
(ft
Nachschlagewerk: ja 
BGHZ: nein

PatG 1968 §§ 32, 33, 34; ZPO § 253

Eine Klage, die darauf gerichtet ist, einem Ein­
sprechenden zu verbieten, in einem Patentertei­
lungsverfahren seinen Einspruch auf ein bestimmtes 
tatsächliches Vorbringen zu stützen, ist unzulässig 
(entgegen BAG NJW 1980, 608).
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts­
hofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. Oktober 1981 
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Rich­
ter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und von Albert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das 
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes­
gerichts München vom 27. September 1979 
zu Ziffer III des Urteilsausspruchs auf­
gehoben.

Im Umfang der Aufhebung wird die Klage 
abgewiesen.

Über die Kosten der Revision hat das Beru­
fungsgericht zu entscheiden.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Das Oberlandesgericht hat die Beklagten - unter 
Zurückweisung der Berufung der Klägerin im übrigen - ver­
urteilt, das Herstellen, In-Verkehr-Bringen und/oder 
Vertreiben von Formwerkzeugen mit einer bestimmten Merk­
malskombination zu unterlassen und über die beanstande­
ten Handlungen Rechnung zu legen; es hat ferner die
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Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt. Außer­
dem hat das Oberlandesgericht die Beklagte zu 1) auf die 
erst im Berufungsrechtszuge gestellten Hilfsanträge ver­
urteilt,

1. im Einspruchs-Beschwerdeverfahren P 2 001 97 7 
gegenüber dem Bundespatentgericht zu erklären, 
der Einspruch werde nicht länger auf offenkun­
dige Vorbenutzung gestützt,

2. es bei Meidung von Ordnungsgeld und Ordnungs­
haft zu unterlassen, im Einspruchs-Beschwerde­
verfahren P 2 001 977 gegen eine Erteilung eines 
Patents auf die Anmeldung P 2 001 977.6-45 offen­
kundige Vorbenutzung einzuwenden.

(Urteilsausspruch zu Ziffer III).

Mit der hiergegen gerichteten Revision haben die 
Beklagten ihren Klageabweisungsantrag weiter verfolgt.

Durch Teilurteil vom 10. Februar 1981, auf das 
Bezug genommen wird, hat der Senat das angefochtene 
Berufungsurteil im Kostenpunkt und zu Ziffern II, IV 
und V des Urteilsausspruchs aufgehoben, insoweit die 
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an 
das Berufungsgericht zurückverwiesen und die weiteren 
Entscheidungen dem Schlußurteil Vorbehalten.

Durch Beschluß vom 10. Februar 1981 hat der Senat 
mit Rücksicht auf das Urteil des 3. Senats des Bundes­
arbeitsgerichts vom 26. Juli 1979 (3 AZR 1192/78, aus-
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zugsweise abgedruckt in NJW 1980, 608) dem Gemeinsamen 
Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes die Frage zur 
Entscheidung vorgelegt, ob eine Klage gegen einen Ein­
sprechenden auf Untersagen des Vorbringens patenthindern­
der Tatsachen im Beschwerdeverfahren über die Erteilung 
eines Patents zulässig ist.

Das Bundesarbeitsgericht hat sich durch Beschluß 
vom 23. Juni 1981 der in dem Vorlagebeschluß des erkennen­
den Senats vom 10. Februar 1981 geäußerten Rechtsauffas­
sung angeschlossen und an seiner Meinung, daß auf das 
Vorbringen im Verfahren vor dem Patentamt und dem Patent­
gericht mit Hilfe zivilrechtlicher Vornahme- oder Unter­
lassungsklagen Einfluß genommen werden könne, nicht fest­
gehalten. Daraufhin ist das Verfahren vor dem Gemeinsamen 
Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes am 8. Juli 1981 
eingestellt worden.

Im Hinblick auf die zwischenzeitlich erfolgte rechts­
kräftige Patenterteilung durch das Bundespatentgericht er­
klärt die Klägerin den Rechtsstreit im Umfang der Anträge 
gemäß Ziffer III des Berufungsurteils in der Hauptsache 
für erledigt und beantragt, der Beklagten zu 1) insoweit 
die Kosten aufzuerlegen.

Die Beklagte zu 1) widerspricht der Erledigungs­
erklärung und beantragt insoweit Klageabweisung.



Die Revision der Beklagten hat, :?ow.i 11 nicht über 
diese schon durch Teilurteil des Senats vom io. Februar 1981 
entschieden werden ist, Erfolg. Sie führt zur Aufhebung 
des angefochtenen Urteils zu Ziffer III des Urteilsaus­
spruchs; insoweit ist die Klage als unzulässig abzuweisen. 
Der Rechtsstreit hat sich durch die Patenterteilung nicht 
in der Hauptsache erledigt.

Im Patenterteilungsverfahren haben das für das Ein­
spruchsverfahren zuständige Patentamt (§ 32 Abs. 3 u. 4 
PatG 1968; § 61 PatG 1981) und im Beschwerdeverfahren 
das Bundespatentgericht (§ 35 b Abs. 1, § 36 1, § 36 p 
PatG 1968; §§ 65, 73, 79 PatG 1981) sowie der erkennende 
Senat als Rechtsbeschwerdegericht (§41 p PatG 1968;
§ 100 PatG 1981) über das Vorbringen der Beteiligten 
zu befinden. Dazu gehört auch die Beurteilung, ob ein 
bestimmtes Vorbringen zulässig ist oder nicht. Es würde 
der gesetzlichen Zuständigkeitsregelung widersprechen, 
wenn ein anderes Gericht diese Entscheidung an Stelle 
der Patenterteilungsipstanzen treffen und damit Einfluß 
auf den Umfang des dort zu berücksichtigenden Streitstoffs 
nehmen könnte. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts­
hofs ist die Verurteilung zum Widerruf und zur Unterlas­
sung von Vorbringen in einem anderen Gerichtsverfahren 
unzulässig, weil ein solches Übergreifen auf ein anderes 
Verfahren mit der Kompetenzverteilung in der Rechtspflege 
in Konflikt gerät (vgl. BGH NJW 1965, 1803; 1977, 1681,



t/0

-  6 -

Etwas anderes kann sich hier nicht aus dem Gesichts­
punkt ergeben, daß sich das Patentamt und das Bundespa­
tentgericht im Hinblick auf den in ihrem Verfahren gel­
tenden Untersuchungsgrundsatz gehindert sehen könnten, 
Einwänden gegen die Berücksichtigung von Einspruchsvor­
bringen in der Sache nachzugehen. Das kann nichts daran 
ändern, daß über die Berücksichtigung von Einspruchsvor­
bringen allein die für das Einspruchsverfahren zuständi­
gen Instanzen zu befinden haben. Deren Entscheidung darf 
ein anderes, nicht mit dem Einspruchsverfahren befaßtes 
Gericht nicht vorgreifen.

Nach alledem konnte eine Erledigung des Rechts­
streits in der Hauptsache hinsichtlich der von Anfang 
an unzulässigen Klageanträge gemäß Ziffer III des Beru­
fung surteils nicht eintreten; die Revision führt inso­
weit zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur 
Klageabweisung.
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Im Interesse einer einheitlichen Kostenentscheidung 
war dem Berufungsgericht die Entscheidung über die gesamten 
Kosten der Revision zu übertragen.

Ballhaus Bruchhausen Ochmann
Windisch von Albert
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