Nachschlagwerk: ja
Amntliche Sammlung: nein

Ges, lib, die Eingliederung des Saarlendes auf dem Gebiet dcgs
gewerblichen Rechtsschutzes (Eingliederungsgesetz) v. 30. Ju-
ni 1959, BGBl III 424-3-5, § 9 Abs. 5;

PatG § 7 Abe. 1; BGB §§ 242 cd, B26 Fa
Chloramphenicol

a) Bei Anwendung des § 9 Abs. 5 des Eingliederungsgesetzes ist
auf die zum Vorbenutgungsrecht des § 7 Aba. {1 PatG entwickel-
ten Rochtagrundséitze nur insoweit zuriickzugreifen, als sie
der Eigenart des Weiterbenutzungsrechts nicht widersprechen,

b) Der Erwerdb deg Weiterbenutzungsrechts nach § 9 Abs. 5 des
Eingliederungsgesetzes bel einem auf das Saarland erstrecak-
ten deutschen Patent setzt u.a. voraus, daB der Begiinstigto
in der Zeit zwischen dem 1. Juni 1958 und dem Inkrafttreten
des Patentschutzes am 5. Juli 1959 eine der Benutzungshand-
lungen im Saarland vorgenommen hat, Zu denen deyr Innaber
des Patents nach § 6 PatG auaschlieBlich befugt ist und die
er naech § 47 Abs. 1 PatG Jjedem enderen verbieten kann.
Hierunter fHéllt nicht nur das gewerbsmiBige Herstellen und
Gebrauchen, sondern auch das Inverkehrbringen und Feilhal-
ten der Erzeugniasse eines Verfahremspatents (Bestdtigung
von RGZ 80, 15 £f).

c) Ein RechtsmiBbrauch kann nicht darin gesehen werden, daf
ein Nichtsaarlander, der an der Erlangung des Weiterbe-
nutzungsrechts interessiert war, die dazu rotwendigen
perstinlichen Voraussetzungen erst in der Zeit nach demn
1o dJuni 1958 und damit in Kenntnia der gesetzgebsrisonen
Absichien durch Grindung einer juristischen Person mit
Sitz im Saarland geschaffen het.

BGH, Urt. v. 17. Mirz 1964 - Ia ZR 178/63 - Orc Disserdor?



Ia ZR 178/63

Verkiindet

am 17 .Mérz 1964
Qecheler, Just.Angest.
als Urkundsbeamter
der Geschiéfteetelle

Inm Namen des Volkes

In der Patentverletzungssache

1. der Firma Dr and C re @D @, VG
(USA) und :‘ J-'Straﬂe e
2. der Farbenfabriken BE® Aktiengesellschaft, LoGiD-
Werk, vertreten durch den Vorstand, ebenda,

KlHdgerinnen und Revisionsklégerinnen,
~ ProgeBbevollmiichtigter: Rechtsanwalt Prof.Dr. QD -

gegen
1. die Firma Iﬂmuzeutische Pridparate Aktiengesell-
schaft, St. (S@P), Pu ’

2. deren Vorstandsmitglieder:
a) Francois Louis Le GEIED,

b) Apotheker Karl K@D, St.In@lD (S@®),
Beklagten und Revisionsbeklagten,

- Progefibevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr.QEED -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miind-
liche Verhandlung vom 17. Mérz 1964 unter Mitwirkung des
Senatapriisidenten Dr.Nastelski und der Bundesrichter
Dr.Loscher, Dr.Spengler, ClaB8en und Schneider

fir Recht erkannt:

Die Revision der Klégerinnen gegen das Teilur-
teil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Diisseldorf vom 1ll.September 1962 wird gurilickgewieseén.

Die Kosten der Revision fallen den Kldgerinnen
je sur Hilfte zur Last.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Klidgerin zu 1 ist Inhaberin des am 6. Mai 1950 an-

gemeldeten deutschen Patents Nr. 814 597, das ein Verfahren
gur synthetischen Herstellung eines unter der Handelsbhe~
zeichnung Chloramphenicol bekannten Antibioticums zum Gegen-
stand hat. Sie verfligt auch tiber ein entsprechendes.franzs-
sischea Patent.

Die Kligerin zu 1 hat fiir den Bereich der Bundesrepu-.
blik der Kligerin gu 2 und filr Frankreich einer franstsi-
schen Firma eine lizenz an der Erfindung erteilt. Arznei-
mittel mit Chloramphenicol, das die frangBeische Lizenzneh-
merin geliefert hatte, sind frither von der Pariser Firma

1O "G =uch im Saarland tiber deren dortige

Vertretung vertrieben worden.

Pie Beklagte zu 1 ist eine im Saarland anséesige, im
Jahre 1958 gegrilndete Tochtergesellschaft der Firma Le-
GRS "QEEP. dic an 16. August 1958 in das Hendels-
register eingetragen worden lat. Ihr derzeitiger Vorstand
besteht aus den Beklagten zu 2a und b. Sie bezieht iiber
ihre franzdsische Muttergesellschaft Chloramphenicel von
der franztsischen Lizengznehmerin und verarbeitet dieses
unter Beimengung einer Z#pfchenmasae und einiger Antisep-
tica (Kampfer, Kreosot, Guajakol und Eucalyptol) zu Suppo-
sitorien, die sie unter der Bezeichnung Cobedog-Zhipfchen
im gesamten Bundesgebiet vertreibt.

Die Klégerinnen sehen die Cobedoz-Zdpfchen als unmit~
telbares Verfahrenserzeugnis des Patents Nr. 814 597 an,

JLaw — Gesetze und Urteile o mon Available on the
— | Kostenlos (mobile App) » Google play D App Store

W Uber 200 Gesetze . . _—
Uber 100.000 Urteile JLaw — fir Android JLaw — fir iOS

www.prinz.law

31 YONY iSIMUTE]

ot

DyIN ‘Pesy §S§ (oeu yuequaje(J s[e purs ?\UH[LHLU[‘S\“J\.IAX Ip

1ZInyosag


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

-3 -

weil das nach dem geschiitzten Verfahren hergestellte
Chloramphenicol deren wesentlicher aktiver Bestandteil
sei und nur mechanisch mit den anderen Substanzen ver-
mischt werde, ohne daB eine Reaktion mit dem Chloramphe-
nicol eintrete. Sie sind der Auffassung, daB die Beklag-
ten das Patent verletzen, soweit sie derartige ZHpfchen
auBerhald des Saarlandes in der Bundesrepublik (ein-
schlieBlich des Landes Berlin) gewerbamifig feilhalten
und in Verkehr bringen. Mit der Klage haben die Kl#gerin-
nen Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung und Rech-
nungslegung sowie die Feststellung ihrer Schadensersatz-
pflicht begehrt.

Die Bsklagten haben Abweisung der Klage beantragt.
Sie haben in erster Linie eingewendet, daB die von ihnen
vertriebenen Suppositorien angeéichts ihrer Zusammenset-
zung aus verschiedenen Bestandteilen und der hierauf be-
ruhenden besonderen therapeutischen Wirkung nicht als un-
mittelbares Verfahrenserzeugnis des Klagepateénts gewertet
werden kidnnten.

Perner haben die Beklagten geltend gemacht, daB sie
jedenfalls nach § 9 Abe.2 des Gesetzes fiber die Eingliede-
rung des Saarlandes auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutges - Eingliederungesgesets - vom 30. Juni)1959 zum
VYertrieb ihrer Préparate im gesamten Bundesgebiet berech-
tigt seien, da sie als eine im Saarland ansiissige Firma
dort vor dem Stichtag vom 1. Juni 1958 gumindest die.zur
Benutgung der Erfindung erforderlichen Veranstaltungen
getroffen hitten.



Hilfsweise haben sich die Beklagten auf ein Weiter-
benutzungsrecht nach § 9 Abs.5 des Bingliederungsgeset-
ges mit der Begriindung berufen, da8 die Erfindung von
ihnen im Saarland zwischen dem 1. Juni 1958 und dem 5. Ju-
1i 1959 in Benutzung genommen worden sei. ' '

Fir den Pall, daB eine Benutzung des Klagepatents
angenommen werde und diese nicht bereits durch ein Wei-
terbenutzungsrecht nach § 9 Aba.2 des Eingliederungsge-
setzes gerechtfertigt sei, haben die Beklagten Widerklage
erhoben mit dem Antrag, festzustellen, daB sie nach § 9
Abs.5 des Eingliederungsgesetgzes berechtigt seien, ihre
. Suppositorien zu angemessenen, vom Deutschen Patentamt
(jetzt: Bundespatentgericht) festzusetzenden Bedingungen'
im gesamten Bundesgebiet einschlieBlich des Landes. Berlin
gewerbsmidfig feilzuhalten und in Verkehr zu bringen..

Das Landgericht hat durch Urteil vom.2l. Mdrz 1961
die Beklagten antragsgemidfl zur Unterlassung und zur Rech-
nungslegung verurteilt und.die Widerklage abgewiesen; dem
Schadensersatzbegehren hat es mit der MafSgabe stattgege-
ben, dafl die Beklagten leicht fahrlldssig gehandelt hidtten
und daher nur eine Ehtschadigung gemf § 47 Abs. 2
Satz 2 PatG schuldeten.

Das Landgericht hat die Cobedoz-Z#pfchen als unmittel-
bares Erzeugnis des Klagepatents angeasehen und ein Weiter-
benutzungsrecht nach § 9 Abs.2 bgw., Abs.5 des Eingliede-
rungsgesetzes mit nachstehenden Erwiigungen abgelehnt:
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Die franzovsische Lizenznehmerin habe das Chloramphe- °
nicol rechtméBig in den Verkehr gebracht und hierdurch das
_franzgsische Patentrecht der Kligerin zu 1, das sich bis
zur Eingliederung auch auf das Saarland erstreckt habe,
erschéopft. Das Chloramphenicol, das die Beklagte 2zu 1 seit
ihrer Griindung im Jahre 1958 bis zum 5. Juli 1959 bezo-
gen habe, mei daher von Jjeder patentrechtlichen Beschrén-
kung frei (gemeinfrei) gewesen, Die Beklagte zu 1 habe
infolgedessen in dem genannten Zeitraum die der KlHégerin
zu 1 geschiltzte Erfindung weder in Benutzung genommen noch’
die dagu erforderlichen Veranstaltungen getroffen. Die
Rechtastellung, die die Beklagten im Saarland hineichtlich
des Chloramphenicol inne hétten, beschriénke sich auf ein
mittelbares vertragliches Lieferungsverhdltnis zu der fran-
zésischen Lizenznehmerin der Kligerin zu 1. Diese Position
ktnne auf Grund des Eingliederungsgesetzes nicht dahingechend
ausgedehnt werden, da8 der Beklagten zu 1 nunmehr ein eige-
nes Weiterbenutzungsrecht unabhiéngig von der franzosischen
Ligenznehmerin der Klégerin gu 1 zustehe. Wolle man jedem
im Saarland ansissigen Unternehmen allein wegen der Tatsa-
che, daB es ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis, das
vorher durch Erschopfung des Patentrechts gemeinfrei gewor-
den sei, feilgehalten oder in den Verkehr gebracht habe,
ein'eigenes Weiterbenutzungarecht gubilligen, dann wiirde
dies zu einer untragbaren Belastung des deutschen Patent-
rechts flihren, die vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt sein
kénne. ‘

Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesge-
richt durch Teilurteil vom 11. September 1962 unter AbHnde- -
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rung der landgerichtlichen Entscheidung die Kldgerinnen mit
dem Unterlassungsanspruch. abgewiesen.

Mit ihrer Revision beantragen die Kligerinnen, in die-
sem Punkt das landgerichtliche Urteil im Ergebnis wieder-
herzustellen. Die Beklagten bitten um Zurlickweisung des
Rechtsmittels.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Berufungsgericht, das in dileser Hinsicht noch
eine weitere Aufklirung fiir erforderlich hHélt, 188t es auf
sich beruhen, ob das CQbedozuPraparaf der Beklagten zu 1
ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 6
Satz 2 Pat@ darstellt. Es vertritt alsdann die Auffaseung,
dagB die Voraussetzungen fiir das von den Beklagten bean-
spruchte Weiterbenutgzungsrecht nach § 9 Abs.2 des Einglie-
derungsgesetzes nicht erfilllt seien, da die Beklagte zZu 1
die Erfindung am 1. Juni 1958, dem Zeitpunkt des Bekannt-
werdens des Gesetzentwurfs, im Saarland weder in Benutzung
genommen noch die dagu erforderlichen Veranstaltungen ge-
troffen gehabt habe. Gleichwohl gelangt das Berufungsge-
richt zur Abweisung des von den Klégerinnen aus den §§ 47
Absa.l, 6 PatG hergeleiteten Unterlassungsanspruchs, da
es den Beklagten das von ihnen hilfeweise beanébruehte
Weiterbenutzungsrecht gemtB § 9 Abs.5 des Eingliederunga-

gesutzes zubilligt..

II. Das Berufungsgericht geht bei seiner Entecheidung
gundchast zutreffend davon aue, daB das Eingliederungsge-



getz nicht nur bezweckt, die Rechts- und Wirtschaftseinheit
zwischen dem Saarland und den Ubrigen Teilen der Bundesre-
publik auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutges wie~
derhergustellen, sondern daB es auch anstrebt, die Einglie-
derung der saarlindischen Wirtschaft, die bisher haupt- “
sdchlich auf die Belieferung des franztisischen Markts €in-
gestellt gewesen ist, in die fibrige deutsche Wirtschaft
zu erleichtern.

In Verfolg des ersten Ziela iat, wie das angefochtene
Urteil ausfilhrt, in § 6 des Eingliederungagesetzes angeord-
net worden, da sich die Wirkung der deutschen gewerblichen
Schutzrechte, die bei Inkrafttreten des Gesetzes (am 5. Ju-
1i 1959) bestanden haben, auf das Saarland erstreckt. Zu
diesen Schutzrechten gehdrt unstreitig das Klagepatent,und
zwar ohne Rlicksicht darauf, ob die in Rede stehende krfin-
dung zusdtzlich noch durch das entsprechende franzosische
Patent der Klégerin zu 1 geschitzt wird, das sich auf Grund
der frangtsisch-saarldndischen Patentkonvention vom 15. De-
gember 1948 auch auf das Saarland erstreckt hat und dort
gegebenenfalls nach § 1 Abs.l des Eingliederungsgesctzes
weiterhin aufrechterhalten geblieben ist (vgl. hierszu auch
§ 21 Abs.3 Satz 1 des Eingliederungsgesetiszes).

Dem zweiten Ziel, das sich der Gesetzgeber gesteckt
hat, dient, wie das Berufungsgericht ebenfalls darlegt, u.
a. die hier in Betracht zu ziehende Vorschrift des § 9
Abs.5 des Eingliederungsgesetzes. Hiernach sind Perusonen
mit Wohnsitz oder Sitz im Saarland berechtigt, eine Erfin-
dung; die durch ein deutsches, auf das Saarland erstrecktes
Patent geschiitzt wird, {lber dieses Bundesland hinaus auch
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im iibrigen Geltungsbereich des Eingliederungsgesetzes wei-
terzubenutzen, wenn sie die Erfindung in der Zeit zwischen
dem 1. Juni 1958 und dem am 5. Juli 1959 erfolgten Inkraft-
treten des Gesetzes im Saarland rechiméfig in Benutzung
genommen haben. Die Weiterbenutzung ist in diesem PFall al-
lerdings nur zu angemessenen, vom Deutechen Patentamt
(jetzt: Bundespatentgericht) festzusetzenden Bedingungen
“guléssig (vgl. aal Satz 2). Die einredeweise Geltendma-
chung des Weiterbenutzungsrechts im Verletzungsprozes ist
aber nicht davon abhiéngig, das8 die Bedingungen bereits
rechtskriftig (vgl. hierzu §§ 9 Abs.5 Satz 3 i.V.m. Abs.3
des Eingliederungsgesetzes) oder im Wege einer einstweili- -
gen Verfigung wenigstens vorléufig (vgl. hierzu § 9 Abse.5
Satz 3 i.V.m. Abs.4 des Eingliederungsgesetzes) featge-
setzt worden sind. Es kamm, wie das Berufungsgericht zu-
treffend betont, nicht der Sinn der gesetzlichen Regelung
sein, den Beglinstigten an der Ausiibung des Weiterbenutzungs-
rechts, das bei Vorliegen der gesetzlichen Merkmale mit

dem Inkrafttreten des Eingliederungsgesetzes entstanden
ist, bis zur Festsetsung der Bedingungen zu hindern.

III. Das Berufungsgericht hilt im vorliegenden Pall die
peradnlichen und sachlichen Voraussetzungen flir die Anwen-
dung des § 9 Abs.5 des Bingliederungsgesetzes fiir gegeben. -
Nach seiner Aneicht hat die im Saarland ansdssige Beklagte
zu 1 die durch das Klagepatent unter Schutz gestellte Er-
findung dadurch im Sinne der genannten Vorschrift in Be-
nutzung genommen, da8 sie in dem maBgeblichen Zeitraum von
der frangzdsischen Lizenznehmerin der Klégerin zu 1 Chloram-
phenicol bezogen, diesen Wirkstoff in ihrem im Saarland
" befindlichen Betrieb durch Beimengung weiterer Substanzen
verarbeitet und ihn anschliefend vertrieben hat.
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Die Revision meint demgegeniiber, die Beklagte zu 1
habe nicht die Erfindung, d4.h. das durch das Klagepatent
geachiitzte Verfahren, sondern allenfalls das durch das Ver-
fahren gewonnéne, nach § 6 Satz 2 PatG unter Schutz ge-
stellte Ergeugnis benutzt. Aber auch dies sei zweifel-
haft, da die Beklagte zu 1 das Erzeugnis lediglich als
Héndlerin feilgehalten und in den Verkehr gebracht habe.
Die Beklagten kdnnten sich daher bereits aus diesen Griin~
den auf ein Weiterbenutzungsrecht nicht berufen. Die auf
Verletzung des § 9 Abe.5 des Bingliederungsgesetzes und
des § 7 PatG gestiitzte Riige geht indessen fehl.

Bei Auslegung des im'Eingliederungageseté nicht niher
erliuterten Begriffs "Benutzung" ist, wie auch das Beru-
fungsgericht angenommen hat, auf das deutsche Patentrecht
zguriickzugreifen (vgl. hierzu § 5 des Eingliederungsgeset-
zes). Bs sind daher in erster Linie die Grundsitze in Be-
tracht zu ziehen, welche die Rechtsprechung zum Vorbe-
nutzungsrecht des § 7 (frther: § 5) Abs.l PatG entwickelt
hat. Diese Vorschrift und § 9 Abs.5 des Bingliederungsge-
getzes, der im Zusammenhang mit Abs.l bzw. Abs.2 aal zu
lesen ist, stimmen in dem hier wesentlichen Punkt inso-
fern ilberein, als amié¢ anordnen, daB die Wirkung des Pa-
tents gegeniiber demjenigen nicht eintritt, der die Erfin-
dung in Benutzung genommen het. Von der "Wirkung des Pa- -
tents" ist auch in § 6 (fruheri § 4) PatG die Rede. Hier-
‘nach hat das Patent die Wirkung, daB der Patentinhaber
ausschlieBlich befugt ist, gewerbemifiig den Gegenstand
der Erfindung herzustellen, in Verkehr zu bringen, feil-
zuhalten oder gu gebrauchen (Satz 1). Ist das Patent fiir
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ein Verfahren erteilt, so erstreckt sich die Wirkung auch
auf die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten kr-
geugnisse (Satz 2). Das Reichsgericht hat hierzu bereits
in seinem grundlegenden Urteil vom 24. Juni 1912 (in RGZ
80, 15 ff), auf das das Berufungsgericht ebenfalls hinge-
wiesen hat, die Ansicht vertreten, daf der Gesetzgeber in
§ 4 (jetzt: § 6) PatG festgelegt habe, was er unter der
"Wirkung des Patents" verstehe, und da8 es infolgedessen

- nicht anglingig sei, diesen Begriff in der unmittelbar
anschliefBenden Vorschrift (§ 5, jetzt: § 7 Patd) anders
aufzufassen. ks diirfe, so wird in der genannten Entschei-
dung weiter ausgefilhrt, dem Gesetgzgeber auch nicht unter-
atellt werden, daB er die Tragweite der Erweiterung des
Patentschutzes, die durch den nachtréiglich, d.h. durch die
Novelle vom 7. April 1891 eingefiigten Satz 2 des § 4
(jetzt: § 6) PatG bewirkt worden sei, in ihrer Rtickwirkung
auf die Vorachrift des § 5 (jetzt: § 7) PatG verkannt
habe. Ebensowenig sei anzunehmen, daB der Gesetgzgeber mit
dem Ausdruck "Inbenutzungnehmen"in § 5 (jetzt: § 7) PatG

' einen anderen Sinn habe verknilpfen wollen als in den

§§ 35, 36 (jetzt: §§ 47 Abs.2 und 3, 49) PatG. Aufgrund
der aufgegeigten Uberlegungen ist das Reichagericht zu dem
. Ergebtnis gelangt, da8 derjenige das Vorbenutgungsrecht

dee § 5 (jetzt: 7) Abs.l PatG erwirbt, der vor dem Inkraft-
treten des Patentschutzes eine der - nach dem Wortlaut

des Gesetzes untereinander gleichwertigen - Benutzungs-
handlungen vorgenommen hat, zu denen-der Inliaber.desiRatents
nach § 4 (Jetzt: § 6) PatG musschlieBlich befugt ist und
die er jedem anderen verbieten kenn (vgl. hierzu auch

§ 47 Abs.l PatG n.P.). Hierunter fHllt, wie das Reichsge-
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richt ausdriicklich ausgesprochen hat, sowohl das gewerbs-
niBige Herstellen und Gebrauchen, als auch das Inverkehr-
bringen und Feilhalten der Erzeugnisse einea Verfahrens-
patents (vgl. aa0, S.17). Der erkennende Senat schlieBt
sich der Auffassung des Reichsgerichts an. Diese Auffas-
sung triégt dem Gedanken Rechnung, daf8 das in Rede stehende
Rechtasinstitut nach dem Willen des Gesetgzgebers dagu be-
stimmt ist, den bishexrigen wirtschaftlichen Besitustand

der Benutzung zu wahren. Sie berlicksichtigt ferner, dag
gwischen dem Verfahren und dem nach § 6 Satz 2 PatG ge-
schilitzten Verfahrensergeugnis ein untrennbarer natiirlicher
Zusammenhang insofern gegeben ist, als derjenige, welcher
das Verfahren "benutgzt", dies in wirtschaftlicher Begiehung
ebenfalls nur dadurch bewirkt, daB er dis Verfahrenserzeug-
nisse benutzt, d.h. verwertet (vgl. hiergu Schack, Fragen
des Vorbenutgungsrechts, in GRUR 1929, 621, 624). Die Be-
denken, die die Revision gegen die Rechtisprechung des
Reichsgerichts vorgebracht hat, finden in den von ihr angoe-
fdhrten Fundstellen, aber auch in den librigen ErlHéuterungs-
blichern zum Patentgesetz und, soweit ersichtlich, auch in
der sonstigen patentrechtlichen Literatur keine ausreichon-
de Stiitze. Im vorliegenden Falle hat die Beklagte gzu 1:
nach den aus Rechﬁagrunden nicht angreifbaren PFeststellungen
des Berufungsgerichts das von der franzbsischen Ligenzneh-
merin der Klégerin zu 1 bugogene Chloramphenicol in ihrem
Betrieb durch Beimischung gzusidtglicher Substangen verarbei-
tet und sonach, wie das angefochtene Urteil mit Recht her-
vorhebt, das Verfahrenserzeugnis im Sinne des § 6 Satz 1
PatG gewerbemiifig in Gebrauch genommen.
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1V. Das Berufungsgericht geht alsdann davon aus, da8
die Beklagte zu 1 bei Vornahme der Benutzungshandlungen
den Erfindungegedanken erkannt hat, alsc im Besitz der Er-
findung gewesen ist. Damit ist, wie von der Revision nicht
bezweifelt wird, ein weiteres Erfordernis erfi{llt, das die
Rechtasprechung fiir die Anwendung des § 7 Abs.l PatG aufge-
stellt hat.

Das Berufungsgericht sieht ferner die Benutzungshand-
lungen als "rechtméfig" im Sinne des § 9 Abs.5 des Einglic-
derungsgesetzes an, da die Heklagte zu 1 das Chlorampheni-
¢ol in szuldssiger Weise von der franzdsischen Lizensgnehme-
rin der Klégerin zu 1 bezogen und im Saarland erlaubter-
mafen bequtqt‘hgpgfi

Die Revision ist demgegenilber der Auffasesung, daB die
vom Berufungsgericht angefiihrten Tatsachen nicht genligten,
um die Rechtmiifigkeit der Inbenutzungsnahme als die im Go-
setz besonders hervorgehobene Vorauasetzung fiir das bean-
spruchte Weiterbenutzungsrecht su begriinden. Das Berufungs-
gericht habe - so tridgt die Revision vor ~ die Priifung der
Prage unterlassen, "ob auch eine unter Verwertung der frem-
den patentierten Erfindung erfolgte Benutzung ein Vorbe-
nutzungsrecht gerade gegeniiber diesem Patent begriinden
ksnne” (RGZ 114, 246, 249). AufSerdem habe das Berufungsge-
richt bei seiner Entscheidung nicht sHmtliche Grundsitze
beachtet, die in der Rechtsprechung des Reichsgerichts
zu § 7 Abs.1l PatG (bzw. § 5 Abs.l PatG a.F.) entwickelt wor-
den seien. Hiernach entstehe das gesetzliche Vorbenutzungs-
recht nur dann, wenn der Vorbenutzer einen vom Erfinder des
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Patents unabhlingigen Erfindungsbesitz erlangt (RGZ 123, 58,
62) und wenn er ferner die Erfindung redlich in Benutzung
genommen habe (RGZ 114, 246, 250). Da Billigkeitserwdgun-
gen gur Gewlhrung des Vorbenutzungsrechts gefiihrt héitten,
bediirfe § 7 Abs.l PatG als Ausnahmevorachrift einer ein-
schriénkenden Auslegung dahin, daB dort, wo Griinde der Billig-
keit vollkommen fehlten, der Erwerb eines Vorbenutgungs-
rechts ausgeschlossen sei (RGZ 123, 58, 61). Auch mit die-
ser Riige kann die Revision nicht durchdringen.

Entgegen der Ansichf der Revision ist die angeschnitte~-
ne Frage nicht ungepriift geblieben. Das Berufungsgericht
hat diese Frage vielmehr bejsht, ohne hierbei im Ergebnis
gegen die gesetzlichen Vorschriften oder anerkannte
Rechtsgrundsitze zq.verstoaen.

In der Amtlichen Begriindung zum Eingliederungegesetz
(vgl. Drucksache Nr. 818 der 3. Wahlperiode des Deutschen
Bundestages unter II zu § 9, Abschn. 1 a.E.) wird zwar,
wie die Revision insoweit richtig bemerkt, ausgefiihrt,
dag die Regelung des § 9 des Gesetzes der in § 7 PatG fiir
das Vorbenutzungsrecht getroffenen Regelung entapreche
und sich aus denselben Griinden rechtfertige, die fir die-
se Regelung maBgebend gewesen seien. Damit wird lediglich
gesagt, daf beide Regelungen im Ergebnis das gleiche Ziel
verfolgen, némlich den wirtschaftlichen Besitgstand der
bisherigen Benutzung su schiitzen, und da8 -sie sich hierazu
des gleichen Mittels bedienen, indem sie die Befugnisse
des Schutzrechtsinhabers -~ wie aus § 7 Abs.l Satz 1 bis 3
PatG einerseits und .aus § 9 Abs.5 Satez 1, Abs.l Satz 2
des Eingliederungsgesetzes i.V.m. § 7 Abs.l Satz 2 und
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3 PatG andererseits hervorgeht - zugunsten des seitherigen
Benutzers in gewissem Umfange beschrinken. Wenn das Kin-
gliederungagesetz auf diese Weise erreichen will, der saar-
léndischen Wirtschaft die reibungslose Riickkehr auf den
deutschen Markt zu ermtglichen, so ist dies filr die in die-
sem Zusammenhang zu treffende Wertung ohne Bedeutung. kEnt-
gegen der Annahme der Revifion kann aber der Hinweis in dox
Amtlichen Begriindung verniinftigerweise nicht dahin verstan-
den werden, daB die Zubilligung des Benutzungsrechts in
breiden PFidllen auch von den gleichen Voraussetzungen ab-
hiéngig ist. Von digser Auffassung ist offensichtlich auch
das Berufungsgericht ausgegangen, wenn es ausfilhrt, die An-
wendung der zum patentrechtlichen Vorbenutzungsrecht ent-
wickelten Grunds#tze sei nur dann und insoweit vertretbar,
wie dies mit den Besonderheiten des Eingliederungsgesetzes
und dessen Zweckbestimmung vereinbar sei. : ‘

Die Gewidhrung des Benutzungsrechts setzt zwar in dem
einen wie in dem anderen ¥alle voraus, dafl der Beglinstigte
eine der oben im eingelnen beschriebenen Benutzungshandlun-
gen vorgenommen und daf er hierbei den Erfindungsgedanken
erkannt. hat. Ein grundlégender Unterschied ergibt sich aber
daraus, daB8 es sich bei dem Vorbenutzungsrecht des § 7
Abs.l PatG um die Benutgung einer noch nicht zum Patent an-
gemeldeten Erfindung handelt, wihrend bei dem Weiterbe-
nutzungsrecht nach § 9 Abs.5 dee Eingliederungsgesetzes
eine durch ein Patent der Fachwelt bereits offenbarte Er-
findung vorliegt. Mithin muB bei dem Weiterbenutzungsrecht
nach § 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes das von der Revi-
sion unter Bezugnahme auf die reichsgerichtliche Rechtspre-
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chung berufene Erfordernis, daf der Erfindungsbesitz unab-
héingig vom Erfinder des Patents erlangt sein miisse, von
vornherein'entfallen, wenn die Entstehung eines derartigen
Weiterbenutzungsrechts nicht ausschliefilich auf den Fall
der Doppelerfindung beschrénkt werden soll. Eine solchc Be-
schrinkung wirde dem wirtschaftlichen Ziel des Eingliede-
rungsgesetzes widersprechen und kann daher vom Gesetzge-
ber nicht gewollt sein. Dies wird auch von der Revision
nicht behauptet. Es bedarf hiernach keiner Erdrterung
dariiber, ob die Vorstellungen, die die Revision mit dem
Begriff "Unabhingigkeit bzw., Selbstindigkeit des Erfin-
dungsbesitzen" verbindet, mit der Rechtsprechung des
Reichsgerichte in Einklang gebracht werden kénnen.

Die Revision beruft sich auch auf den vom Reichsge-~
richt in RGZ 114, 246 aufgestellten Grundsatz, dag8 nur der-
“jenige in den GenuB des Vorbenutzungsrechts kommen diirfe,
der den Besitz der Erfindung auf redliche Weise erlangt
habe. Nach der angefiihrten Entscheidung liegt Unredlich-
keit gunéichet einmal dann vor, wenn der Vorbenutzer eine
der Uffentlichkeit noch nicht iibergebene Erfindung dem
spiteren Patentinhaber widerrechtlich entwendet hat (vgl.
aa0, S.249 f mit weiteren Hinweisen; ferner RG GRUR 1951,
278, 281). Das Reichsgericht hat in der von der Revision
angefiihrten Entscheidung ferner ausgesprochen, daB eine
fremde, nur im Ausland geschiitzte Erfindung im Inland in
der Regel denn nicht redlich benutet werde, wenn nach
den gesetglichen Bestimmungen noch ein Inlandspatent mit
der suslindischen Prioritidt erteilt werden kinne oder .
Umstiinde darauf hindeuteten, da8 ein inlindisches Patent
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nachgesucht werde (vgl. aa0 S.250). Keine der beiden Fall-
gestaltungen trifft hier zu. Die Beklagte zu 1 hat viel-
mehr eine Erfindung in Benutzung genommen, die damals so-
wohl durch ein franzdsisches Patent in Frankreich und im
Saarland als auch durch ein deutsches Patent, ndmlich das
Klagepatent, in der Bundesrepublik (mit Ausnahme des Saar-
landes) geschiltzt war. Der in Rede stehende Grundsatz kommt
somit nicht zur Anwendung.

Die hier vorzunehmende Priifung beschrénkt sich infol-
gedessen nur aarauf; ob die Beklagte zu 1 die Erfindung im
Sinne des § 9 Abs.5 des Eingliaderunéagesetzes "rechtmigig",
d.h. ohne Verletzung #lterer Rechte (vgl. hierzu die Amtli-
che Begriindung zum Eingliederungagesetz zu § 9, Abschn. 2
a.E.) in Benutzung genommen hat. Diese Voraussetzung ist,
wie in dem angefochtenen Urteil allerdings nicht ausdriick-
lich erwdhnt wird, jedenfalls vom Klagepatent her gesechen,
erfilllt, da sich dessen Geltungsbereich in der maBgeblichen
Zeit noch nicht auf das Saarland erstreckt hat. Aber auch
aus der Sicht des frangdsischen Patents trifft dies zu.
Nach den Peststellungen des Berufungsgerichts hat die fran-
zisische Lizenznehmerin der Kligerin gu 1 das geschiitzte
Verfahrenserzeugnis der Beklagten gu 1 geliefert und ihr
dadurch erméglicht, die in Rede stehenden Benutzungshandlun-
gon (Gebrauchen, Feilhalten und Inverkehrbringen) vorszuneh-
men.

Es mag offen bleiben, ob und inwieweit bei dem Erverb
eines Vorbenutgungsrechts nach § 7 Abs.l PatG auch der Ge-
sichtepunkt der Billigkeit eine Rolle spielt. Jedenfalls
kann keine Rede davon sein, daB das von den Beklhgten bean~
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spruchte Weiterbenutzungsrecht - wie die Revision meint -
aus Billigkeitsgriinden versagt werden miisse. Es iat miiBig,
wenn die Revision in diesem Zusammenhang nunmehr darauf
hinwelst, da8 die Kliigerin zu 1 aufgrund ihres dem Klage-
schutzrecht entsprechenden franzbtsischen Patents seiner-
geit in der Lage gewesen wére, die Benutzung der Erfindung
sowohl in Prankreich als auch im Saarland auszuschlieBen
und dadurch der frangtsischen und saarliindiaschen Wirt-
schaft den GenuB der Vorteile der Erfindung vorzuenthal-
ten, und da8 sie mindestens die Lieferung des Chlorampheni-
cols an die Beklagte gzu 1 hdtte verhindern kbnnén, wenn
diese nicht auf die Bedingung eingegangen widre, den Ver-
trieb des Ergeugnisses in der Bundesrepublik mit Ausnahme
des Saarlandes gu unterlassen. Die Kliégerin zu 1 hat die
entsprechenden MaSnahmen nicht getroffen und hat infolge-
dessen selbhst dazu beigetragen, da8 die Beklagte zu 1 diec
fraglichen Benutgungshandlungen vornehmen konnte.

Die Revision macht ferner geltend, die Beklagte zu 1
sei mindeatens bei der Entetehung wirtschaftlich vllig
von ihrer in Frankreich anstissigen Muttergesellschaft,
der Firma /D T@P, athingig gewesen und le-
diglich mit Ricksicht auf die erwartete gesetzliche Re-
gelung gegriindet worden, um fiir aie den rechtlich bedeut-
samen Sitz im Saarland herbeigufilhren. Ks léige somit
ein MiBbrauch der Rechtsfigur der juristischen Person vor.
Nach den Grundsiitzen, die die Rechtsprechung fir derarti-
ge Pille aufgestellt habe - gemeint ist damit der Durch-
griff auf das Substrat der juristiachen Person, insbe-
sondere auf ihre Mitglieder (vgl. hierzu z.B. BGHZ 20,
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4 £f und 22, 226 f£f; BGB~-RGRK, 1l.Aufl., § 242 BGB Anm.
172, 173) -, kdnne dér Beklagten zu 1 daher nicht gestat-
tet werden, unter dem Schein der Rechtmiifigkeit rechts-
widrige Ziele zu verfolgen und ihre formale Rechtsstellung
gum Nachteil der Kligerinnen ausgunutzen. Unter den gegebde-
nen Umstiinden widerspreche es ebenfalls der Billigkeit,
das Weiterbenutzungsrecht der Beklagten zu 1 anzuerkennen,
Auch dieser Revisionsangriff erweist sich als unbegriindet,
selbst wenn die Beklagte zu 1 - wie das Berufungsgericht
unterstellt ~ tatsichlich nur im Hinblick auf die Regelung
des Eingliederungsgesetzes gegriindet worden ist.

Von einem MiSbrauch des Inetituts der juristischen Por-
son (vgl. hierzu die §§ 242, 826 BGB) kann bereits deswegen
nicht gesprochen werden, weil die frangdsische Mutterge-
sellschaft der Beklagten zu 1 ihr Ziel auch durch die Kin-
schaltung einer natiirlichen Person mit Wohnsitz im Saar-
land unschwer h#étte erreichen ktnnen. Jedenfalls kamnn der
Beklagten zu 1, wie das Berufungsgericht zutreffend ausge-
fithrt hat, nicht zum Vorwurf gemacht werden, daB sie die
sich abzeichnenden Mtglichkeiten in vorausschauender Pla-
nung ausgenutzt und die fir die Lrlengung des Weiterbe-
nutzungsrechts notwendigen Vorkehrungen persbnlicher und
sachlicher Art getroffen hat. Da der Gesetzgeber in § 9
Abs.5 dea Eingliederungsgesetgzes bestimmt hat, daB8 auch
die erst in der Zeit gwischen dem 1. Juni 1958 und dem
Inkrafttreten des Gesetzes (am 5. Juli 19%9) vorgenommenen
Benutzungshandlungen ein Weiterbenutgzungsrecht begriinden,
mul es auch erlaubt gewesen sein, die dagu erforderlichen
peradnlichen Voraussetzungen gu schaffen, Dies gilt umso-



- 19 -

mehr, als der Gesetzgeber, wie aus der Amtlichen Begriin-
dung (zu § 9, Abschn. 4) hervorgeht, selbst davon ausge-
gangen ist, da8 seine Absichten an dem hier mafigeblichen
Stichtag (1. Juni 1958) bereits bekannt gewesen sind. ¥r
hat demnach bewuB8t davon abgesehen, den Stichtag entepre-
chend guriickzuverlegen. Dies war z.B. in § 5 der Verord-
nung iiber das Patent- und Gebrauchsmusterrecht aus Anlas
der sog. Wiedervereinigung der Ostmark mit dem Deutschen
Reich vom 27. Juli 1940 (RGB1 I 1050) geschehen, "um be-
rechnende Interessenten des Erstreckungslandes daran zu
hindern, sich schnell durch Benutzungshandlungen ein

Recht an dem Patent des anderen Landes zu sichern, mit
dessen Erstreckung sie nach Lage der VerhH#ltnisse irechnen
muBten" (vgl. Klauer, Die Vereinheitlichung des Patentwe-
sens, irghnsungsheft zum Patentgesetz-Kommentar von
Klauer/Mthring, Anm. 2 zu § 5 der genannten Verordnung).
Der Gesetzgeber des Eingliederungsgesetzes hat stattdessen
den erforderlichen Interessenausgleich dadurch geschaffen,
daB er in § 9 Abe.5 im Gegensatz zu der Regelung der Ab-
séitze 1 und 2 aa0 und des § 7 Abs.l PatG Veranstaltungen
zur Aufnahme der Benutzung nicht hat geniligen lassen und
daB er ferner die Weiterbenutzung von angemessenen Bedingun-
gen, mithin vor allem von Lizenzzahlungen des Begiinstig-
ten, abhiingig gemacht hat. Plir anderweitige Billigkeitser-~
wigungen ist sonach kein Raum.

Die Klidgerinnen kbnnen daher entgegen der Meinung
der Revision unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit incbe-
aondere auch nichts daraus herleiten, daf die Beklagte
zu 1 - unterstellt, da8 sie sich der jetzt umstrittenen
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gesetzlichen Folgen des "Besitzstandes der Benutzung"
ilberhaupt bewuBt gewesen ist - davon abgesehen hat, der
Kldgerin gu 1 oder deren franz¥sischer Lizenznehmerin

die Gesetzeslage offenzulegen, die fir jene nicht weniger
klar zutage getreten ist als filr sie selbst.

Entgegen der Auffassung der Revieion trifft es auch
nicht zu, daB8 das Eingliederungsgesetz lediglich in sol-
‘chen Pillen ein Weiterbenutzungsrecht gewdhrt, in denen
die saarliindische Wirtschaft plotzlich auf "eine nur im
tibrigen Bundesgebiet geschiitzte Erfindung! gestofen ist,
welche sie bisher mangels eines entsprechenden frangosi-~
schen Patents nicht zu beachten brauchte. Eine derartige
Annahme findet jedenfalls in der Amtlichen Begriindung zu
§ 9 Abs.5 des Eingliederungsgesetzes, auf die die Revision
abhebt, keine Stlitze. Die dort gebrauchten Worte "nur im
iibrigen Bundesgebiet!" stehen erkennbar nur im Gegensats
gzu dem im gleichen Satgz erwidhnten Saarland, nicht aber
etwa zu Frankreich. Piir das Anliegen der Revision, jenem
Erfinder, der sich von vornherein durch ein deutsches
und ein franztsieches Schutzrecht beide Mirkte vorbehal-
ten hatte, eine Vorzugsstellung goegeniiber der rechtmiifligon
Inbenutzungsnahme der rrfindung durch eine im Saarland
anslissige Person zu begriinden, ist daher mit der erwHhn-
ten* Textdeutung nichts gzu erreichen.

" Die Revision macht gu Unrecht ferner geltend, der
Zweck des Eingliederungsgesetzea, den verlorenen franzdsi-
achen Markt durch das deutsche Absatzgebiet zu ersetzen,
treffe auf den vorliegenden Rechtsstreit nicht zu. Zwar
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iat es richtig, daB das franztsische Absatzgebiet durch
das dem Klagepatent entsprechende franztaische Patent
fiir die Beklagte zu 1 an sich vereschlossen war. Sie konn-
te aich aber gleichwohl, wie die Revision selbst ein~
rédumt, aufgrund ihrer vertraglichen Beziehungen zu der
franztsischen Lizengnehmerin der Klidgerin gu 1 auf dem
franzosischen Markt wirtachaftlich betéitigen. Der Um-
stand, da8 hiergzu die unmittelbare oder mittelbare Mit-
wirkung der Klédgerin zu 1 bzw. deren franztsischen Li-~
gengnehmerin erforderlich gewesen ist, kann auf die Ent-
stehung des Weiterbenutzungsrechts keinen Einfluf haben.
Wenn nach dem Leitgedanken des Eingliederungsgesetses,
der saarléndischen Wirtechaft die Riickkehr auf den deut-
schen Markt zu erleichtern, Personen mit Wohnsitz oder
Sitz im Saarland die Verglinstigung des § 9 Aba.5 des Ge-
getzes schon gegenilber solchen Schutzrechteinhabern zu-
teil wird, denen nur ein deutsches Schutzrecht gur Seite
steht, so muS diese Vergilnstigung erst recht gegentiber
dem Schutzrechtsinhaber gelten, der sich von vornherein
durch ein deutsches und ein frang8sisches Schutsrecht
beide Mirkte vorbehalten, gleichwohl aber aus freier Wil-
lensentschlieBung dasgu beigetragen hat, daB die Voraus-
setzungen des § 9 Abe.5 des Eingliederungsgesetzes iiber-
haupt erfiillt werden konnten. )

Bel der gegebenen Sach- und Rechtslage kommt es auf
die wirtschaftspolitischen Erwligungen, welche die Revi-
sion angestellt hat, ebensowenig an wie auf den Umstand,
daf die Kldigerinnen gegebenenfalls imstande sind, die
Belieferung der Beklagten zu 1 mit Chloramphenicol durch
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die frangzdsische lLizenznehmerin kiinftig zu unterbinden.

V. Das Berufungsgericht hat hiernach zu Recht der Be-~
klagten zu 1 ein Weiterbenutsungsrecht aus § 9 Abs.5 des
Eingliederungsgesetges sugebilligt, auf das sich auch die
Beklagten zu 2a und b als Vorstandsmitglieder der Beklag-
ten zu 1 berufen dirfen. Auf Grund des Weiterbenutzungs-
rechts konnen die Benutzungshandlungen (Gebrauchen, Peil-
halten und Inverkehrbringen), die zum Exrwerb dieses Rechts
gefiihrt haben, fortgesetzt werden.

Die Auffassung der Revision, daB der Beklagten zu 1
Benutgzungsbefugnisse nur im Rahmen des eigenen Benutguhgs-
rechts der franzdsiechen Ligensnehmerin der Klidgerin gu 1
verliehen worden seien, ist rechtsunerheblich. Es ist, so-
weit ersichtlich, in den Tatsacheninstangen nicht behaup-
tet worden, daf die Beklagte:: gu 1 diesen Rahmen iiber-
schritten habe und etwa - wie die Revision in ihrem
Schriftsatz vom 17. Mirz 1964 und in der miindlichen Ver-
handlung angedeutet hat - ingwischen dazu iibergegangen sei,
das bendtigte Chloramphenicol von anderen Herstellern als
der frangdsischen Ligenznehmerin der Kligerin zu 1 zu be-
giehen. Jedenfalls hat die Revision eine Rlige dahingehend,
daf dae Berufhngsgericht einen enteprechenden Tatsachenvor-
trag der Kligerinnen unter Verletaung 'desh § 286 Abs.l
ZP0 tibersehen habde, in der Porm des § 554 Abs.3 Nr. 2 )
ZPO nicht erhoben.

Das Berufungsgericht hat auch nicht featgestellt, daB
die Beklagten den Wirkstoff nunmehr selbst herstellsn oder
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fiir die Zukunft ein eigenes Herstellungsrecht in Anspruch
nehmen. Die Revision hat insoweit ebenfalls keine verfah-
rensrechtlichen Beanstandungen vorgebracht. Im iibrigen
ist der Klageantrag nur dsrauf gerichtet,den Beklagten

zu verbieten, Suppositorien, die den nach dem Klagepatent
hergestellten Wirkstoff Chloramphenicol enthalten, in der
Bundearepublik mit Ausnahme des Saarlandes gewerbsmiiiig
feilzuhalten und in den Verkehr zu bringen. Die fiir das
Vorvenutzungerecht nach § 7 Aba.l PatG ..umstrittene,

von der Revision abachlieBend aufgeworfene Frage, ob ein
Wechsel der Benutgzungsarten guléssig ist, bedarf daher
filr das hier in Rede stehende Weiterbenutzungsrecht keiner
Entscheidung.

VI. Nach alledem war die Revision der Kl#gerinnen
mit der Kostenfolge aus den §§ 97 Abs.l, 100 Abs.l 2P0
(vgl. hierzu auch Baumbach/Lauterbach, ZivilprogeBordnung,
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27. Aufl., § 100 Anm. 2) zuriickzuweisen.

Dr.Nastelski Loscher Spengler

Claflen : Schneider
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