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u: - PatG § 13; BGB § 242

Ein Erfinder, der seine Erfindung in Erfiillung einer
ihm auf Grund eines Angestellten- oder Mitarbeiter-
vertrages obliegenden Leistungspflicht guf den Arbeit-
geber iibertragen hat, ist nach Treu und Glauben je-
denfalls dann verpflichtet, von einer Nichtigkeits-
klage gegen das von dem Arbeitgeber auf die Erfindung
erwirkte Patent abzusehen, wenn nach dem gesamten In-
halt des Vertrages, insbesondere der Hohe der Vergii-
tung und dem Aufgabenbereich, von vornheérein damit ge-
rechnet wurde, da8 er sich auf dem Interessengebiet
des Arbeitgebers erfinderisch betdtigen werde. Der
Arbeitgeber kann sich im Nichtigkeitsstreit auf diese
Verpflichtung mit der Wirkung berufen, daff die Illich-

¥ tigkeitsklage des Erfinders als unzuldssig abzuwei-
3 gen ‘ist.
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erkiindet am 12. Juli 1955
runau, Justizobersekretér

stelle

Im Nanmnen. des Volkes

In der Patentnichtigkeitssache

des Dr.-Ing. Gustav S R i V@D D

@ . @::ce

Kldgers und Berufungsklégers,

~ vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. - -

gegen

die Firma B Maschinenwerke 4.G. in PegNEED-

Beklagte und Berufungsbeklagte,
—~ vertreten durch: Rechtsanwelt Prof.Dr,- -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mindliche Verhandlung vom 12. Juli 1955 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. h.c. Wilde, Dr. Bock, Dr. Na-
stelski, Dr. Christoph und Dr. NOrr

fiir Recht erkannt:

Die Berufung des Klidgers gegen die Entschei~
dung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamts vom 13. Oktober 1953 wird auf sei-
ne Kosten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen

———,
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Patbestand

i

Der Kldger war durch Vertrag vom 28. Mirz 1940 zum
stellvertretenden Vorstandsmitglied der Beklagten be-
stellt und gleichzeitig zum technischen Direktor in de-
ren Stammwerk ernannt worden. Seine Begzilige bestanden in
einem festen Jahresgehalt von 18.000 RM und einer Gewinn-
beteiligung in Hthe von 5 % des Reingewinnes. Als tech-
nischem Direktor oblag ihm unter anderem die Aufgabe, den
Fabrikationsbetrieb mit allen erforderlichen Mitteln
zeitgemdB und rentabel zu erhalten und dafiir zu sorgen,
daB auf dem Gebiete der Konstruktion nichts versdumt
werde. Nach § 4 des Vertrages sollten alle Erfindungen,
die er wdhrend der Dauer des Vertrages auf dem Gebiet
der Rechenmaschinen oder der iibrigen Erzeugnisse der Be-
klagten meschte, ohne weiteres in das Eigentum der Be-
klagten iibergehen, auf deren Namen auch die Schutzrechte
angemeldet oder {iberschrieben werden solltern. Der letzte
Absatz des § 4 lautet:

"Die vorstehenden Bedingungen gelten auch fiir
alle Erfindungen vorgenannter Art, die wdhrend
des ersten Jahres nach Ablauf dieses Vertrages

durch Herrn Dr. Sc direkt oder indirekt
zum Schutze angemeldet werden."

Gem#B Vertrag vom 10. Dezember 1947 schied der
Klédger am 31. Dezember 1947 aus dem Vorstande der Be-
klagten aus. Gleichzeitig beendete er seine Tétigkeit
im Werk der Beklagten. Alle mit ihm abgeschlossenen
Vertrédge sollten zu demselben Zeitpunkt ungiiltig wer-
den, susgenommen der letzte Absatz des § 4 des Vertra-
ges vom 28. M#rz 1940. Nach § 2 des Vertrages vom 10. De-
zember 1947 sollte der Kldger vom 1. Januar 1948 ab als
selbstdndiger Ingenieur tdtig sein und seine Arbeits-
kreft tiberwiegend fiir die Vollendung einer im Modell
vorhandenen -~ im vorliegenden Streitfall an sich nicht
interessierenden ~ Maschine "R" einsetzen. Pir seine
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Tetigkeit sollte er nach § 3 des Vertrages filr die Zeit
bis zum 31. Dezember 1949 eine monatliche Vergiitung von
75 % des Gehalts, unter bestimmten Voraussetzungen auch
eine Prémie in Hohe der Tantieme eines Vorstandsmit-
gliedes der Beklagten erhalten. Nach § 4 des Vertrages
hatte die Beklagte ferner beim spédteren Verkauf der Ma-
schine "R" bis zum %1l. Dezember 1956 bestimmte Lizenz-
gebilhren an den Kliger zu zahlen. § 5 des Vertrags lau-

tetes

"Erfindungen, die Herr Dr. Sch¢) auf dem Gebiete der
Rechenmaschinen einschl., Addiermaschinen wdhrend dcr
Dauer dieses Vertrages (bis 31. Dezember 1949) macht
und aufierhalb der gestellten Aufgabe liegen, sind
der B zur kostenlosen Verwendung anzubieten.
Sie sind von der B unter Nennung des Erfin-
ders zum Patent anzumelden oder Herrn Dr.Sch zZur
Nutzung zu iiberlassen. Die Verwertung irgendwelcher
Art durch Herrn Dr. Sch darf jedoch nicht inner-
halb der Vertragszeit (31, Dezember 1949) erfolgen.

Die Patente sind sinngem#f im In— und Auslande an-
zumelden, Die Entscheidung iiber die einzelnen An-

meldungen triff+ I -

Unter Bezugnahme aufl diese Bestimmung ilbersandte
der Kldger der Beklagten mit Schreiben vom 2. Februar
1948 Beschreibung und Abbildungen eines Getriebes fiir
Zédhlwerke, insbesondere an Rechen+ und Addiermaschinen,
Das Schreiben vom 2, Februar 1948 lautet:

"Nach § 5 meines Vertrages mit der Firma habe ich
Erfindungen auf dem Gebiete der Rechenmaschinen
zur Verfilgung zu stellen. Beifolgend sende ich
Ihnen die Erfindungsbeschreibung eines Rechenge-
triebes mit der Bitte
1) Die Erfindung zum Patent anzumelden, sobaid
dieses mbglich ist,

2) Die Erfindung in der Zwischenzeit bei einem
Anwalt zu hinterlegen.

3) Mich iiber die Hinterlegung und Patentenmel-
dung zu unterrichten und den Schriftwechsel
Eur Kenntnis zu geben.

o090 e

In der beigefiigten Beschreibung hatte der Kldger den
ersten Anspruch, wie folgt, formuliert:
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"Getriebe fiir Zdhlwerke, insbesondere an Rechen-
und Addiermaschinen, bei dem die Zshlwerksrider
gum Zwecke der Wertiibertragung mit wdhrend des
laschinenspieles umlaufenden Antriebselementcn
zeitweise in Eingriff gebracht werden entspre-
chend den zu {ibertragenden Verten, dadurch gekenn—
zeichnet, daB die mit einer Verzahnung verselienen
Zehlwerksrdder durch eine radiale Hubbewegung mit
einer gemeinsamen, wdhrend des Maschinenspieles
umlaufenden Zahnwalze oder Radsatz zeitweise direkt
ohne Anwendung von weiteren, mit den Zg8hlwerksré-
dern in dauerndem Eingriff stehenden Zwischenrddern
durch radialen Hub gekuppelt werden."

Die Beklagte hat die Erfindung auf ihren Namen zum
Patent angemeldet und den Kléger als Erfinder benannt.
Das Patent ist ihr auf Grund des Ersten [berleitungsge-
setzes mit Wirkung vom 2. Oktober 1948 unter der
Nr 825 763 mit der Uberschrift "Antriebswerk fiir Rechen-
und Addiermaschinen" erteilt worden. Die Patentertei-
lung ist am 22. November 1951 bekanntgemacht, die Pa-
tentschrift am 20. Dezember 1951 ausgegeben worden. Die
beiden ersten Anspriiche lauten:

"], Antriebswerk fiir Zlechen- und Addiermaschinen,
dadurch gekennzeichnet, daB in jeder Wert-
stelle des Antriebwerks ein zum Antrieb einer
fiffernscheibe (6,6') des Resultatzidhlwerks
geeignetes und mit der Antriebswerkwelle (1)
in Bewegungszusammenhang stehendes Zahnrad (4)
angeordnet ist, mit dem die Verzahnung der
Ciffernscheibe (6) des Resultatzidhlwerks durch
eine mit der Antriebswerkwelle (1) umlaufende
Scheibe (5) mit einer der Ldnge nach ver#inder-
lichen, den Ziffernwerten von 1 bis 9 entspre-~
chenden Kurve (5!, 5') fiir eine wdghlbare Dauer
gekxuppelt wird.

2. Antriebswerk nach Anspruch 1, dadurch gekenn-—
seichnet, daB jede Ziffernscheibe (646') des
Lesultatzdhlwerks gegeniiber dem Antriebszahn-
rad (4) in radialer Richtung verschwenk~ oder
verachiebbar gelagert ist "

Dexr Vertrag vom 10. Dezember 1947 ist im Einver-
stdndnis beider Parteien zum 1. Juli 1949 vorzeitig
aufgeldst worden. Einige Zeit spdter hat der Xldger




-~ 5 ~

der Beklagten ein von ihm erfundenes Rechengetriebe
zur Ubernahme angeboten, das er am 7. November 1949
auch zum Patent angemeldet hat. Die Beklagte hat das
Angebot nicht angenommen. Sie hat sich auf den Stand-
punkt gestellt, daB das Rechengetriebe von dem Patent
825 763 abhéngig sei, und hat vor dem Landgericht Braun-
schweig gegen den Kléger Klage auf Feststellung der Ab-
héngigkeit erhoben. In diesem Rechtsstreit hat der
Kldger im Verhandlungstermin vom 15. Oktober 1952 die
Augsetzung des Verfahrens mit der Begriindung beantragt,
daB er gegeniiber dem Patent 825 763 die Nichtigkeits—
klage erheben wolle. Die Beklagte hat sich mit der
dussetzung einverstanden erklért. Das Verfahren ist
darsufhin antragsgemdl ausgesetzt worden.

Mit der nunmehr erhobenen Nichtigkeitsklage hat
der Kldger beantragt,

das Patent 825 763 durch Streichung der
Anspriiche 1 und 2 teilweise fiir nichtig
zu erklédren.

Er hat die Klage auf § 13 Abs 1 Nr 1 PatG gestiitzt
und zur Begriindung geltend gemacht, der Angpruch 1
sei mangels Neuheit nicht patentfdhig; nach Fortfall
dieses Anspruchs komme auch dem Anspruch 2 keine er-
finderische Bedeutung mehr zu.

Die Beklagte hat dem Antrage widersprochen.

Sie ist dem Vorbringen des Klidgers entgegengetre—
ten. In erster Linie hat sie jedoch eingewandt, der
Kldger habe die dem Streitpatent zugrundeliegende Er-~
findung, wie sich aus einem Schreiben des Rechtsan-
walts EQ) vom 15. Mai 1952 ergebe, wihrend der Dauer
geines durch den Vertrag vom 28. Midrz 1940 begriindeten
Angestelltenverhéiltnisses, jedenfalls aber wdhrend der
Geltungsdauer des Vertrages vom 10. Dezember 1947 ge-
macht. Mit der Erhebung der .Nichtigkeitsklage verstofBe
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er gegen die ihm nach diesen Vertrdgen obliegenden
Treuepflichten. Die Nichtigkeitsklage sei daher un-
zuléssgig.

Der Kldger hat bestritten, da8 er die Erfindung
schon vor dem 31, Dezember 1947 gemacht habe., Er ist
der Auffassung, er sei durch seine friilheren vertragli-
chen Beziehungen zu der Beklagten nicht gehindert, die
Nichtigkeitsklage zu erheben. Die Auffassung der Be~
klagten fiihre dazu, da8 ihm in ungulédssiger Weise ein
Wettbewerbsverbot auferlegt werde. Die Beklagte habe
liberdies die in seiner Erfindungsmeldung formulierten
Anspriiche in der Patentanmeldung derart erweitert, daB
der Gegenstand der Anspriiche 1 und 2 nicht mehr der Er-
findungsmeldung entsprédche, Auch aus diesem Grunde sei
er durch seine vertraglichen Verpflichtungen gegeniiber
der Beklagten nicht gehindert, das Streitpatent anzu-
groifen, SchlieBlich habe sich die Beklagte, indem sie
der Aussetzung des Feststellungsprozesses zugestimmt
habe, mit der Erhebung der Nichtigkeitsklage einver-
standen erklart. Sie ktnne daher den Einwamd der Unzu-
lédssigkelit dieser Xlage nicht mehr erheben.

Die Beklagte hat demgegeniiber geltend gemacht, da8
gsie mit der Erweiterung der Anspriiche, der der Kléger
iibrigens nicht widersprochen habe, lediglich ein glattes
patentrechtliches Aquivalent habe erfassen wollen, Sie
ist ferner der UMeinung, daB ihre Zustimmung zur Ausset--
zrung des Feststellungsprozesses keinen Verzicht auf Ein-
wendungen gegeniiber der Zuldssigkeit der Nichtigkeits-
klage bedeutet habe,

Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patent-
amtes hat die Klage durch Entscheidung vom 13. Oktober
1953 als unzuldssig zuriickgewiesen. Er hat ausgefiihrt,
fiir den Kldger habe sowohl nach dem Vertrage
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vom 28, Mdrz 1940 wie auch nach dem Vertrage vonm

10. Dezember 1947 die Verpflichtung bestanden, der
Beklagten die dem Patent zugrunde liegende Erfindung
zur Verfiigung zu stellen. Daraus ergebe sich nach Treu
und Glauben ein stillschweigender Verzicht auf die
Nichtigkeitsklage. Dieser gegeniiber greife daher der
Einwand des Verzichts bzw, eine exceptio doli durch,
Auf die von der Beklagten vorgenommene Erweiterung
der Anspriiche ktnne sich der Kléger nicht berufen; da
diese Erweiterung sich im Rahmen des Gegenstandes der
Zrfindungsmeldung halte. Mit der Zustimmung zur Aus-
setzung des Feststellungsprozesses habe die Beklagte
nicht auf den Einwand der Unzulédssigkeit der Nichtig-
keitsklage vergzichtet.

Gegen diese Entscheidung hat der Kliger form- und
fristgerecht Berufung mit dem Antrage eingelegt, der
Klage unter Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
stattzugeben, hilfsweise das Streitpatent hinsichtlich
des Anspruchs 1 fiir nichtig zu erkl&dren., Die Beklagte
bittet um Zuriickweisung der Berufung.

Entscheidungsgriinde:
I. Das Patentamt hat in der angefochtenen Entschei-
dung dahingestellt gelassen, ob der Kléger die dem
Streitpatent zugrunde liegende Erfindung vor dem 31. De-
zember 1947, also als Angestellter der Beklagten, oder
ob er pie erst nach diesem Zeitpunkt, mithin als Ver-
tragspartner des Vertrages vom 10. Dezember 1947 ge-
macht hat. Es hat ferner die Frage offen gelassen, ob
§ 1 des Vertrages vom 10. Dezember 1947 in Verbindung
mit dem letzten Absatz der Bestimmung des § 4 des Ver-
trages vom 28, Mdrz 1940 dazu berechtigt, die Erfindung
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auch dann, wenn sie erst nach dem 31. Dezember 1947
gemacht worden sein sollte, als Angestelltenerfindung
anzusehen und demgenmé die Verordnung vom 12. Juli 1942
iber die Behandlung Vvon Erfindungen von Gefolgschafts—
mitgliedern (RGB1 I, 466 mit der dazu ergangenen DVO
vom 20. Mirz 1943 (RGBL I, 257) anzuwenden. Das Patent-
amt ﬂimmt an, in dem einen wie in dem anderen Falle

habe fiir den Kldger die vertraglich festgelegte Ver-
pflichtung bestanden, die von ihm gemachten Erfindungen
der Beklagten zu melden und sie ihr zwecks eigener An-—
meldung zur Verfiigung zu stellen. Vienn aber ein Vertrags-
partner seine Erfindung auf den anderen Vertragsteil in-
folge vertraglicher Abmachungen iibertragen miisse, so be-
deute das in sinngem&fler Anwendung der fiir &hnliche PFdl-
le, zum Beispiel fiir Fdlle des Patentverkaufs, des Li-
zenzvertrages und der Einbringung eines Patents “n eine
Gesellschaft. entwickelten Rechtsgrundstitze nach Treu
nnd Glauben einen stillschweigenden Verzicht darauf, das
auf die Erfindung erteilte Patent anzugreifen,

duch fiir die Berufungsinstanz kann es auf sich be-
ruhen, ob der Klédger die dem Streitpatent zugrunde lie~
gendc Erfindung vor oder nach der Beendigung seines An-
gestelltenverhdltnisses gemacht hat und ob sie als Er—
Tindung eines Gefolgschaftsmitgliedes im Sinne der ange-
filhrten Verordnungen anzusehen ist oder nicht. Vie das
Patentamt mit Recht angenommen hat, ist fiir den Kldger
sowohl 1n dem Anstellungsvertrage vom 28, Mirz 1940
wie auch in dem Vertrage vom 10. Dezember 1947 die Ver-
pflichtung begriindet worden, Erfindungen, die er auf dem
Gebiet der Rechen- und Addiermaschinen machen werde, der
Beklagten anzubieten und sie ihr auf Wunsch zu dibertragen,
um ihr die Moglichkeit zu geben, darauf eigene Schutz-
rechte fiir sich zu erwirken. In § 4 des Anstellungsver-
trages vom 28. Mirz 1940 heiBt es zwar, daB solche Er-

PP ORI
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findungen ohne weiteres in das Eigentum der Beklagten

iihergehen sollten, Diese Formulierung beruht indessen
ersichtlich auf der frilher liberwiegend vertretenen An-
sicht, daB Arbeitnehmererfindungen origindr vom Arbeit-
geber erworben wviirden. Es bestehen keine Bedenken dage-
gen, die Bestimmung dahin zu deuten, daB der Klidger ver-
pflichtet sein sollte, Erfindungen der dort bezeichne-
ten Art der Beklagten anzubieten und sie ihr zu tdbertra-
gen. Mag daher der Ubertragung der Erfindung des Streit-
patents auf die Beklagte der Vertrag vom 10. Dezember
1947 oder, wie die Beklagte meint, der Anstellungsvertrag
vom 28. Mdrz 1940 zugrunde liegen, in jedem Falle er—
folgte sie in Erfilllung einer fiir den Kléger wvertraglich
begriindeten Leistungspflicht. Dem Patentamt ist aber zu-
zugeben, dafl bei dieser Sachlage die Erhebung der Nich-
tigkeitsklage durch den Kliger mit dem Grundsatz von
Treu und Glauben nicht in Einklang zu bringen ist.

In der Rechtslehre wird einhellig die Ansicht ver-
treten, daB weder der Verkdufer das von ihm verkaufte
und auf den Kdufer iibertragene Patent noch der Gesell-
schafter ein von ihm auf Grund des Gesellschaftsveirtra-
ges in die Gesellschaft eingebrachtes Patent mit der
Nichtigkeitsklage angreifen kidnne (KrauBe-Katluhn-Linden-
maier, Anm 17 zu § 13 PatG; Pietzker, Anm 24 zu § 10
Pat@s; Reimer, Anm 20 zu § 13 PatG; Tetzner, Anm 9 zu
§ 13 PatG). Dem liegt die Erwdigung zugrunde, daB es in
aller Regel Treu und Glauben widerspricht; wenn derjec-
nige, der auf Grund einer vertraglichen Verpflichtung
~ zumal im Rehmen eines gegenseitigen Vertrages — einem
anderen ein'Schutzrecht iibertragen hat, entgegen dem
Sinn und Zweck des der Jbertragung zugrunde liegenden
Vertrages das Schutzrecht zu Fall bringen will. Aus

. entsprechenden Erwdgungen heraus darf auch der Ver-

kdufer einer Erfindung oder der Gesellschafter, der
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eine Erfindung in die Gesellschaft einbringt, nicht
gegen das spdter auf die Erfindung erteilte Patent

die Nichtigkeitsklage erheben oder, sofern es sich um
eine Geheimerfindung handelt, den Erfindungsschutz
durch Bekanntgabe des Geheimnisses zunichte machen
(vgl auch BGHZ 16, 172 /175 £7). Im vorliegenden Fal-
le kann nichts anderes gelten. Da der Kléger die dem
Streitpatent zugrunde liegende Erfindung in Erfiillung
einer fiir ihn — sei es durch den Anstellungsvertrag
oder durch den Vertrag vom 10. Dezember 1947 -~ begriin—
deten Leistungspflicht auf die Beklagte zu dem erkldr-
ten Zweck iibertragen hat, sie in die Lage zu versetzen,
den Anspruch auf Erteilung des Patents im eigenen Na-
men zu verfolgen und das Patent fiir sich zu erwirken,
ist er ebenso wie in den erwdhnten FPédllen der Verksu-
fer oder der Gesellschafter nach Treu und Glauben ver-
pflichtet, von Angriffen auf das erteilte Patent ab-
zusehen. Der Auffassung des Klidgers, daB der vorlie-
gende Fall gegeniiber den Vergleichsfillen insofern
einen rechtserheblichen Unterschied aufweise, als es
sich dort "unzweideutig" um gegenseitige Vertrdge han-
dele; widhrend es bei der Erfindungsmeldung des Llégers
an die Beklagte nur um die Erfiillung einer formalen
Verpflichtung gehe, der keine Gegenleistung gegeniiber-
stehe, kann nicht beigetreten werden. Auch bei dem 4n-
stellungsvertrag vom 28. Mirz 1940 und dem Vertrag vom
10. Dezember 1947 handelt es sich um gegenseitige Ver-
trége, bei denen die Verpflichtungen des einen Vertrags-
teils zu denen des anderen in einem Abhéngigkeitsver-
h#ltnis stehen und die Leistungen des einen denen des
anderen Teiles als gleichwertig zu betrachten sind.
Die Verpflichtung des Klégers zur Ubertragung seiner
Erfindungen auf die Beklagte aus dem Gegenseitigkeits-
verhéiltnis auszunehmen und sie als bloBe "Formalver-
pflichtung" anzusehen,; besteht umso weniger inlaB, als
nach dem gesamten Inhalt beider Vertrdge, insbesondere
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nach der Hohe der dem Kléger zugebilligten Vergiitung
und der Art des ihm zugewiesenen Aufgabenbereiches, er-
finderische Leistungen des Kldgers auf dem Arbeitsge-
biet der Beklagten ersichtlich von vornherein in Rech-
nung gestellt worden sind, Vie die Beklagte mit Recht
hervorhebt, ist es auch unerheblich, daB das Vertrags-
verhdltnis, innerhalb dessen fiir den Klédger die Uber-
tragungspflicht begriindet worden war, inzwischen aufge-
16st worden ist. Der Zweck der Ubertragungspflicht be-
stand darin, der Beklagten den dauernden Besitz an der
Erfindung zu verschaffen, Diesem Zweck wiirde es aber
zuwiderlaufen, wollte man die aus dem Grundsatz von Treu
und Glauben folgende Verpflichtung des Klégers, von An-
griffen gegen das auf Grund der iibertragenen Erfindung
erwirkte Patent abzusehen, eine geitliche Grenze setzen
und sie insbesondere mit dem Zeitpunkt der Beendigung
der vertraglichen Beziehungen des Klégers zu der Beklag-
ten fortfallen lassen. Auf die Frage, ob und inwieweit
etwa dem angestellten Erfinder nach Aufltsung des Anstel-
lungsvertrages dem frilheren Arbeitgeber gegeniiber For-
derungs~ und Mitwirkungspflichten in Ansehung der die-
sem libertragenen Erfindung obliegen, kommt es in diesem
Zusammenhang, wie die Beklagte weiter zutreffend bemerkt,
nicht an, da die Verpflichtung des Klégers, das Streit-
patent nicht mit einer Nichtigkeitsklage anzugreifen,
bei der gegebenen Sachlage allein darauf beruht, da8

die dem Streitpatent zugrunde liegende Erfindung auf

die Beklagte in Erfiillung einer vertraglichen Pflicht
iibertragen worden ist. fiuch auf die allgemeine Frage, oD
in den Iillender der Verordnung vom 12. Juli 1942 und
der DVO vom 20. liirz 1943% unterliegenden Arbeitnehmer-
erfindungen der Arbeitnehmer grunds#itzlich, also auch
ohne Riicksicht auf den Inhalt des Arbeitsvertrages und
den Aufgabenbereich, schon wegen der ihm auf Grund des
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Arheitsverhdlinisses obliegenden Treuepflicht gehindert
igt, das auf seiner Erfindung beruhende Patent seines
Arbeitgebers, sei es vor oder nach der Beendigung des
Arbeitsverhdltnisses, anzugreifen, brauchte unter die-
sen Umstédnden nicht eingegangen zu werden.

I, Der Annahme, dafl der Kldger nach Treu und Glauben
verpflichtet ist; von der Nichtigkeitsklage abzusehen,
steht nicht entgegen, daBl die Beklagte dem Erfindungs-—
gedanken des Streitpatents in der Patentschrift eine an-
dere und gegeniiber der Erfindungsmeldung des nlégers

zum Teil weitere Fassung gegeben hat. Die Erweiterung
besteht im wesentlichen darin, daB der Gegenstand der
Erfindung nach Anspruch 1 des Streitpatents entgegen dem
in der Erfindungsmeldung formulierten ersten Anspruch
nicht auf die Kupplung des Resultatzdhlwerks mit den um-
laufenden Zehnrédern durch radialen Hub beschrénkt ist.
Die angefochtene Entscheidung hat darin eine Kennzeich-
nung des Gegenstandes der Erfindung erblickt, die inner-
halb des Rahmens liege, der durch das in den Pig 1 und

2 der Lrfindungsmeldung dargestellte und mit den Pig 1
und 2 des Streitpatents identische Ausfiihrungsbeispiel
unter Einbeziehung der technischen Aquivalente gegeben
sei. Die damit verbundene Erweiterung des Erfindungsge-
genstandes mufl der Kldger in dem hier in Rede stehenden
Zusammenhang gegen sich gelten lassen. Vie das Patent-
amt zutreffend ausfiihrt, ist es allgemein iiblich, bei
der Anmeldung von Erfindungen, die einem Unternehmen ge-
meldet oder angeboten worden sind, den Erfindungsgegen-
stand herauszuschiélen und zu versuchen, ihm in den An-
sprilchen der Anmeldung eine mdglichst weite Fassung

zu. geben, falls nicht der BErfinder auf einen bestimm-
ten Stand der Technik hingewiesen hat, demgegeniiber

die Ausweiltung des Patentbegehrens zwecklos wire. Die
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Erweiterung, die die Beklagte dem Erfindungsgegenstand
gegeben hat, geht iiber den Rahmen des hiernach Ublichen
nicht hinaus, da in den von ihr formulierten Anspriichen
1l und 2 in enger Anlehnung an das vom Kldger dargestell-
te Ausfiihrungsbeispiel gllein der diesem ersichtlich zu-
grunde liegende Erfindungsgedanke umschrieben wird. DaB
sich diese Erweiterung, wie der Kléger meint, schon
durch den Inhalt seiner Erfindungsmeldung und den darin
enthaltenen allgemeinen Hinweis auf den vorbekanntcn
Stand der Technik ohne weiteres verboten habe, kann
nicht anerkannt werden. Der Kléger hat allerdings gel-
tend gemecht, daB seine prioritédtsjlingere Anmeldung

von dem Streitpatent, wenn {iberhaupt, so nur infolge
der von der Beklagten vorgenommenen Erweiterung des
Gegenstandes der dem Streitpatent zugrunde liegenden
Erfindung abhingig sei. Hierauf kann es indessen nicht
ankommen. Die Frage, ob die Nichtigkeitsklage, wenn je-
ne Behauptung zutrdfe, mit Riicksicht auf den hierdurch
fiir den Kltéiger gegehbcnen besonderen Interessenkonflikt
mit dem Ziel einer entsprechenden Beschrdnkung des Ge-
genstandes des Streitpatents zuzulassen widre, kamn auvf
sich beruhen. Die prioritdtsjlingere Anmeldung datiert
nach dem Vortrage des Klégers bereits vom 7. November
1949. Unstreitig hat die Beklagte aber dem Kl&ger nach
diegsem Zeitpunkt, ndmlich unter dem 17. Pebruar 1950,
die von ihr bearbeitete Beschreibung des spdteren
Streitpatents mit den jetzt beanstandeten Anspriichen
unter ausdriicklicher Kennzeichnung als "Neubearbeitete
Beschreibung und Anspriiche" mitgeteilt. Der Kl#ger hat
der Formulierung dieser Anspriiche nicht widersprochen.
Nach der Auslegung der Anmeldung des Streitpatents hat

- e 2 -

Punkten von derjenigen abweiche, die die Beklagte ihm
bekannt gegeben habe (gemeint war damit offenbar die
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Fassung vor der Neubearbeitung). Dem Hinweis der Beklag-
ten, daf es sich dabei gegeniiber den am 17. Februar 1950
mitgeteilten Ansprlichen nur um redaktionelle Anderungen
handele, ist er jedoch nicht entgegengetreten. Er hat
auch zugelapsen, dafl er dem Patentamt gegeniiber als Er-
finder benannt worden ist., In alledem ist eine Billi-
gung der von der Beklagten vorgenommenen Erweiterung

des Erfindungsgegenstandes des Streitpatents zu erblik-
ken, Diese Billigung liegt eber zeitlich nach der An-
meldung vom 7. November 1949, also in einem Zeitpunkt.
in dem der XKldger die — von ihm jetzt behavptete — Be-
deutung der Erweiterung der Patentanmeldung der Beklag-
ten fiir seine eigene Anmeldung voll iibersehen konnte;
sie schlieBt es daher aus, den Interessenkonflikt, der
fiir den Kléger gegeben wdre, wenn die Abhéngigkeit sei-
ner Anmeldung gerade auf jener Erweiterung beruhte, zur
Begriindung der Zuldssigkeit der Nichtigkeitsklage heran-~
zuziehen.

I1T. ©Das Patentamt hat es schlieBlich mit Recht abge-

lehnt, die Zustimmung der Beklagten zu der Aussetzung
des Peststellungsprozesses als Verzicht auf Einwendun-
gen gegen die Zuldssigkeit der Nichtigkeitsklage auf-
zufassen. Bei dieser Zustimmung handelte es sich, wie
die Beklagte zutreffend bemerkt, um eine dem Gericht
gegeniiber abgegebene prozessuale Erklédrung, deren
rechtliche Bedeutung sich darin erschépfte, daB damit
einer etwaigen Beschwerde der Beklagten gegen die Aus~
setzung die Grundlage entzogen gewesen widre. Dafl mit
der Zustimmung zu der Aussetzung denkgesetzlich ein
Verzicht auf Einwendungen gegen die Zulissigkeit der
Nichtigkeitsklage verbunden sei, trifft entgegen der
Meinung des Klégers nicht zu. Die Zustimmung kenn durch-
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aus dahin verstanden werden, daB die Beklagte damit
dem Kl&dger Gelegenheit geben wollte, zu zeigen, ob

er die Vernichtung oder eine Beschrinkung des Streit-
patents herbeifiihren konne. Die Beklagte hédtte aller-
dings der Aussetzung unter anderem mit der Begriindung
widersprechen kénnen, daB die Nichtigkeitsklage keine
Aussicht auf Erfolg habe, weil sie unzulédssig sei., Ei~
ne bindende Entscheidung hieriiber hiitte das Gericht
des Feststellungsprozesses aber nicht treffen kdnnen,
Die Zustimmung zu der Aussetzung wdre daher selbst
dann sinnvoll gewesen, wenn die Beklaghte schon damals
beabsichtigt hdtte, der Nichitigkeitsklage den Einwand
der Unzuldssigkeit entgegenzuhalten. Als Verzicht auf
Einwendungen gegen die Zulissigkeit der Nichtigkeits-
klage konnte die Zustimmung zu der Aussetzung bei die-
ser Sachlage nur dann gedeutet werden, wenn sie auf
eine Vereinbarung der Parteien zuriickginge, die Rechts-
bestéindigkeit des Streitpatents im Nichtigkeitsver-
fahren nachpriifen zu lassen. DaB aber eine solche Ver-
einbarung zustande gekommen sei, ist aus dem Sachvor-
trag des Klédgers, ingbesondere auch aus der von ihm
abschriftlich iiberreichten Aktennotiz des Dr.-Ing.
W- vom 17, Oktober 1952 (Bl 21 SA) nicht zu ent-
nehmen., Mangels ausreichend substantiierter Behaup-
tungen komnte es daher auf die Vernehmung des Dr.-Ing.
V@D cvensowenig ankommen wie auf die beantragte
Einholung einer Auskunft der Zivilkammer, die die Aus-—
setzung begchlossen hat,

IV.. Liegt hiernach ein Verzicht der Beklagten auf
Einwendungen gegen die ZulHssigkeit der Nichtigkeitskla-
ge nicht vor, so kann die Beklagte dem Kl#ger die Ver-—
pflichtung, von der Nichtigkeitsklage abzusehen, im ge-
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genwédrtigen Verfahren mit der Wirkung entgegenhalten,

daB die Klage als unguléssig abzuweisen ist (vgl BGHZ

10, 22). Die Berufung des Klégers gegen die abweisende
Entscheidung des Patentsamts muBSte daher zurlickgewie-

sen werden.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 40, 42
PatG.

Wilde Bocek Nastelski Christoph Norr
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