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Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

PatG 1981 § 8

- Objekttrager -

}7: ' Dem auf Ubertragung bzw. Abtretung klagenden Erfindungs-
b besitzer kann entgegengehalten werden, er habe kein sach-
liches Recht an der. Erfindung und deshalb auchbkein'Recht
auf das Patent.
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X ZR 16/90 Verkiindet am:

UR’I‘EIL 30. Oktober 1990
Meyer
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschédftsstelle

in dem Rechtsstreit

der . Gerhard Me@@ Glasbearbeitungswerk GmbH & Co. KG, ge-
setzlich vertreten durch die Gerhard Medll} GmbH, diese
gesetzlich vertreten durch ihre Gesch&dftsfilhrer Ernst-

Glnther Ja@® und Jiirgen Bod®, Sa_ Strafse W,
BralENE.

Kl4gerin und Revisionskligerin,

- ProzeBbevollméchtigte: Rechtsanwidlte Dr. SNENNNED
und Dr . NN -

gegen

die Waldemar XKn@lM Glasbearbeitungs GmbH & Co. KG, gesetz-
lich vertreten durch die Waldemar Kn@llllh Glasbearbeitungs-
Verwaltungs GmbH, diese gesetzlich vertreten durch ihren

Geschiftsfiihrer Waldemar Kn- Vol - ratc @
Brlllllll.ll

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeSbevollmichtigte: Rechtsanwdlte Dr. D
' und (IS -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 30. Oktober 1990 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter BrodeBer,
Rogge, Dipl.~-Ing. Frhr. von Maltzahn und Dr. Jestaedt

-flir Recht erkannt:
Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivil-
senats des Oberlandesgerichts Braunschweig
vom 21. Dezember 1989 wird auf Kosten der
Kl&gerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien befassen sich mit der Herstellung von
Deckglé&sern und Objekttrdgern. Persdnlich haftender Gesell-
schafter der Klégerin war bis 1985 Gerhard Mc@ll. Dieser
veraﬁﬁerte mit Vertrag vom 26. April 1985 seinen Gesell-
schaftsanteil an die Sy Deutschland GmbH i.G..

. Der Geschdftsfiihrer der Kcmplementéf-GmbH der Beklag-
ten, Waldemar Kn{l@, var bis zum 30. Juni 1987 Betriebs-
fiihrer bei der Kl&gerin. '

Die Beklagte meldete am 17. Juli 1987 unter der Be-
zeichnung "Objekttrdger" ein Gebrauchsmuster an, dessen
Gegenstand nach Schutzanspruch 1 ein

"Objekttriger in Form einer zumindest angenihert
rechteckigen Glasscheibe, gekennzeichnet durch einen
runden Kantenschliff an zumindest den L&ngskanten"
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ist. Das Gebrauchsmuster G 87 09 820 wurde am 10. Septem-
ber 1987 eingetragen und am 22. Oktober 1987 bekannt

gemacht.

Die Klidgerin hat von der Beklagten Ubertragung des Ge-
brauchsmusters und Zustimmung zur Umschreibung in der Ge-
brauchsmusterrolle verlangt. Nach Klagezustellung hat die
Beklagte mit Schreiben vom 23. Dezember 1988 gegeniiber :dem
Deutschen Patentamt auf die Rechte aus dem Gebrauchsmuster
verzichtet. Das Gebrauchsmﬁster wurdé‘geléscht. Die Klé&gerin
hat den Rechtsstreit in der Hauptsache fiir erledigt erklart.
Die Beklagte hat sich nicht angeschlossen. ' '

Die Kligerin hat die Auffassung vertreten, das Ge-
brauchsmuster stehe ihr zu, und behauptet, sie sei durch
widerrechtliche Entnahme der Beklagten in ihrem Erfindungs-
besitz verletzt. Schon seit 1971 seien in ihrem Unternehmen
Objekttrédger an ihren Léngskanten‘mit einem runden Schliff
versehen worden. Zahlreiche Muster seien vorhanden gewesen.
Die Versuche, runde Kanten zu schleifen, seien auch nach dem
Eintritt Knittels in das Unternehmen der Kligerin fortge-
setzt worden. Sie hdtten nur deshalb zu keinem Erfolg ge-
fiilhrt, weil es, auch aus Kostengriinden, nicht mdglich ge-
wesen sei, mit rundem Kantenschliff versehene Objekttriger

konkurrenzfghig auf den Markt zu bringen.

Die Kl&gerin hat beantragt,

festzustellen, daB der Rechtsstreit in der
Hauptsache erledigt ist.
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Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten. Sie hat
entgegnet, die Klage sei von Anfang an unbegriindet gewesen, .
weil die Kl&dgerin zur Geltendmachung des Vindikationsan-
spruches nicht aktivlegitimiert sei. Das zur Herstellung
der Objekttr&ger mit runden Kanten erforderliche Know-how
sei durch Ziffer 8.6 des zwischen Meql und der Sy@R GmbH
geSchlossenen Ubertragungsvertrages vom 26. April 1985 nicht
erfaBt, da die Versuche zur Herstellung von Objekttr&igern
mit rundem Kantenschliff zu diesem Zeitpunkt l&ngst einge-
stellt gewesen seien. Es sei auch nicht richtig, das8 die
Kl&dgerin jemals die Herstellung eines Objekttrédgers mit
rundem Kantenschliff angestrebt habe. Bei den von Mc@GEEN
ab 1971 gemachten Versuchen zur Bearbeitung von Objekttri-
gern mit Kantenschliff sei es lediglich darum gegangen, den
Arbeitsvorgang zu rationalisieren und zwei parallele Kanten
in einem Arbeitsgang zu schleifen. Die Kanten seien dabei in
Form eines Dachschliffs ausgefiihrt wo:den..Die Beklagte hat
weiter die Schutzfihigkeit der dem geldschten Gebrauchsmu-
ster zugrundeliegenden Erfinduhg bestritten. Objekttriger
mit rundem Kantenschliff seien schon vor dem Anmeldetag in
Ostasien hergestellt und in der Bundesrepublik vertrieben

worden.

Das Landgericht hat die Erledigung der Hauptsache fest-
gestellt. ‘

Mit ihrer Berufung hat die Beklagte die Aktivlegitima-
tion der Kligerin, eine widerrechtliche Entnahme sowie die
Schutzfdhigkeit des Gebrauchsmusters bestritten. Die Klidge-

rin ist dem entgegengetreten.



Das Oberlandesgericht hat das Urteil des Landgerichts
abgedndert und die Klage abgewiesen. Hiergegen wendet sich

die Kl&gerin mit der zugelassenen Revision. Sie beantragt,

unter Aufhebung des Berufungsurteils die
Berufung der Beklagten zurickzuweisen,

hilfsweise den Rechtsstreit zur anderwei-

ten Verhandlung und Entscheidung an das
Berufungsgericht zurilickzuverweisen.

Die Beklagte bittet um Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde:
Die zugelassene Revision hat keinen Erfolg.

1. Das Berufungsgericht hat die Klage als von Anfang an
unbegriindet angesehen, weil ein Vindikationsanspruch der |
Kl&gerin aus den §§ 13 Abs. 3 GebrMG, 8 PatG nicht bestanden
habe. Es hat ausgefiihrt, fiir die Aktivlegitimation reiche
der bloBe Erfindungsbesitz nicht aus. Dem auf ibertragung
klagenden Erfindungsbesitzer kénne entgegengehalten werden,
er habe kein sachliches»Recht an der Erfindung} und deshalb
kein Recht auf das Schutzrecht. Mcillllh, der Erfinder der
rundgeschliffenen Kanten bei Objekttrdgern, habe durch die
Versuche im Unternehmen der Kl&dgerin dieser zwar Erfindungs-
besitz vermittelt, jédoch die Erfindung weder als geschidfts-
flihrender Gesellschafter stillschweigend noch durch Vertrag
vom 26. April 1985 auf die Kldgerin ilibertragen, so daB diese
kein sachliches Recht an der Erfindung erworben habe.




2. Die Revision meint demgegeniiber, das Berufungsge-
richt habe nicht berilicksichtigt, das die Kiégerin ihren Er-
findungsbesitz berechtigt vom Erfinder ableite. Sie sei als
berechtigte Erfindungsbesitzérin einer widerrechtlichen Ent-
nahme durch die Beklagte ausgesetzt und sei dadurch in ihren
Rechten verletitvworden. Solange die Rechte des befugten Er-
findungsbesitzers nicht mit den Rechten des Erfinders selbst
kollidierten, sei nach § 8 PatG auch der Erfindhngsbesitzer
~als der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte berechtigt,
den Abtretungs- bzw. Ubertragungsanspruch gegen den Ver-

letzer geltend zu machen.

Das Berufungsgericht habe ferner unter Verletzung der
§§ 286, 139 ZPO und der anerkannten Beweisregeln verkannt,
daB der Kldgerin ein sachliches Recht an der Erfindung zu-
stehe. Sie habe in den Instanzen wiederholt vorgetragen, dasB
der Erfinder Me@i) auf eine Anmeldung des Schutzrechts ver-
zichtet,und dieses als Know-how in sein Unternehmen einge-
bracht habe. Im Ubrigen sei ein persdnlich haftender Gesell-
schafter in aller Regel aus Gesellschaftsrecht verpflichtet,
die Rechte an Erfindungen, die in der Gesellschaft unmittel-
bar verwertbar seien, in die Gesellschaft einzubringen. Das
Berufungsgericht habe dieser Frage nachgehen miissen, wenn es
den Vortrag der Klégerih als unzureichend habe ansehen

wollen.
3. Die Riligen der Kl&gerin greifen nicht durch.

a) Zutreffend hat das Berufungsgericht angenommen, daB
ein Erfindungsbesitzer nach §§ 13 GebrMG, 8 PatG nur dann




einen Anspruch auf Ubertragung des Rechts geltend machen
' kann, wenn er sachlich berechtigt ist.

§ 8 PatG gewdhrt bei nicht berechtigter Anmeldung und
bei widerrechtlicher Entnahme sowohl dem sachlich Berechtig-
,ten,'d.h. dem Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger, als
auch dem Erfindungsbeéitzer, der sein Recht zum Erfindungs-
besitz befugt vom sachlich Berechtigten herleitet, den Ab-
tretungs- bzw. Ubertragungsanspruch. Dem auf {bertragung
klagenden Erfindungsbesitzer kann jedoch entgegengehalten
werden, er habe kein sachliches Recht an der Erfindung und
deshalb auch kein Recht auf das Patent. Gesetzgeberischer
zweck des § 8 PatG ist es ndmlich, das Auseinanderfallen von
sachlichem und formellem Recht zu vermeiden. Das Patent soll
derjenige erhalten, dem das Recht an.der Erfindung sachlich
zusteht (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz,

8., Aufl. § 8 Rdn. 4 m.w.N.; Bernhardt/KraBer, Lehrbuch des
Patentrechts, 4. Aufl. 'S. 216; Ohl, Die Patentvindikation im
deutschen und europdischen Recht, S. 25; a.A. Lindenmaier/
Weiss, Patentgesetz, 6. Aufl. § 5 Rdn. 4; Klauer/Mdhring/
Hesse, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. §-5 Rdn. 8; Busse,
Patentgesetz, 4. Aufl. § 4 Anm. 26). Wie in der Amtlichen
Begriindung zum Patentgesetz 1936 (B1PMZ 1936, 104 f.) zum
Ausdruck gekommen ist, billigt das Gesetz dem Erfindungsbe-
sitzer einen Anspruch lediglich aus Grinden der Beweiser-
leichterung zu, schlieBt aber den Einwand fehlender Rechts~-
inhaberschaft nicht aus. Entgegen der Auffassﬁng der Klage-
rin zielt der Abtretungs- bzw. Ubertragungsanspruch, wenn er
auf widerrechtliche Entnahme gestiitzt wird, auch nicht als
eine Art Besitzstdrungsklage auf vorliufige Wiederherstel-




lung eines tatsdchlichen Zustandes. Der Erfindungsbesitzer .
hat lediglich die tats&dchliche Méglichkeit, die Erfindung zu
benutzen, weil er die fertige Erfindung kennt oder jeden-
falls {iber Unterlagen verfiigt, auS denen er die Kenntnis
erlangen kann. Ist der Erfindungsbeéitzer nicht zugleich
auch sachlich Berechtigter, so wird er durch die widerrecht-
liche Entnahme, also durch die unberechtigte Anmeldung des
Schutzrechts seitens eines Dritten, nicht verletzt; denn
Verletzter kaﬁn nur der'sein, dessen Anmeldungsrecht durch
die Handlung des Dritten beeintréchtigt wird. Einem sachlich
nicht berechtigten Erfindungsbeéitzer gleichwohl einen An-
spruch éus}§_8 PatG zuzubilligen, widersprédche der Ziel-
setzung destesetzes, weil das Auseinanderfallen von sach-
lichem und formellem Recht nicht Vermieden, sondern dem Er-
findungsbesitzer seinerseits gegeniiber dem Berechtigten
lediglich die Position eines widerrechtlich Entnehmenden
verschafft wlirde. Deshalb kann der Abtretungs- bzw. ttber-—
tragungsanspruch dem Erfinduﬁgsbesitzer'nur zﬁgesprochen
werden, wenn dieser zugléich sachlich berechtigt iét, das

Patent zu erwerben.

b) Ohne Rechtsfehler hat das Berufuhgsgericht auch
festgestellt, daB der Kldgerin kein Recht an der Erfindung
zusteht. Unstreitig ist Me{@ill der Erfinder der rundge-
schliffenen Kante bei Objekttridgern. Dieses Recht an“der'
Erfindung hat Mell.l, wie das Berufungsgericht angenommen
.hat, nicht zugunsten der Kl&gerin dadurch aufgegeben, daB8 er
als geschédftsfiihrender Gesellschafter bei der Kldgerin Ver-
‘suche initiierte, die eine industrielle Herstellung des be-
sonderen Kantenschliffs ermdglichen sollten. Er hat dadurch
zwar der Kl&agerin den Erfindungsbesitz verschafft. Die In-
kenntnissetzung der Kl&gerin von der Erfindung allein genligt




jedoch nicht, auch eine Ubertragung des Rechts an der Erfin-
dung und damit des Rechts auf das Gebrauchsmuster annehmen

zu kdnnen.

Diese Erwdgungen des Berufungsgerichts beruhen entgegen
der Ansicht der Revision auch nicht auf einem Verfahrensfeh-
ler. Die Kligerin hat behauptet, Erfindungsbesitzerin zu
sein, und beansprucht von der Beklagten Ubertragung des Ge-
brauchsmusters. Dazu hat sie n&her behauptét, schon seit
1971 seien in ihrem Hause Objekttrdger mit rundgeschliffenen
Kanten hergestellt worden. Der Erfinder Mc@®, der damals
persdnlich haftender Geseiischafter war, habe die Idee,
Objekttrédger mit runden Kanten zu versehen, in die Gesell-
schaft als Know-how eingebracht. Sowohl das Landgericht als
auch das Berufungsgericht haben diesen Vortrag der Kl&gerin
dahin gewilirdigt, behauptet sei befugter Erfindungsbesitz.
Ein sachliches Recht an der Erfindung hat die Kl&gerin hin-
gegen nie ausdriicklich behauptet. Sie hat zudem keine kon-
kreten Anhaltspunkte dargelegt, warum und unter welchen Umf'
stdnden der geschédftsfiihrende Gesellschafter Medlll} seine
Erfindung der Kl&gerin ﬁbertragen haben kdnnte. Die Revision
bezeichnet solche Anhaltspunkte im Vortrag der Kligerin

nicht.

c) Eine andere Beurteilung l&8t auch der Geéichtspunkt
einer gesellschaftsrechtlichen Verpflichtung des persdnlich
haftenden Gesellschafters, unmittelbar verwertbare Erfin-

dungen der Gesellschaft zu libertragen, nicht zu.

Der Senat hat bereits in seinem Urteil vom 16. Novem-
ber 1954 (GRUR 1955, 286, 289 - Kopiergerdt) die von der -
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Revision angefﬁhrten,.auf die Entscheidung‘des Reichsge=
richts (RGZ 136, 415) 'gestiitzten Grundsé&dtze, wonach die
Regeln der Diensterfindung erst recht auf eine Gesellschaf-
tererfindung Anwendung finden, nicht geteilt. Vielmehr |
Wachse das Recht an der Erfindung eines persdnlich hafténden
Gesellschafters und das Recht auf das Patent nicht ohne wei-
teres dem Gesellschaftsvermégen zu. Durch die fir Dienst-
erfindungen getroffenen Sonderregelungen des ArbEG werde

die Gesellschaftererfindung nicht beriihrt. Sie ungerliége"'
der freien Vefeinbarung. Der Gesellschafter sei nicht

- ausnahmslos - verpflichtet, ﬁbér die Erfindung zugunsten
der Gesellschaft zu verfiigen. Nach Sinn und Zweck des Ge-
sellschaftsvertrages koénne aber die Annahme einer Voraus-
verfﬁgung zﬁgunsten der Gesellschaft oder die Annahme einer
schuldrechtlichen Verpflichtung zur Ubertragung der Erfin-
dung auf die Gesellschaft gerechtfertigt sein.

Umstdnde, die eine solche gesellschaftsrechtliche
Pflicht des Erfinders Mc@i® kraft Gesellschaftévertrages
hdtten begriinden oder die nach dem im Immaterialgiiterrecht
allgemein\geltenden Zwecklibertragungsgrundsatz die Annahme
‘der Schutzrechtsiibertragung auf die Kldgerin hétten recht-

fertigen kdnnen, hat die Kldgerin.in den Vorinstanzen nicht

vorgetragen.




4. Die Berufung der Kldgerin ist daher mit der Kosten-
folge aus § 97 Abs. 1 ZPO zuriickzuweisen.

Bruchhausen - BrodeBer Rogge

Maltzahn , Jestaedt
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