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BUNDESGERICHTSHO?029 051
IM NAMEN DES VOLKES

Ia_ZR 45/64 ' URTEIL Verkiindet am
13, Juli 1965,

Qechsler,
Justizangestellte,

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtastreit

1. des Ingenieurs valter DD,
2. des Ingem.eurs Heinrich HiGlIIED.

bezde wobhnhaft in Br(ED. ‘-GS 9.

Kldger und Revisionskliger,

Rechtsanwilte Prof. Dr. D

- ProzeBbevollméchtigte:
und Dr. Nirk -

gegen

’

die Firma HED, L@ & Co., Aktiengesellschaft,
gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, DidiEN,

FEIED:tra8c @B,

Beklagte und Revisiomsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D - -



Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 24, Juni 1965 unter
Mitwirkung des Senatsprésidenten Dr. Nastelski und
der RPundesrichter Dr. Sprerg, Dr. Spengler, ClaBen
und Schuoider ’

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kléger wird das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Diisseldorf
vom 6. Mirz 1964 aufgehoben.

‘Die Bache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Berufungsgericht zuriickver-
wiésen, dem auch die Entscheidung iiber die Kosten
des Revisionsverfahrens ibertragen wird.

" Von Rechts wegen

Die Parteien streiten iber die Rechte an einer
Erfindung, welche die Béklagte am 4. Januar 1958 beim
Deutschen Patentamt und anschlieflend bei mehreren aus-
lindischen Patenterteilungsbehdrden als Patent ange-
nmeldet hat. Die Erfindung betrifft ein Verfahren und
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eine Zentrifuge zum kontinuierlichen Zentrifugieren
viskoser Zuckermassen, mit deren Entwicklung sich
die Beklagte seit dem Jahre 1953 befaBt hat. Die
Zentrifuge ist zum Einsatz bei einer der letzten
Verfahrensstufen der Zuckeraufbereitung bestimmt,
welche zum Ziele hat, den auskristallisierten
Festzucker aus dem eingedickten Zuckersaft abzu-
scheiden, ihn also von dem ihm anhaftenden Sirup,
der sog. Melasse, die als Futtermittel und zur PreB- .
hefeherstellung verwendet wird, zu trennen. Hierbei
kommen mehrere Schleudervorgénge in Betracht. Bei
der Erstschleuderung wird der sog. A-Zucker, bei den
anschlieBenden Schleuderungen das sog. Mittelprodukt
und das sog. Nachprodukt gewonnen.

Die Beklagte hat auf ihre Anmeldungen im Ausland
bereits eine Reihe von Patenten erlangt. Das beim
Deutschen Patentamt anhiingige Erteilungsverfahren,
an welchem die Kldéger und die Firma Br¢ I IIIENEGED
Maschinenbauanstalt Aktiengesellschaft in Br(illlIIIEEED
als Finsprechende beteiligt sind, ist noch nicht
abgeschlossen.

Das Schutzbegehren der Beklagten ist nach der
vom Deutschen Patentamt am %1. Dezember 1959 ausge-
gebenen Auslegeschrift Nr. @ W) @ auf folgende
Anspriiche gerichtet:

"1, Verfahren zum kontinuierlichen Zentrifugieren
viskoser Zuckermassen, die an dem unteren
Ende einer sich nach oben erweiternden, mit
hoher Drehzahl umlaufenden Sieb-Schleuder-
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trommel aufgegeben werden, wobei die Melasse
durch die Siebdffnungen der Schleudertrommel
ausgeschleudert und der Festzucker iiber den
oberen Rand der Schleudertrommel ausgetragen
wird, dadurch gekennzeichnet, daB das aufge-
gebene Schleudergut gleichmifBig beschleunigt
an die Trennflichen der umlaufenden Schleuder-
trommel herangefilhrt wird und seine Aufgabe-
menge sowie die Drehzahl der Schleudertrommel
unter Beriicksichtigung der sich #ndernden
Konsistenz dea Schleudergutes so aufeinander
abgestimmt werden, daB sich eine geschlossene,
die gesamte Tremnflidche stidndig iiberdeckende
und sich vergleichsweise langsam fortbewegende
Kristallschiittung einstellt, die infolge

ihres Liickenvolumens eine gzusidtzliche Trenn-
wirkung auf das dariiber schneller hinweg-
wandernde Schleudergut ausiibt, wobei die
Schichtdicke des Schleudergutes am oberen

-~ Austragende der Schleudertrommel kleiner als
- 4,5 mm gehalten wirgd.

Siebzentrifuge zur Durchfilhrung des Verfah-
rens nach Anspruch 1 mit einer um eine lot-~
rechte Achse mit hoher Drehzahl umlaufenden
Schleudertrommel , gekennzeichnet durch die
Vereinigung folgender Merkmale:

a) die Schleudertrommel (2) ist mit einem

.regelbaren, vorzugsweise stufenlos regel-
-..baren Antrieb versehen;

b) die Schleudertrommel (2) weist an der Unter-
seite (2') einen das hier aufzugebendc
Schleudergut auf die Umlaufgeschwindigkeit
der Trommelfliche (2'') beschleunigenden,
ungelochten Beschleunigertopf (15) auf,
dessen Seitenwand mit der Trommelachse
einen kleineren Neigungswinkel einschlieft
als die konische Tremnfliéiche der Schleu-
dertrommel;

c¢) die Trennfliche der Schleudertrommel ver-
lduft in sich glatt und ist mit liénglichen,
sich in Achsrichtung (24) erstreckenden
Sieboffnungen (11) versehen;



d) an der Gehdusedecke (1') ist in an sich
bekannter Weise ein bis an den oberen
Trommelrand herunterreichender und
letzterem im Durchmesser im wesentlichen
entsprechender Stickfangring (17) ange-
ordnet;

e) am oberen Rand der zwischen der Melasse-—
Sammelkammer (12) und der Pestzucker-
Sammelkammer (13) angeordneten Trennwand
(18) iat ein den Uvertritt von Melasse
in die PFestzucker-Kammer verhindernder,
mit Leitblechen (20, 21) versehener
Melasseableitkanal (19) vorgesehen.

3. Zentrifuge nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Sievdffnungen (11) der
Schleudertrommel (2) so ausgebildet sind,
daB die Projektion ihrer wirksamen Begren-
gzungskanten (11') auf eine durch die Trommel-
achse (24) gehende Ebene mindestens in an
sich bekannter Weise eine Kreisform, vorzugs-
weise ein in Achsrichtung léngliches Oval
ergibt."

Zur Erlduterung des hier in erster Linie interes-
sierenden Verfahrensanspruchs (Anspruchs 1) wird in
der Auslegeschrift (8p. 1 Z. 29 bis 54) ausgefiihrt:

Es habe auf Grund von Untersuchungen festgestellt
werden konnen, daB der kontinuierliche Zucker-Zentri-
fugenbetrieb nicht allein nur die Anwendung des bekann-
ten Dinnschichiprinzips schlechthin erfordere, sondern
daB es dariiber hinaus auch auf die Einhaltung ganz
bestimmter Schichtdicken insbesondere am oberen Aus-~
tragende der Schleudertrommel - gemeint ist damit
der obere Rand der Schleudertrommel, welcher in
Pigur 1 der Auslegeschrift mit dem Bezugszeichen 14




bezeichnet und schraffiert wiedergegeben ist -~
ankomme., Ferner miisse beriicksichtigt werden, daB

die lUber die Siebfliche der Schleudertrommel wan-
dernde Schicht selbst eine Trennwirkung auf das
Schleudergut ausiibe, und zwar infolge ihres Liicken-
volumeng. Weiter sei von ausschlaggebender Wichtig-
keit, den Zentrifugenbetriedb so zu lenken, daB
Kristallverluste und Kristallbruch vermieden wiirden,
da andernfalls das Trennergebnis des Aufbereitungs-
prozesses wesentlich verschlechtert werde und eine
solche Arbeitsweise, selbst bei gesteigerter Durch-
satzleistung, wirtschaftlich nicht 2zu vertreten wire.

‘ Schlleﬁlzch miisse auch noch beriicksichtigt werden,

daB zwzschen dem Durchgangswiderstand der Tremn-
flacheiund der sich dariiber hinwegbewegenden
Kristallschiittung, der Gestalt der Sieboffnungen

und der durch den sténdig wechselnden Reibungs-
faktor und die Zentrifugalkraft bedingten Transport-
geschwindigkeit ein gegenseitiges Abhingigkeitsver-
hiltnis bestehe, das auf die Kontinuitit des Tremn-
vorgengs von groBem EinfluB sei.

Hiervon ausgehend wird die Erfindung in der
Auslegeschrift (vgl. Sp. 2 Z. 24 £f) dahin charak-
terisiert, daB eine kontinuierliche Zentrifugen-
Aufvereitung viskoser Zuckermassen mit groSer
Durchsatzleistung und gutem Trennergebnis bei zu-
gleich weitgehender Schonung der Zuckerkristalle
dann miglich sei, wenn gemdf der Erfindung das
Schleudergut unter gleichmédBiger Reschleunigung an



die Siebfléche der Schleudertrommel herangefiihrt,
seine Aufgavemenge und die Drehzahl der Schleuder-
trommel unter Periicksichtigung der sich &@ndernden
Konsistenz des Schleudergutes so aufeinander abge-~
stimmt wiirden, daB sich eine geschlossene, die
gesamte Trennfldche sténdig liberdeckende und sich
vergleichsweise langsem fortbewegende Kristall-
schilttung einstelle, die infolge ihres ILiicken-
volumens eine zusdtzliche Trennwirkung auf das
darilber schneller hinwegwandernde Schleudergut
ausiibe, und wenn ferner die Schichtdicke des
Schleudergutes am oberen Austragende der Schleuder-
trommel kleiner als 4,5 mm gehalten werde. Wie die
Praxis gezeigt habe -~ so fahrt die Beschreibung
fort (vgl. Sp. 2 2. 43 bis 54, Sp. 3 Z. 1 bis 14) -,
sei bei Einhaltung simtlicher genannter Verfahrens-
bedingungen eine kontinuierliche Arbeitsweise mog-
lich, die sowohl eine grofle Durchsatzleistung

als auch ein gutes Trennergebnis ergebe, insbesondere
im Hinblick darauf, dal dabei Kristallverluste oder
Kristallbriiche praktisch vollstédndig unterblieben.
Es sei also fiir die Erfindung wesentlich, daB das
Aufgabegut gleichméBig beschleunigt an die Trenn—
fldche herangefiihrt und dariiber in stdndig ge-
schlossenem Strom unter Einhaltung einer bestimm-
ten, sowohl nach untemaals auch nach oben begrenz-
ten Schichtdicke fortbewegt werde. Der Nachschub
des Schleudergutes miisse also so geregelt werden,
dafl einerseits der Strom nicht abreiBen kOnne,
andererseits aber die Schichtstidrke des die
Schleudertrommel verlassenden, ausgeschleuderten




Materials am oberen Ende der Schleudertrommel

nicht mehr als 4,5 mm betrage. Sei diese Schicht-
stdrke groBer, so trete, wie die Praxis gezeigt
habe, eine sprunghafte Verschlechterung des Trenn-
ergebnisses ein, da es dann infolge der kurzen
Verweilzeiten des Schleudergutes auf der Siebfliche
zu keinem ausreichenden Trenneffekt mehr komme.
Andererseits niisse aber sichergestellt gein, dafl
die Trennfléiche stidndig mit einer Kristallschiittung
tiberdeckt bleibe, da sonst Kristallverlust und
Kristallbruch eintreten wiirden.

Die-Parteien sind sich darliber einig, daB von
den Kombinétionsmerkmalen des Verfaehrensanspruchs
gegeniiber dem vorbekannten Stand der Technik
lediglich die Anweisung new ist, die Schichtdicke
des Schleudergutes (der Kristallschiittung) am
oberen Austragende der Schleudertrommel kleiner
als 4,5 mm zu halten.

Die Klégér, die bis zum 31. Dezember 1957 bei
der BeklagtéﬂTd&s Ingenieure angestellt gewesen sing,
und zwar der Kldger zu 1 ab 1. Juli 1956 und der
Kldger zu 2 ab 15. April 1950, haben zur Begriindung
der mit der Klage verfolgten Anspriiche vorgetragen:

Das genannte, allein erfindungswesentliche
Merkmal sei ausschlieBlich auf Erkenntnisse zurlick-
zufiihren, die sie widhrend ihrer beruflichen THtigkeit
bei der Beklagten - der Kléger zu 1 war Assistent,




spiter Vertreter des Leiters der Abteilung
"Massentrennung" und ab Oktober 1956 gleichzeitig
auch Fiihrer einer Arbeitsgruppe, welche mit der
Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb

neuer Produktionsgiiter der Beklagten, darunter
auch der kontinuierlich arbeitenden Zuckerzentri-
fuge -befaBt wurde; der Kldger zu 2 wurde zunichst
als Konstrukteuf in der Abteilung "Massentrennung"
beschéftigt und schlieBlich ab Friihjahr 1956 im
Sachgebiet "Zentrifugenbau", und zwar vorzugsweise
im Innendienst, ab Oktober 1956 auch im AuBendienst
eingesetzt - gewonnen und dieser ordnungsgemiB als
Diensterfindung gemeldet hitten. Die Beklagte habe
jedoch diese Eypfindung im Gegensatz zu anderen,

von ihnen ebenfalls gemeldeten Diensterfindungen
nicht nach den Vorschriften des Gesetzes iiber
Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 in An-
spruch genommen und vergiitet. Da die Beklagten
gleichwohl den demnach frei gewordenen und allein
ihnen zustehenden Gegenstand der Erfindung ohne ihr,
der Kldger, Wissen und gegen ihren Willen im In-
und Ausland zum Patent angemeldet habe, falle ihr
eine widerrechtliche Entnahme im Sinne des § 5 PatG
zur l.ast.

Die von den Klidgern erwdhnte Erfindungsmeldung
ist in Form einer Aktennotiz niedergelegt, die sie
am 2. Oktober 1957 zundichst dem Vorsitzer des Vor-
standes der Beklagten, Direktor PEEJ®., und nach
ihrer Riickgabe erneut am 16. Oktober 1957 dem zu-
stdndigen Leiter der Abteilung "Massentrennung",
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dem Diplom-Bergingenieur S, zugeleitet haben.
Die von beiden Klidgern unterschriebene Aktennotiz
hat folgenden Wortlaut:

“Betr.: Kombinations-Patent flir vollkontinuier-
liche Stromungszentrifuge.

Es hat sich im Zyge der Versuche innerhalbd
der letzten drei Monate herausgestellt, daf die
einwandfreie Wirkungsweise der Zentrifuge vor-
erst auf eine Kombination nachstehender Punkte
zuriickzufithren ist.

Bei Verwendung einer Zuteil-Vorrichtung
(einfachste Form: Diise) und einem Siebblech mit
giner max. offenen Siebfliche sowie einer be-
liebigen Lochform in einer senkrecht drehbar
gelagerten konischen Schleudertrommel montiert
erfolgt eine Trennung mit dem giinstigsten Trenn-

- effekt des aufgegebenen Feststoff-Fliissigkeits~
gémisches in dem Moment, wo die Schichtdicke
~auf dem Siebblech Xleiner als 5 mm ist,

Die Schichtdicke auf dem Siebblech wird
reguliert durch die vorgeschaltete Zuteil~
Vorrichtung°

Als Zusammenfassung ist also festzuhalten,
daB der Trenneffekt zurlickgefiihrt wird auf
drei Elemente- ,

1. Zuteil-Vorrichtung

2. Siebblech

3. Dinnschicht auf dem Siebblech.

Nach Meinung von Herrn REND geniigen drei
Punkte zur Erlangung eines Kombinationspatentes.

Als zweite Patentmtglichkeit ist die
Melasse-Fangvorrichtung in Erwdgung zu ziehen.

Es wird vorgeschlagen, diese Patentanmeldungen
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schnellstens einzureichen. Damit wdre

bei Erteilung sichergestelli, daB keine
Konkurrenzfirma diesen Verfahrensweg be-
schreiten kann. Beriicksichtigt werden muB
aber, dafl die vollkontinuierliche Zentrifuge
Uberhaupt in ihrer Wirkungsweise und im
Aufvau am Anfang ihrer Entwicklung steht

und die weiterhin vorgesehenen Versuche
vielleicht einen ganz anderen Verfahrensweg
aufzeigen werden.

Erfinder: Die Ingenieure

Heinrich Hi

Walter D
Es wird gebeten, vor jeglicher Patentbear-
beitung eine Rlicksprache zu gewshren."

Die Kliéger haben hierzu ausgefiihry:

Der in dem Verfahrensanspruch niedergelegte Vor-
schlag, die Schichtdicke des Schleudergutes am oberen
Austragende der Schleudertrommel kleiner als 4,5 mm
zu halten, sei zwar nicht dem Wortlaut, jedoch dem
Sinne nach, wie jeder Fachmann ohne weiteres erkennen
konne, identisch mit der in der Erfindungsmeldung
offenbarten Lehre, daB der glinstigste Tyrenneffekt
dann erreicht werde, wenn die Schichtdicke des
Schleudergutes auf dem Siebblech - das ist die in
Pigur 1 der Auslegeschrift mit dem Bezugszeichen 2'!
gekennzeichnete Siebfldche, die sich vom oberen Rand
des Beschleunigertopfes 15 bis zu der Stelle erstreckt,
an welcher sich der obere, nicht mehr als Sied aus-
gebildete, schraffiert gezeichnete Rand 14 der
Schleudertrommel 2 befindet - kleiner als 5 mm sei,
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Nach den physikalischen Gesetzenwverhalte sich die
Dicke der aufwidrts flieBenden Schicht des Schleuder-
gutes umgekehrt proportional zu den jewelligen Um-
fingen der Schleudertrommel. Da diese konisch ge-
staltet sei, habe sie am oberen'Ende des Siebbleches
einen geringeren Umfang als an dem Austragende. So
betrage die Differenz zwischen den Durchmessern an
den bezeichneten Stellen bei der von der Beklagten
seinerzeit hergestellten Zentrifuge “Hydromat",

mit welcher sie die Versuche angestellt hitten,
ungefihr 10 %$. Wenn sie nun in ihrer Erfindungsmeldung
eine aul das Siebblech bezogene Schichtdecke von
wenigerfﬁls 5 mm vorgeschlagen hiatten, so bedeute
dies zwangsldufig, daB die Schichtdicke am Austrag-
ende kleiner als 4,5 mm sein solle.

Die Kldger haben im~erstén Rechtszug bveantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. darin einzuwilligen, daB den Kldgern
Miteigentum an der von ihr am 4. Januar
1958 veim Deutschen Patentamt eingereich-
ten Patentanmeldung (DD @ UD/® 8
eingerdumt wird;

2. dem Deutschen Patentamt gegeniiver zu er-
kldren, daB die genannte Patentanmeldung
von den Kldgern mit ihx gemelnschaftllch
weiterverfolgt wird;

3. den Kidgern dariiber Auskunft zu erteilen,
in welchen Lindern sie Patente unter Inan-
spruchnahme der Prioritdt aus der deutschen
Patentanmeldung angemeldet hat, und zwar
unter Angabe der Anmeldedaten, Aktenzelchen
und des Standes der Anmeldeverfahren;
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II. festzustellen, dafBl allein die Klédger be-
fugt seien, das im Anspruch 1 der Patent-
anmeldung geschiitzte Verfahren durch eigene
Benutzungshandlungen und/oder Vergabe von
Lizenzen zu benutzen, und daB die Beklagte
nicht befligt sei, dieses im Anspruch 1
unter Schutz gestellte Verfahren selbst zu
benutzen oder Iizenzen hieran zu vergeben.

Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Sie hat geltend gemacht:

Die streitige Erkenntnis sei ihr nicht durch
die Kldger, sondern durch eine von ihr eingesetzte
" Versuchsgruppe zu einem Zeitpunkt vermittelt worden,
zu welchem der Klidger zu 1 bei ihr noch nicht be-
schdftigt gewesen sei und der Kléger zu 2 noch
keine Zuckerzentrifuge im Betriebszustand gesehen
gehabt habe. Die Versuchsgruppe, welche von dem
Ingenieur Riedel geleitet worden sei und der neben
anderen Fachkriften der Ingenieur v@gh RoE@D 21s
einer der Konstrukteure des von ihr zuerst verwende-
ten Zuckenzentrifugen-Modells, der Diplom-Ingenieux
Sch@l® und der inzwischen verstorbene Dr.-Ingenieur
L- angehért h#tten, habe die erforderlichen Ver-
suche wihrend der Zuckerkempagne 1955/56 durchge-
fithrt. Die Beteiligten seien sich spitestens bvei
Abschlu8 dieser Kampagne im Frithjahr 1956 auf
Grund der Versuche und der angestellten Berechnungen
dariiber im klaren gewesen, daB die Schichtdicke des
Schleudergutes die Grenze von 4,5 mm nicht iiber-
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schreiten diirfe. Im ilbrigen habe der genannte Dr.-
Ingenieur LD vereits im Jahre 1952 anl#éBlich
einer der ¥achwelt gegebenen Erliuterung der der
Zuckerzentrifuge zugrundeliegenden Theorie die
Rezeichnung "Dunnschichtprinzip“ gegeben. Unter
den gegebenen Umstsnden habe sie jedenfalls die
‘Erfindungsmeldung der Kléger, wie dem Kldger zu 1
in ihrem Auftrag durch den Ingenieur REID er-
tffnet worden sei, nicht ernst genommen.

Das Landgericht hat nach Beweisaufnahme den
Klageantrédgen zu I 1 bis > stattgegeben, den Fest-
stellﬁhgsantrag zu II abgewiesen und die Kosten
des Rechtsstreits je zur Halfte den Kidgern und
der Beklagten auferlegt.

Gegen diese Entscheidung haben beide Parteien
Rerufung eingelegt.

Die Klﬁgér haben in der Berufungsinstanz unter
Erweiterung ihrer urspriinglichen Klage beantragt,

- %

unter teilweiser AbEinderung des angefochtenen
Urteils

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. darin einzuwilligen, da8 den Kligern
Miteigentum an der von ihr am 4, Januar
1958 beim Deutschen Patentamt eingereich-

ten Patentanmeldung 0 G G @D/ ®
eingerdumt wird;

2. dem Deutschen Patentamt gegeniiber zu er-
kldren, daB die gemnnte Patentanpeldung
von den Klédgern mit ihr gemeinsam weiter-
verfolgt wird;
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II. festzustellen, daBl im Innenverhdltnis
zwischen den Parteien beziiglich der Patent-
anmeldung folgendes gelte:

1. Solange der Anspruch 1 durch die bekannt-
gemachte Patentanmeldung oder ein hierauf
erteiltes Patent Schutz geniefit, sind
allein die Klédger befugt, das im Anspruch
1 geschiitzte Verfahren durch eigene Be-
nut zungshandlungen und/oder Vergabe von
Tizenzen zu benutzen, und die Beklagte

- ist nicht befugt, dieses im Anspruch 1
unter Schutz gestellte Verfahren selbst
zu benutzen oder Lizenzen hieran zu
vergeben;

2. im Anmeldeverfahren und nach Erteilung
eines Pgtentes in einem etwaigen Be-
schrankungs—- und, oder Nichtigkeitsver-
fahren sind allein die KlHger befugt,
Erklarungen iiber den Schutzumfang oder
den Wortlaut des Anspruchs 1 abzugeben;

ITI. die Beklagte zu verurteilen, den Klégern
dariiber Auskunft zu erteilen,

1. in welchen Lindern sie Patente unter
Inanspruchnahme der Prioritdt aus der
deutschen Patentanumeddung:angemeldet
hat, und zwar unter Angabe der Anmelde-
daten, Aktengeichen, des Standes der
Anmeldeverfahren und der jeweils einge-
zahlten patentamtlichen Gebiihren und
unter Uberreichung je einer vollstindigen
Kopie der amtlichen Anmeldeskten, -
ausgenommen die Lgnder: England, Spanien,
Frankreich, USA, Polen, RuBland, Italien,
Stidafrika und Indien -, jedoch nur hin-
sichtlich der Angabe der Anmeldedaten,
Aktenzeichen und des Standes der Anmelde-
verfahren;

2, in welchen Lindern sie iibex die in Ziffer
IITI 1 genannten Auslandanmeld en Lizenz-
vertrige sbgeschloasen hat und/oder noch
in lizenzverhandlungen steht, und zwar
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- 16 -

beziiglich der abgeschlossenen Lizenzver-
trige unter Angabe der AbschluBdaten, Ver-
tragspartner und unter Vorlage je einer
vollstdndigen Kopie der geschlossenen Ver-
trdge und beziizlich der noch nicht abge-
schlossenen Lizenzvertrige unter Angabe
der Vertragsparteien, des gegenwidrtigen
Standes der Lizenzverhandlungen und unter
Uberreichung je einer Kopie der vorberei-
teten Vertragsentwiirfe;

die Beklagte zu verurteilen,

1. darin einzuwilligen, daB den Kldgern an

den sich aus der Auskunft gemidB Ziffer
IIT 1 ergebenden Patenten und Anmeldungen
sowie an den in den Lindern

England gPatent 838 049)
Spanien (Patent 245 554)

Prankreich (Patente 1 203 644 und ? 215 701)

USA (Patent 2 973 288)
Polen (Patent 42 530)
Italien (Patent 599 024)
Siidafrika (Patent 59/3432)
Indien (Patent 68 759)

erteilten Patenten Miteigentum einge-
raumt wird;

23 .dem Patentamt der betreffénden Linder
gegeniiber zu erkliren, daB die in Ziffer

" 4IV 1 bezeichneten Patentanmeldungen von

den Klédgern mit ihr gemeinsam verfolgt
werdens

festzustellen, daB im Innenverh#ltnis zwischen

den Parteien beziiglich der in Ziffer IV 1
bezeichneten Patente und Anmeldungen folgen-
des gelte:

1. Solange der dem Anspruch 1 der deutschen
Patentanmeldung entsprechende Anspruch
der Patentanmeldung oder des Patentes
Schutz genieBt, sind allein die Kli#ger
befugt, das in diesem Anspruch geschiitzte
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Verfahren durch eigene Benutzungs-
handlungen und/oder Vergabe von Lizen-
zen zu benutzen, und die Beklagte ist
nicht befugt, das in diesem Anspruch
unter Schutz gestellte Verfahren selbst
zu benutzen oder Lizenzen hieran zu
vergeben;

2. im Anmeldeverfahren und nach Erteilung
eines Patentes sind allein die KlHger bve-
fugt, in einem etwaigen Beschrénkungs-
oder Nichtigkeitsverfahren Erklirungen
tiber den Schutzumfang oder den Wortlaut
des dem Anspruch 1 der deutschen Patent-
anmeldung entsprechenden Anspruchs sbzu-
geben oder das betreffende Patent hin-
gichtlich dieses Anspruchs fallen zu
lassen;

VI. festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet
sei, den Kldgern sdmtlichen Schaden zu er-
setzen, der diesen durch die widerrechtliche
Entnahme des Anspruchs 1 der Patentanmeldung

B @ @/@® P cntstanden sei und noch

entatehen werde.

Die Beklagte hat beantragt,

die Berufung der Kliiger zuriickzuweisen und
auf ibhre Berufung das landgerichtliche
Urteil dahin abzudindern, daB die Klage in
vollem Umfang abgewiesen wird.

Die Kldger haben ferner beantragt,

die Berufung der Beklagiten zuriickzuweisen.

Sie haben im Uibrigen den Rechisstreit insoweit
in der Hauptsache fiir erledigt erkliart, als die Re~
klagte ihnen zwischenzeitlich die im Ausland erteilten
Schutzrechte genannt hat, die auf der deutschen An-
meldung basieren,
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Das Oberlandesgericht hat den Kldgern unter
Ankniipfung an ihren Hinweis in der Erfindungsmeldung
vom 2. Qktober 1957, daB ihnen die "Versuche inner-
haldb der letzten drei Monate" die Erkenntnisse iiber
die einwandfreie Wirkungsweise der Zentrifuge ver-
mittelt hdtten, anheimgegeben, im einzelnen dargzu-
legen, welche Versuche sie in den Monaten Juli,
August und September 1957 angestellt haben, und wo
und wie diese Versuche im einzelnen durchgefﬁhrt
worden sind. Die Kléger haben hierzu mit Schrift-~
satz vom 27. Mdrz 1963 unter Schilderung von Einzel-
heiten Stellung genommen.

/‘Daé Oberlandesgericht hat alsdann nach erneuter
Beweisaufnahme die Berufung der Kléger zurickge-
wiesen und auf die Berufung der Beklagten unter
Avdnderung des angefochtenen Urteils die Klage
kostenpflichtig abgewiesen.

Gegen dieses Urteil wendet sich die Revision
der Klagery mlt welcher sie ibre in der Berufungsin-~
stanz gestellten Klageantridge weiterverfolgen. Die
Beklagte bittet um Zuriickweisung des Rechtsmittels.

e St Ntk e W i

I. Obwohl die Kl&ger mit der Behauptung, die Er-
findung sei ihnen widerrechtlich entnommen worden,
gegen die Erteilung des Pgtentes an die Beklagte
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beim Deutschen Patentamt Binspruch nach den

§§ 4 Abs. 3 Satz 1, 32 Abs. 1 PatG erhoben haben,
iber welchen bisher noch nicht entschieden worden
iat, besteht das Rechitsschutzinteresse fiir die
vorliegende Klage - wie beide Tatsachengerichte
offensichtlich angenommen haben - auch insoweit,

als mit ihr gemidfl dem Klageantrag zu Ziffer I 1

der ebenfalls auf widerrechtliche Entnahme gestiitzte,
aus § 5 Satz 1 PatG hergeleitete Anspruch auf Ein-
riumung des Miteigentums (besser: der Mitberechtigung)
an der Patentanmeldung geltend gemacht wird. Beide
Rechtsbehelfe sind nach anerkannten Rechtsgrund-
sdtzen nebheneinander statthaft, da sie verschiedenen
Zwecken dienen. Wahrend der Einspruch geméf den

8§ 4 Abs. 3 Satz 1, 32 Abs. 1 PatG darauf gerichtet
ist, die Erteilung eines schutzunwilirdigen Schein-
rechts an den Anmelder, welcher die Erfindung
widerrechtlich entnommen hat, zu verhindern, soll
durch die Xlage aus § 5 Satz 1 PatG erreicht werden,
daB der Erfinder die ihm zukommende Rechitsposition
erhdlt, die durch widerrechtliche Entnahme gefihrdet
oder gar beeintréchtigt ist (vgl. hierzu RG MuW
1930, 242, 24% und BGH GRUR 1962, 140, 141 -
Stangenfiihrungsrohre). '

II. Zu Beginn seiner Entscheidungsgriinde vertritt
das Berufungsgericht die Auffassung, daf es nicht
einer Entscheidung der - im Erteilungsverfahren um-
strittenen, insbesondere von der Firma Br{illIEND-
gische Maschinenbguanstalt Aktiengesellschaft im
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‘Rahmen ihres Einspruchs verneinten - ¥rage bediirfe,

ob die Gesamtkombination, fiir welche mit dem Anspruch

1 der Patentanmeldung Schutz begehrt werde, erfinderisch
sei, dal3 vielmehr fiir die vorliegende Klage die
Schutzféhigkeit der Kombination unterstellt werden kdnne.
Diese Auffassung ist zutreffend. Sie rechtfertigt sich
aus dem Zweck des § 5 Satz 1 PatG, welcher es dem durch
die Entnahme Verletzten ermdglichen will, den Entnehmer
(oder den sonstigen Nichtberechtigten) aus seiner
Stellung als Anmelder im Erteilungsverfahren zu ver-
dréngen und diese selbst einzunehmen. Hierzu bedarf

es nicht der Feststellung durch das Prozefigericht, ob
eine Qgggggggigg'Erfindung entnommen worden ist (vgl.
hierzu BGH aaQ und die dort angefiihrten Nachweise
auS'deﬁmSchrifttum)a

III. Das Berufungsgericht gelangt entgegen der Meinung
des Landgerichts zu dem Ergebnis, es liefle sich nicht
feststellen, daB den Kil#gern die beanspruchten Rechte
an der streitigen Erfindung zustiinden.

1o BEQ:Seinen Erwiigungen geht das Berufungs-
gericht zunichst davon aus, daB bei Identitét der
Erfindungsmeldung des Arbeitnehmers und der Patent-
anmeldung des Arbeitgebers in der Regel eine Vermutung
dafiir spreche, daB die Patentanmeldung auf die Meldung
des Arbeitnehmers zurickzufiihren sei. Nach Ansicht des
Berufungsgerichts kommt hier jedoch ein derartiger
"Bewels des ersten Anscheins" nicht in Betracht, da die
in der Erfindungsmeldung der Klédger hinsichtlich der
Schichtdicke des Schleudergutes gegebene Anweisung



von der im Anspruch 1 der Patentanmeldung vermittel-
ten Lehre abweiche. Hierzu wird in dem angefochtenen
Urteil im einzelnen ausgefihrt: In der Erfindungs-
meldung werde bei Angabe der Schichtdicke nicht auf
eine bestimmte Stelle des Siebbleches abgestellt.

Die Angabe bvegziehe sich ihrem-Wortlaut nach auf den
ganzen Umfang des Siebbleches und besage demnach,

daB der glinstigste Tremneffekt damn erreicht werde,
wenn die Schichtdicke auf dem gesamten Siebblech
kleiner als 5 mm sei. Demgegeniiber sei die im Ver-
fahrensanspruch gegebene Empfehlung, die Schichtdicke
des Schleudergutes geringer als 4,5 mm zu bemessen,
ausschlieBlich auf das obere Austragende der Schleuder-
trommel bezogen., Die - im Tatbestand dieses Urteils -
wiedergegebene Darlegung der Kldger, daB ihre Er-
findungsmeldung, wenn nicht dem Wortlaut, so doch dem
Sinne nach mit der Lehre der Patentanmeldung idemtisch
gel, vermdge nicht zu iiberzeugen. Selbst wenn man
unterstelle, daB die von der Beklagten bestrittene
Behauptung der Klédger iiber die Differenz (von unge-
fahr 10 %) zwischen dem Durchmesser am Ende des
Siebbleches und demjenigen am oberen Austragende

der Schleudertrommel und iiber die Auswirkung dieses
Unterschiedes zutreffe, hitte die Beklagte die in

der Patentanmeldung niedergelegte Lehre aus der
Erfindungsmeldung der Kjdger allenfalls dann fol-
gern konnen, wemn aus ihr hervorginge, daB sich die
Angabe der Schichtdicke auf den oberen Rand des
Siebbleches beziehe, Dies liefle sich aber aus der
Erfindungsmeldung nicht entnehmen. Dort sei nur von
der Schichtdicke '"auf dem Siebblech" die Rede, Es
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finde sich jedoch kein Hinweis dafiir, daB die

Klager die Schichtdicke auf dem oberen Rand des
Siebbleches gemeint hdtten. Zudem werde im vierten
Absatz der Erfindungsmeldung zusemmenfassend festge-~
stellt, daB der Tyenneffekt auf drei Elemente, né@mlich
auf die Zuteilvorrichtung, das Siebblech und die
Dlinnschicht auf dem Siebblech (als das hier interes-
sierende Element) zuriickgefiihrt werde.

2. Nach slledem - so fdhrt das Rerufungsgericht
forf - obliege den Klidgern der volle Beweis dafiir,
daB die Lehre von der maximal zuldissigen Schichtdicke
am obei@n Austragende der Schleudertrommel trotz der
‘andersléutenden Erfindungsmeldung von ihnen stamme
und daB sie die streitige Erkenntnis im Zuge der
Versuche -innerhalb der letzten drei Monate vor Ab-
fassung der genannten Meldung gewonnen hatten. Dieser
Beweis ist den Klidgern nach Auffassung des Berufungs-
gerichis aus den nachstehenden Griinden nicht gelungen:
Nach ihrem eigépen Vorbringen hiitten die Kléger zu
keinem Zeitgﬁnkt Versuche durchgefiihrt, bei denen anm
oberen Austragénde der Schleudertrommel eine maximale
Schichtdicke im Bereich von 4,5 mm, wie sie die
Patentanmeldung vorsehe, ermittelt worden sei. Sie
hdtten auch nicht am oberen Rand des Siebbleches eine
Schichtdicke von 5 mm, die nach ihrem Vortrag einer
Schichtdicke von 4,5 mm am oberen Austragende der
Schleudertrommel entspreche, gemessen. Die Klidger
hdtten bei ihren Versuchen erst recht auch keine
htheren Schichtdicken als 4,5 mm oder 5 mm an den
genannten Stellen erzielt. Sie hidtten keine Versuche
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vorgenommen, bei denen diese Grenzwerte erreicht oder
Uberschritten worden seien. Demnach hidtten sie auch
nicht feststellen konnen, welches Ergebnis der
Schleudervorgang bei Erreichen oder Uberschreiten
der Grenzwerte erziele. Im iibrigen konne auf sich
beruhen, ob es mdglich sei, an Hand der von den
Kldgern angestellten Messungen die maximal zulds-
sige Schichtdicke am oberen Austragende zu berechnen.
Die Kldger hédtten ndmlich nicht behauptet, daB sie
auf Grund von Berechnungen zu der von ihnen angeblich
gewonnenen Erkenntnis gelangt seien. Sie hitten viel-
mehr im Gegenteil ausdriicklich hervorgehoben, daB

die Einwirkung der einzelnen Faktoren wie Menge des
aufgegebvenen Schleudergutes der Trommel, Konsistenz
des Schleudergutes, GroBe der Siebdffnungen usw.

auf die Leistung der Zentrifuge nicht exskt bestimm-
bar sei. SchlieBlich sei die Behauptung der KlHger,
sie hdtten auf Grund von Uberlegungen und basierend
auf den bei den Versuchen gewonnenen Erkenntnissen
durch Abstimmung der soeben aufgezidhlten Faktoren
erkennt, dafl die Schichtdicke der Kristallschiittung
am oberen Ende des Siebes kleiner als 5 mm gehalten
werden miisse, um eine einwandfreie Wirkungsweise

und den giinstigsten Trenneffekt zu erzielen, unsub-
stantiiert und nicht durch nachpriifbare Tatsachen
untermauert. Die von den Klédgern angestellten Ver-
suche allein rechtfertigten, wie bereits ausgefilhrt,
die angeblich von ihnen gewonnene Erkenntnis nicht.
Es fehle die Briicke von dem Ergebnis der Versuche

zu der streitigen Erkenntnis. Diese Briicke lasse sich
nicht durch den allgemein gehaltenen Hinweis der Kldger
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auf ihre Uverlegungen ersetzen. Hierbei werde noch

zu Gunsten der Kjiger unterstellt, daB die von ihnmen
angeblich nach Abstellen und Auslaufen der Zentfifuge
durchgefiihrten Messungen iiberhaupt eine brauchbare
Grundlage fiir Riickschliisse auf die maximal zulédssige
Schichtdicke am oberen Austragende gewdhrten.

3, Im Rahmen seiner weiteren Erdrterungen fiihrt
das Rerufungsgericht nach eingehender Wiirdigung des
Verhandlungs- und Beweisergebnisses zusammenfassend
aus: Die Beklagte habe zwar ebenfalls nicht bewiesen,
daB etwa andere ihrer Mitarbeiter Versuche angestellt
hétten, bei denen der nach der Patentanmeldung maximal
zuléssige Grenzwert erreicht oder lberschritten worden
sel. Den mit der Zuckerzentrifuge befaBten Ingenieuren
der Beklagten sei aber nicht nur, wovon die Auslege-
schrift ausgehe, bekannt gewesen, daf man nach dem
Diinnschichtsystem arbeiten, mithin darauf bedacht sein
miisse, das Schleudergut in einer geringen Schichtdicke
iiber das Siebblech hinwegwandern zu lassen. Sie hdtten
vielmehr dariiber hinaus, wie auf Grund des Parteiver-
trags, der-iiberreichten Unterlagen und der Bekundungen
der Zeugen vald Ro@D, RGP, ScHEED und SER nit
Sicherheit festgestellt werden kann, infolge der ge-
sammelten Erfahrungen - es seien insbesondere an der
Zentrifuge widhrend des Betriebszustandes Messungen
gwischen dem ersten und zweiten Drittel des Siebbleches,
von unten gesehen, vorgenommen und anschliefend Be-
rechnungen angestellt worden - mindestens seit dem
Jahre 1955 und damit vor Abgabe der Erfindungsmeldung
der Kldger auch gewuBt, daf fiir die Schichtdicke des
Schleudergutes eine obere Genze bestehe und daf8 mit
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der Zentrifuge brauchbare Ergebnisse erzielt wiirden,
wenn die Schichtdicke auf dem Siebblech sich in

einer GroBenordnung unter dem in der Patentanmeldung
genannten Wert von 4,5 mm bewege. Das bedeute, daf
die Schichtdicke am oberen Austragende der Schleuder-
trommel noch geringer sein miisse; demnn unstreitig
nehme die Schichtdicke beim Scghleudervorgang nach
oben hin ab, wie dies angesicht der sich nach

ocben erweiternden konischen Siebtrommel auch den
physikalischen Gesetzen entspreche.

IV. Die vorstehend wiedergegebenen Ausfiihrungen

des Berufungsgerichts halten in den entscheidungs-~
wesentlichen Punkten der rechtlichen Nachpriifung nicht
stand.

1. Die Revision bemiingelt zundchst unter Hinweis
auf § 133 BGB mit Recht, daB sich das Berufungsge-
richt im ersten Teil seiner Erwdgungen (vgl. oben
Abschn. III 1) bei Auslegung der Erfindungsmeldung
der Kidger vom 2. Oktober 1957 ausschlieflich auf
den Wortlaut gestiitzt hat. Entscheidend ist jedoch,
in welchem Sinne der mit den Entwicklungsarbeiten
an der Zuckenzentrifuge und den technischen Einzel-
heiten vertraute Fachmann die umstrittene Angabe
iiber die Schichtdicke des Schleudergutes verntinfti-
gerweise verstehen mufite. Diese Frage kann, wie die
Revision zutreffend bemerkt, ohne Anhbrung eines
Sachverstdndigen nicht entschieden werden (vgl.

§ 144 2ZP0O).




- 26 -

Gegen die Auslegung, in der Erfindungsmeldung
sei die Schichtdicke auf dem gesamten Siebblech ge-
meint, spricht jedenfalls der Umstand, daB nach den
Feststellungen des Berufungsgerichts die Arbeitsgruppe
der Beklagten bei den von ihr durchgefiihrten Versuchen
die Schichtdicke an einer bestimmten Stelle, némlich
zwischen dem ersten und gweiten Drittel des Siebbleches,
von unten betrachtet, gemessen hat. Dies legt die .
Vermutung nahe, dafl die méBgébenden Ingenieure der
Reklagten, welche mit der Erfindungsmeldung der Kidger
befaBt worden sind, den dort fir die Schichtdicke
angegebenen Wert von 5 mm ebenfalls auf eine ent-
sprechéhde Stelle des Siebbleches bezogen haben. Ist
dies abgi.der Fall, dann ergibt sich fiir die Schicht-
dicke des Schleudergutes am oberen, nicht mehr als
Sieb ausgebildeten Austragende der Schleudertrommel
zwangsldufig ein geringerer Wert. Die Schichtdicke
nimmt nimlich unstreitig beim Schleudervorgang, wie
bereits das Berufungsgericht betont hat, angesichts
der sich nach 'oben erweiternden konischen Schleuder-
trommel entsprechend den physikalischen Gesetzen
nach oben hin ab. Fiir die Revishonsinstanz muf daher
als mbglich unterstellt werden, daB der Erfindungs-
meldung die Grenze fiir die Schichtdicke am oberen
Austragende 2zu entnehmen ist. '

Das Berufungsgericht hat allerdings die Frage,
ob die Erfindungsmeldung und die Patentanmeldung
identisch sind, nur unter dem Gesichtspunkt der Be-
weislastverteilung behandelt. Es hat alsdann im
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dritten Teil seiner Erdrterungen (vgl. oben

Abschn. III 3) festgestellt, daB die Beklagte
bereits im Erfindungsbesitz gewesen sei, als die
Kldger ihre Meldung vom 2. Oktober 1957 erstattet
haben. Wenn man aber davon ausgeht, daB das
Berufungsgericht die Identitit der Erfindungsmeldung
und der Pgtentanmeldung gegebenenfalls zu Unrecht
verneint hat, dann ldBt es sich nicht ausschlieﬁeh,
daB hierdurch auch die Wiirdigung des Verhandlungs—
und Beweisergebnisses, soweit es die Frage des
Erfindungsbesitzes der Beklagten betrifft, zum
Nachteil der Kliger beeinfluBlt worden ist.

2. Die Revision riigt ferner als VerstoB gegen
den § 2:6 ZPO, daB das Berufungsgericht die Folgerung
gezogen hat, die Beklagte sei im Erfindungsbesitz
gewesen, ohne gepriift zu haben, welchen Erfindungs-
gedanken die Meldung der Kléger offenbart hat. Im
AnschluB an den Vortrag der Kliger in den Tatsachen-
instanzen meint die Revision, die entscheidende Er-
kenntnis der Erfindungsmeldung bestehe darin, einen
Wert fiir die Schichtdicke des Schleudergutes am
oberen Austragende der Schleudertrommel bestimmt zu
haben, dessen Einhaltung einerseits -eine verhéltnis-
midBig grode Arbeitsleistung der Zuckemzentrifuge
und andererseits ein gutes Trennergebnis bei zu-
gleich weitgehender Schonung der Zuckerkristalle
gewidhrleiste; der in der Erfindungsmeldung fir die
Schichtdicke angegebene Wert von 5 mm, der einem
Wert von 4,5 mm am oberen Austragende der Schleuder-
trommel entspreche, stelle also einen maximalen
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Grenzwert dar, bei dem optimale Ergebnisse
erzielt wirden.

Die Revisionsriige greift ebenfalls durch. Ist
nédmlich in der Erfindungsmeldung tatsédchlich der
von der Revision angefiihrte Erfindungsgedanke offen~
bart worden, so miiBte eine widerrechtliche Entnahme
gemdB den §§ 4 Abs. 3 Satz 1, 5 Satz 1 Pate
jedenfalls dann in Betracht gezogen werden, wenn
dieser Gedanke auch in der Patentanmeldung der Be-—
klagten enthalten wHre., Dann wiirde ndmlich die Lehre
der Patentanmeldung iiber den Erfindungsbesitz der
Beklagten hinausgehen, der sich nach den Fest-
stellungen des Berufungsgerichts (vgl. oben Abschn.
III 3) in der Erkenntnis erschépft, daB sich mit
der Zuckerzentrifuge brauchbare Ergebniss erzielen
lassen, wenn die Schichtdicke des Schleudergutes
am oberen Austragende der Schleudertrommel kleiner
als 4,5 mm gehalten wird. Hierbei sind die Aus-
fiihrungen des Berufungsgerichts bei Beriicksichtigung
des einschligigen Vortrags der Beklagten (im Schrift-
satz vom 9;'S§ptember 1961, S. 4) dahingehend zu
verstehen, daB das Optimum innerhalb einer Spann-
breite liegt, deren untere nicht bezifferte Grenze
den Nullwert iibersteigt und deren obere Grenze
unter dem genannten Wert von 4,5 mm liegt.

Die beiden entscheidungserheblichen Fragen konnen
ohne tatrichterliche Ertrterung, zu welcher ebenfalls
ein Sachverstidndiger herangzuziehen sein wird, nicht
beurteilt werden. Im iibrigen wird es bei der Fest-
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stellung des Offenbarungsgehaltes der Erfindungs-
meldung nicht darauf ankommen, ob die Kl#ger

ihre Erkenntnis auf Grund von Versuchen oder durch
rationagle {Jberlegungen gewonnen habven. Die Aus-
filhrungen, welche das Berufungsgericht dieser
Frage in anderem Zusammenhang gewidmet hat (vgl.
oben Abschn. III 2), haben daher insoweit keine
Bedeutung.

V. Nach alledem war das angefochtene Urteil
aufzuheven und die Sache gzur anderweiten Verhand-
lung uné Entscheidung an das Berufungsgericht
guriickzuverweigen (vgl. §§ 564 Abs. 1, 565 Abs. 1
Satz 1 ZP0O), ohne daB es noch einer Auseinander-
setzung mit den vzahlreichen weiteren Sach- und
Verfahrensriigen der Revision bedurfte. Dem
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Berufungsgericht mufite auch die Entscheidung iiber
die Kosten des Revisionsverfahrens vorbehalten
bleiben, weil sie von dem noch ungewissen Ausgang
des Rechtsstreits abhéngt,

Nastelski Spreng Spengler

ClaBen - Bchneider
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