstandes der dem S tre i tp a te n t  zugrunde liegenden 
Erfindung abhängig sei« H ierauf kann es indessen n ich t 
ankommeno Die Frage, ob d ie  N ich tig k e itsk lag e , wenn je ­
ne Behauptung z u trä fe , mit Rücksicht auf den h ierdurch  
fü r  den Kläger gegebenen besonderen In te re sse n k o n flik t 
mit dem Z iel e in e r entsprechenden Beschränkung des Ge­
genstandes des S tre i tp a te n ts  zuzulassen wäre, kann auf 
sich  beruhen«. Die p r io r i tä ts jü n g e re  Anmeldung d a t ie r t  
nach dem V ortrage des K lägers b e re i ts  vom 7«. November 
1949c U n s tre itig  hat d ie  Beklagte aber dem Kläger nach 
diesem Zeitpunkt, nämlich u n te r dem 17c Februar 1950, 
d ie  von ih r  b e a rb e ite te  Beschreibung des späteren  
S tre i tp a te n ts  mit den j e t z t  beanstandeten Ansprüchen 
u n te r  ausdrück licher Kennzeichnung a ls  "N eübearbeitete 
Beschreibung und Ansprüche” m i tg e te i l t« Der Kläger hat 
der Formulierung d ie se r  Ansprüche n ich t widersprochen« 
Nach der Auslegung der Anmeldung des S tre i tp a te n ts  hat 
e r  zwar bemerkt, daß d ie  ausgele g te  Fassung in  ein igen 
Punkten von derjen igen  abweiche, d ie  d ie  Beklagte ihm 
bekannt gegeben habe (gemeint war damit o ffenbar d ie
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Fassung vor der N eubearbeitung). Dem Hinweis der Beklag­
te n  > daß es sich  dabei gegenüber den am 17 * Februar 1950 
m itg e te i l t e n  Ansprüchen nur um re d a k tio n e lle  Änderungen 
handele> i s t  e r jedoch n ich t entgegengetreten«, Er hat 
auch zugelassen, daß e r dem Patentam t gegenüber a ls  Er­
f in d e r  benannt worden i s t»  In  alledem i s t  eine B i l l i ­
gung der von der Beklagten vorgenommenen Erweiterung 
des Erfindungsgegenstandes des S tre i tp a te n ts  zu e rb lik -  
ken0 Diese B illig u n g  l ie g t  aber z e i t l i c h  nach der An­
meldung vom 7o November 1949, a lso  in  einem Zeitpunkt« 
in  dem der Kläger d ie  -  von ihm j e t z t  behauptete -  Be­
deutung der Erweiterung der Patentanmeldung der Beklag­
te n  fü r  seine eigene Anmeldung v o ll übersehen konnte; 
s ie  s c h lie ß t es daher aus, den In te re s se n k o n flik t, der 
fü r  den K läger gegeben wäre, wenn die Abhängigkeit s e i ­
ner Anmeldung gerade auf jen e r Erw eiterung beruh te , zur 
Begründung der Z u lässig k e it der N ich tig k e itsk lag e  heran­
zuziehen»

IITe Das Patentam t hat es s c h lie ß lic h  mit Recht abge­
le h n t, die Zustimmung der B eklagten zu der Aussetzung 
des F es ts te llu n g sp ro zesses  a ls  V erzicht auf Einwendun­
gen gegen d ie  Z u lässig k e it der N ich tig k e itsk lag e  au f-  
zufassen« Bei d ie se r  Zustimmung handelte  es s ich , wie 
d ie  Beklagte zu tre ffend  bemerkt, um eine dem G ericht 
gegenüber abgegebene prozessuale  E rklärung, deren 
re c h tlic h e  Bedeutung sich  d a rin  e rschöp fte , daß damit 
e in e r etwaigen Beschwerde der B eklagten gegen die Aus­
setzung d ie  Grundlage entzogen gewesen wäre«, Daß mit 
der Zustimmung zu der Aussetzung denkgesetz lich  e in  
V erzicht auf Einwendungen gegen d ie  Z u lässig k e it der 
N ich tig k e itsk lag e  verbunden s e i ,  t r i f f t  entgegen der 
Meinung des Klägers n ich t zu« Die Zustimmung kann durch-



-  15 -

aus dahin- verstanden  werden, daß d ie  Beklagte damit 
dem Kläger Gelegenheit gehen w ollte? zu zeigen* oh 
e r  dae Vernichtung oder eine Beschränkung des S t r e i t ­
p a ten ts  herbeifüh ren  könne« Die Beklagte h ä t te  a l l e r ­
dings der Aussetzung u n te r anderem mit der Begründung 
w idersprechen können* daß d ie  N ich tig k e itsk lag e  keine 
A ussicht auf E rfo lg  habe, w eil s ie  unzu lässig  sei«. E i­
ne bindende Entscheidung h ie rü b e r h ä t te  das Gericht 
des P estS te llungsp rozesses aber n ich t t r e f f e n  können« 
Die Zustimmung zu der Aussetzung wäre daher s e lb s t 
dann s in n v o ll gewesen, wenn d ie  Beklagte schon damals 
b e a b s ic h tig t h ä t te ,  der N ich tig k e itsk lag e  den Einwand 
der U nzulässigkeit entgegenzuhalten« Als V erzicht auf 
Einwendungen gegen d ie  Z u lässig k e it der N ic h tig k e its ­
klage könnte d ie  Zustimmung zu der Aussetzung bei d ie ­
se r Sachlage nur dann gedeutet werden, wenn s ie  auf 
eine Vereinbarung der P a rte ie n  zurückginge, d ie  R echts­
b es tän d ig k e it des S tre i tp a te n ts  im N ic h tig k e itsv e r­
fah ren  nachprüfen zu lassen« Daß aber eine solche Ver­
einbarung zustande gekommen s e i ,  i s t  aus dem Sachvor- 
t ra g  des K lägers, insbesondere auch aus der von ihm 
a b s c h r i f t l ic h  ü b erre ich ten  A ktennotiz des Dr«-Ing* 
W ^ p m ^ v o m  17° Oktober 1952 (Bl 21 SA) n ich t zu en t­
nehmen« Mangels ausreichend s u b s ta n t i ie r te r  Behaup­
tungen konnte es daher auf d ie  Vernehmung des Dr«-Ingc 

ebensowenig ankommen wie auf d ie  bean trag te  
Einholung e in e r  Auskunft der Zivilkammer, d ie  d ie  Aus­
setzung beschlossen  hat«

IV*. L iegt h iernach  e in  V erzicht der Beklagten auf 
Einwendungen gegen d ie  Z u lässig k e it der N ic h tig k e itsk la ­
ge n ich t vor, so kann d ie Beklagte dem Kläger d ie  Ver­
p flich tu n g , von der N ich tig k e itsk lag e  abzusehen ,‘im ge-
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genwärtigen V erfahren mit der Wirkung entgegenhalten , 
daß d ie  Klage a ls  unzu lässig  abzuweisen i s t  (vgl BGHZ 
10> 22)0 Die Berufung des K lägers gegen d ie  abweisende 
Entscheidung des Eatentsam ts mußte daher zurückgewie­
sen werden»

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 40, 42
PatGc

Wilde Bock N aste lsk i C hristoph ITÖrr
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