BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 253/63% URTEIL Verkiindet am
16. Februar 1971

Schwingen, ‘
Justizhauptsekrets:

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

 in dem Rechtsstreit

der Firma McWil® AG, geseleich vertreten durch den Vor-
stand, bestehend aus den Herren Direktoren Ka®®, Ledilumg

Dr. Haglilll@ Dr.-Ing. HeXilgw und Dr. Hag@, MilEmomm,

Beklagten und Revisionskligerin,

‘Rechtsanwélte Prof. Dr. i

- Prozefbvevollméchtigte:
- und Dr. R -

- gegen

die Firma UM PreSwerk, Franz 7l KG, perstnlich haf-
tender Gesellschafter Franz Zi{iil, Ne , NG,

Kldgerin und Revi sionsbeklagte,

Rechtsanwalt Dr. GEEENED -

- ProzefBibevollmdchtigter:



22 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 16, Fe-
bruar 1971 unter Mitwirkung des Senatsprésidenten
Dr. Spreng und der Bundesrichter Triistedt, ClaBen,
Dr. Bruchhausen und Ochmann '

fir Recht erkannt:
Die Revision der Beklagten gegen das
Urteil des 6. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts Miinchen vom 14, Mirz 1963
wird auf Kosten der Beklagten zurtickge-

wiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Kligerin ist Inhaberin des am 9. April 1954
angemeldeten DBP 955 095, dessen Patentanspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung von elastischen
Schaumstoffen aus Polyestern und Diisocyana-
ten, dadurch gekennzeichnet, daB ein be-
kanntes, aus Polyestern und Diisocyanaten
bestehendes Reaktionsgemisch in Gegenwart
einer bis zu 0,05 Gewichtsprozent des Ge-
misches reichenden Menge Silikontl ver-
schdumt wird."

Die gegen das Klagepatent erhobene Nichtigkeits-
klage ist durch Urteil des erkennenden Senats vom
15. Dezember 1970 (X ZR 23/6L) abgewiesen worden.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Die Beklagte hat Schaumstoffe hergestellt und
sie unter der Bezeichnung "Tuba" vertrieben. Diese
Schaumstoffe sind aus einem Reaktionsgemisch aus
Polyestern und Diisocyanaten gewonnen, dem Silikon-
61 in der Regel unter 0,05 Gewichtsprozent zugesetzt
war. Mit diesen Erzeugnissen greift die Beklagte
unstreitig in den Gegenstand des Patentanspruchs 1
des Klagepatents ein. |

Die Kligerin macht geltend, daB die Beklagte
ihr Patent verletze.

Die Beklagte stiitzt ihr Recht, Schaumstoffe der
génannten Art herzustellen und zu vertreiben, auf
eigene Vorbenutzung der patentierten Erfindung vor
der Anmeldung des Klagepatents sowie auf den Erwerb
von Vorbenutzungsrechten Dritter., Dazu macht sie im
einzelnen geltend:

1. In ihrem Schaumstoffwerk in Memmingen habe
sie spdtestens im Februar 1954 auf Grund eigener Er-
fahrungen silikondl-modifizierte Schaumstoffe nach
einem dem Klagepatent entsprechenden Verfahren herge-
stellt und spitestens im Mdrz 1954 an ihre Kunden
ausgeliefert.

2. Sie habe am 1. Januar 1954 die Moltopren-Ab-
teilung der Firma E]lSSNSSMEM Ilostic GonbH mit sdmt-
lichen betrieblichen Einrichtungen iibernommen. Auch
der Betriebsleiter der Firma, Fr@llll, und ihr ge-
samtes Fachpersonal sei in die Dienste ‘der Eeklagten
getreten. In dieser Abteilung seien bereits 1953 nach
eigenen Entwicklungsarbeiten silikondl-modifizierte
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Polyurethan-Schaumstoffe nach einem dem Klagepatent ent-
sprechenden Verfahren hergestellt und vertrieben worden.

3. In der Firma Codifl GmbH in BadNSgiy
seien seit Ende 1951 Versuche zur Herstellung von Schaum-
stoffen aus Polyestergemischen unter Verwendung von Si-
- likontl gemacht worden, das im wesentlichen unter 0,05
Gewichtsprozent zugesetzt worden sei. Seit Ende 1953
sei diese Firma zur Fertigung von elastischen Schaum-
stoffen aus Polyester und Diisocyanat entsprechend dem
Klagepatent Ubergegangen und habe bis 1957 solche Stoffe
gefertigt und verkauft. Durch notariellen Vertrag vom
29. Mai 1958 seien die GmbH-Anteile der Beklagten abge-
treten worden. Unter Beibehaltung der Rechtsform der
Co@R GmbH sei eine weitgehende finanzielle, wirt-
schaftliche und organisatorische Verbindung mit der Be-
klagten geschaffen und das genannte Verfahren auch im
Betriebe der Beklagten selbst benutzt worden.

Das Landgericht hat auf den Antrag der Klégerin
der Beklagten bei Meidung von Strafe verboten,

Schaumstoffe aus einem Reaktionsgemisch
von Polyestern und Diisocyanaten herzu-
stellen, feilzuhalten und/oder in Verkehr
zu bringen, wenn dieses Reaktionsgemisch
in Gegenwart einer bis zu 0,05 Gewichts-
prozent des Gemisches reichenden Menge von
Silikondl wverschdumt wird.

Es hat weiterhin entsprechende Schadenser-
satzpflicht der Beklagten seit 1. 9. 1956
festgestellt und die Beklagte flir die
gleiche Zeit zur Rechnungslegung verurteilt.

Da die Beklagte in erster Instanz zu den unter 1
und 2 genannten Vorbenutzungsrechten keine néheren Tat-
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sachen vorgetragen hatte, hat das Landgericht nur

das von der Firma Codllill CmbH abgeleitete Vorbe-
nutzungsrecht geprift und mit der Begriindung ver-
neint, daf die wirtschaftliche und organisatorische
Verflechtung beider Firmen und die Unterstellung der
einen unter die einheitliche Leitung der anderen die-
se nicht berechtige, ein der rechtlich selbstédndig
gebliebenen anderen Firma zustehendes Vorbenutzungs-
recht als eigenes geltend zu machen.

Die Beklagte hat mit der Berufung ihren Antrag,
die Klage abzuweisen, weiterverfolgt.

Sie hat ihren Tatsachenvortrag hinsichtlich der
behaupteten Vorbenutzungsrechte zu 1 und 2 unter an-
derem durch Geschidftskorrespondenz und Aktenvermerke
iiber die Ubernahme der Firma E14NN Plastic GmbH

ergénzt.

Die Kldgerin hat beantragt, die Berufung zurlick-
zuweisen.

Das Oberlandesgericht hat nach Vernehmung von
Zeugen, unter anderem des fritheren Geschédftsfiihrers
der Firma E1 4NN Plastic GmbH, Fri#llllRk, die

Berufung der Beklagten zuriickgewiesen.

Dagegen richtet sich die Revision der Beklagten,
mit der sie ihren Antrag, die Klage abzuweisen, wei-
terverfolgt.

Die Kldgerin beantragt, die Revision zurilickzuwei-

sen.,
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EntScheidungsgrﬁndé:

Die auf Verletzung der &§ 7 PatG, 139, 286, 551
Ziff. 7 ZPO gestiitzte Revision der Beklagten ist nicht
begrindet.

I.

Die Revision wendet sich zundchst gegen die Auffas-
sung der Vorinstanzen, dafl der Beklagten ein von der Fir-
ma Co#illl GmbH abgeleitetes Vorbenutzungsrecht nicht
zustehe. Sie sieht darin eine Verletzung des § 7 PatG und
fithrt dazu im wesentlichen aus:

Das einem Wirtschaftsunternehmen zustehende Vorbe-
nutzungsrecht sei nach der Rechtsprechung mit dem zu der
betreffenden Fertigung gehdrigen Betriebskomplex frei
iibertragbar. Dazu sei es nicht erforderlich, daB die iiber-
tragende Firma rechtlich zu bestehen aufhtre. Es komme
also fiir die Frage, ob eine Benutzung eines Schutzrechts
durch ein Vorbenutzungsrecht gerechtfertigt sei, nicht
auf eine formal-Jjuristische, an der Verschiedenartigkeit
der Rechtsperson orientierte, sondern auf eine wirtschaft-
liche Betrachtungsweise an. Dem Inhaber eines Vorbenut-
zungsrechts sei es z.B. gestattet, die Erfindung sowohl
in dem urspriinglichen als auch in einem fremden Fabrik-
~betrieb zu benutzen, ohne daBl dessen Angliederung an
seinen Betrieb erforderlich sei. Umfang und Ort des Be-
~triebes kénnten sich #ndern. Der Vorbenutzungsberech-
tigte konne die Ausnutzung der Erfindung fiir die Zwecke
seines Betriebes auch beliebig erweitern. Wenn es sogar
erlaubt sei, daB auf Grund von Veranstaltungen zur als-
baldigen Benutzung iiberhaupt erst ein Betrieb er&ffnet
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werde, dann seien auch Betriebserweiterungen durch
-Errichtung einer zweiten und dritten Betriebsstédtte
sowie die Verlegung der Herstellung aus einer Be-
triebsstédtte der Vorbenutzungsberechtigten in eine
andere seiner Betriebsstdtten zulidssig. Die Erfin-
dung werde vom Vorbenutzer selbst dann noch im Rah-
men seines Rechtes ausgeiibt, wenn er flir die Bedlirf-
nisse des eigenen Betriebes in fremden Werkstétten
arbeiten lasse, soweit er einen bestimmenden, sich

. fiir ihn wirtschaftlich auswirkenden EinfluB auf die
Art und den Umfang der Herstellung und des Vertriebes
" der durch das Vorbenutzungsrecht gedeckten Erzeug-
nisse ausiibe. Auch hier zeige sich die allein auf

die wirtschaftliche, nicht auf die Verschiedenartig— ,
keit der Rechtsperson gerichtete Betrachtungsweise
der Rechtsprechung. Im vorliegenden Faile habe die
Beklagte den Geschédftsbetrieb einer GmbH durch Er-
werb sdmtlicher Geschédftsanteile erworben und durch
ihre organisatorische und wirtschaftliche Zusammen-
fassung und Leitung eine Einheit geschaffen, die
eine Vervielféltigumg'des Vorbenutzungsrechtes aus-
schliefe. In welchem der so zusammengefaBten Betrie-
be die fraglichen Schaumstoffe hergestellt wiirden,
sel deshalb ausschlieflich eine Frage der srtlichen
und quantitativen Ausdehnung ein und desselben Vor-
benutzungsrechtes, betreffe also nur die Intensitét
der Benutzung, nicht eine Vervielfdaltigung des Rechts.

Der Revision kann nicht gefolgt werden. Sie {iber-
sieht, daB Rechtsprechung und Schrifttum gerade auch
vom wirtschaftlichen Standpunkt aus mit Recht die
Aufspaltung eines Vorbenutzungsrechts nach § 7 PatG
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auf mehrere natlirliche oder juristische Pefsonen fir
unzuldssig halten (u.a. RGZ 112, 242, 245; 153, 321, 328;
BGH GRUR 1960, 546; 1966, 370, 373; Reimer PatG, 3. Aufl.,
§ 7 Anm. 42; Benkard PatG, 5. Aufl., § 7 Rdn. 26;
 KrauBe/Kathlun/Lindenmaier PatG, 5. Aufl., § 7 Anm. 19).
Unterstellt man, daB die Firma Cosll® GmbH ein Vor-
benutzungsrecht gegeniiber dem Klagepatent besaf3, so h&t-
te die bBeklagte dieses Recht durch Ubertragung des Vor-
benutzungsrechtes mit dem zugehdrigen Betriebe oder durch
Verschmelzung mit der Firma CoSllllle erwerben kdnnen.

Das ist nicht geschehen. Die Ubertragung der Geschifts-
anteile der Firma Cod® von der bisherigen Eigentiimerin,
der Aktiengesellschaft flir Industriebeteiligungen, auf
der Cofilm® und des damit verbundenen Vorbenutzungs-
rechts nicht zur Folge. Ebensowenig kann aber die Be-
klagte auf Grund ihres wirtschaftlich beherrschenden
Einflusses auf die Coflll® GmbH deren Vorbenutzungs-
recht auch fiir ihren eigenen Betrieb in Anspruch nehmen.
Eine solche Mitbenutzung auf eigene Rechnung wlirde gera-
de zur Aufspaltung des Vorbenutzungsrechts filthren, die
nach der Rechtsprechung verhindert werden soll. Entgegen
der Meinung der Revision kann es deshalb hier, ebenso
wie es bei einem Konzernverhdltnis angenommen wird, nur
darauf ankommen, welcher Person ein Vorbenutzungsrecht
origindar durch Inbenutzungnahme der Erfindung oder durch
Treffen der dazu erforderlichen Veranstaltungen vor der
Anmeldung des Klagepatents oder durch reclitsgeschiéftliche
Ubertragung zusammen mit dem Betrieb oder Betriebsteil
von einem Berechtigten zusteht. Ohne Rechtsirrtum haben
Landgericht und Oberlandesgericht deshalb festgestellt,
daB ein von der Firma Co@# CnbH abgeleitetes Vorbe-
nutzungsrecht in der Person der Beklagten nicht entstan-
den ist.
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Die Revision kann schlieBlich auch nicht darauf
gestiitzt werden, dafBl die Firma CoS@llR sich der
‘Beklagten als '"verlidngerter Werkbank" bedient habe,
"da nicht behauptet ist, daB Herstellung und Vertrieb
im Namen und fiir eigene Rechnung der Firma Coflliiiimy
erfolgt seien.

IT.

Die auf die §§ 286, 551 Ziff. 7 ZPO gestiitzte
Riige der Beklagten, das Berufungsgericht habe die
Ablehnung eines origindren Vorbenutzungsrechtes der
Beklagten - nicht abgeleitet von den Firmen E1 NGy
oder Co@ii® - nicht begriindet, ist ebenfalls nicht
berechtigt. In erster Instanz hat die Beklagte zu die-
ser Behauptung keine niheren Tatsachen vorgetragen.
In der Berufungsbegriindung hat sie (S. 2 - 4) fiir ihren
Sachvortrag zur eigenen Vorbenutzung Beweis angeboten
durch Benennung der Zeugen Fr#lll und Rigjy. Auf den
letzteren hat sie verzichtet (Schriftsatz vom 31.10.1962).
" Der Zeuge Fri# hot ausgesagt, daB eine von seinen
Versuchen unabhidngig arbeitende Entwicklungsgruppe bei
der Beklagten "bezliglich des in Frage stehenden Schaum-
stoffes™ nicht tidtig gewesen sei (Protokoll vom
24, Mai 1962 S. 10). Damals laufende Versuche zweier
Herren der Beklagten auf anderem Gebiet seien Betriebs-
geheimnis. Vorhandenes Silikondl hat das Berufungsge-
richt nicht als Indiz fiir eine Verwendung von Silikon-
81 zur Porenregulierung gewertet, weil es auch als
Trennmittel benutzt worden sein k&nne. Alles, was an
entsprechenden Veranstaltungen bei der Beklagten fiir
die Zeit nach dem 1. Januar 1954 behauptet wird, be-
traf ersichtlich die Welterfiihrung einer entsprechenden
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Entwicklung bei der Firma ElJiNmsssmme. Denn im Zuge
ihrer Ubernahme sollen nach der Einlassung der Beklag-
‘ten in der Berufungsbegriindung (S. 2 - 6) Anfang 1954
Maschinen und Einrichtungen fiir die erforderliche Fa-
brikation gekauft bzw. iUbernommen und vor allem Fach-
krifte von der Firma ElENNNEENe in die Beklagte iiber-
nommen worden sein (Berufungsbegriindung S. 3 unter Hin-
weis auf S. 8).

Da die Beklagte zur Frage eines origindren Vorbe- -
nutzungsrechts fiir die Zeit vor dem 1. Januar 1954 keine
substantiiertenvBehauptungen aufgestellt hatte, bestand
fiir das Berufungsgericht insoweit keine Veranlassung zu
einer besonderen Begriindung. Fiir die Zeit nach dem
1. Januar 1954 bis zur Anmeldung des Klagepatents am
9. April 1954 hat das Berufungsgericht den insbesondere
in das Wissen des Zeugen Fri gelegten Sachverhalt,
der sich sowohl auf ein eigenes als auch im Zusammenhang
mit frilheren Vorgingen rlickschauend auf ein von der Firma
ElouniiiENNmEy 2bgeleitetes Vorbenutzungsrecht bezog, ein-
gehend gewlirdigt und aus allem ohne Rechtsverstof den
SchluBl gezogen, dafBl mangels bewiesener Vorbenutzungs-
handlung die Beklagte sich auf eigene Vorbenutzung nicht
berufen k¥nne (BU S. 15). Sonach hat das Berufungsgericht
seine Folgerung, daB der Beklagten ein origin#r erworbenes
Vorbenutzungsrecht nicht zustehe, eingehend begrilindet.
Die Riige mangelnder Begriindung ist mithin unberechtigt.

- IITI.
Die Revision wendet sich schlieBflich mit verfahrens-

rechtlichen Riigen (§§ 139, 286 ZP0) dagegen, daB die
Vorinstanz auch ein von der Firma El GRS -bgc-
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leitetes Vorbenutzungsrecht nicht als bewiesen an-

gesehen hat.

, Das perufungsgericht ist in seiner Begriindung da-
von ausgegangen, dal Beweisschwierigkeiten der De-~
klagten infolge der lange zurilickliegenden Zeit und
wegen des Fehlens schriftlicher Aufzeichnungen und
Rezepturen nicht zu geringeren Anforderungen an den
Nachweis eines Vorbenutzungsrechtes fithren konnten

(BU 8. 1%). Es hat aus einer Reihe von Umstidnden ge-
folgert, daB die Sachdarstellung der Beklagten Zweifeln
unterliege. Die Aussagen des zweimal vernommenen Zeugen
Fri® hat dasg Berufungsgericht dahin gewlirdigt, daB
er die Tatsachen wahrheitsgemidl wiedergegeben haben
konne; gleichwohl habe das Gericht nicht in einer Jjeden
verniinftigen Zweifel ausschlieBenden Weise seinen Aus-
sagen entnehmen konnen, dafl es auch so gewesen sei

(BU S. 14). Vor allem habe FrilllR in einem entschei-
denden Punkt seine ursprﬁngliche‘Aussage, er habe 1953
mit Herren der Firma Ba@jl iiber eine Verwendung von
Silikondl zur Porenregelung gesprochen, nach Vernehmung
dieser  Zeugen widerrufen und zugeben miissen, daf nur
‘iiber Silikonsl als Trennmittel gespfochen worden sei

(BU S. 10). Dariiber hinaus begegne die Aussage Fr s,
daBB ein S auf den Unterlagen fiir die Lieferung von
Schaumstoffen vor der Anmeldung des Klagepatents den
Zusatz von Silikondl bei der Herstellung bedeutet habe,
Zweifeln. Hinsichtlich der Typenbézeichnung NSM h&atten
Friebel bzw. die Beklagte ihre Erkldrungen insofern ge-
gndert, als sie zundchst das M als Mittelpore und auf
den Vorhalt, dafl auch grob- und feinporige Ware so an-
geboten worden sei, ganz allgemein als "Material" ge-
deutet h#tten (BU S. 11, 12). Gewichtiger sei die Un-
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stimmigkeit, daB ausgerechnet der mit S bezeichnete
Schaumstoff, also der angeblichen Erfindung entsprechen-—
de Ware, in einem Schreiben vom 17. Februar 1954 an

das Alkor-Werk als minderwertig und deshalb billiger
angeboten worden sei gegeniiber einer Ware, die, wie

das Fehlen eines S erkennen lasse, keinen‘Silikqnﬁl—
zusatz enthalten habe. Die vom Zeugen FrgllR aufge-
stellte These - S = Silikonzusatz -~ habe die Beklagte
iiberdies selbst in Frage gestellt mit ihrer Einlassung,
die im Friihjahr 1954 datierten Rechnungen seien in den
betriebsinternen Abkiirzungen nicht typisch und beispiel-
gebend, weil die Beklagte sich damals nach Ubernahme

der Firma El@Higiiismm in der Umstellung befunden habe
(BU 8. 17).

Die Beklagte riigt, daB der Zeuge Friliik auf Grund
gseines schriftlichen Berichts vom 12. Januar 1963 mit
Nachtrdgen, der MiSverstdndnisse {iber seine friiheren
Aussagen hidtte aufkldren konnen, nicht antragsgemiB
nochmals vernommen worden sei. Ferner hdtte das Gericht
der AuBerung FrillBs in dem genannten schriftlichen Be-
richt nachgehen miissen, die Bafildwerke kdnnten seine
Darstellung iliber die optimale Reif3ifestigkeit von PT-Ma-
terial (S. 6 des berichts) bestdtigen. SchlieBlich hitte
das Gericht gemsB ihrem Antrag einen Sachverstindigen
dazu horen miissen, dafl "Schwdmme von derjenigen Beschaf-
fenheit, die die Beklagte heute als Tuba-Schwimme bezeich-
net, ... ohne Silikondl als Regler der PorengréBe nicht
erzeugt werden k&nnen" (Schriftsatz vom 5. Februar 1963
S. 4). Die auf die §§ 139 und 286 ZPO gestiitzten Verfah-
rensriigen greifen nicht durch; von einer besonderen Be-
griindung konnte nach Art. 1 Ziffer 4 des Gesetzes zur
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Entléstung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen
vom 15. August 1969 abgesehen werden.

Iv.

Die Revision der Beklagten war deshalb zuriick-
. zuweisen. '

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO.
Spreng Tristedt ClaBen

Bruchhausen Ochmann
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