Nachochlagewerk: Ja
Anmtliche Sammlung: nein

PatG § 37 Abs. 1, § 13 Abs. 1 Nr. 1

*Z2ierfalten"

Zur Frage dec borechtigton Interesses an dem ErlaB oines
Nichtiglzoitosurteils, wonn das Stroitpatont durch Verzicht
orloschen ist und der Nichtigkeitsbellagte verbindlich
erklirt hat, daB cr sich gegeniibor den Ansprilichen dos
Hichtigkeitskligers aus Verwarnungon nicht auf die ur-
spriingliche Wirksamkeit des Streitpatents berufon verde.

BGH Urt.v.29.September 1964 - Ia ZR 285/63 - Bundespatent-
goricht



Ia_ZR_285/63
Verkiindet anm

29. Scoptembor 1964
Occholor, Just. Ang.
als Urkundsbecamter
deor Goochédftseotelle

Im Namen d ¢cs Volkos

In dor Patontnichtigkoitssache

der Firma Gebr. FE®» OmbH, Schuhmaschinenfabrik,
geoctzlich vortreton durch ihren Goschiftsfithror F ’
in Pi—o

Kldgorin und Borufungskligerin,

-~ ProzoBbevollnmiichtigte ¢ Patentanwdlto Dipl.-Ing. -
und Dipl.-—Ing.- in
L 7

¢

gogen

dic Firma Gustav v GEIEED Inh. K. L Maschinon-
fabrik in La@yPEED, ? -

Boklagte und Berufungsboklagte,

- ProzcBbovollmichtigtor: Riiitsanwalt ’ in G /@D,

hat dcr Ta-Zivilgonat dos Bundesgerichtshofs auf dic miind-
liche Verhandlung vom 29. September 1964 untor Mitwirkung
deo Scnatgpridsidenten Dr. Nastolski und dor Bundearichtor
Dr. Sprong, Dr. Spengler, ClaBen und Schneider

fir Rocht erkannt:

Dic Berufung der Kliédgerin gegon das an Vorkiindungs Statt
den Partoion am 26. Miérz 1963 zugestellte Urtoil des

3. Scnats (Nichtigkoitssenats III) des Bundespatent-
gorichtc wird auf Kosten der Kligorin mit dor MaBgabe
zuriickgoviiosen, daB der Rochtsstreit in der Hauptsache
erledigt iot, sowoit dic Wirksemkeit dos Patents ab

3. Februar 1962 in Frage stcht.

Von Rechts wvegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Iatbogtand:

Dor Beklagton iot mit Virkung vom 11, Januar 1958 das

Patent lNr. 1 068 157 nmit folgenden Anspriichen orteilt wor-
dens

"}. Vorfahren zum Horstcllen von Ziorfalton im
Oberledexr von Schuhwork, dadurch gckonn-
zcichnet, daB dic Oberloderbahn oder dags
Zuschnittstiick (1) durch einc Patrize nobst
Matrize vorgcfaltet und in dor gloichen
Ebene weitergefordort sowie durch Druck-
nittol zur Zierfalte (6) zusammengofiihrt
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zoichnet, daB das Werkstilck (1) in an sich
bekannter Veise vorweg angeleimt wird.

3. Vorrichtung fiir das Verfahren gomiif Anspruch
1 und 2, dadurch gckennzcichnot, daB als
Patrizo nebst MHatrize cin Rollenpaar (2, 3),
achsparallel sowic als Druckmittel cin wei-
tores Rollenpaar (4, 4a) mit rochtwinkolig
krouzenden Achsen gelagert und als Bearbei-
tungscbene dic Oberfliiche cines Tiachas (5)
ausgebildet ist."

Dic Kliigerin hattc gomdB don §§ 37, 13 Abs. 1 Nr. 1
PatG untor Hinwois auf dic von ihr im ceinzelnon bezeich-
neten Vorveriffentlichungon und offcenkundigen Vorbenutzun-
gen zuniichst beantragt, das Patont der Beklagten wegen
fchlendor Neuheit bzw. Erfindungshthe (§§ 1 und 2 PatG)
durch Streichung der Angpriiche 1 und 2 toilweise £iir nich-
tig 2zu orkliiren. :

Dic Beklagtc hat der am 1. Novomber 1961 zugestellton
Klage mit cinen am 29. November 1961 beim Bundespatontge-
‘richt eingecgangenen Schriftsatz widdérsprochen, den Widor-
spruch aber auch nach Fristgewihrung nicht begriindot und
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Mntriige zur Sachce guniichot nicht goostellft. Sic hat alsdann
mit Eingabo vom 2. Fcbruar 1962, diec beim Deutschen Patont-
amt am 3. Februar 1962 cingolaufen ist, auf das Patent

Hr. 1 068 157 in vollom Unfango vorzichtet. Dags Patont ist .
daraufhin in der Rolle golbocht wordon. Die Beklagto hat
ferner ihre gegen dic Nichtigkeoitskliégerin boim Landgericht
in Frankfurt/Main crhobone Patontvorlotzungsklage am

25. Jonuar 1962 zuriickgenommen und im Anschlu8 hioran durch
den bein Landgoricht cingereichten und der Nichtigkeitskli-
gerin in Abschrift zugecgangenon Schriftsatz vom 15. Mai 1962
crklirt, daB sic dieser gegenilber auf alle Anspriiche aus
den Patent Nr. 1 068 157 vorszichte.

Die Klidgorin ist dor Auffassung, daBl sich der vorlio-
gonde Rechtastreit durch dic Verzichte dor Beklagton auf
dag Patent und auf dic urspriinglich hioraus hergoloitoten
Angpriiche nicht erledigt habe. Zur Begriindung ihros recht-
lichen Interesses an dor weitoron Iurchfithrung dos Rechts-
otreita hat sio vorgetragon: Sie beabsichtigo, dio Beklagte
auf Schadenscrsatz und gogebonenfalls untor dem Gesichts~
punkt dor ungercchtfertigten Forecicherung in Anspruch zu
nchnon. Dic Beklagte habe sic némlich auf Grund dos Patents,
dogsaen Vernichtbarkeit sio, dic Beklagte, gekannt habe,
jedenfalls aber bei Anwondung dor im Verkokr crfordexrlichen
Sorgfalt habe orkcnnen nmiissen, verwarnt und dadurch in ihren,
der Kliigorin, eingerichtoten und ausgeiibten Geworbebotriaeb
cingegriffen. Dariiber hinaus habe dic Beklagtc untor Hinweils
auf don aus dom Patent erwachsenen Schutz, auf die von ihr,
dor Klidgorin, angeblich vorgenommene Patentvorletzung und
auf die Folgen ceiner Patontverletzung fiir dic Kiufer und
Bonutzor dor Maschine ihre, dor Kldgerin, Kundschaft bocin-
flult und dadurch Auftrige erhalten, dic aussachlicBlich ihr,
der Klidgerin, zugedacht gewesen soicen. Zur Durchsotzung
ihror Angpriiche gegon die Beklagtae bediirfe sie eines voll-
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otrockboren Titols, dor dic Unwirksamkoit dos Streitpatents
scit oeiner EkErteilung feststelle.

Dic XKlédgorin hat alsdann inm crston Rechtszug zuletzt
beuntragt,
festzustollon, daB das Streitpatont zu
keinem Zeitpunkt einen rochtswirksemen
Schutz cntfaltet habo.

Diec Beklagte hat beantragt,
dioc Klagoc abzuweigen.

Dic Beklagto hat geltend gemacht: Dic von dexr Klhgerin
angootrebte Festatollung seci nicht von groBorer rochtlicher
Tragwoite, als die von ihr, dor Boklagtcen, boreits abge-
gebenen Erklirungen. Durch den Verzicht auf das Stroitpa-
tont auf Grund dor Entgegonhaltungen dor Kligerin und durch
don Verzicht auf alle Anspriiche aus dem Stroitpatent auch
fiir dio Vergangenheit habe sice anerkannt, dafl das Patent
zu Unrecht orteilt wordon sgei.

Das Bundospatontgoricht hat durch das an Verkiindungs-
Statt den Parteion am 26. Mérsz 1963 zugestollte Urteil dio
Klage kostonfiillig abgowiesen. In den Entscheidungagriinden
wird u.a. ousgefihrt:

Sowoit dic Kliigerin mit ihrem Antrag dic Feststellung
begehre, daB das Stroitpatont fiir die Zeit nach dem Ver-
zicht dor Beklagton unwirksam sei, fehle es an einem recht-
lichon Intorocooc im Sinnc des § 256 ZP0. Fiir das ordentliche
Gericht, das iibor die vermeintlichen Anspriiche der Klédgerin
entscheiden worde, orgebe sich dic Rechtsfolge dor Unwirk-
gsankoit dos Streitpatonts filr dic Zeit nach dem Vorzicht
ohne wieitoreo aus § 12 PatG.
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Da dexr Verzicht auf das Patent keine riickwirkende Kraft
habe und da ‘auch der von der Beklagton gegeniiber der Kld-
gerin auggesprochence Vorzicht auf Schadonsersatzanspriiche
aus Patentverletzung auf den rochtlichen Bestand des Stroit-
patonts fiir diec Zeit vor dem Erldschen nach § 12 PatG ohne
EinfluB pei, sei dicses -~ crghinze: falls es nicht nach den
§§ 37, 13 Abs. 1 Ziff. 1 PatG fiir nichtig erklirt worde -
bis 2zu dem genannten Zoitpunkt wirksam. Es begegno daher
rcechtlichen Bedenken, ob die Unwirksamkeit des Stroitpatents
fir die Zeit vor dem Vorzicht ohne¢ c¢ine vorhergchende Ver-
nichtung nach § 256 ZP0 festgestellt werden kénne. Hierauf
komme os fbor.nicht an; denn der Senat triige keine Bodenken,
don Antrag der Kliigerin im Viege der Auslegung als ein Ge-~
otaltungsbegehren oder zumindost auch als einen Vornichtungs-
antrag aufzufassen. Ein Antrag auf Vernichtung nur mit Wir-
kung fir die Vergangonheit bediirfo aber gleichfalls cines
Rochtsschutzintoresses. Die Nichtigkoitskliigerin kdnne sich
dafiir auf das Intoresse dor Allgemeinheit an dor Durchfiih-
rung deg Verfahrens nur berufen, soweit die Vernichtung fiir
dic Zukunft wirke. Nur in diesem Falle ficle dio Sperrvir-
kung viog, wolche die technische Entwicklung hemme. Soweit
das Strecitpatent nur noch cine Virkung fiir dic Vergangenheit
habe, ktnne sich diese nur in zivilrechtlichen Verpflichtun-~
gen odor strafbaron Handlungen einzolner Porsonen &uSorn.
Deren Bolange soicn jodoch keine Intorocasen dor Offentlich-
keit. Fiir dio Schadensersatzanspriiche der Kliégerin gegen die
Beklagto aus dor Werbung mit dem Streitpatont oder der Ver-
varnung komme ¢s nicht darauf an, ob das Patent in der Ver-
gangenheit wirksam soi. Die rilckwirkende Vernichtung dos
Strcitvatonts filhro nicht notwendig zum Erfolg, wic ein Be-
stchenbloibon dos Stroitpatonts fiir dio Vergangenheit nicht
notwendig oincn Miflorfolg do:.Klagorin bodoute. Entocheidend
soi alloin, ob dic Kliigorin nachweisen kénne, da dic Be-
klagte in Kenntnis ocder schuldhaftor Unkonntnis von der Ver-
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nichtbarkeit dor Anspriiche 1 und 2 des Streitpatents mit

ihm geworben und dic Klidgerin vorwarnt habe. Fir diese Aus-
einandersctzung zwischon den Partcien konne dio Frage dor
Vernichtbarkeit dos Streipatents nicht mohr auftauchen,
nachdom dic Becklagio ausdriicklich wegon des ontgoegengchal-

. tenon Prospekts der Firma K@ auf das Streoitpatent und auf -
dic Angpriiche aus ihm vorzichtot und im vorliogenden Rechts-
gtroit (vgl. den Schrifteatz vom 10. Oktobor 1962) sogar
ancrkannt habe, daB das Streitpatent zu Unrocht orteilt wor-
den sci. Doshalbd bediirfe os filr die von dor Kligerin or-
wihnten Schadensersatzanspriiche keinor Vornichtung oder
Festestellung iiber dic Unwirksamkeit des Stroitpatents. Das-
celbe gelte fiir die vermeintlichen Beroicherungsanspriiche,
weil sic ocinen unmittolbaren Vermdgensiiborgang zwischen den
Partecion durch den Einsatz des Streitpatonts im Wettbewerd
nicht cerkennen lieBen. '

Gogen diocse Entscheidung hat die Klédgerin am 25. April
1963 Borufung beim Bundespatentgericht oingelogt. In Ergén-
fung ihres orstinstonzlichen Vorbringens hat die Klidgerin
w.a. ausgefithrt:

Das Rochtsgchutzbediirfnis fiir die Fortsetzung des Rechts~
stroits soi berecits deswogen zu bejahen, weil dic Offontlich-
keit ocinen Anspruch darauf habe, da8 cin zu Unrecht orteil-
tens Patont durch gorichtliche Entscheidung fiir nichtig er-
klirt worde. Nur durch eine derartige Entscheidung werde
dic Patentunwilrdigkeit eindeutig und verbindlich festge-
otollt sowic dic Allgemeinheit von dem Monopol des vermeint-
lichen Patontinhabors vollstidndig befreit. Ferner werde ent-
osprochcnd der objoktiven Wehrheit klargostollt, daB der ge-
gebenenfalls als Erfinder auftretende Patentinhaber keine
besonderce Leistung vollbracht und die ihm durch die Ertei-
lung dos Patents verlichene "Auszeichnung" demnach ohne
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Grund getragen habe. Nur wenn das Streitpatent unboschadet
des Vorzichts doer Becklagton vernichtet werde, cerlange der-
jonige, vielcher dic Ertoilungsakten einscehe, die erforder-.
liche Klarheit dariibor, daB das Patent ven Anfang an rochts-
unvwirksam gewesen sci.

Ihr besondores Rochtsochutzintoresse an dor woitoren
Durchfithrung des Nichtigkeitsverfahrens beruhe vor allem
auf dom Umotand, daB dic Boklagte nicht gehindert worden
kénne, in dem von ihr, dex Kldgorin, anzustrengenden Rochts-
stroit von den im Verletzungsproze8 und im vorliogenden
Rochtsootroit abgecgobenen, auf das joweilige Vorfahron gus-
gerichteten "Erklédrungon" abzuriickon und alsdann die Auf-
fassung zu vexrtroton, ihr sei das Patent doch zu Recht er-
teilt worden. In diosem PFallo miigoe abor dor iiber ihre, dor
Kldgorin, Anspriiche entscheidende Richter mangels einces ent-
gegonotchonden Urteils des Bundespatontgorichts odor des
Bundesgerichtshofs davon ausgchon, daB das Patent bis zum
Virkoamwvorden des Verzichts dor Beklagten vom 2. Februar
1962 rochtsbestiindig gowescen soi. Bg dilrfe ferner nicht
iitborochen werdon, daB dor von der Bgklagten ausgesprochong
Vorzicht auf das Patent und auf dic hieraus abgeleciteten
Anspriiche lediglich das aktive Vorgehen der Beklagton,
nicht abor doron passives Verhalten betreffce. Die Beklagte
habe zwar auf Angpriicho, nicht dagegen auf Abwehrmittel
verzichtot.

Zur Sache bringt dioc Klagerin noch vor:

Dio vollige Vorwegnohmo des Stroitpatonts durch den
geltond gemachten Stand der Technik, insbesondore durch
dic britische Patentachrift Nr. 539 549, soi so offensicht-~
lich, daB dic Beklagtoe solbst cin klares Anerkenntnis dahinj
gehend abgegeben habe, daB das Streitpatont, und zwar in
scinen vollon Umfange, zu Unrecht orteilt worden sei.
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Die Klidgorin hat in dor miindlichon Verhandlung vor
dem Berufungsgoricht ohne Widorspruch dor Beklagten die
Hauptsacho ingoweit fiir orlodigt erklidrt, als das Streit-
patent filr die Z¢it nach dem Wirksamworden dos Vorzichts
(am 3. Pobruar 1962) orloschen ist. Sic hat alsdann bean-

tragt 9

1. in Abidndorung der in dexr orston Instanz gostell-
ten Antrige das Streitpatents im Umfang dor An-
spriiche 1 und 2 fiir die Ze¢it bis gum VWirksamvor-
den des Verzichts der Beklagten fiir nichtig su
ocrklédroen;

2. hilfovioise festzustollon, daB das angegriffane
Patont im Umfang dor Anspriiche 1 und 2 auch bis
zgum Virksamworden des Vorzichts keine Rechts- .
wirkgsamkeit entfaltet habes

3. der Beklagten dic Koaten boidor Rechtsziige auf-
zuerlegen.

Dio Beklagte hat beantragt,

dio Berufung kostonfiillig zuriickzuweisen.

Sic vornoint nach wie vor das Rochtsschutzintoroesse
filr dic noch aufrochterhaltonen Klageanspriiche.

Entscheidungagriinde:

I. Don Rochtemittol dor Kliigerin, das formell nicht
zu begnstanden iot, bleidbt in sachlicher Hinsicht dor Er-
folg vercagt. Die Klago, dic sich jotzt nur noch auf dic
Zeit vor dem Virksamworden des Verzichto dor Beklagton auf
das Patent orstrockt, iot - wic das Berufungsgoricht im
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Frgobnis richtig erkaennt hat - unzuldosig. Dios gilt sowohl
fiir den Hauptanspruch, das Stroitpatont nach § 13 Abs. 1 Nr. 1
PatG wegen mangelnder Patentfihigkeit (§§ 1 und 2 PatG) flir
nichtig gu crkliiren, als auch fiir den von der Kldgerin jetszt
nur noch hilfsweise weitorvorfolgton Anspruch auf Feststel-
lung, daB das angegriffenc Patent auch vor dem genannten
Zeitpunkt keine Rechtowirksamkeit ontfaltet habve (§ 256 2ZP0).
Im Ubrigen kann cine Klagelinderung nach § 264 ZP0 i.V.m. § 41
o Abo. 1 PatG, vielche der Einwilligung dor Beklagten oder der
Ancrkennung der Sachdienlichkeit durch den cerkonnenden Senat
bedurft hitte, nicht darin goschon worden, daB die Klédgorin
in der Berufungsinstanz den im crsten Rochtsgug zwar zunidchat
geotellten, opiitor aber fallengolassonen Antrag auf Nichtig-
erkliirung des Stroitpatents wicder aufgegriffen hat. Auch
wenn die Kliigorin ihr Begehren in dor ersten Ingstanz zuletzi
in dio Form oiner Feststollungsklage gekleidet hatte, so
kommte dor Klageantrag, wic das Berufungsgericht zutroffend
ausgefithrt hat, zvanglos in dicec Rechtogestaltungsklage nach
den §§ 37, 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG umgedoutet wordon (vgl. hierzu
auch BCH, Urt. vom 16. MHrz#l962 - I 2R 97/60 - Atemgordt).

II. Der von der Kligorin nunmchr geltend gemachto
Hauptanspruch entbehrt dos Rechtsschutzbediirfnisses.

1. Das 6ffentliche Intorcsse an dor Vernichtung des
nach Auffasoung der Kliigerin - und auch dor Beklagten - zu
Unrccht erteilten Streitpatonts, das an gsich fiir die Erhe-
bung dor NHichtigkeitsokloge im Sinne der §§ 37, 13 Abs. 1
Nr. 1 PatG gontigt (vgl. Benkard, Kommentar zum Patontgoscts,
Cebreuchsrustergesetz und Patentanwaltogesctz, 4. Aufl., § 13
PatG Rdn. 18 nmit Rechtoprochungshinweison), iot mit dom 3. Pe-
bruar 1962 centfallen. An dicoem Tage ist die schriftliche Er-
kliirung von 2. Februar 1962, durch wolche dic Beklagto auf das
Patent lir.1l 068 157 in vollem Unfenge veorzichtoet hat (§ 12 Avsl
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Ilr. 1 PatG), dom Doeutschen Patontamt zugogangen und hat
dadurch Virksamkoit erlangt (§ 130 Abs. 1 und 3 BGB).

it dom Virksamvordon dos Vorzichts ist das Streitpatont
erloschen. Hierdurch ist dor Gegoenstand dos Patonts dom
Sondornutcungosrecht der Beklagton (§ 6 Pat@) entzogen vor-
den und in den freien Stand der Technik gofallen. Damit
iost abor beroits die Rochtsfolge cingetroeten, in deren

' Herbeifiihrung sich die Bedcutung eines rochtsgestaltonden
Urtecils, wolchos dor Nichtigkeitsklage stattgibt und das
angogriffone Patent vernichtot, fiir die Allgomeinhoeit er-
oschopft. Das Allgemeinintoresse wird dagogen nicht dadurch
borithrt, daB der Verzicht der Beklagten die Wirkung dos
Streitpatonts nur fiir diec Zukunft boscitigt hat (PA Mitt.
1927, 103%; 1937, 213), wiihrend dic Nichtigkoitoorklirung
nach den §§ 13 Abs. 1 Nr. 1, 37 Abs. 1 PatG auf den Zeit-
punkt der Patenterteilung zuriickwirken und zum Ausdruck
bringen viirde, daf dac Patont iiberhaupt nicht hiitte ex-
toilt worden diirfon (vgl. hiorzu RGZ 63, 140, 141; 123,
113, 115; BGHZ 18, 81, 96 - Zwischenstocker fiir Radio-
cmpfiingor). Wenn auch entgegen der Annahme dor Beklagton
dic Erkliirung der Nichtigkeit des Patonts - cbenso wie der
Verzicht (PA.Bl. £. EMZ 1918, 49) - von Amto:vegen nicht
nur in dic Patentrolle cinzutragon, sondorn auch im Patont-
blatt 6ffentlich bekannt zu machen ist (§ 24 Aba. 1 und #
PatG), oo kann es doch nicht, wie dic Kliigorin meint, dor
Sinn der Verdffentlichung scin, klarzuotollen, daB dor go-
gcbenenfalls als Erfindor auftrotende Patontinhaber die ihm
durch das Patent verlichene "Auszeichnung" ohno Grund go-
tragen habe. Turch dic Eintragungon in dic Patontrolle und
durch dic Verdffentlichung dicsor Eintragungon im Patent- -
blatt wird lediglich bezvieckt, die Allgemeinhoit iiber dio
bestehenden Patente und ihre rechtlichen Verhiltnisse zu
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unterrichton fvgl. hierzu Benkard aa0O; § 24 PatG Ran. 2;
forner Reimor, Kommentar zum Patentgesctz und Gebrauchs-
mustergesctz, 2. Aufl., § 24 PatG Anm. 1)

Auch der Hinweis der Kldgerin auf die Regolung des
Patentgesetzes, wonach dic in Nichtigkeitsverfuhren erge-
henden Entscheidungen des Bundespatentgerichts und dos
Bundesgorichtshofs in 8ffentlicher Sitzung miindlich zu ver-
kiinden sind (8§ 41 i Abs. 1 Satz 1, 36 g Abs. 2, 42 £ Abs. 1
2a0), fiihrt nicht weitor. In Turchbrechung des genonnten
Grundsatzes ist {iir eine Verkiindung der Entschcidung dann
kein Houm, wenn mit Zustimmung der Parteien - wic sic hierxr
fiir den ersten Rechtszug vorgelegen hat - von der miindlichen
Verhondlung abgesenen wird .vgl. §§ 39 Abs. 2 Satz 2, 42 £
Abs. 3 He, 1 Pat@). In diesem Falle wird die Verkiindung der
Entscheidungen und so auch die Verkiindung cines der Nichtig-
keitsklage stetvtgebenden drteils durch die Zustellung an
dic Beteiligten erscizt 7§ 41 i Abs. 1 Satz 4 PatG). Dic Zu-
stellung an Verkiindungs Statt ist ferner auchn donn vorge-
sehen, wenn im anschluB an die miindliche Verhondlung ein
besonderer Verkiinéungsiermin notwendig sein wiirde § 41 i
Abs. 1 Satz 53 PaiG; ferner Benkard, az0, § 41 i PatG Rdn. 7.
Viegen dexr entsprechenden Anwendung der beiden zuletzt ge-
nannten Vorschriften im Berufungsverfahren vgl. Benkard,
220, Rdn. 2 vor § 42 PatG). Im iibrigen scheidet der von der
Kliégerin aufgezeigte Gesichtspunkt im vorliegenden Falle je-
denfalls schon deswegen aus, weil ausweislich der Erteilungs-
akton (vgl. insbesonderc Bl. 37) bei den Bekenntmachun-
gen dor Anmeldung und iiber die Erteilung des Streitpatents
ebenso wic auf der Petentschrift und in der Patentrolle
cinc Nennung des Erfinders entragsgemif unterblicben ist
(vgl. hierzu § 36 Abs. 1 PatG). Falls die Beklagte etwa auf
ondere Weise els Erfinderin des Streitvatents in Ergcheinung



-12 -

gotreten sein sollte, so wdre dies fiir die Boantwortung
der hier in Rede stohenden Frage ohne Bedeutung.

Dor Kldgerin ist allerdings zuzugebon, da8 im Falle
dor Vernichtung deos Stroitpatonts grundsdtzlich jedormann
durch Einsicht in dio Patontakton (vgl. § 24 Abs. 3 Pat@)
fostatollen kannfo, daB das Patent su Unrocht orteilt wor-
den ist und infolgedesson zu keinem Zoitpunkt einon rechts-
wirkosamen Schutz entfaltot hat, wilirend cine derartige Klar-
heit auf Grund doo Verzichts dor Beklagten auf das Patent
nicht beoteht. Mit dicaem Umotand allein kann indessen ein
offentliches Intorocosc an der Fortfiihrung deas Nichtigkoits-
otreits, zu dessen Vahrnohmung dic Kliégerin borufen wiire,
nicht begriindet werden. Dic Kliigerin mufl s vielmehr den
Dritton, die von dor Beklagten otwa cbonfalls wegon Verlet-
zung dos Streitpatonts in Anspruch genommen worden oder die
ihroroeitc Angpriiche gegon dic Beklagte 2z.B. aus unbergch-
tigtor Verwarnung goltend machen, iiberlassen, ihrersecits
ein Verfahren wegen Erkliirung der Nichtigkeit des Streit-
patents einzuleiten.

2. Der Kligerin steht boi der gegebenen Sachlage auch
cin cigenes rechtlichos Intoresse an der riickwirkenden Ver-
nichtung dos Streitpatonts durch ErlaB cines Nichtigkeits-
urtcils nicht zur Seite. Der Nachweis einos dorartigen be-
sonderen Intercassos ist nach den von doxr Rochtsprochung
aufgestellten, im Schrifttum itborviiogend gebilligton Rechts—
grundgiitzen - wio dic Kldgerin auch nicht vorkennt - nicht
nur dann orfordcrlich, wenn das bekiimpfte Patoent vor Erhe-
bung der Nichtigkeitsklage infolge Verzichts (§ 12 Abs. 1
lir, 1 PatG), wic or hier in Betracht kommt, durch Zoitablauf
(§ 10 Abs. 1 PatG), wogon Nichtzahlung der Jahresgebiihren
(§ 12 Abo. 1 Nr. 3 PatG) odor wogen Rilcknahme (§ 15 Abs. 2
Pat () bereoits ohne Rilickwirkung erloschen ist, sondern auch
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dann, wenn ciner der aufgezidhlten Erldschungsgriinde erst
wihrend dos anhiingigen Nichtigkoitsverfahrens cintritt

(BGH Urt. vom 16. Mérz 1962 - I ZR 97/60 - Atcmgeridt; ebon-
s0 u.a. RG JW 1897, 636; Mitt. 1937, 78; GRUR 19%8, 861,
862; PA Bl. f£. PlZ 1907, 2373 1928, 267; GRUR 1931, 629;
Mitt. 1957, 147, 148; vgl. fernor Benkard, aal, § 13 PatG
Rdn 19; Bernhardt, Lchrbuch dos Deutschoen Patentrechis,

2, Aufl., § 35 IV 5, S. 208; Busse, Kommontar zum Patont-
geoctz und Gebrmuchsmustorgesetz, 3. Aufl., § 13 PatG Anm. 2;
Reimer, aa0, § 13 PatG Anm. 10; Totznor, Kommentar zum Pa-
tentgoootz, 2. Aufl., § 13 Anm. 6). Es findot sich jeden-
falls kein gtichhaltiger Grund, welcher die von Klauer/
Mohring, Kommentar zum Patentgosotz, 2. Aufl., § 37 Anm. 2
und fernor von IDindenmaicr, Kommentar zum Patontgesetz,

4. Aufl., § 13 Anm. 6 ohne nihere Erliuterung vertretene
Ansicht rechtfortigen konnte, daB die Darlcgung des beson-
deren Intoraosses durch don Nichtigkoitskligor nur dann zu
vorlangen sei, wenn die Nichtigkeitoklage erst nach dem Er-
loschon des Patents orhobon werde, nicht jodoch, wenn der
Nichtigkeitsatreit nach dom genannten Ereignis lediglich
fortgefithrt werden solle. In dieser Hinsicht ist auch der
in beiden Kommentaren angefiihrten Entscheidung des Rdchsge-
richts vom 15. Februar 1936 (in RGZ 150, 280; vollsténdig
abgedruckt in MuW 1936, 166 und GRUR 1937, 33) nichts zu
entnchnen. Dic in Mitt. 1927, 103 vorsffontlichte Entschei-
dung dou Reichspatentamts, welche den gleichen Standpunkt
wie dio zulotzt genannten Kommentare einnimmt, 1léB8t eine
iiberzougende Begriindung cbonfalls vermissen und wird von
Busse (220, § 39 PatG Anm. 3b) mit Recht als iiborholt be-
zeichnot. Eino Unterscheidung doxr beidon Fallgestaltungeﬁ
igt nicht néglich. In dem einon wic in dem anderen Falle
konn c¢s nur darauf ankommen, ob das oigenc Interosse des
Nichtigkoitskliigors, mithin des:Rochtsschutzbedlirfnis, das
sich als besondere ProzaeBvoraussotzung darstellt, boi Schlug
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dor miindlichon Verhandlung gegeben ist (vgl. hierzu Baumbach/
Lautorbach, Kurzkommentar zur ZivilprozeBSordnung, 27. Aufl.,
§ 300 Anm. 3 A und C).

Im vorliegenden Felle hat die Klédgorin durch ihre teil-
veige Erloedigungsorklirung offensichtlich dor Erkenntnis
Rechnung gotragen, daB ihr eigonos Intorcsso an deor Fort-
filhrung dos Nichtigkoitsstroits von vornhoroin jedonfalls
ingowoit hiitto verneint woerdon miissen, als das Stroitpatont
fir dic Zcit nach dom Virksomwerden dos Verzichts dor Be-
klagten (am 3. Februar 1962) mit dor Folge orloschen ist,
daBl soin Gegonstand von jedcermann, also auch von der Klidge-
rin, rochitmifig benutzt werden kann. '

Aber auch fiir die vorausgegangone Zoit, um die es jotut
allein goht, kann ein berechtigtos Intoeresse dor Klégerin
an dor Nichtigkoitserklérung des Streitpatents nicht aner-
kannt worden. Ein dorartiges Interesasc miiBte zwar nach den
von dor Rechtoprechung entwickolten Grundséitzon (vgl. BGH,
Urt:s " vom 16. Mirz 1962 - I ZR 97/60 - Atomgerdt; RG Mitt.
1937, 78; PA Mitt. 1957, 147, 148) ohne weitores dann bejaht
werden, wonn dic Beklagte die Nichtigkeitsklédgoerin noch
vieiterhin wegen der Verletzung des Streitpatents in der
Zeit vor dem Virksamwoerden des Verzichts in Anspruch neh-~
nen konnto. Dicoe Voraussetzung ist jedoch nicht erfiillt.
Dic Beklagte hat nach Riicknahme der gegen dic Nichtigkeits-
klidgerin gorichtoten Patentverletzungsklage durch Schrift-
gatz vom 15. Mai 1962 auf alle Anspriichc aus dem Streit-
patont - ingoweit kommen nach Iiage der Dinge nur Anspriiche
aug der Zoit vor dem Viirksamwerden dos Verzichts dor Beklag-
ton auf das Stroitpatont in Betracht - verzichtet. Gogen die
Verbindlichkeit diocses Verzichts bostchen keine Boedenken.
Solcho hat dic Kliigerin zur Darlegung ihres Rechtsschutz-
bediirfnisses auch nicht geduBexrt.
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Dic Kldgerin begriindet ihr Interesse an der Weiter-
filhrung des Nichtigkeitsstreits jodoch mit dem Hinweis,
daB sio ihrorsoits boabsichtige, auf Grund unberechtigtor
Vorvarnungen Anspriiche auf Schadensorsatz wegon wider-
rochtlicher und schuldhafter Eingriffe in ihron Geworbe-
betriob (vgl. § 823 Abs. 1 BGB; fornor Benkard, aal, § 6
PatG Rdn. 129 und Palandt, Kurzkommentar zum Biirgorlichon
Gegetzbuch, 22. Aufl., § 823 Anm, 6 g, beido mit Rocht-
gproechungsiiborsicht) bzw. auf Ausgleich dor durch dic Vor-
viarnungen oingetretenen ungercchtfortigtoen Beroeicherung
(vgl. §§ 812 £f BGB; fernor Benkard, aa0, § 6 PatG Rdn. 126
nit weitoren Hinwveisen) gegen dic Nichtigkeitebeklagtc gel-
tond zu machen. Es kann auf sich beruhon, ob dic bloBc An-
kiindigung der Klage durch dic Kldgerin zur Darlegung ihres
berechtigton Intorcsoes an der Fortsotzung des Nichtigkoits-
stroits ausreicht odor ob hiorzu zundchot verlangt werden
niifte, daB dic Klage bereits cerhoben worden ist. In jedem
Falle wire das Rochtsschutzbediirfnis filr die weiterc Durch-
filhrung des Nichtigkeitsverfahrens nur dann gogebon, vienn
cine der Klégerin ginstigoe Entscheidung in dem von ihr be-
aboichtigten Rechtsstreit von der Nichtigkeitsorklidrung des
Streitpatonts abhiéingen wiirde. Dies trifft indesson nicht zu.
Dic Kligerin konnte in jenem Rechtsstreit der Beklagton mit
Erfolg den Einwand der Arglist entgegonhglten, wenn dicse
dioc von ihr der Kligorin und angeblich auch Dritten erteil-
ton Verwarnungen mit der Begriindung rechtfortigen wiirde,
daB das Streitpatent bis zum Wirksamwerden des Verzichts
rechtobestiindig gowesen sei. Der aus dem allgemeinen Grund-
satz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) horgeleitote Einwand
groift immor dann durch, wenn sich der andere Toeil mit soinen
eigenen fritheren Erklirungen in Widerspruch sotzt (vgl. hioer-
zu BGB - RGR Komm., 11. Aufl., § 242 Anm. 134 £; fornor
Staudinger, Kormentar zum BGB, 11. Aufl., § 242 Erl. D 323
£f, 331, boide mit weitoren ¥undstellen). Ein solcher Vorvmurf
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triifo dio Beklagte, wenn sic von der mit dem Ziel der Er-

ledigung des vorlicgenden Rochtastreits abgegebenen Erkli-
rung, daB das Stroitpatent zu Unrecht orteilt wordon sei,

abriickon viirde.

Durch diec "Anerkennung" dor Vornichtbarkeit scitens der
Belllagten ist das Streitpatent zwar in seinem Rochtsbestand
nicht angotastot worden (vgl. RGZ 86, 4469 441). Dieser Um-
stand schlioBt aber nicht aus, daB die Beklagte sich ver-
Pflichten konnte und auch verpflichtet hat, sich zur Abwehr
der von dor Klidgorin in Auocicht geotellten Klage nicht auf
dic ursgpriingliche Wirksamkeit dos Streitpatonts zu borufen
(vgl. RGZ 153, 329, 331). In dicscm Sinnc muB dic Erkliérung
dor Beklagton bei verstindiger Wirdigwig (§ 133 BGB) insbe-
gondorce dann aufgoefaBt warden, wenn man sie im Zusammenhang
nit den Ausflihrungen dor Beklagten zur Frage des Rochts-
schutzbedilrfnisoes fir die vorliecgende Klage und ferner
unter Bericksichtigung ihros im VorletzungsprozefS ausge-
sprochonen Verzichts auf allo Anspriiche aus dem Streitpa-
tent botrachtet. DaB dic Beklagte soelbst ihre Erkldrung in
solcher Vleigse verstendon haben will, hat ihr ProzeB8bevoll-
michtigtor in deor miindlichen Verhandlung vor dem Berufungs-
gericht auf Bofragen ausdriicklich klargestellt.

In den von dor Klidgerin angckiindigton Rechisstreit
kann sonach dic Frago nach der Vernichtbarkeit des Streit-
patentos inm Rahmen dor Untersuchung, ob dic von dor Beklag-
ten ausgeoprochenen Veorwarnungen objektiv rechtswidrig ge-
wesen gind, iiberhaupt nicht auftreten. Der Kldégorin obliegt:
in jenen Rechtsstreit vielmehr nur der Nachweis, daB die
Beklagte bei Erteilung dor Verwarnungen die Vernichtbarkeit
dcs Stroitpatents gekannt oder schuldhaft nicht gekannt hat.
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Dafiir, daBl dio Nichtigkoitserkliirung des Stroitpatonts fiir

dic Bourtoilung der Schuld der Beklagten von Bedeutung sein
konnte, hat dioc Klidgorin nichto Hinreichendes vorgetragen.

‘Filr cine derartige Annahme fchlt auch jedor Anhalt.

Im Uibrigon kann dor Meinung der Kligorin nicht zugo-
stimmt werden, daB der Richter dos von ihr beabsichtigten
Rechtsatreits gohindert wHre, dic Frage dor Vernichtbarkeit
des Stroitpatonts nachzupriifen. Auch diesor Richter vire,
falla crfordorlich, zur Entscheidung der genannton Frage
ebengo berufon wie der Richtor eines Prozesses, in welchem
dem Anspruch aus dom Patent dor Einwand der Patenterschlei-
chung odcr der Binwand der Erschleichung der Patentruhe
entgegengesetzt vird (vgl. hierzu Benkard, aa0, § 6 PatG
Rdn. 124 und 125 und die dort angefiihrten Entscheidungen,
insbesonderce RG Mitt. 1938, 179, 181/82). Auch wenn das
Streitpatont im vorliegenden Rechtsstreit fiir nichtig er-
kliirt wilrde, wdre der Richtor des von der Kligorin ange-
kKindigten Rechtsstreits untor Umstinden dexr Priifung der
Frage nicht cnthoben, inwieweit die cinzelnen Entgogenhal-
tungen der Ertcilung dos Patents entgogenstanden. Diose
Priifung licBc¢ sich jedenfalls dann nicht vermeiden, wenn
dic Nichtigkcitserklidrung ausschlie8lich auf Entgegenhal-
tungen gestiitst wiirde, besziiglich woelcher die Kldgorin in
‘den spiitoren Rochtastreit nicht beweisen konnte, daB die
Beklagte sic gekannt odor schuldhaft nicht gekannt hat.

In dicoen Falle wiirce ndmlich die Feststellung geboten, ob
ctwa dic im MNichtigkeitsvorfahron unberiickeichtigt geblie-
benen Entgegenhaltungen, filtr welche dor ontsprochende Nach-
weis gefithrt vrerden kann, die Nichtigkeitsorkldrung des
Streitpatents cbonfalls rechtfertigten.
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I1I. Auch -der nunmchr hilfsweisce geltond gomachto An-
gpruch dor Kligerin auf Festatellung, da8 das Stroitpatent
boreits vor dem Wirkgamwerden des Verzichts dexr Beklagten
keine Virksamkeit entfaltot habe, schoitert bereits daran,
daB or dos in § 256 ZPO vorgaeschricbenon Rechtsschutz-
intorosses entbehrt. Auf die weitcren Bedenken, wielche in
dom angofochtenen Urtoil gegen dic 2Zuliisgigkeit dor Pest-
stollungsklage erhoben worden, braucht daher nicht einge-
gangon zu wvorden.

Iv. Dic Kooteonentscheidung, die sich auch auf die auBer-
gorichtlichon Kosten der Parteien boezicht, bpruht:auf § 42
Abs. 3 i.V.m. § 40 Abs. 2 und 36 § Abs. 1 Satz 2 PatG, § 9la
Abs. 1 Satz 1 2P0.
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Hiorbei ist boriickoichtigt, daB dic Kligorin auch hingicht-

lich des von ihr fir erledigt orkliirten Teils des Rochis-
otreits untorlegen wiire.

Dr. Nastolski Dr. Spreng " Dr.Spengler

Clacn Schnoidor



