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IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 70/11 Verkiindet am:
22. Januar 2013
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter

der Geschéftsstelle
in dem Rechtsstreit



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die miindliche
Verhandlung vom 22. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die
Richterin Schuster

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Karlsruhe vom
11. Mai 2011 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Ent-
scheidung, auch (ber die Kosten der Revision, an das

Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klagerin verlangt von der Beklagten die Ubertragung eines eu-
ropaischen Patents.

Die Beklagte nahm im Jahr 2002 Kontakt zur Klagerin auf mit dem
Ziel, eine Maschine zur Herstellung bestimmter Bohrwerkzeuge - entspre-
chend den Anforderungen einer Kundin - zu erwerben. Bis zur Bestellung

einer solchen Werkzeugmaschine im August 2002 fertigte die Klagerin far
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die Beklagte verschiedene Probebohrer als Prototypen an, die teilweise

auch bei der Kundin der Beklagten getestet wurden.

Am 23. Januar 2003 meldete die Beklagte ein Bohrwerkzeug unter
Inanspruchnahme der Prioritat einer Anmeldung zum Gebrauchsmuster-
schutz vom 18. Juli 2002 zum européischen Patent an und gab ihren Ge-
schéftsfuhrer W.  H. als Erfinder an. Der Hinweis auf die Ertei-
lung des europaischen Patent 1 382 410 wurde am 26. April 2006 verof-
fentlicht; ein Einspruchsverfahren ist mit Ricksicht auf den vorliegenden

Rechtsstreit ausgesetzt.
Patentanspruch 1 lautet:

"Bohrwerkzeug (1), hergerichtet zum Lésen und Aufbohren
geschweildter oder geldteter Verbindungselemente an Ble-
chen, umfassend einen Schaft (3) mit einem ersten Ende (5)
und einem zweiten Ende (7), wobei zumindest eines der En-
den einen Bohrkopf (8, 81, 82) mit Spannuten (10) aufweist
und das Bohrwerkzeug einen Zentrierkegel (11) aufweist, der
aus einer Flache, die durch Rotation des Bohrwerkzeugs um
seine Schaftachse (2) von Hauptschneidkanten (91) be-
schrieben wird, hervorragt wobei die Hauptschneidkanten
(91) des Bohrkopfs (8, 81, 82) zumindest abschnittsweise
hinterschliffen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Bohr-
kopf zumindest drei Schneiden (9) aufweist und der Zentrier-
kegel (11) zumindest drei Schneidkanten (93) aufweist und
die Schneidkanten (93) des Zentrierkegels (11) zumindest
abschnittsweise positiv hinterschliffen sind."

Die Klagerin hat behauptet, die Erfindung sei von ihrem Geschéfts-
fuhrer H. H. und einem ihrer Mitarbeiter, dem Maschinenbautech-
niker B. B. , gemacht worden, die ihre Anspriiche auf Ubertra-gung
der beiden Schutzrechte an die Klagerin abgetreten haben.

Das Landgericht hat die unter anderem auf Ubertragung des euro-
paischen Patents gerichtete Klage abgewiesen. Die Berufung der Klagerin
ist erfolglos geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision verfolgt
die Klagerin ihr Klageziel hinsichtlich des européaischen Patents weiter; im
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Ubrigen haben die Parteien Uibereinstimmend die Hauptsache fir erledigt
erklart.

Entscheidungsgriinde:

|. Das Berufungsgericht hat ausgefuhrt, die Klagerin kdnne von
der Beklagten nicht die Ubertragung der Schutzrechte verlangen.

Die im europdischen Patent unter Schutz gestellte Erfindung betref-
fe im Kern ein Bohrwerkzeug mit zumindest drei Schneidkanten, die zu-
mindest abschnittsweise hinterschliffen seien, und einem Zentrierkegel,
der aus einer Flache hervorrage, die durch die Rotation des Bohrwerk-
zeugs um seine Schaftachse von den Schneidkanten beschrieben werde,
und ebenfalls mindestens drei Schneidkanten aufweise, die zumindest
abschnittsweise positiv hinterschliffen seien. Ein solches Bohrwerkzeug
ermdgliche es, auch bei der Lésung punktgeschweildter Verbindungen
sehr harter Bleche unter Verwendung einer Handbohrmaschine zufrieden-
stellende Ergebnisse zu erzielen. Die Beweisaufnahme habe nicht zur
Uberzeugung des Gerichts die Behauptung der Klagerin bestatigt, der
Vorschlag, einen Bohrer mit drei Schneiden und einem Zentrierkegel ein-
zusetzen, gehe auf ihren Geschéaftsfihrer und ihren Mitarbeiter B.  zu-
rick. Die widerstreitenden Zeugenaussagen der von beiden Seiten ange-
botenen Zeugen hétten auch in Zusammenschau mit den weiteren Um-
stédnden des Geschehens zu keinem eindeutigen Bild gefuhrt. Zugunsten
der Klagerin konne unterstellt werden, dass einzelne Details der Bohrer-
geometrie, wie etwa bestimmte Winkelmale, von ihrem Mitarbeiter B.
entwickelt worden seien. Fiir die mit der Klage verfolgten Anspriche
komme es indessen darauf an, von wem die in den Schutzrechten unter
Schutz gestellte Merkmalskombination entwickelt worden sei. Diese ent-

halte keine konkreten Angaben zu derartigen Details.
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II. Dies halt der revisionsrechtlichen Nachpriifung in einem ent-

scheidenden Punkt nicht stand.

1. Das Berufungsgericht hat nicht die Uberzeugung gewinnen
kénnen, dass die erfindungsgemal vorgesehenen drei Schneidkanten, die
Anordnung des Zentrierkegels sowie die Mallnahme, die Hauptschneid-
kanten und die Schneidkanten des Zentrierkegels zumindest abschnitts-
weise zu hinterschleifen, auf den Geschéftsfihrer oder den an der Ent-
wicklung beteiligten Mitarbeiter der Klagerin zuriickgehen. Dies lasst kei-
nen Rechtsfehler erkennen. Die dagegen von der Revision erhobene Ver-
fahrensruge greift nicht durch; von einer Begriindung wird insoweit abge-
sehen (§ 564 ZPO).

Ein Anspruch der Klagerin auf Ubertragung der Alleininhaberschaft

an dem Patent scheidet damit aus.

2. Hingegen schliefen die Feststellungen des Berufungsgerichts
nicht aus, dass der Klagerin ein Anspruch auf Einrdumung einer Mitbe-
rechtigung zusteht.

a) Die Frage, wer die technische Lehre eines Patents erfunden
hat, ist nicht allein anhand der Anspriiche und der darin zum Ausdruck
kommenden Merkmalskombination(en) zu beantworten. Schépferische
Beitrdge zu der Erfindung (s. dazu BGH, Urteil vom 17. Oktober 2000
- X ZR 223/98, GRUR 2001, 226 unter 1 a mwN - Rollenantriebseinheit)
kénnen sich vielmehr auch in technischen Merkmalen von Ausfihrungs-
beispielen und anderen Hinweisen der Beschreibung zu mdéglichen Aus-
gestaltungen der Erfindung widerspiegeln. Mafigeblich fir die Erfassung
einer moglichen schoépferischen Beteiligung an dem Gegenstand des
Schutzrechts ist deshalb nicht allein die Formulierung der Anspriiche,
sondern der Gesamtinhalt der Patentanmeldung einschliellich der Be-
schreibung und der Zeichnungen (BGH, Urteil vom 17. Mai 2011, GRUR
2011, 903 Rn. 17 - Atemgasdrucksteuerung). Auf die Fassung der An-
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spriiche des erteilten oder spater beschrankten Patents kommt es dabei
nur insofern an, als sich aus ihnen ergeben kann, dass ein Teil der in der
Beschreibung dargestellten Erfindung nicht (mehr) zu demjenigen Gegen-
stand gehdrt, fur den mit dem Schutzrecht Schutz gewahrt wird, weil eine
beschriebene Ausfilhrungsform nicht (mehr) unter die Anspriiche subsu-
miert werden und daher eine Miterfinderschaft an dem geschitzten Ge-
genstand auch nicht begriinden kann (BGH, Urteile vom 20. Februar 1979
-XZR 63/77, BGHZ 73, 337, 343f. - Biedermeiermanschetten; vom
17. Mai 2011 aaO Rn. 16 - Atemgasdrucksteuerung).

b) Das Berufungsgericht durfte daher nicht offenlassen, ob Details
der Bohrergeometrie, wie bestimmte Winkelmale, auf den Maschinenbau-
techniker B. zurickgehen. Denn mit Patentanspruch 2 wird ein Bohr-
werkzeug beansprucht, bei dem die Schneidkanten des Zentrierkegels
schrag zur Vorschubrichtung verlaufen, insbesondere einen kleineren
Spitzenwinkel als die Hauptschneiden aufweisen. Patentanspruch 8 sieht
konvex geformte Bereiche der Freiflachen der Hauptschneiden vor, die
nach Patentanspruch 9 derart geformt sein sollen, dass der Bohrer ver-
kantungsfrei bis zu 10° zur Normalen einer Werkstiickoberflache arbeitet.
In der Beschreibung der Patentschrift werden Winkelmale ver-
schiedentlich erortert (Abs. 16, 23, 32 f., 35, 37). Die Feststellungen des
Berufungsgerichts schliefen nicht aus, dass hierin - gegebenenfalls in
abstrahierter Form - schépferische Beitrage des Mitarbeiters der Klagerin
zu einer gegeniber Patentanspruch 1 konkretisierten vorteilhaften Geo-
metrie des erfindungsgemafen Bohrers zum Ausdruck kommen, die ent-
weder bereits Gegenstand eines Unteranspruchs sind oder bei einer etwa
notwendig werdenden Beschrankung des Patents im Einspruchsverfahren
zum Gegenstand eines Patentanspruchs gemacht werden kénnten, wie
dies im Gebrauchsmusterléschungsverfahren geschehen ist, in dem Ein-
zelheiten des Verlaufs der Schneidkanten in Schutzanspruch 1 aufge-

nommen worden sind.



15 [ll. Das Berufungsurteil erweist sich insoweit auch nicht aus ande-

ren Grinden als im Ergebnis zutreffend. Fir die von der Revisionserwide-

rung angenommene Verwirkung der Klageanspriiche bieten die tatsachli-

chen Feststellungen des Berufungsgerichts keine Grundlage.

16 IV. Die Sache ist daher zu neuer Verhandlung und Entscheidung

an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen.

Meier-Beck Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Grabinski kann wegen Urlaubs
nicht unterschreiben.

Meier-Beck

Hoffmann Schuster

Vorinstanzen:
LG Mannheim, Entscheidung vom 24.11.2009 - 2 O 278/07 -
OLG Karlsruhe, Entscheidung vom 11.05.2011 - 6 U 185/09 -

Bacher
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