246  50. Borbenupumghredit. Weiterbenupungdredit. Roftentaft.

50, 1. Uater melden Boransdjegungen fieht ein Borhenusungdredt
bemjenigen su, ber cime fremde, im uslond gejdiite mnd fyiiter
aud) tm Julend patentierte Erfindung benupt hat?

2. Bum Weiterbenntngdredt ded § 6 ber Belanmtmadjung
pem 6. Juli 1921
3. Wer triigt die Koften, wemn die Klage zuriidgenommen
wird, weil fi ber Meditsfireit erledigt Habe?
Pat®. § 5. Bek, beir. dbie Begritudbung, Erhaltung oder Wieber-
Berjtellung von gewerbliden Sdugredten ber Ungehdrigen ber
Bereintgten Staaten von Amerifa, vom 6. Jufi 1921 (REBL
©. 844) § 6. 3PD. § 271,

I Bivilfenat. Hrt. v 7.Suli 1926 i. G, §. (Befl) w. T.7B. . (RL).
. T 365/25.
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- L Ranbgeridit I Berlin.
II. Rammergeridit dajelbit.

Triiv bie Rldgerin, eine amerifanije Gefellfhaft mit dem Sig
in @hicago, find bie folgenben beutidhen Reichspatente eingetragen:
1. Nr. 366682 mit Wirfung vom 20, Lugnft 1921 auf einen
Sdjreibitift mit verftellbarer Mine,
2, My, 867932 mit Wirkung vom 81, Mai 1914 auf einen Blei-
ftififalter mit Magazinjdjieber.
. il Beidbe Patente wird die Prioritdt gemdf der Parifer Bers
banb2iibereinfunft vom 20. Mir; 1883/2. Juni 1911 auf SBrund
per Wnmeldbung in ben BVeveinigten Stoaten beanfprudit, die su 1 am
28, Ditober 1914, s 2 am 10. Ditober 1813 erfolgt ift. Mit
Wirhmg vom 25. Auguft 1921 ift fermer fitv die Rldgerin unter
Mr. 277953 ba3 Wort ,Eversharp” a3 Warengeiden fiiv Bleiftifte,
Fitlloleiftifte und bderen Tetle eingetragen. Der Bellagte vertreibi
Fillbleiftifte, bie von ben Firmen F. umd L. unter Benusung der
al3. Patente fitr bie Lldgerin eingetragenen Exfindbungen Bergeftelt
finb, unter der Bezeihmung , Goldfink Jmmerfpis4. MMit der Be
JHauptung, dbaf biele Stifte fElavijde Nadahnumgen ihrer gefjdiisten
Gtifte feien unbd bdaf bder Bellagte durc) bderen Bertrieh gegen
§ 826 BOB. verftofe fowie iGre Patentr und Warenzeidhenredjte
verlepe, Bat die Rldgerin auf Unterfagung der Herjtellung, ded Ju-
verfehrbringens, Feilhaltens ober Gebrauchens der nach threm Patent
bergejtellten ober mit Dem Reidjen ,Eversharp® ober ,Juumerfpih”
verfeenen Stifte, ferner auf Rednungflegung und Sdjadengerfaf
geflagt. Der Bellagte fHat die beBauptete ,{tavifde’ Nadahmung
beftritten und geltend gemadht, ben SLieferfirmen ftebe Hinfidhtlidy
028 Patents 366682 ein Worbenupungdredyt aud § 5 Pat®., und
beyiiglid) ez Patents 367932 ein Weiterbenufngdredit aug MNr. 6
der Belanntmadung vom 6. Juli 1921 ju; bie von ihm gebraudyte
Parenbezeichuung verlese biejenige ber Kidgerin nidt. Nadhdem tm
Ditober 1923 fitr den Bellagten auf Grund jeiner Anmeldbung vom
19, Quli 1923 die Worte ,Goldfint-Jmmerfpis” als Warenzeidjen
eingetragen worben twaren und er bied im Reditdfireit geltend ge-
madyt Batte, exfldrte die RAdgerin in dber nddjjten miindliden Vers
handlung, fie nefime die Rlage, joweit fie auf dag Wavenzeiden 277953
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geftitgt fei, suriid, bitte aber, infoweit dem Bellagten bie Roften auf-
guerlegen. Der Beflagte ertlivte fich mit der Juridnahme ein-
verftonden, verwafrie fid) aber gegen bie Qoftenlaft. Beibe Vorber-
gerichte verurteilten den Beflagten tm itbrigen nady dem RKlagantrag
uub legten ihm fimilicGe RKoften anf. Seine Revifion fu@tte sur
ufhebung und Juridverweifung.

Griinbde:

Das Lammergericht trifft feine endgiiltige Entjdeibung dariiber,
ob bie vom Betlagten vertricbenen Sdireibftifte eine {Havijde RNads
afutung ber Stifte ber Rligerin feien und ob dafer Unfpritde auf
Grund bed § 826 BHB. gegeben feien; e3 Hdlt die Klaganipriicde
vielntehr jGon wegen der Verlepung der Patente fiir begrinbet. &3
fiihrt bozu aud: Sowohl § 5 Pat®. wie § 6 der Belonntmadjung
pom 6. Juli 1921 fepten voraus, dbafy ber Benupungabefiyy felb-
ftinbig gegeniiber bemjenigen bed Patentinhabers bdaftehe umd nicht
in irgendeimer Form von ihm abgeleitet fet; e8 milffe alfo eine
Doppelerfindimg vorliegen; muir folange fein Patent erteilt fei, diirfe
bie Grfindbung eines anberen verwertet werben. Mit et wenbdet
fids Diergegen bie Revifton.

Der Beflagte bejireitet die Patentverlebung umter Berufung
bavauf, daf feinen Rieferfirmen ein Vorbenubungdredit gegeniiber dem
Patent 366682 und ein BWeiterbemtpungdreht gegeniiber dem
Ratent 367932 juftinben. Wenn bdied ber Fall ift, jo wiltde den
Beflagien ber Borvwurf der Pateniverlepung {don bdedhalb mdht
treffen, weil bann bie Perftellung der von ihm veririebenen Stifte
nidt regidwidbrig unbd daber aud) ifr Weitervertrieh ihm obme
meitered geftattet wire. RNad) den ber Entfdeidbung zugrunde gu
fegenden Behauptungen bed Bellagten Haben F. und L. bereitsd lange
vor Yrmeldung ber Vatente in Deutihland -bie Stifte Hergeftellt,
nadydem die Patente in den Vereinigten Staaten auf die Erfindungen
erteilt und bie banad) Bergeftellten Stifte in grogen LVlengen in
Dentfland verbreitet waren. b bie ibrigen Boransfehungen des
Borbenubungs= und ded Weiterbenuhungsredtd gegeben waven, bat
pa8 BerufungsgeriGt nidit gepriift. ba e3 fdon aus felmen oben
wiebergegebenen Ermdgungen diefe Redite verneint.

Fa3 bas Borbenubungdrecht etrifit, jo geht bas Berufimgs-
gericit mit Redit bavon aus, baf bder mefgebende Jeitpunit, vor
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bem e8 erworben fein wup, ber Tag der Anmeldung in Deutjdland,
effo ber 20. MAugujt 1921 ift, nidt bderjenige ber beanjprudhten
amerifanijden Prioritit (vgl. REJ. Bbd. 99 €. 145). Benupt Haben
& unb L. bie Crfinbung nady ber Darftellung bed BVellagier fange
vor biefer Heit. Wllerbingd BHaben fie babei die Erfinbung bder
Rldgerm benut, Uber bas allein fann ifr Borbenupungdredit nicht
binfillig machen. Dop der BVenubung nidyt eine eigene Erfindung
sugrumbe u liegen braudyt, ift jept die Herrfdjenbe Unfidht und wird
oud) vom Reid3gerid)t {tandig verireten. Sejdhiiht joll ebent ber
Beligftand bder BVemupung werden. Die Unfidt bed Verufungs-
gerichts, o8 miiffe eine Doppelerfindung vorliegen, ift alfo jedenfalis
redtSivetimlic). Bweifelfafter ift die Frage, ob aud) eine wnter
Berwertung ber fremben, fpiter patentierten Erfinbung erfolgte Bes
nufung ein Vorbenupungdredit im Strme ded § 5 Pai®. veridaffen
fann, Ifay verneint bie Frage mit ber Begritndung, e3 ergebe fid
bied aud dem Begriff der Borbenupung (Jjay, Patentaefe, 4. Aufl
§ 56 Wmum 5). Er filhet indbejondere ausd: nadbem ein Patent im
Ansland erteilt, die Erfindbung verdffentliht ober im Jnland offen-
tmbig bemupt fei, tomne ein BVorbenupungsredyt nicht mehr begriinbet
werben (. a. . ©. 624, im ¥Unh Jnternationeles Patentvedst
Ynm. 13).  Den lepteren Standpuntt teilen aud) Damme=Butter,
bas Deutihe Patentvedt, &. 424, mit ber Begriindung, auf Grund
allgenmeiner Renntnid Ionuten Sonbervedite wie bad Vorbenupungs-
recht iiberhaupt nicht entfiehen. Diefe Anfidht wird aber bem Wort-
Iout und dem Jwed bded § 5 Pat®. nidt geredit. Das Reichs-
gericht Dat fidy mit ber Frage ber Selbitindigleit bes BVorbenupungss
red)id gegenfiber ber patentierten Erfindumg, abgejehen von frilberen
Urteilen, 3. B. in REY. Vo, 37 €. 44, ausfithriider in feiner Eut-
jcheibung vom 22. Miry 1912 (TI1354/11, abgebr. JTW. 1912 &. 697
Rr. 27) bejdhaftigt. Dort wird allerbingd aud) eine gewifie Selbs
flinbigleit der Vorbenubung verlangt umd ber Sap ber friiheren
Entideibumg (RS, Bb. 83T ©. 44) gebilligt, baf der Vorbenuper
fid in einem vom bem {péteren TPatentberechtigten unabhingigen
ober mit Deffen Einwilligung exlangten Befit befumben Haben miiffe.
Die itbrigen HAusfithrungen ergeben aber bod), baf ber Hauptwert
barauf gelegt wurbe, ob die Eninahme rechiBwidrig erfolgt ift, und
baf Die$ ingbefombere Damn angenommen wurbe, wenn bie Gnt-



380 50, Borbemupumgdredit. - Weiterbenupungéredt. RKoftenlaft.

nafme einer nidgt ber Offentlichleit iibergebenen Erfindbung ohne
ober jogar gegen ben Willen bes Crfinderd gefdjehen war. Unbd tat
fadlid tanm aud) allein audfdilaggebend fein, ob ber Bemuyer fidy
im reblicdhen Befipftande Der Bemupung befinbet. Demn gejdhint ift
nad) Wortlaut und Jwed de3 § b Pat®., welder ben bdurd) die
Einlelung eines entiprechenden Unternefmens getvonnenen Befinftand
al3 ein berechtigted Jnterefje (dhiigen will, jeber, ber bie Erfinbung
bereits reblid) in Bennfung genommen bat.

Eine folde reblidde Benupung bed Erfindungdgebantens wird
nidt jdon baburd) Binfillig gemadit, daf barin bie Erfinbung bes
fpiteren Patentinhabers verwertet wird. E3 fommt in einem folden
Falle vielmehr anf die Umflinde an. Man wird fagen tonnen, daf
ber Benuper die nidit im Jnlanbe patentierte Grfindbung aud) dbamn
reblid) Denubt, wenn feine Umftinde bafilv vorliegen, bdaf der Gr»
finber auf fene Crfinbung nody ein inlanbijdes Patent nadjjndyen
und erbalten wirh. Diefe Borausfepung wird bei einem tn Yusdland
evfeilten Patent in der Regel folange nidht gegeben {ein, al2 nod
nad) ben gefeslichen Beftimmungen ein Inland3patent mit der aus-
linbifden Priovitdt erteilt werben farn ober jonft aud) jdon Um.
ftanbe bavauf bindeuten, baf ein inléndijhed Patent nadjgejucht
werben {oll. Unber3 aber iff bie Benupung eier {Hon burd) Ans-
fanbspatent geichiipten Crfinbung bann zu beurteilen, wenn folde Um.
ftinde nicht vorliegen. Dad ausd ber Benuung entftehemde Sonders
red)t berubt damm nicht, wie Damme meint, lebighid auf ber all
gemeinen Renmtnis, fombern auf ihrer befonderen Berwertung. Die
Dffentunbigleit fteht in joldem Falle, wenn fpdter dad Patent in
Deutidland mit der quslindifhen Prioritit nadjpejudit wird, diefer
Patenterteilung nidt entgegen, anberfeitds vermag dann aber bie
Patenterteilung aud) nidht bie Forifehung bder friiher begonnenen
Bemtpung eined Dritten g hinbern. PHier liegen nunm verjdhicbene
Umftdnde vor, bie fiir bie Redlidjleit der Berupung ber fpdter dburdy
bag Patent Nr, 366682 gefdiihten Erfindung fpredier. Dad Patent
wat in ben Beveinigten Staaten bereits mit Wivkung vom 28, Oftober
1914 erteilt worben. Bid um Wubrud) bed RKrieged zwijden
Deutfdhland und ben Bereinigten Staaten, aljo b8 Unfang 1917,
war bie Erfinbung in Deutidland nidt zum Patent angemelbet
worben. RNad) der bamaligen Lage der Gefepaebung war aud) eine
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PBatenterteilung in Dentjdhland nicht mehr angéingig. €8 ijt deshalb
eine Madjpritfung ber fiir bie RMedlidyleit in Betvacht Tommenden
Umftinde durd) bew Lotridhter geboten. ‘

Db in einem alle ber vorliegenden Mrt, in dem ein inldndic
fches Patentrecht des merilaners ur Beit der Benunfung nod gar
nicht entftanben war, aud) § 6 der Belanntmadung vom 6, Juli 1921
aur Unwenbung Yommen faun, wie ber Bellagte in ber Revifiondr
verhanblung cusgeftbrt Hat, Yanm Dafingeftelt Bleiben, ba Dort
gleidgfalld guter Glaube in ber Benubung, alfo vedlide Benupung
verlangt wird,

Sad) ben obigen Unsfitfrungen veidht aud) im gweiten Falle
bie lebigli) anf unfelbitindige Benupung geftittte Begriindbung fiix
bie Nidtamwendbarkeit bes § 6 ber Befarmimadjung vom 6. Juli 1921
nidht oud. Die Umftande find Bier aber infofern nody gang anbere,
al3 § 6 gerabe bie Benupung Dder fpdter patentierten Erfindung un-
mitte(bar vorausfelt. Dag BVerufungdgeriyt wirh daber bie Sade
unter Abftandnabme von feinen Bebenten ernment zu prilfen Haben.
Wegenn ber Rechtdwirhamteit und der Bebeutung bed § 6 ber Ve:
tarmtmadjuitg mag dabei auf bie Entideibung bed Senat? vom
Deutigen Tage I 444/1925 (S. 252 bdiefed8 Banbed) - hingewiefen
werben. : '

Begriindet ift {Glieflich bie Revifion aud) infoweit, ald fie rigt,
burd) bie Entideidbung @ber bie Roften bes Wareneihenariprudys
fei 8271 8PBO. verleht worber. Dad Berufungdgeridyt Hat biefe
foften bem Bellagten auferlegt, obwofl bdie RKidgerin infoweit bie
flage guriidgenommen Batte. Dad Landgeridht, auf beffen Aus-
fithrungen ba3 Verufungsgeridit vermweift, begriinbete bie Enticheidung
folgenbermafien: Der Wavenzeidenanfprud der Kedgerin fei mit dem
Nadyweis bes BVellagten, daf ihm eine angeblidh verlehende Be-
seidmmg , Golbfind-Smmerfpip® ol Warengeichen im Canfe bes
Recjtafiveits gejdiist worden fei, hinfillig geworden. Da fie bann
aber al2bald bie Rlage juriidgenommen Habe, mitfie nady § 98 FPO.
gepriift werben, ob bie Rlage infoweit bis u jemer Jeit begriindet
war, Dad fei zu bejoben. &3 Bat alfo den Fall jo behandelt, ald
wenn bie Rldgerin die Klage infoweit filr erlebigt erflivt Bitte.
Dieje Bedeutung hatte aber die Crflirung ber KlAgerin nidt; fie
ging vielmehr audbriidlich dabin, dafi bie Rfage in diejem Punit
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suriidgenonmen werbe. ALE Buridnahme Hat audy ber Bellagte bdie
Grllarung aufgefapt; bemn er Baf auSdritdlidy fein Einverfiindnis
damit erflirt. Die durd) dben rechistindigen Beriveter ber Rldgerin
abgegebene Erllitung lann Dafer aud) nur in biejem formellen Sinne
perftonben werben, Daff babet bie Kldgerin den Anirag geftellt Hat,
bie Sojten audj infoweit bem Bellogten aufjuerlegen, fann baran
nidhts dnbern. Dann aber greift bie zwingenbe Worfdyrift bes
8271 BPO. ein, baf bie Kldgerin fiir biefen Teil bie Koften ju
tragen Bat, und e mufte Dem Bierauf gericiteten Untrag Ded Be-
Hagten ftattgegeben werdben ofne Riidfidt bavauf, ob biefer Rlag-
anfprud urfpringlidh begriinbet gewefen twar pber midst.



