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PatG 1981 § 81; Ges. iiber Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) § 16; -
BGB § 242 D |

Zur Frage der Zuldssigkeit einer Patentnichtigkeitsklage des
Arbeitgebers gegen ein nach Inanspruchnahme einer Diensterfin-
dung-und deren Freigabe an den Arbeitnehmer erteiltes Patent.
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 14. November 1989 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen ﬁndfdie,Richter'Brodeﬁer,
Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. BroB
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fiir Recht erkannt:

Die Klage ist zuléssig.

- Die Kostenentscheidung bleibt dem Schlufurteil vorbe-
halten.
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Tatbestand:

Der Beklagte, der bis zum Jahresende 1977 als Ange-
stellter in Diensten der Kldgerin stand, ist Inhaber des auf
eine von der Kl&gerin am 14. Juli 1877 eingereichtekund xor
Stellung des Priifungsantrags auf ihn umgeschriebene Anmel-
dung erteilten deutschen Patents 27 31 784 (Streitpatents),
das eine élektrisch isolierende Einbettungsmasse betrifft.
Die Kl&gerin hatte die Erfindung zundchst als Arbeitnehmer- -
erfindung des Beklagten unbeschrénkt in Anspruch genommen,
dann aber. Ende November 1981 unter dem Vorbehalt eines
nichtausschliefllichen Benutzungsrechts gegen angemessene
Vergiitung an den Beklagten freigegeben, Nach Erteilung des
Patents hat der Beklagte die Kldgerin gerichtlich auf Zah-
lung einer angemessenen -Vergiitung sowie auf Schadenersatz in
Anspruch genommen (LG Diisseldorf - 4 O 146/86).

Die Klidgerin hat mit der Begriindung, aer Gegenstand des
Patents. sei nicht patentféhig, Nichtigkeitsklage erhoben.
Sie hat sich-dabei unter anderem auf die-deutsche Offenle-
gungsschrift- 25 25 441 gestiitzt, die eine éigene Patentan-
meldung der Kl#gerin betrifft. Das Bundespatentgericht hat
unter Abweisung der weitergehenden Klage das Streitpatent
durch Urteil vom 7. Juli 1988 unter Neufassung des Patent-
anspruchs 1 teilweise fiir nichtig erkléirt.

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien im Umfang ih-
res Unterliegens Berufung éingelegt, mit der die Kligerin
die Nichtigerkl&rung des Streitpatents in vollem Umfang, der
‘Beklagte die Abweisung der Nichtigkeitsklage als unzuldssig
zu erreichen suchen.




Der Senat hat angeordnet,fdaﬁ iiber die Zuldssigkeit der

Klage abgesondert zu verhandeln ist.

Derxr Beklagte beantragt, das angefochtene Urtell abzu&n-
dern und die Klage als unzuldssig abzuweisen. ..

Die Kldgerin beantragt, die Klage fiir zuldssig zu er-
kléren.

In der miindlichen Verhandlung hat dEr-ProzeBbevollméch-
tigte der Klagerin fir diese érkl&rt, die Kl&gerin verzichte

- auch fiir die Vergangenheit -~ auf das Recht zur Benutzung
der Erfindung des Beklagten gem#B § 16 Abs. 3 ArbEG.

Entscheidungsgriinde:

Gem#B § 84 Abs. 1 Satz 2 PatG kann iiber die Zuldssig-

keit der Nichtigkeitsklage durch 2Zwischenurteil vorab ent- - - -

schieden werden. Das ist hier angebracht; denn bei Vernei-
nung der zwischen den Parteien umstrittenen Zulassigkéit der
Klage kdnnte die sonst durchzufithrende umfangreiche und
kostspielige Beweisaufnahme zur Kl&rung der technischen
Standpunkte unterbleiben (BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewinde-
schneidvorrichtungen - unter Hinweis auf BGH GRUR 1965, 135,
137 - Vanal-Patent).

II.

Die Nichtigkeitsklage ist zuldssig.

-




1. Die auf den Mangel der Patentfdhigkeit gestiitzte
Nichtigkeitsklage kann grundsédtzlich von jedermann erhoben
werden, weil die fdrmliche Nichtigerkldrung eines Patents,
dem keine Schutzwiirdigkeit zukommt, fiir sich schon im &f-
fentlichen Interesse liegt und damit die Nichtigkeiﬁsklaqe
statthaft macht (BGH GRUR 1963, 253 - Blirovorsteher). Dar-
aus, daB sich Nichtigkeitskliger und Patentinhaber als Pro-
zeflparteien gegeniibertreten, folgt jedoch, daB der Beklagte
dem Kldger Einwendungen aus vertraglichen Beziehungen der
Parteien und aus der Person des Kligers entgegenhalten kann.
Auch kann die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als unzulds-
sige Rechtsausiibung anzusehen sein, wenn sich aus den Bezie-
hungen zwischen den Parteien ergibt, daB dér‘Angriff auf das
Patent gegen Treu Qnd Glauvben versttft (BGH GRUR 1971, 243,
244 - Gewindeschneidvorrichtungen - m.w.N.). In diesen Fal-
len kommt &ffentlichen Anliegen anderer Art, insbesondere
den Anliegen, die Erfiillung rechtswirksamer Vertridge zu ge-
wihrleisten, eine mifbrduchliche Inansprucﬁnahme der Gerich-
te zu unterbinden und Schiédigungen des Biirgers durch delik-
tische Angriffe Dritter zu werhindern, Vorrang gegeniiber dem
Anliegen zu, -schutzunwiirdige Patente f&rmlich zu beseitigen
{BGH GRUR 1963, 253 - Biirovorsteher).

2. a) Vertragliche Beziehungen, die nach den jeweiligen
Umstdnden des Einzelfalls der Zuldssigkeit der Nichtigkeits-
klage entgegenstehen kénnen, kommen insbesondere bei Lizenz-
vertrdgen (RGZ 101, 235, 237; BGH GRUR 1956, 254 - Wendeman-
schette I; 1957, 482, 483r4‘chenillef&den; 1957, 485, 487
- Chenillemaschine; 1958, 177, 178 - Aluminiumflachfolien;
1965, 135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewinde-
schneidvorrichtungen), beim Verkauf von Schutzrechten und




bei-deren Einbringung in eine Gesellschaft (BGH GRUR 1955,
535 - Zahlwefkgetriebe) sowie bei die Herstellung und den
Vertrieb patentgeschiitzter Gegenstande.aufteilenden'zdsam-
menarbeitsvertrigen (BGH GRUR 1989, 39, 40 - Fléchenentliif-
tung) in Betracht, jedoch endet bei Lizenzvertrigen die Bin-
dung regelméfig mit Ablauf der Vertragsdauer (BGH GRUR 1965,
135, 137 - Vanal-Patent; 1971, 243, 245 - Gewindeschneidvor-
richtdngen; 1989, 39, 40 - Fldchenentliiftung).

b) Auch aus Dienst- und Arbeitsvértfagen kénnen sich
Umstande, die der Zul&ssigkeit einer Nichtigkeitsklage ent-
gegenstehen, ergeben. Dabei ist den Grundprinzipien der ge-
‘setzlichen Regelung des Arbeitnehmererfinderrechts Rechnung
zu tragen. Das Gesetz iiber Arbeitnehmererfindungen (AxbEG)
beriicksichtigt einerseits, daB der Arbeitnehmer als Erfinder
eine besondere Leistung vollbtingt, die den Anspruch auf Er-
teilung eines AusschlieBlichkeitsrechts begriindet, und ande-
rerseits, daB eine Diensterfindung mafRgeblich auch auf Er-
fahrungen und Arbeiten des Betriebs beruht. Das Gesetz sucht
die beiderseitigen Interessen auszugleichen, indem es dem
Arbeitgeber das Recht auf Inanspruchnahme der Diensterfin-
dung einrdumt und dem Arbeitnehmer in diesem Fall den'Lohn
durch eine angemessene Verglitung gewdhrt (BGHZ 62, 27z, 277
- Anlagengeschdft). Daraus folgt aus dem Gesichtspunkt von
Treu und Glauben (§ 242 BGB), daB der Arbeitnehmer auch nach
Beendigung des Arbeitsverhdltnisses das auf ihn zuriickgehen-
de Patent nicht angreifen darf, solange er einen durchsetz-
baren Vergiitungsanspruch héi cder noch nicht voll abgefunden
ist (BGH GRUR 1987, 900, 901 - Entwdsserungsanlage). '




c) Fiir die Zuldssigkeit der Nichtigkeitsklage des Ar-
beitgebers ist.fclgendes zu beriicksichtigen: Der Arbeitgeber
hat beziiglich der Diensterfindung eine mehrfache Wahlmdg-
lichkeit. Er kanh sie unbeschrénkt oder beschrinkt in An-
spruch nehmen (§ 6 Abs. 1 ArbEG); er kann aber auch von
elner Inanspruchnahme der Erflndung absehen, diese frelgeben
(§ 8 ArbEG) oder das Schutzrecht oder die Schutzrechtsanmel-
dung aufgeben, diese(s) auf Verlangen dem Arbeitnehmer iber-
tragen und sich ein nichtausschlieBliches Recht zur Benut-
zung der Diensterfindung gegen angemessene Vergﬁtung vorbe-
halten (§ 16 Abs. 1, Abs. 3 ArbEG). Das gilt auch in bezug
auf Erfindungen, deren Schutzfihigkeit zweifelhaft ist. Jede
Art der Inansptruchnahme l&8t den Verglitungsanspruch des Ar-
beitnehmererfinders entsteheh, ohne dafl sich der Arbeitgeber
mit Erfolg auf die mangelnde Schutzfihigkeit der Exfindung
berufen kann (vgl. fiir die beschrinkte Inanspfuchnahme s 10
Abs. 2 ArbEG; flir die unbeschrdnkte BGH GRUR 1963, 135
- Cromegal und 1971, 475 - Gleichrichter; GRUR 1988, 123,
124 ~ Vinylpolymerisate m.w.N.). Hinsichtlich der Vergilitung

kommt die Freigabe einer Diensterfindung unter dem Vorbehalt- -

eines nicht ausschlieBlichen Benutzungsrechts einer be-
schrankten Inanspruchnahme gleich (vgl. BGH GRUR 1963, 135,
138 - Cromegal; Reimer/Schade/Schippel, Das Recht der Ar-
beitnehmererfindung 5. Aufl., Rdn. 23 zu § 16). Erst wenn
sich aufgrund einer Entscheidung des Patentamts oder eines
Gerichts die Schutzunf&higkeit'herausstellt, entfdllt der
Verglitungsanspruch des Arbeitnehmers fiir die Zukunft ( BGH
GRUR 1987, 900, 902 - Entwisserungsanlage - m.w.N.). Der
Ve*gutungsanspruch des Arbeitnehmers bleibt grunds&tzlich
bis zur Nichtigerkl&rung oder bis zum Widerruf des Patents

oder bis zur rechtskrédftigen Zuriickweisung der Anmeldung er-

)




halten. Eine Ausnahme erleidet dieser Grundsatz nur dann,
. wenn das‘Schutzrecht; weil offenbar oder wahrscheinlich ver-
nichtbar, von den Konkurrenten des Patentinhabers nicht mehr
beachtet wird und dadurch die aufgrund des AusschlieBungs-
rechts gegenﬁber den Mitbewerbern erlangte Vorzugsstelluypg
verlorengeht (vgl. BGH GRUR 1988, 123, 124 - Vinylpolymeri-
sate). In diesem Fall entfdllt der Vergilitungsanspruch des
Arbeitnehmererfinders bereits mit dem tatsdchlichen Verlust
der durch das Schutzrecht begriindet gewesenen Vorzugsstel-
lung. '

d) Ob in den Fédllen der Schutzrechtsiibertragung auf den
Arbeitnehmererfinder unter dem Vorbehalt einer nichtaus-
schlieBlichen Benutzung (§ 16 Abs. 3 ArbEG) der Arbeitgeber
nach Treu und Glauben gehindert ist, das frei gewordene
Schutzrecht mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen, ist bis-
her héchstrichterlich noch nicht entschieden. Auch im vor-
liegenden Fall bedarf es keiner Entscheiddng dieser Frage,
nachdém die Kldgerin in der miind1lichen Verhandlung auf ihr
nichtausschlieBliches Recht, die Diensterfindung des Beklag-

ten gegenvangemessene Vergiitung zu benutzen (§ 16 Abs. 3
ArbEG), verzichtet hat. Gegen die Wirksamkeit dieses Ver-
zichts bestehen keine ernsthaften Bedenken; denn ebenso, wie
der Arbeitgeber sich dieses Recht durch einseitige Erkldrung
gegeniiber dem Arbeitnehmer vorbehalten kann, kann er es in
gleicher Weise wieder aufgeben. Ob ein solcher Verzicht auch
fiir die Vergangenheit wirkt, in der der Arbeitgeber die
Diensterfindung aufgrund des von ihm erkldrten Vorbehalts
benutzt hat, und welche Rechtsfolgen sich bejahendenfalls
fir die Ansprﬁché des Arbeitnehmers aus der Vergangenheit
ergeben, kann dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls ist das




Recht der Klédgerin zur nichtausschliefilichen Benutzung der
Diensterfinding des Beklagten durch die Verzichtserklarung
der Kligerin fiir die Zukunft entfallen. Die Parteien befin-
den sich daher nunmehr .in der Lage, wie sie gegeben ist,
wenn der Arbeitgeber einé zunachst von ihm in Ansprﬁch G-
nommene Diensterfindung nicht weiterverfolgt und sie auf den
Arbeitnehmer zuriickiilbertriigt, ohne sich ein Recht zur Benut-
éung der Erfindung vorzubehalten (§ 16 Abs. 1 ArbEG). In

g einem solchen Fall hat der Bundesgerichtshof den Arbeitgebe: -
allein wegen des friiheren Arbeitsverh&ltnisses'grundsétzlich»
nicht als gehindert angesehen, die Nichtigkeitsklage gegen
ein Patent zu erheben, das auf eine von ihm als Diensterfin-
dung in Anspruch genommene Erfindung des Arbeitnehmérs er-
wirkt worden sei, wenn er das Patent auf den Arbeitnehmer
zuxﬁgkﬂbertragén habe, und wenn nicht besondere Umsté&nde .
vorldgen (BGH GRUR 1965, 135, 137 1li. Sp., 138 li. Sp. unter
4 - Vanal-Patent ~ unter Hinweis auf DPA B1PMZ 1958, 301,
302). An dieser,Rechtsprechuhg hilt der Sénat nach erneuter
Priifung fest. | ’

3. Die sonstigen Umstdnde des Falles lassen die Erhe-
bung der Nichtigkeitsklage durch die Kldgerin ebenfalls
nicht als rechtsmifbr8uchlich erscheinen. '

a) Soweit der Beklagte der Kl&gerin entgegenhdlt, sie
habe sich bei der Aufgabe der Erfindung die Erhebung der
Nichtigkeitsklage nicht vorbehalten, steht dies der Zulas-
sigkeit der Klage nicht'ehfgegen. Reimer/Schade/Schippel
(aa0, § 25 ArbEG Rdn. 22) halten dies zwar bei einem fortbe-
stehenden Arbeitsverhdltnis fiir eine (mdgliche) Vorausset-
zung der Zuldssigkeit der Nichtigkeitsklage, wenn der Ar-
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beitgeber die Diensterfindung freigibt, weil er sie nicht
fiir schutzfidhig ansieht. Im vorliegenden Fall hilft dieser
Ansatz nicht weiter, denn das Arbeitsverhdltnis war im Zeit-
punkt der Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung {(Ende November
1981) seit nahezu vier Jahren aufgeldst. AuBerdem wiirde der
Zwang eines Vorbehaltes der Erhebung der Nichtigkeitsklage
in den Fédllen, in denen der hrbeitgeber erst spdter auf pa-
tenthinderndes Material st68t, nicht 2zu einem billigen Er-
gebnis-fﬁhren; Es stellt ebenfalls keinen der Zuldssigkeit
der Nichtigkeitsklage nach Treu und Glauben entgegenstehen-
den Umstand dar, daB die Kligerin gegeniiber dem Beklagten
bei der Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung keine Bedenken we-
| gen einer etwa fehlenden Schutzf&higkeit der Erfindung des
Beklagten geduflert und diesem damals auch nicht die Nichtig-
-erkldrung angedrcht hat. .

b) Ob es auf Bedenken stoflen kénnte,_daﬁ die Kl&gerin
dem Streitpatent die ihrem eigenen Patent 25 25 441 zugrun-
deliegende deutsche Offenlegungsschrift entgegenhdlt, ohne
diese .im Erteilungsverfahren des Streitﬁétents-oder~gegen—'
tiber dem Beklagten erwdhnt zu haben, kann dahingestellt
bleiben, und 2zwar auch dann, wenn man beriicksichtigt, daf
die Kldgerin im ersten Rechtszug vorgetragen hat, fiir die

Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung sei maBgebend gewesen, daf -

deren Gegenstand von den Gegenstdnden ihrer eigenen &dlteren
Patentanmelduﬁgen, namlich von denen der im Erteilungsver-
fahren beriicksichtigten deutschen Offenlegungsschrift

23 63 790 und der darin nicht erwdhnten deutschen Offenle-
gungsschrift 25 25 441 abh@ngig gewesen sei, so dafl die Auf-
rechterhaltung der dem Beklagten zuriickiibertragenen Anmel-
dung mangels eines Fortschritts fiir sie ohne wirtschaftli-
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ches Interesse gewesen sei (NiaA Bl. 38). Denn wie das Bun-
despatentgericht in dem angefochtenen Urteil festgestellt
hat, hat die Kligerin nach ihrem unwidersprochen gebliebenen
Vortrag die technische Relevanz der deutschen Offenlegungs-
schrift 25 25 441 nicht schon widhrend des Erteilungsverfah-
rens erkannt; vielmehr hat erst das von ihr eingeholte Gut-
achten des Prof. Dr. Frischat vom 4. Dezember 1987 den zwi-
schen dem Gegenstand des Streitpatents und dem der deutschen
Offenlegungsschrift 25 25 441 bestehenden technologischen
Zusammenhang aufgedeckt. Das Bundespateﬁtgericht hat ferner
festgestellt, auch deﬁ Beklagten sei schon bei der Meldung
seiner Diensterfindung im April 1977 die Lehre der deutschen
Offenlegungsschrift 25 25 441 bekannt gewesen, was sich
nicht nur aus seinen Angaben in der miindlichen Verhandlung,
'sondern auch aius einér Aktennotiz des Beklagten vom 31. Mirz
1977 (Anl. G S. 2 unter 2 a = NiA Bl. 69 ff.) ergebe, die
sich ersichtlich auf den Gegenstand der deutschen Offenle-
gungsschrift 25 25 441 beziehe. Diesen tatsdchlichen Fest-
stellungen des Bundespatentgerichts ist der Beklagte in der
Berifungsinstanz nicht entgegengetreten. Es ist daher nicht
ersichtlich, daB die Kldgerin bereits wdhrend des Ertei-

- lungsverfahrens die Bédeutung der deutschen Offenlegungs-
schrift 25 25 441 erkannt, diese Erkenntnis aber in zu miR-
billigender Absicht gegeniiber dem Beklagten und dem Patent-
amt unterdriickt hat. |

¢} SchlieBlich vermag das Argument des Beklagten, die
Kldgerin diirfe sich nicht einerseits die Wirkung des Streit-
patents zunutze machen, andererseits aber dessen Nichtiger-
kldarung mit dem alleinigen Ziel betreiben, ihrer Verpflich-
tung zur Zahlung einer angemessenen Vergiitung zu entgehen,
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schon deshalb nicht mehr durchzugreifen, weil die Kligerin

auf die Benutiung der Diensterfindung des Beklagten jeden-
falls fiir die Zukunft wirksam verzichtet hat, so daB ihr
keine nach § 16 Abs. 3 ArbEG verglitungspflichtigen Benut-
zungsrechte an der Erfindung mehr zustehen. Wegen einer et-
waigen fritheren Benutzung der'Diensterfindung des Beklagten .

- durch die Kl&dgerin bleiben die Vergiitungs- oder sonstigen
Ansprﬁbhe des Beklagten bis zur Rechtskraft einer etwaigen
Nichtigerklaruhg des Streitpatents ohnehin grundsdtzlich un- ~
beriihrt (s. oben unter II. 2. é)). 7 '

Bruchhausen N Brodefer - Rogge
Maltzahn ' Brof
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