Hachschlagewerk:'_ ja
© Amtliche Sammlung: nein

L PatG § 4 Abs. 3, § 5 Satz 2; GebrMG § 5 Abs. 4

.;5 Dem auf widerrechtliche Entnalme gestitzten Anspruch auf ;
f - Uvertragung des Gebrauchsmusters kann nicht mit dem Ein- :
3 vand begegnet werden, das Entnommene und zur Gebrauchs- i

nusteranmeldung Verwendete sel nicht schutzfdhig.

BGH, Urt. v. 27. Oktober 1961 - I ZR 53/60 - OLG Karlsruhe
. - LG Mannhelm
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I_2R 53/60
g Verkiindet

,am 27. Oktober 1961
hav, Justizhauptsekretér
s Urkundsbeamter der
Geschidftsstelle

In N’ame'n des Volkes

In dem Rechtssatreit

der Frau Stefanie YillIINENGED, SN
Beklagten und Revis ionsklagerln,

- ProzeB‘bevollmﬁchtlgter. Rechtsanwalt Prof. JNENGEGGN -

gegen

i die Firma V S,
- vertreten durch den alle:.nze:.chmmgsberechtlg‘cen Verwaltungs-
“"-rat Georgea P . '

Kldgerin und Revisionsbeklagte,

{P:ozeﬁbevollmﬁchtigter: Rechtsanwalt_ -

'hé.t der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
~n:in'uillz.che Verhandlung vom 17. Oktober 1961 unter Mitwirkung
éea Senatapraaldenten Prof. Dr. h.c. Wilde und der Bundes-
richter Dr. Kriiger-H:Leland Pehle, Ebel und Claﬁen

fi.ir Recht erkannt'

' Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Kerlsruhe

~vom 11. Mirz 1960 wn‘d auf Kosten der Beklagten
guriickgewiesen, '

Von Rechts wegen
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Die Klager:m war Inhaber:m des im August 1955 durch Ze:.t-
 ablauf erloachenen schweizerischen Patents Nr. Q. auf
dessen technischer Grundlage sie noch heute gerduscharme
. Stangenfithrungsrohre herstellt und vertreibt. Anfang 1956 hat
3 " in ihrem Aufirag der Patentingenicur TYNEMM die in den Akten
. - der ersten Instanz (lLandgericht Mannheim 4 0 64/58, Bl. 11 ff)
' befindliche Ausarbeitung mit Zeichnungen fiir die etwaige An-
* -meldung eines neuen schweizerischen Patents gefertigt; sie

wurde aber wegen zu geringer Exfolgsaussicht von der Klégerin
nicht weiter verfolgt.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 16. August 1957 ange- -
‘meldeten, am 24. Oktober 1957 bekamnt gemachten deutschen Ge-
- brauchsmusters 1 PR, d25 eine bestimmte Ausfithrungsform
fiir gertiuscharme Stangenfithrungsrohre betrifft. Sie 1#8t diese
Rohre von der Firma W.H. Kullh in 74NN, die auch die 4
='A11e1nvertretung hat, herstellen und bringt sie unter der Firme .':

'_"I_" in den Verkehr.

SS[I1IN I9P IR ], YoNy :STo. MUTE]

 Die Gebrauchsmuateranmeldung der Beklagten stimmt in
'-fallen wesentlichén Punkten m:,t der Ausarbeitung THMER iiverein.

| Die Kligerin behauptet, der bei ihr von April 1956 bis
Juli 1957 - zuletzt als kaufménnischer Direktor - thtig gewesep:
e Herr Rimem habe den Inhalt der Ausarbeitung TR ohne
issen und ohne EBinwilligung der Kl#gerin entnommen und der
klagton zur gemeinsamen Auswertung iibergeben. Rumgme habe
ichon withrend seines Dienstiverhéltnisses hinter dem Riicken
or Kligorin deren Kundschaft an die Firma IEEEEEESSEER
! zﬁlen.ten gesuchtg er benutze diese Firma als Strohmann, um

Produkt:.on von gerduscharmen Stangenfuhrungsrohren nach
tachland zZu verlagern.
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Die Kligerin hat mit ihrer am 16. August 1958
nen Klage beantragt, die Beklagte zur Abgabe der
‘gang des Gebrauchaﬁusters an die Klﬁgerin-qrfordg?
tragungs- und Umschreibungserklérung zu verurtéilen

Die Beklagte hat Klageabweisung begehrt und.
legitimation der Klygerin bestritten. Sie hat weiter
durch den BeschluB der Generalveraammlung der Klhg
5. Juli 1957 (Ziff. 8 &, Niederschrift) seien die
Klégerin zur Fabrikation der geriduscharmen Stangenﬁ,
rohre einschlieflich der Rechte aus dér vorgesehenen s
rischen Neuanmeldung auf R ibertragen worden; g
habe diese Rechte an sie - die Beklagte - zediert.

. Landgericht und Oberlandesgerlcht haben nach Klag5
erkannt. Die Beklagte verfolgt im Wege der Revision ihpy
Antrag auf Klageabwelaung weiter. Die Klidgerin bltte
 Zurlickweisung der Revision.

._Eﬂﬁﬁshsiéyggagrﬁnde:_

I. Die Aktivlegitimation der Klagerin ist in der Revi
instanz nicht mehr bestritten. Durch die vorgelegten re
‘lichen Unterlagen ist im iibrigen nachgewiesen, daB die
Sommer 1957 vorgeoehene Liguidation der thgerln unterd;
ist und daB es sich bei der reglsterllchen Elntragung
20. Januar 1958 lediglich um eine inderung der Firmend
nung der Klégerin, nicht um eine Neugrﬁndung.handélt.

II. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daB die Geb:
rnusteranmeldung der Beklagten mit der Ausarbeitung |
nicht nur in allen wesentlichen Punkten ibereinstimmt,
dariiber hinaus auch keine schépferischen Gedanken aufwé
die tiber die in der Ausarbeitung THEEES gemachten Offen]




hinausgehen. Weiter ist im angefochtenen Urteil ausgetihry,
durch die Vernehmung des Zeugen NWM sei erwiesen, daB die
e . . "Kldgerin Rechte auf Verwertung von Patentschriften oder Patent-
£ - anmeldungen auf Ryl nicht fibertragen habe. Die Gebrauchs-

P musteranmeldung der Beklagten beruhe auf einer widerreohtlichep
'. | Entnahme durch Rijm; dies miisse die Beklagte gegen sich
?3-7-'ge1ten lassen. 3

- I11. Demgegeniiber meint die Revision, der Klagegrund der
“widerrechilichen Entnahme (§ 5 GobrMG i.V.m. § 5 PatG) sei
~ schon deshald nicht gegeben, weil es an einem "schiitzenswerten - |
Besitzstand" der Kligerin fehle: THMMMRYabe in einem an die
Kiégerin gerichteten Schreiben vom 28, April 1956 seine eigene
Ausarbeltung vom 6. Februar 1956, falls sie als Patentanmel-
ildung Verwendung -finden sollte, als bloBe "Fassadenanmeldung"
gekennzeichnet; das in Deutschland erteilte Gebrauchsmuster
.sei also ein jederzeit vernichtbares Scheinrecht. Da die Klige-
rins zudem LUschung des Gebrauchsmusters beim Patentamt bean-
ftragen konne (§§ 7 £f GebrMG), fehle fiir eine Klage auf ﬁber—
. tragung des Gebrauchsmusters das Rechtsschutzinteresse..

1. Sbweit die Revision ein Rechtasdhutz;yggggggg'fﬁr
die jetzige Klage auf Ubertragung des Gebrauchsmusters wegen
der Hﬁglichkeit die Loschung dieses Gebrauchsmusters beim
Patentamt zu beantragen, als nicht gegeben ansieht, kann ihr’
nicht gefolgt werden. Der Herausgabeanspruch nach § 5 GebrMG
-i.V.m. § 5 PatG ist ein neben dem Loschungsantrag (§§ 7, 8

; . GebrliG) gegebener Rechtsbehelf (RG vom 15. Februar 1930 in
MuW 1930, 242, 243). Der Loschungsantrag der §§ 7, 8 GebrMG
 verfo1gt ebenso wie die als Popularklage ausgestaltete Nich- - §
‘tigkeitsklage des § 13 Ziff. 1 und 2 Patl das Anliegen, schutz- |
‘unwiirdige Scheinrechte zu beseitigen; es handelt sich also um L
éﬁie Verwlrkl1chung vorw1egend allgemelner Belange. Demgegen-—
 ub9r soll durch die Klage auf lbertragung des erteilten
atents (§ 5 PatG) oder des erteilten Gebrauchsmusters -

-




(§ 5 GebrMG) nur erreicht werden, daB der Erfinder di
zulcommende Rechisposition erhilt, die durch widerraph
Entnahme gefihrdet oder gar beeintrichtigt war.

2. Das Vorbringen der Revision, es fehle an einem
"schiitzenswerten Besitzstand” der Kl#gerin, da ihr auf-
der Ausarbeitung THIEER entweder tibeérhaupt kein gewerbl
Schutzrecht oder sber ein aederzezt leicht vernlchtbar*
Scheinrecht erteilt worden wire, ist dahin zu verstehen
die Beklagte mit dem Einwand fehlender Schutthhlgkelt“ ,
Entnommenen gegeniiber dem erfinderrechtlichen Vlndikatlo
anspruch auch dann zu Wort konmen will, wenn die Wésens*g

“heit (Identitéit) des Entnommenen mit dem Verwendeten - °
vorliegenden Falle - feststeht und dariiber hinaus auch
- streitig ist, daB dem erteilten Schutzrecht keine achdp{,
schen Gedanken zugrunde liegen, die nicht bereits im. en¥
‘nen Geistesgut offenbart waren. Der Einwand fehlen:

fahigkeit ist jedoch bei Sachlagen der hier gegebenen:
nicht zuldissig.

a) Steht fest, daB das Entnommene mit dem fiir eine
Schutzrechtsanmeldung Verwendeten identisch ist, so'geh
der Streit zwischen dem Verletzten und dem elngetragenen
Schutzrechtsinhaber nlcht um den Inhalt des Schutgrechts
sondern um die Frage der materiellen Rechtsznhaber;chaftf
(Berechtigung zur Inhaberschaft). Entsprechendeé gilt d
wenn der Verletzte sein Verlangen auf Zuerkennung der .
haberaschaft bei noch schwebenden Anmeldungen in der Wei
geltend macht, daB er eine ohne seine Einwilligung erfo
Entnahme nachweist und gemi § S PatG'Abtietung des Aﬁspf_
auf Patenterteilung verlangt. Hier wie dort wiirde die 2 i
des Einwandes fehlender Schutzfihigkeit des Entnommenen 5
- fiihren, daB in einem Rechtsstreit, deér lediglich die Klif
der Rechtainhaberschaft zum Ziele hat, nicht so sehr um *f
eigentliche Streitthema als vielmehr um die dem Strelta
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fremde und erst nach léngerer Prifung entscheidbare Frage
gestritten wird, ob das von beiden Streitteilen in Anspruch
. Genommene ein schutzfihiges Recht darstellt oder nicht. Damit
viirde der ProzeB um die Berechtigung des Abtretungsverlangens
durch Belastung mit einem ihm wesensfremden zusétzlichen
Streitstoff eine Verzbdgerung erfahren, die schon mit dem Wesen
-und Zweck der erfinderrechtlichen Vindikation unvereinbar ist.

, b) Die Zulassung des Einwandes fehlender Schutzfihigkeit
des Entnommenen'gegehﬁber dem erfinderrechtlichen Vindika-
: tionsanspruch wire darilber hinaus aber auch eine unnttige .
' Frochwerung oder gar Gefihrdung des Begehrens des Verletzten
' euf Rechtsschutz. Dies gilt etwa denn, wenn der Verletzte die
Frlaongung des Schutzrechtes iiberhaupt nicht anstrebt, sich
vielmehr nur davor sichern will, daB der Entnehmer das ent- o
nommene Geistesgut zu einem ihm zustehenden AusschlieBungsrecht |
ausbaut, euf das er sich vielleicht gerade in seinen Aus- |
};einandersetzungen gegeniiber dem Verletzten berufen wird. Ent-
3lsprechendea gilt aber auch dann, wenn der Verletzte die An-
meldung eines Schutzrechtes beabsichtigte, dér Entnehmer ihm
9 aber zeitlich zuvorgekommen ist, so daB der Verletzte den er-
o5 'finderrechtiichen Vindikationsanspruch dadurch geltend macht,
daB er Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des Patents ver-
langt, also in die Rechtsstellung des Entnehmers aus einer
- noch schwebenden Patentanmeldung einriicken will. Bei Sachlagen
.. dieser Art ist nmoch nicht abzusehen, ob die Anmeldung tat-
 séchlich zur Erteilung des Schutzrechtes fithren wird.

' . ¢) Das Schrifttum 158t deshalb den Einwand fehlender
Schutzfahigkeit des Entnommenen jedenfalls dann nicht zu; wenn
ffér gegenﬁher-dem'Anspruch auf Erteilung des Patentes, also
" bei noch schwebenden Anmeldungen, erhoben wird {Benkarad,

.. Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetsz,
2. Aufl., Anm. la zu § 5 PatG; KrauBe-Katluhn-Iindenmaier,
Das Patentgesetz, 4. Aufl., Anm., 2 zu § 5 PatG; Tetzner, Kom-
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mentar zun Patentgesetz, 2. Aufl., Anm. 2 zu §.5 Pat@’
Hinweis auf LG Berlin vom 17.10.38 in Hlttellungen' :
bandes Deutscher Patentanwilte 193%9,. 66). Die. Uns'a.
. keit des genannten Einwandes liegt bei Sachlagen
sonders klar zutage, da einerselts iber die SchutJf
des Rechtes noch keine amtliche Featstellung getrorfe
anderseits der Verletzte, wie sein Antrag erkennen 1
amtllche Eriifung der Schutzfahlgkeit seines Gelatepgu
anstrebt, indem er in die Rechtsstellung des Anmelder
riicken sucht, hierbei auch die schon erfolgten Mafne
Anmeldeverfahrens fiir sich zu nutzen trachtet und zez
Verzogerungen und Doppelpriifungen vermezden mochte."

Gleiches mu8 aber erst recht damn geltem, wenn 6ié
widerrechtlicher Entnahme beruhende'Anmeldung'bereits:é
teilung des Schutzrechtes gefiihrt hat. Das bedarf fii d
Fall der Patenterteilung kaum ndherer Begrﬁndung {088
Iindenmaier aa0 Anm. 2 zu §:5). Bine unterschiedliche:
Behandlung der schwebenden und der erledigten Schutz'
anmeldungen und damii auch’ elng,unzerachledliche Behand1%
der fiir die Geltendmachung dieses Vindikationsanspruchs
Gesets geschaffenen prozessualen Hﬁglichkeiten;(xlage a
tretung des erteilten Rechis und Kiage auf Abtretung de
teilungsanspruches) wire aber aus den oben dargelegten
auch im Falle des Gebrauchsmusters nicht zu vertreten.’

Der erfinderrechtliche Vindikationsanspruch ist er
‘durch das Patentgesetz von 1936 normiert worden und war
dahin nur als deliktischer Schadensersatzanspruch von: &
.Rechtsprechung zugelassen worden. So erkldrt es sich, 4
Frage, ob auch gegeniiber bereits erteilten Schutzrechte
Einwand fehlender Schutzféhigkeit im VindikationgprozeS ¢
Erfinders erhoben werden kann, in Rechisprechung und Sch
tunm noch nicht ndher behandelt worden ist. Der Umstand,
Rahmen. der erfinderrechtlichen Vindikationsklage die’
der Schutzfihigkeit des Entnommenen sich iiberhaupt nur

SO P,



- 8 -

Zvischenfrage stellen kann und hierbei dem Streitstoff
wesensméfBig fernliegt, verbietet es jedenfalls, in ganz ande-
rem Zusammenhang gebrachte Meinungs#uBerungen der Erliute-
rungsbiicher und der Rechtsprechung (z.B. zu Lischungsklagen
oder Klagen auf Feststellung einer widerrechtlichen Entnahme),
wonach der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme dbegriff-
P - ' lich Entnehmbarkeit und damit Schutzfihigkeit des Entnommenen
verlangt, auf die Fidlle der erfinderrechtlichen Vindikation
zu iibertragen. '

IV. Die-Revision hat schlieflich noch geltend gemacht,
die Annahme des Befufungsgérichts, daf der Verwaltpngsrat'der
Xldgerin am 5. Juli 1957 nur vorbereitende Planungen im Hin-

'_blick'auf die damals beabsichiigte Liquidation vorgenommen,

nicht aber alle die Fertigung von Stangenfiihrungsrohren be-

treffenden Rechte und Patente auf Rigge mit sofortiger Wir-

o kﬁng,ﬁbertragen habe, sei unvereinbar mit dem Inhalt der

:”Sitzungsniederschrift. Mit diesem Vorbringen begibt die Re-

" vision sich ‘jedoch auf das ihr grundsétzlich verschlossene

. 'Gebiet der Beweiswiirdigung. Das Berufungsgericht hat festge-

s5jstellt, dag der.Verwaltungsrat der Klagerin in seiner Sitzung

) . vom 5. Juli 1957 gewerbliche Schutzrechte und hierauf beziig-
- liche Anmeldungen an REBNgR nicht mit sofortiger Wirkung

. itbertragen wollte, sondern eine solche~ﬁbertragung nur fiir

- den Fall der tatsiichlichen Durchfiihrung der Liquidation in

['Aussicht nahm. Die Behauptung eines vertraglichen Erwerbes

- der Fabrikationsrechte durch Generalversammlungsbeschlufl dex

© Ki#gerin vom 5. Juli 1957 ist bereits in einem zwischen den
‘Parteien und dem dort mitbeklagten hagmpe gefiihrien weiteren

Rechtsstreit vorgebracht worden, in welchem iiber die Her-

- stellungsberechtigung als solche sowie iiber die von den dortigur fy

beiden Beklagten geiibten Werbemethoden zu befinden war. Der er-

“kennehde'Senat hat in jenem Parallelverfahren die insoweit er-

“hobenen Verfahrensriigen der Revision, die mit den im vorliegen- §

. den Rechtsstreit geltend gemachten im wesentlichen tiberein-




_stimmen, durch Urteil vom 17. Oktober 1961 -1 IR 52/¢

unbegriindet erachtet. . R
Die im Urteil des Parallelverfahrens angeatellten Er "
sind auch fur den im jetzigen Verfahren zur Entsch 0
stellten Sachverhalt bestimmend. Die Widerrechtlz‘:chk
Entnahme kann also nicht schon damit verneint werden;
die Kldgerin Produktionsrechte an RElp iibertragen nnd
damit und seinen etwaigen Rechtsnachfolgern die Aﬁsw
der etwa in Aussicht genommenen neuen Schutzrech‘beami
gestattet hitte.

V. Nach allem erweisen sich die Revisionsriigen als uj
grindet. Die Beklagte muB das Verhalten ihres Rechtsvorghl
EEER gegen sich gelten lassen. De die Klage innerhald
in § 5 GebrMG i.Vom. § 5 Satz 3 PatG vorgesehern Einjahr
frist erhoben ist, konnte dahingestellt bleiben, ob &
klagte beim Erwerb des Gebrauchsmusters im guten Glau'
oder nicht.
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' Die Revision war demnach bei Kostenfolge aus
__§ 97 Abs. 1 2P0 als unbegriindet zuriickzuweisen.

Wilde  Kriiger~Nieland ‘Pehle Ebel ClaBen




