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PatG § 7

Furopareise

a) Der Erwerb eines Vorbenutzungsrechtes durch Feilhalten
eines Gerdies nach der geschiitzten Erfindung hédngt nicht
davon ab, daB ein zu Angebotszwecken vorgclegtes Muster,
in dem dic Erfindung verkdrpert war, den angesprochenen
Interessenten die Erfindung offenbarte.

b) Sind der Patentanmeldung Benutzungshandlungen vorausge—
gangen, dann steht deren voriibergehende Unterbrechung
dem Erwerb einces Vorbenutzungsrechtes nicht entgegen.

c) Sind Veranstaltungen zur Benutzung einer Erfindung im
Inland nicht bis zur Anmeldung des Patents fortgefihrt
worden und ist infolgedessen ein auf die alsbaldige Be-
nutzung der Erfindung gerichteter Wille im Zeitpunkt
der Anmeldung nicht festzustellen, so kommt ein Vorbe-
nutzungsrecht auch nicht dadurch zum Entstehen, daB
sokche Veranstaltungen im Ausland fortgefithrt worden
sind.

BGH, Urt. v. 28, Mai 1968 - X ZR 42/66 - QLG Hamburg
LG Hamburg



BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

ZR_42/66 URTEIL Verkiindet am

28, Mai 1968
Oechsler,
Justizangestellte

: als Urkundsbeamter
in dem Rechtsstreit der Geschiftsstelle

der Firma Flectronics Incorporation of the State
of , vertreten durch ihren Pr&sidenten
Hugh ) QD riace, QD rark, @ /vsa,

Kldgerin und Revisionskligerin,

- ProzeBbevollmédchtigte: Rechtsanwdlte Dr. -und
Dro -

gegen

die Firma Haus fiir Horgerdte VD v KG,
vertreten durch den perstnlich tenden Gesellschafter
Werner VD, 5 strade @ -~ @

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwdlte Prof. I, -
und Dro --'o »



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

o{f

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat auf die miindliche Verhandlung vom 9. Mai 1968 unter
Mitwirkung des Senatsprdsidenten Dr. Spreng und der Bundes-—
richter ClaBen, Triistedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

Auf die Revigion der Klidgerin wird das Urteil
des 3. Zivilsenats des Hanseatischen QOber-
landesgerichts in Hamburg vom 12. Mai 1966
aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch iiber die
Kogten des Revisionsverfahrens, an das Beru-
fungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbegtand:

Die Parteien stellen elektromagnetische Horgerdte und
die dazu erforderlichen Teile, wie 2z.B. HOrer, her und
vertreiben diese. Die Beklagte ist Inhaberin des am
19, Juli 1955 angemeldeten Deutschen Bundespatents 1 041 087,
dessen Anmeldung am 16. Oktober 1958 bekanntgemacht und
dessen Patentschrift am 2. April 1959 ausgegeben worden
ist. Das Patent betrifft einc elektromagnetische Horvor-
richtung, insbesondere HOrbrille. Sein Patentangpruch 1
Tautet:

"Elektromagnetische Horvorrichtung, insbesondere
Hoérbrille, bei welcher der wvon einer durch ein
Magnetsystem erregten Membran erzeugte Schall
von der Membran aus mittels einer rohr- oder
schlauchformigen Luftleitung auf einen Ohrein-
satz Ubertragen wird, dadurch gekennzeichnet,
dall der Schallableitungsangchluf8 und das Magnet-
gystem auf derselben Seite der Membran angeord-
net sind."
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Die am 4. August 1954 in den USA gegrindete Kligerin
nat bei der I(jjll @ Products Inc. (I.R.P.I.)
fiir ihre Rechnung Horhilfen entwickeln lassen. 3ie hat
Hérer hergestellt und an deutsche Hersteller von Horge- -
riten geliefert, bei denen der SchallableitungsanschluB
und das Magnetsystem im Horer auf derselben Seite der
Membran angcordnet sind. Die Beklagte hat eine Reihe
deutscher Hersteller wegen der Herstellung von HOrgerdten
unter Verwendung der von der Klédgerin gelieferten Horer
wegen Patentverletzung in Anspruch genommen.

Die Kldgerin hdlt sich filir berechtigt, ihre unter
den Schutzanspruch des Patents der Beklagten fallenden
Hoérer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland fecilzuhalten,
anzubieten und in den Verkehr zu bringen, weil ihr ein Vor-
benutzungsrecht zustehe., Dazu hat sie vorgebracht:

Im Sommer 1954 habe die I.R.P.I. in ihrem Auftrage
die Entwicklungsarbeiten zur Herstellung in Horbrillen
verwendbarer Mikrofone und Horer aufgenommen. Diese
hitten im Mirz und April 1955 zur Fertigstellung der den
heute hergestellten Hérern entsprechenden Modelle gefiihrt,
die auf ihre Eigenschaften und Kennwerte getestet worden
seien. Nach Festlegung der zur Serienherstellung bestimmten
Grundtypen nach Art und Form, der Ermittlung ibrer physi-
kalischen und elektrischen Eigenschaften und der Kalku-
lation ihrer Herstellungskosten habe ihr Pr#sident
K@ dcr zugleich Prisident der I.R.P.I. ist, in
ihrem Auftrage und auf ihre Rechnung im April 1955 eine
Reise nach Europa unternommen, um den Markt zu priifen
und fiir ihren Absatz Geschdftsverbindungen anzukniipfen.
Bei dieser Gelegenheit habe K@i in der Bundesrepublik
Deutschland am 28. April 1955 bei der Beklagiten mit deren
danaligem Chefingenieur F und am 29, April 1955 mit
dem Ingenieur H- von der Firma w- verhandelt, den




-4 -

spidter nach Deutschland gelieferten Horern entsprechende
Muster vorgezcigt, diese zur Herstellung von Horbrillen
und am Kopf zu tragenden Horhilfen zum Kauf angeboten,
Mengenpreise bei Abnahme von 1,000 Stlick und Lieferzei~
ten mitgeteilt und detaillierte Angaben ilber Frequenz-—
abhingigkeit und Empfindlichkeit gemacht. Der Beklagten
habe er angeboten, die vorgezeigten Muster zu testen.
Pas alles ergcbe sich aus den von der Klédgerin vorge-~
legten sktennotizen, diec K@i unmittelbar nach den
Geschidftsbesuchen angefertigt habe. In der Zeit zwischen
dem 29, Juni und 6. Juli 1955 habe sie, die Kldgerin,
filhrende amerikanische Gerdtehersteller mit Zeichnungen
und funktionsfdhigen Mustern der streitigen Horer zu
Testzwecken versorgt. Im September 1955 habe sie der
Beklagten erneut ihre Horer angeboten. Ab 13, September
1955 bis Endc 1955 habe sie derartige Horer an 9 euro-
piische Firmen versandt. Die Firma SEJ-Reiniger habe
am 10. Oktober 1955 einen grdBeren Posten dieser Horer
bestellt. Die Klagerin wolle in Kiirze die Belieferung
des europdischen Markts ihrer Tochtergesellschaft K¢l
Flectronics Limited, London, iiberlassen und dieser ihren
auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland gerichte-
ten Gewerbebetrieb unter AusschluB des eigenen Vertriebs
nach Deutschland iibertragen.

Die Klidgerin hat beantragt,

das Gericht moge gegeniiber der Beklagten

feststellen, daB die Klédgerin berechtigt

ist,

1. ohne Riicksicht auf das Deutsche Patent
Nr. 1 041 087 der Bgklagten, angemeldet
am 19. Juli 1955, 'in der Bundesrepublik
Deutschland und in West-Berlin elektro-
magnetische HOrer fir Schwerhtrigengerd-
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te, insbesonderc Horbrillen, feilzuhal-
ten, anzubieten oder in den Verkehr zu
bringen, beli denen

a) in einem Geh#use eine schwingfihige
Membran und auf der einen Seite der
Membran ein die Membran zu Schwin-
gungen anregendes FElektromagnet-—
system angeordnet ist und

b) ein rohrférmiger Schallableitungsan—
‘schluB vorgesehen ist, der mit einem
Ende in eine an die Membran angrenzen-—
de Schallkammer miindet und mit einem
anderen Ende aus dem Gehduse so her-
ausgefihrt ist, dal an dem herausragen-
den Ende eine zu einem Ohreinsatz fiih-
rende Schlauchleitung angeschlossen
werden kann, und

¢) der SchallableitungsanschluB auf der-
selben Seite der Membran wie das
Elektromagnetsystem angeordnet ist,
bezogen auf die Schwingungsachse der
Membran seitlich aus dem Gehiduse her-
ausgefiihrt ist und durch ein starres
AnschluBstiick mit abgewickeltem Schall-
fihrungskanal gebildet ist;

2, das Recht gemdB Antrag 1) auf die Firma
K@J» Electronics Limited, London, bei
gleichzeitiger Ubertragung des auf den
Vertrieb solcher elektronischer Hirer
- wie im Antrag 1) angegeben ist - im
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
und West-Berlin gerichteten Geschiéftsbe-
triebs unter AusschluB der weiteren
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eigenen Ausiibung ihres Vorbenutzungsrech-
tes in diesem Gebiet zu ilibertragen.

Die Beklagte hat Klageabweisung heantragt.

Sie hat bestritten, daB die Klidgerin oder ihr Pridsident
zur Zeit des Deutschlandbesuches im Bésitz des Erfindungs-
gedankens gewesen seien, bei einem Horer den Schallablei~
tungsstutzen und das Magnetsystem auf einer Seite der
Membran anzuordnen. Ein so konstruiertes Modell habe
K@ nicht bei sich gehabt, jedenfalls in Deutschland
die Konstruktion nicht hinreichend offenbart. Damals habe
die Klédgerin weder die Absicht gehabt, Horer mit den ge-~
nannten Merkmalen nach Deutschland zu vertreiben, noch
habe diese Absicht nach.dem Besuch fortbestanden. Es habe
sich lediglich um eine private Reise gehandelt, die neben-
bei zu rein informativen Geschidftsbesuchen genutzt worden

sei,

Das Landgericht hat die Klage - nach einer Beweis-
aufnahme und unter Verwertung der vom Prdsidenten der
Kldgerin in einem Rechtsstreit der Beklagten gegen die
Firme I Horgerdte, Kiel, 15 O 25/62 LG Hamburg, ge-
machten Zeugenaussage als Parteierkléirung der Kldgerin -
abgewiesel.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Kliégerin
guriickgewicsen. Mit der Revision verfolgt die Kligerin
ihre Klageantrdge weiter. Sie beantragt hilfsweise, die
Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das
Berufungsgericht zuriickzuverweisen, widhrend die Beklagte
um Zuriickwelsung der Revision bittet.
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Diec Revision fithrt zur Aufhebung des angefochtenen
Urteils und zur Zuriickverweisung an das Berufungsgericht,

I.

1. Die Revision riigt mit Recht, daB das Berufungs-
gericht der Kldgerin ein Vorbenutzungsrecht nach § 7 PatG
mit der Begriindung versagt hat, sie habe ihre mtglichexr-
weise im April 1955 bestehende Absicht, ihre Erfindung
im Inland alsbald gewerblich auszunutzen, wieder aufge-
geben bzw. zunidchst einmal wieder zurtickgestellt. Dicse
Begriindung triagt nicht die Versagung des Vorbenutzungs-
rechts, gsoweit die Kldgerin es damit beansprucht hat,
sie habe vor der Anmeldung des Patents der Beklagten
unter das Patent fallende Horer feilgehalten.

2, Die Entstchung des Vorbenutzungsrechts nach § 7
PatG setzt voraus, daB der Berechtigte zur Zeit der An-
meldung im Besitz der durch das Patent geschiitzten Er-
findung gewesen ist (BGH GRUR 1960, 546, 548 -~ Bierhahn;
1964, 496, 497 — Formsand II). Das unterstellt das Beru-
fungsgericht zugunsten der Kligerin. § 7 PatG verlangt
fiir den Erwerdb des Vorbenﬁtzungsrechts ferner, daf der
Erfindungsbesitz im Anmeldezeitpunkt durch Inﬁenutzung~
nahme oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen im
Inland betdtigt worden ist. Zu den hiernach maBgebenden
Benutzungshandlungen zdhlt auch das Feilhalten eines
Gegenstandes nach der gesdhﬁtzten Erfindung (BGH GRUR
1964, 491, 493 - Chloramphenicol mit n#herer Begriindung
und Rechtsprechungshinweisen). Das Feilhalten ist als
selbstédndige, dem Patentinhaber vorbehaltene Benutzungg-—
art anzusehen und nicht nur als bloBe dem Inverkehr-
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bringen vorausgchende Vorbereitungshandlung (BGH GRUR 1955,
87, 89 - Bickereimaschinen). Das gilt auch fir das Feil-
halten erst spiter zu importierender Gegenstédnde im Inland,
well auch eine derartige Benutzungshandlung dem Patent-
inhaber in § 6 PatG vorbehalten ist und damit unter den
iibrigen Voraussetzungen des § 7 PatG geeignet ist, die
Wirkung deg Patents einzuschrédnken. An der hierfiir in

RGZ 80, 15, 16 f gcgebenen Begriindung hat der Patent-
senat des Bundesgerichtshofs in seiner in GRUR 1964,

491, 493 -~ Chloramphenicol ~ abgedruckten Entscheidung
festgehalten. In § 6 PatG und demzufolge auch in § 7 PatG
wird der Begriff des Feilhsltens als ein "Feilbieten",
also ein "zum Kauf anbieten" verstanden; darunter kann
auch ein erfolgloses miindliches Eingelangebot fallen

(RG GRUR 1938, 770, 771; vgl. auch BGH GRUR 1960, 423,
426 ~ Kreuzbodenventilsidcke — zu § 6 PatG ergangen). Die
Voraussetzungen des Feilhaltens sind auch nicht schon
deshalb zu verneinen, weil dic Kldgerin im April 1955
nach dem eigenen Vorbringen noch nicht sogleich, sondern
erst in 90 oder 120 Tagen in der Lage war, die zum Kauf
angebotenen Hérer zu liefern, die noch hergestellt werden
muBten. Ein Feilhalten kann auch in dem 4nbieten der als-
bald herzustellenden und zu liefernden Ger#te gesehen
wverden, denn der Begriff des Feilhaltens setzt nicht
notwendig voraus, daBl der feilgehaltene Gegenstand be-
reits fertig vorhanden und im Inland vorridtig ist (BGH
GRUR 1960, 423, 425 m.w.Nachw. - Kreuzbodenventilsdcke).
Der Bundesgerichtshof hat in der angefilhrten Entschei-
dung ausgesprochen, bei groBen und teurcen Maschinen, die
nur auf Bestellung hergestellt zu werden pflegen, liege
ein Feilhalten im Sinne von § 6 PatG schon in dem An-
bieten der alsbaldigen Herstellung und Lieferung einer
Maschine durch den hierauf eingerichteten Betrieb des
Anbictenden (2a0 S. 425 r. Sp.). Das gilt auch fiir den
vorliegenden Fall, wo bereits Muster nach der geschiitzten
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Erfindung hergestellt waren und den Interessenten vorge-
legt worden sind, als die Lieferung grdBerer Mengen des
Spezialartikels angeboten wurde. Nach ihrem Vorbringen
war die Kldgerin damals mit ihrem Betrieb auf eine
Serienfertigung eingerichtet.

Der Tatbestand des Feilhaltens scheitert auch nicht
daran, daB das in Rede stehende Angebot der Kldgerin an
die Beklagte und an die Firma w. den angesprochenen
Fachleuten die in dem H6rergehiuse dem Blick verschlos-
sene Konstruktion nach der geschiitzten Erfindung nicht
derart offenbarte, dafl sic diese ohne Schwierigkeiten
erkennen konnten, wie das Landgericht festgestellt hat.
Dic Benutzungshandlung nach § 7 PatG braucht Dritten
den Erfindungsgedanken nicht notwendig zu offenbaren
(RGZ 80, 15, 17), denn ein Vorbenutzungsrecht wird nicht
etwa deshalb gewdhrt, weil der Vorbenutzer die vorbe-
nutzte Erfindung offenbart hat. Anders als bel der offen-
kundigen Vorbenutzung nach § 2 PatG kann auch eine Vor-
benutzungshandlung, die einen Dritten die Erfindung nicht
erkennen 1ldB8t, ein Vorbenutzungsrecht begriinden, wie das
Berufungsgericht zutreffend ausgefithrt hat. Wenn frither
ausgesprochen worden ist, daB beim Feilhalten zum Exrwerd
eines Vorbenutzungsrechts die zwecks Erlangung einer Be-
stellung vorgelegten Zeichnungen den Gegenstand so ver-
anschaulichen miiBten, daB sie die Merkmale der geschiitzten
Erfindung getragen haben (RG GRUR 1938, 770, 771), oder
wenn gesagt worden ist, ein eine Patentverletzung be-
grindendes Feilhalten miisse ersichtlich machen, daf der
Empfénger des Angebots die Maschine in einer patentver~
letzenden Form von dem Anbietenden crhalte (BGH GRUR 1960,
42%, 425 ~ Kreuzbodenventilsicke), dann ist das ersicht-
lich darauf zurilickzufiihren, daB in diesen Fillen allein
die Angebotsunterlagen odexr das Angebot selbst die Er-
findung verkdrperten. Ist, wie hier, ein Gerdt vorgelegt
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worden, in dem, wenn auch von auB3en dem Blick verschlos-
sen, die Erfindung verkSrpert war, so ist fiir die Erfiil-
lung des Begriffs des Feilhaltens und fiir den Erwerd

des Vorbenutzungsrechts nicht noch zusdtzlich zu ver-
langen, daB dem Angesprochenen die Erfindung aus dem
Angebot erkennbar war oder gar, daB er sie daraus er-—
kannt hat.

3. Der der Regelung des Vorbenutzungsrechts zugrunde
liegende Zweck ist darin zu sehen, daB Kraft, Zeit und
Kapital auf bestehende Anlagen, die entweder die Erfin-
dung bereits verwerten oder bei denen der ernstliche
Wille, sie zu verwerten, durch "Veranstaltungen zur Be-
nutzung" betdtigt worden ist, niecht umsonst aufgewandt
sein sollen und daB ein«solcher Besitzstand nicht durch
die Patentanmeldung eines anderen entwertet werden soll
(BGHZ 39, 389, 397 m.w.Nachw.. - Taxilan). Daraus ergibt
sich, daBl ein Schutzbediirfnis desjenigen, der eine Er-
findung vor deren Anmeldung zum Patent benutzt hatte,
nicht mehr besteht, wenn er die Benutzung im Zeitpunkt
der Anmeldung endgiiltig aufgegeben hat. Die Anwartschaft
auf das Vorbenutzungsrecht geht unter und ein Vorbe-~
nutzungsrecht entsteht demnach nicht, wenn die Benutzungs-
handlungen vor der Anmeldung des Patents eines Dritten
aus freien Stilicken endgiiltig aufgegeben worden sind
(BGH GRUR 1965, 411, 413 - Lacktrinkeinrichtung). Dem
ist der Fall der Aufgabe der Benutzung fiir eine vollig
unbestimmte Zeit gleichzustellen (RG GRUR 1943, 67, 68;
RGZ 123, 252, 255).

4, Eine derartige endgliltige Aufgabe der Benutzung
der geschiitzten Erfindung im Inland oder eine Aufgabe der
Benutzung fiir eine vollig unbestimmte Zeit hat das Beru~
fungsgericht jedoch nicht festgestellt. Es hat unter Hin-
wels auf ‘die Feststellungen des Landgerichts angenommen,

v Xty
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daB die Kldgerin ihre méglicherweise im April 1955 be-
stehende Abgicht, ihre Erfindung auch im Inland alsbald
gewerblich auszunutzen, wieder aufgegeben bzw. zunichst
einmal wieder zuriickgestellt habe. Die KlHgerin habe nach
den erfolglosen Angeboten von weiteren Bemiihungen zur Ver-
wertung der Erfindung zunichst einmal wieder Abstand ge-
nommen und es8 bei ihrem fritheren Vorhaben belassen, die
deutschen Hersteller von Horhilfen erst zu einem spédteren
Zeitpunkt, ndmlich im September 1955, fiir ihr Gerdt zu
interessieren, weil der Klédgerin der deutsche Markt im
April 1955 noch nicht reif fiir die Aufnahme ihrer Geridte
erschienen sei. Damit hat das Berufungsgericht keine end-
giltige Aufgabe der Benutzung oder eine solche auf vollig
unbestimmte Zeit festgestellt, sondern lediglich eine
voriibergehende Unterbrechung der Benutzung angenommen.
Eine solche reicht beli vorangegangenen Benutzungshand-
lungen und fortdauerndem Benutzungswillen zur Verneinung
des Vorbenutzungsrechts nicht aus (RGZ 80, 206, 207;

12%, 252, 255; RG GRUR 1937, 357 r. Sp.). Das Berufungs-—
gericht hat, wie oben dargelegt, seiner Auffagsung die
Dortdauer des Benutzungswillens der Kldgerin zugrunde

- gelegt.

5. Das angefochtene Urteil war deshald aufzuheben,
um dem Berufungsgericht Gelegenheit zu weiteren tatsich-
lichen Feststellungen zu geben. Dabei wird es sich der
Frage des Erfindungsbesitzes der Kligerin zuzuwenden
haben., Es wird priifen miiesen, ob die in Deutschland vor-
gelegten Muster der Horer die von der Kligerin behaupte-
ten Merkmale hatten und ob der Président der Kligerin die

ren Punkte wird sich das Berufungsgericht unter erschopfen-
der Verwertung des beiderseitigen Parteivorbringens auch
mit der Aussage des Zeugen F. auseinanderzusetzen
haben, der unter anderem bekundet hat, der Prédsident der
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Kldgerin habe sich bei seinem Besuch bemitht, bei der Be-
klagten ein Xaufinteresse hingichtlich der von ihm demon-
strierten Muster zu erwecken, dabei jedoch auflerordent-
lich hohe Preigse -~ mehrfach iiber den Eigenkosten der
Beklagten liegend - genannt (Seiten 3, 4 und 8 der Nieder-
schrift vom 19. November 1964). Auch der in der Nieder-
schrift vom gleichen Tage in der Sache 15 0 25/62 ent-
haltene Parteivortrag des Pradsidenten der Klédgerin wird
im Zusamnienhang mit seinen Aktennotizen liber die Besuche
in Deutschland (Anl. D, E, F1 und ¢ 1 in der Hiille am
SchluB der Akten) und mit der Aussage des Zeugen F-
(S. 11 und 12 der Niederschrift vom 19. November 1964 =
Bl. 114, 114 Rs. der Akten und auf Seite 4 der Nieder-
schrift vom gleichen Tage in der Sache 15 0 25/62 =

Bl. 117 Rs.) zu wiirdigen scin. Gegebenenfalls werden
dazu weitere Zeugen (vgl. den Beweigantritt E.R. C-
S. 11 des Schriftsatzes der Kldgerin vom 25. Februar 1966)
zu horen sein. Das Berufungsgericht wird dabei zu beach-
ten haben, daB gich die von ihm in einem anderen Zusam-—
menhang verwerteten Angaben des Prédsidenten der Klégerin
ilber den Bedarf auf dem Markt in den Vereinigten Staaten
und iiber die Kapazitdt des Unternchmens der Kladgerin

(S. 10 der Niederschrift vom 19. November 1964 in der
Sache 15 0 25/62 = BlL. 120 Rs. d.A.) nicht auf die hier
streitigen Horer, sondern auf die Horbrillen beziehen,
wie die Revision mit Recht riigt.

II.

1. Sofern das Berufungsgerich?t nicht zu der tatsich-
lichen Feststellung gelangt, daBl die Kligerin Horer mit
den von ihr behaupteten Merkmslen vor der Anmeldung des
Patents der Beklagten in der Bundesrepublik Deutschland
unter Erkldrung ihrer Lieferbereitschaft zum Kauf ange-
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boten (feilgehalten) hat, wird es sich der Priifung der
Frage zuwenden niissen, ob die von ihm festgestellten
Tatsachen als zur Inbenutzungnahme der geschiitzten Er-
Hisrzu miissen zwei Voraussetzungen erfiillt sein: Es
milssen erstens Veranstaltungen vorliegen, welche die Er-
findung im wesentlichen auszufiihren bestimmt sind, und
zweitens mufl daraus der ernstliche Wille erhellen, die
Erfindung alsbald zu benutzen (BGHZ 39, 389, 398 m.w.
Nachw. - Taxilan). Handlungen, die eine noch ungewisse
zukiinftige Benutzung vorbereiten und die erst Klarheit
dariiber schaffen sollen, ob die gemachte Erfindung inm
Inland gewerblich benutzt werden soll, die also dazu
dienen, den auf die gewerbliche Benutzung der Erfindung
im Inland gerichteten Willen erst zu bilden (z.B. durch
Ermittlung der inldndischen Marktverhdltnisse, des dorti-
gon Entwicklungsstandes und des Bedarfs), sind keine Ver-
anstaltungen im Sinne von § 7 PatG (vgl. BGHZ 39, 389,
%99 m.w.Nachw, ).

2. Das Berufungsgericht hat es, von dieser Beur-
teilungsgrundlage ausgehend, als sehr zweifelhaft be-
zeichnet, ob die Kldgerin mit dem Besuch ihres Prési-
denten in der Bundesrepublik Deutschland im April 1955
iberhaupt die ernsthafte Absicht verfolgt hat, die um~-
strittene Erfindung alsbald in Benutzung zu nehmen.
Unter Anfiihrung einer Reihe von Umstédnden hat das Be-~
rufungsgericht ausgefiihrt, es spreche mehr dafiir, das
sich die Kldgerin durch den Besuch ihres Priésidenten
in Deutschland im April 1955 {iber die deutschen Markt-
verhdltnisse sowie lber den Entwicklungsstand und das
Interesse an am Kopf zu tragenden Horhilfen unterrich-
tet habe, um den Gang ihrer cigenen Entwicklungsarbei-
ten und den Zeitpunkt der Aufnahme einer auch auf den
Bedarf in der Bundesrepublik Deutschland abgestellten
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Serienproduktion zu bestimmen. Es hat diesen Streitpunkt
jedoch zuletzt offen gelasgsen.

3. Bei der ohnehin notwendigen erneuten Uberpriifung
des Falles besteht die Gelegenheit, unter Ausschaltung
des Irrtums iliber die bereits erwdhnten Angaben des Prisi-
denten der Kligerin betreffend deren Kapazitdt in Hor-
brillen zu iiberpriifen, ob die Kl#gerin anlidflich des Be-
suches ihres Pridsidenten in der Bundesrepublik Deutsch-
land im April 1955 iiberhaupt den ernstlichen Willen hat
erkennen lassen, die Erfindung alsbald im Inland zu ver-—
werten., Dabei ist auch die Frage von Bedeutung, was unter
einer alsbaldigen Benutzung zu verstehen ist., Das in der
Rechtsprechung urspriinglich mit "sofort" umschriebenec
Zeitmoment des Begriffes der Veranstaltung {(vgl. RGZ 78,
436, 439) ist schon vom Reichsgericht spidter im Sinne von
"alsbald" verstanden worden (RGZ 158, 291, 293; 166, 326,
331). So hat es der Bundesgerichtshof iibernommen (BGHZ 39,
389, 398 - Taxilan; BGH GRUR 1960, 546, 549 - Bierhahn;
1964, 673, 674 - Kasten fiir FuBabtrittsroste). Diese Um-
schreibung des Zeitmoments 188+t Raum fiir eine Beurtei-
lung der Umstdnde des Einzelfalles, die den Notwendig-
keiten der Entwicklung technischer Neuerungen zur Markt-
reife Rechnung tridgt. Es darf dabei nicht auBer Betracht
bleiben, daB die Einfithrung von Neuerungen auf dem Markt
vielfach zunichst auf mangelndes Interesse stoB8t und er-
hebliche Anstrengungen erfordert, die des zeitlichen Spiel-
raums bediirfen. Das gilt in erhdhtem MaBe, wenn jemand
auf einen ihm fremden Markt kommen will, den er nur schwer
iiberschauen kann. Unter diesem Blickwinkel wird zu wirdi-
gen sein, ob die vom Berufungsgericht aus den ndheren Um-—
stédnden der Besuche ihres Prédsidenten ermittelte Absicht
der Kl&gerin, die deutschen Hersteller von Horhilfen erst
zZu einem spidteren Zeitpunkt, ndmlich im September 1955,
fiir ihr Gerdt zu interessieren, noch innerhaldb dieses
zeitlichen Rahmens liegt oder nicht.
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4, Weiter ist folgendes zu beachten: Werden Veranstal-
tungen zur Benutzung nicht bis zur Anmeldung des Patents
fortgefihrt und ist infolgedessen ein auf die alsbaldige
Benutzung der Erfindung gerichteter Wille im Zeitpunkt der
Anmeldung nicht festzustellen, so kommt ein Vorbenutzungs-
recht nicht zum Entstehen. Dieser in der Rechtsprechung
des Reichsgerichts fiir die Unterbrechung von Veranstal-
tungen entwickelten Auffassung (RGZ 123, 252, 256; 158,
291, 293; 166, 326, 331; RG GRUR 1934, 31, 3%2; 1937, 621,
624; 1942, 155, 156) ist zuzustimmen. Das Gesamtverhalten
vor der Anmeldung ist maflgebend dafiir, ob im Anmeldezeit-
punkt der ernstliche Wille zur alsbaldigen Benutzung
der Erfindung erkennbar war. Die insoweit abweichenden
Anforderungen gegeniiber einem durch Benutzungshandlungen
zu erwerbenden Vorbenutzungsrecht (vgl. oben unter I 3
sowie Benkard, Patentgesetz, 4. Aufl. Rdn. 8 zu § 7 PatG)
ergeben sich aus den unterschiedlichen Tatbestédnden, an
die das Gesetz die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts
kniipft.

Dabei sind entgegen der Ansicht der Revision nur die
im Inland vorgenommenen Handlungen zur Inbenutzungnahme
der Erfindung fiir die Erkenntnis maBgebend, ob aus ihnen
der ernstliche Wille erhellt, die Erfindung alsbald zu
benutzen. § 7 PatG kniipft den Erwerb des Vorbenutzungs-—
rechts an im Inland erfolgte Benutzungshandlungen und
an hier dazu getroffene Veranstaltungen. Im Ausland er-
folgte Benutzungshandlungen oder dort getroffene Veran-
staltungen begriinden kein Vorbenutzungsrecht. Werden
Veranstaltungen zur Benutzung der Erfindung im Inland
nicht bis zur Anmeldung fortgefithrt und ist infolge-
dessen ein auf die alsbaldige Benutzung der Erfindung
gerichteter Wille im Zeitpunkt der Anmeldung nicht fest—~
zustellen, so kommt ein Vorbenutzungsrecht gem#B § 7 PatG
auch nicht dadurch zum Entstehen, daB solche Veranstal-
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tungen im Ausland fortgefithrt worden sind. Es ist deshalb
nicht zu beanstanden, wenn das Berufungsgericht die nach
der Behauptung der Kldgerin von ihr im Ausland getroffenen
MaBnahmen zur Ermittlung ihres ernstlichen VWillens, die
Erfindung im Inland alsbald zu benutzen, auBer Betracht
gelassen hat.

5. Eine Feststellung dahin, daB die Kldgerin ihren
auf eine Benutzung der streitigen Erfindung gerichteten
Willen im Inland nach dem Fehlschlag ihrer Bemiihungen
im April 1955 gidnzlich aufgegeben habe und erst im Septem-
ber 1955 erneut einen dahingechenden EntschluB gefaBt habe,
igt dem Berufungsurteil nicht zu entnehmen. Die dagegen
gerichteten Ausfilhrungen der Revision gehen deshalb ins
Leere.

Darin, daB die Beklagte nach dem Besuch des Prisi-
denten der Klidgerin ihre Patentanmeldung beschleunigt ein-
gereicht hat, kann kein Verstofl gegen Treu und Glauben
gesehen werden.

4
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I1I.

Hach alledem war die Sache zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen,
dem auch die Entscheidung iiber die Kosten des Revisions-—
verfahrens zu ilbertragen war.

Spreng ClaBen Bundesrichter Triistedt
ist infolge Urlaubs
an der Leistung der
Unterschrift verhin-
dert

Spreng

Ballhaus Bruchhausen
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