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27. Ran im Nidtigleitdverfahren dad ald nidtig angefodiene
Patent fiir abhiingig von einen anberen Patente erflirt werben?

1. L @iviffenat. Urt v. 9. Juni 1884 1. &, M. (RL) w. T. (Bell))
Rep. I. 35/84.
2. L @iviffenat. Ut v. 24. FNovember 1884 1. &. . (Bell) w. Sad)f.
LWebftuhlfabuif in Th. (RL) Rep. 1. 850/84,

I Patentamt.

1. Rliger war mit dbem Univage, dad dem Bellagten erteilte
Batent v, 17041 fiir nidhtig zu ertliren, von bdem Patentamte ab-
gewiefen worden.  Jn der Berufungsdinftanz beantragte ex, dasfelbe von
pem thm felbft erteilten Patente Nr. 5403 abhingig zu erfliren. Daj
Reidhageridht verwarf diefen Untrag ald unzuldfiig.

Aus den Gritnben:

,Dem Antrage, dad Patent Nr. 17 041 von dem Patente Ttr. 5403
abfingig zu erfliven, fonnte im Jidytigkeitdverfalren nid)t entfprodyen
werben.

Durd) diefen Untrag begehrt Kidger nidht einen AUusfprudy dabin,
Daf erftered Patent von dem lepteren in dem Sinne abhingig fei, dap
feine Crifteny dburd) die Cyifteny ded leteren bedingt unbd {eine Dauer
auf die Dauer ded lepteren befdjrdnit fet. Bon einer berartigen UB-
hingigteit eined Patented von einem anbeven, welde bas Patent:
gefe nur bei Bufappatenten (§. 7 UH{. 2) fennt, ift Hier nid)t die Rebde.

Rlager verlangt vielmehr einen Uus{prud) dabin, dap bas Redt
be3 DBeflagten, ang dem ihm erteilten Patente Jr. 17041 von
der Beredjtigung ded Kldgers aud bem thm erteilten Patente Nr. 5403
dbergeftalt . abhingig fei, bap DBeflagter jened Necht nicht ofme bie
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Crlaubnid bed Rdgers zur- Benupung der im Patente Nr. 5403 be-
{djriebenen Cinvidjtung ausiiben biirfe, mithin die Uusitbung jenes
Redyted obne oldye Crlaubuig bed Rldgers dad Red)t bedfelben aud bem
Batente Jr. 5403 verlege.

€8 fteht aber bem in dber BVerufungsinftany ent{eidenden Reichs-
gerichte fo wenig wie dem in erfter Jnftany ent{djeidenden Patentamte
au, bieritber in bem burd) §§. 27 flg. ded Patentgefesed geordneten
Nidhtigleitaverfafhren gu erfenmen. Wielmehr fteht, wie bereitd in ber
Cntfdjeidung bes Reidyagerichtes vom 16, April 1883 (Patentblatt von
1883 ©. 217) ausgefprachen tworben ift, bad Erfenntnig Wieriiber
lediglic) ben ordentlidjen Geridjten 3u, gleichviel ob wegen einer bereitd
ftattgehabten Werlepung ded Redjted ausd dem fritheren Patente ber
Givil- oder Strajredjteweg befdhritten yoorben ift, ober ob ber Streit
itber ben Umfang ded Rechted aud dem friiheven Patente und defjen
Berhiltniffe zu bem Redte aus dem fpdteren Patente mitteld einer
ejtitelungatlage (§. 231 C.P.O.) jum Audtrage gebracht mwird.

Allerdings tonmen aud) im Nidtigleitsverfabhren in erfter ober
. gteiter Jnjtang Ent{deibungen ftattfinben, welde im Erfolge darauf
binaudlaufen, baf dag Recht aud -bem im Nidhtigleitzverfafren aufredht
erhaltenen Patente nicht anderd audgeitbt werden fann, als unter Gr-
faubnid be3 JInbabers eines anberen Patented, namlid) wenn dag auj-
recht evhaltene Patent nur eine Neuerung an einer bereits befannten
und patentierten Erfindung zum Gegenftande fat. Bei einem {. g.
LBerbefferungdpatente, d. §. einem foldjen, welded nur besiiglih) der
Jeuerung an einer fdjon vorher gemadjten Crfindung ecteilt ift, jobak
pon Der Mewerung ofune Venubung der friifeven Crfindung nidt Ge-
braud) gemadht werben fann, febt bie Venubung des Berbefjerungs-
patented boraud, baf entweder die friffere Crfindbung fidh) im freien
Gebraudje befinbet, ober daff, wenn fie patentiext ift, der Patentinhaber
bagu feine Cinwilligung eteilt (vgl. aud) die im Patentblaite 1883
eite 414 mitgeteilte Entjdeibung ded erften Straffenated bed Reicha-
geridjted vom 20, September 1883). Diefe Befdrinfung greift aud
bann Plap, wenn im Nidjiigleitdverfahren ein in ieiterem Umfange
erteilted Patent unter Nidtigerflérung im itbrigen nur infoweit, alg
8 eine Ytewerung an einer befannten und patentierten friiferen Er-
finbung enthlt, aujrechterhalten, oder wenn eine Nidptigleitstiage bes-
halb abgewiefen wirh, weil bad angefodjtene Patent nur eine Neuerung
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an einer befannten und patentierten Crfindung enthalte und infoweit
eine patentfihige Crfinbung vorliege. Soldje Entideidbungen, welde
ungweifelhaft von bem Patentamte und dem in ber BWerufungsinftany
entfdjeibenden Reidggeridhte getroffen werden fommen, betreffen aber
lebiglid) bic Redhtabeftandigteit oder Nichtigleit bed angefochtenen Patentes,
nicht Dag Verhiltnid biefes Patented ober ded daraus entfpringenben
Hedjted u einem andeven Patente ober bem Yierausd entfpringenden Redjte,
Died ergiebt fid) {dhon baraus, baf biejelbe Entfdeidung aud) bam
gu treffen ift, wenn Dbie frilhere Crfindung befannt, aber nidyt
patentievt war. €8 ift bafjer ungufvefiend und verwirrend, in einem
foldgen Falle von UAbhhngigieitdertldvung zu veden, weldjer Ausdrucd
aud) bem Patentgefepe fremd ift.

Dag Patentamt Hat in einer im Patentblatte 1883 Seite 405 wer-
bifentlidhten Euntfdjeidbung unter Hinmweijung auf bdie dafelbjt Seite 172
‘und 217 abgebrudten reid)3geridhtlichen Ent{Qeidbungen bie Anfidt aus-
gefprochen, baf zwifdjen den Senaten des Reidjageridjted begitglich bex
Buldffigleit einer Abhingigteitderflarung im Midptigleit8uerfafren eine
Meinungdverfdjiebenfeit beftehe. O6, wenn dies ridtig wdve, die Bor-
it beg §. 137 G.B.G. Umvendung finde oder deffen Umvendung
auf Patentftreitfadjen durd) §. 2 bed Cinfiihrungsdgefeted sum Gerichts-
verfafjungsgefese ausge{d)lofien wire, fann bdabingejtellt bleiben, weil
dbie vermeintlidge Deeinungdveridjicbendeit in der That nidyt Defteht, Ju
pen zur Anwendung gebradjten Redjtegrundidpen widerfpredien bdie an-
gefithrten Eutfdjeidungen bes erften und zweiten Civilfenates bed Reid)s-
geridhted einander nidgt. Nur v {prad)fiider Hinfidt weidjen fie von-
einanber ab, inbem bie Euifdjeidbung bes zweiten Civilfenated vom
20. My 1883 ein al3 nidjtig angefodjtened Patent ,nur in Abhdngig-
feit" von etnem fjrither erteilten Patente aufredjterhilt, wihrend nad
ber im vorftehenben qudgejiifrten Anfid)t bed erften Eivilfenates bie
Aufredjterhaltung bed angefodytenen Patented, infoweit dasfelbe eine
Undevung an der friifer patentierten Erfindung yum Gegenftande Hat,
unter Nidytigertlarung desfelben im itbrigen ein angemefjenerer Augbrud
ver Entfideibung gewefen fein wiirde.

In dem worliegenden Falle ift ed unmdglic), ben Untrag auf b=
hangigteitgerf{arung ald Untrag auj Zeilnidtigleitdertlirung aufpu-
faffen.” . ...

2. Jn ber yweiten Sadje Hatte das Patentamt gemdp bem An=
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trage ber Rigerin bag dem Beflagten evteilte Patent Nv. 25838 fitr
abhingig von bem ber Redigerin gehirigen Patente MNr. 12975 ertlért.
Auf Berufung dez Betlagten wurbe ber Antrag der Kldgerin ald vor
bas Patentamt nidt gehorig abgewiefen, unter Begugnahme auf
bie Cntfcheibung unter Nr. 1 und unter Hingujiigung folgender, durd)
Gegenausfithrungen vevanlafter Entfdeibungagriinve:

 Muerdrtert muf bleiben, 0b, wie Berufungdbetlagter ausfithrt, der
®eift ber Patentgefepgebung undb bdad Jntereffe bed Patentroefens es
witnfcengiwert erfeinen laffe, die Beurteilung der gedadjten Frage bem
Patentamte guzuweifen, weil dasfelbe jur Crfennung und Feftjtellung
ber Abhingigleit eine gecigneteve Vehirde fei, ald bdie ordentlichen Ge-
ridte. Nicht auf diefe vom gefepgeberifcen Standpunite zu beurteilende
Grage fommt e3 Gier an, fondern lediglihy davauf, wad bie beftehenden
Rechtanormen beftimmen.  Entjdjeidend ift §. 18 G.B.G., wonad) die
bitrgerliden Redhtaftreitigleiten vor die orbentlichen Geridjte gehoren,’
wenn nidt fiir diefelben entroeder die Buftdndigfeit von Berwaltungs-
behirden ober Vermaltungsgeridhten begriinbet ift, ober reiddgefeplich
befonbere @eridyte beftellt oder zugelaffen find. Bu bden bitrgerlichen
Redjtaftreitigteiten gefhiren aud) die Streitigfeiten itber bie aud Patenten
entjpringenden Privatred)te, insbefonbere aud) Streitigeiten bdariiber,
0b bie Benupung eined {piter erteilten Patented eine BVerlehung bded
aud einem friiher erteilten *Batente entfpringenben NRedjted enthalte.
Hitten bdiefe Streitigteiten den ordentlichen Gerichten entyogen und vor
bad Patentamt gewiefen werben follen, {o hitte e3 einer diefe Uns-
nabme feftfependen gefehlichen Beftimmung bedurjt. Eine foldje findet
fih aber weber im Patentgefege vom 25. Mat 1877 nod) anderdwo.
Das Patentgefes weift (3. 18) dem Patentamte nur die Erteilung, bdie
Crtliirung der Nidptigleit und die Buriidnahme ber Patente zu, nidjt
aber ben Schup der Redte aud Patenten. In Patentfadjen, weldje
vor bie Geridte gehdren, ift dag Patentamt (§. 18) verpflidhtet, auf
Crfudjen der Gerichte Gutachten abzugeben, nidjt aber befugt, felbft su
entfdjeiven, €3 liegt feinerlei Grund vor, angunehmen, dap e3 fid
anberd verfalte, wenn gwifden den Jnhabern eined dlteren und eined
jiingeren Patented dariiber geftvitten twirh, ob lepterer die Erlaubnis
bed erfteren bebiirfe, weil fein Patent nur eine Neuerung beziighd) der
bem erfteren patentierten Crfinbung betreffe und ofne Benubung der-
felben nicht benupt werben fomme, Die Verhandlungen im Reid)stage
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bei ber Beratung bed Patentgefehed, auf welde dev Verufungdbeflagte
hinweift, nitmlid) die Streichung ez bem §. 11 Nr. 2 beigefiigten Bufapes:
o Daf die Crteilung der Erlaubnig im Hifentlichen Jntereffe geboten
fei, ‘ft namentlid) bann angunefmen, wenn ein Patent fiir eine anbere
Crfindbung ecteilt ift, deven Benupung von der Erteilung der Er-
laubnigd abhingt,”
ogl. Neidstagadverhandlungen von 1877 &. 931—938, Drudfadjen
Nr. 144 u. 179; Grothe, Da3 Patentgefeh 1877 &, 86 flg,
betveifen mur, bap die Benubung eined fogenannten Lerbefferungs:
patente3 burd) beffen Jnhaber von der Erlaubnid bes Jnhaberd bes
{. g. Hauptpatented abfdngig fein {oll; dagegen ift Dei biefen Verhand-
lungen bie Jrage unberitfiet geblieben, vom iweldjer Behirde und in
weldjem Verfahren ent{djieden werden {oll, ob und in weldem Umfange
ein erteilted Patent die Sigenfdjaft eined Verbefjerungspatentes besiighid
eined fritferen Patented Habe.

Das Batentamt glaubt baraus, dah ihm bie Nichtigertldrung iber-
tragen ift, den Sdyluf giehen zu ditcfen, bak thm aud) die bhingigteits-
erfldvung gufteht. €3 findet ben Grund darin, baf bdie Abhingigkeits-
erfldrung und bie teilweife Nidytigleitsertlirung threm Wefen nad) tbentifch
feien, injofern beide eine — nad) Umfang und Art allerding? ver{d)ichene —
Befdjrintung der Befugnifie ded Patentinhabers in {ich {Gliefen. Diefe
Unfidht muB ald unridtiy begeichnet werden. Die {. g. AUbhingigteits-
erfldvung ift ihrem Wejen nad) mit einer Teilnidhtigleitsertitirung fo
wenig ibentijd), dah beibe vielmehr einen Gegenfah bilden und fid)
gegenfeitig ausfdyliepen. Die Nidtigleitdertifivung verneint bie Redyts-
gilftigfeit be3 erteilten Patented; bdie Ubfingigfeitserflirung Hat bdie
Redytdgitltigfeit dedfelben zur notwendigen BVoraudfepung, da ein nidt
su Redht beftehendes Patent aud) nidht von einem anderen abfingig
fein fann. Demgemdf {ind fowohl die BVorausfepungen al3 die Wir-
fungen bei der Abfingigeitsertlivung iefentlic) andere, ald Dbei ber
RNidjtigleitsertldrung, Die erftere feht ein friihered Patent voraus, zu
weldhem bad fpitere in einer gewiffen, die Ubhdangigleit begriinbenbden
Beytehung fteht, wibhrend e fitr bie Nidjtigleitsertlarung gleidhgiiltig
ijt, ob die frithere Crfindung, wegen deren BVerdffentlidhung ober offen-
funbigen Benupung der patentierten {pateven Crfindung bdie Neubeit
abgefprochen wirh, patentiert war ober nidit. Die Wirtung beibier be-
fteht freilih in eimer Befdyrinfung der Befugniffe bed Patentinhabers,
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aber vt und Umiang derfelben ift, wie aud) bag Patentamt nid)t ver-
fennt, eine durcjous ver{djicdene. Wihrend bie Nidjtigleitdertitivung,
foweit fie fich erjtvedt, bas Patent unbd da3 davaus entfpringende Redt
pollig und mit Wickung gegen jebermann befeitigt, 1aBt die Abhéingig-
teitgertliivung, indem fie nur eine Befdjrintung bde3 Patentinhabers
ber Nusitbung bes aug bem Patente entfpringenden Redjtes gegeniiber
bem Snfaber ded jritheven Patented alg vorhanden anevfennt und fejt-
jtelft, bag fiir abfingig evflivte Patent und bad bavaud entfpringende
Fedht in Beftand, fodaf leteved gegenitber anderen Perfonen, als bem
Sufjaber ded fritheven Patentes und bdeffen Rechtdnad)folgern, geltend
gemacyt woerden fann und burd) bag Crldfdjen bed fritheren Patentes
von jeber Befdjrintung frei wird. Die Abhiingigteitzertldrung verhilt
fid) dafer gur Nidtigteitsertlarung nidyt o, daf erjtere al8 dag mindere
in Tepterer af8 bem mebr mitenthalten ift, jondern fo, daf beide einen
gang verfdievenen Jnhalt hoben. Daber fann nicht angenommen werden,
bap in -ber Ilbertragung der Befugnis zur Nidjtigheitsertltivung bie
Tibertragung bder Befugnid gur Abhingigteitsertivung mitenthalten fet.

Uuj einem andeven Wege, a3 da3 Patentamt, verfudjt die Be:
tujunggbeflagte bie Befugnis desfelben zur Abhingigleitsertldrung u
redjtfertigen, indem fie von bem Pflichten audgedt, reldye dem Patent-
amte Bei der Crteilung von Patenten obliegen. Das Patentamt, fiihrt
fie aus, Habe die Verpflichtung, beftehende Patentredte 3u vefpeftieren;
bafjer biirfe e3 feine Patente evteilen, ivelche ein bejtehended Patentredyt
peclegen; 8 fei bafer bejugt, dag ju erteilende Patent von einemt be-
ftefenden jritheven Patente abbiingig zu erfliven; hieraus folge, daf
ihm aud) nad) Crteilung ded Patente im RNidytigteitdverfahren diefelbe
Befugnis guftehen mitfje. Un diefer usfithrung ift nur das Tidtig,
bap bie Pritfung, weldhe Dem Patentamte im RNidytigteitdverfahren ob-
liegt, biefelbe ift, weldje {chon im Erteilungdverjafhren jtattzufinden fat.
Dagegen miffennt bie Berujungabetlagte den Umjang dev im Crteilungs-
verfafren von dem Patentamte anguftellenden Priijung. Diefe erjtredt
fid) nach §3. 1—3 des Patentgefeses nur darauj, ob ene patentfdbige
@rfindung vorliegt, und ob die angemeldete Erfindung nidht von einem
Ginfprud) erhebenden Dritten ofme defen Cinwilligung entlehut ijt,
feine3wegs aber Davauf, ob die angemeldete Erfindung bereitd patentiert
iit. Sn viefer Dinficht dem Patentamte eine Pflicht aufzuerlegen und
ipm bie Befugnis zur Berfagung bed angemelbeten Patentes wegen
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eined entgegenftehenben Patentredhtes beizulegen, lag feine BVeranlaffung
por. Wie in fritherer Beit, vor Einfihrung einer Patentgefepgebung,
Privilegien, durd) weldje ausfdhlieflich Gewerbeberechtigungen verliehen
rourben, aud) ofjne einen audbdriiclicen dedfalbigen BVorbehalt ald unbe-
fdyabet ber bejtehenden Redjte Anbdever erteilt galten, fo ift aud) feit der
gefeplichen Regelung bed Patentwefens bei ben nunmehr auf Grund
bes Gefepes erfeilten Patenten ein foldyer Vorbehalt felbftverftindlich.
Die Crteilung bdes Patented, als Aft einer BVerwaltungabehorde, ift
Yoeder Dagu beftimmt, nod) imftande, beftehende Privatredjte aufsubeden
oder u befdyrdnten. Rommt im Erteilunggverfahren yur Spradge, baf
begiigli) Ded Segenftanded ber Patentanmeldung ein Patent bereits
eteilt ift, o ift diefer Umftand nuv begiiglich der Frage, ob die Er-
findbung al8 meu angufehen fei, von Erheblichleit; bagegen gieht, wenn
bie Jeuleit im Sinne bed §. 2 ded Patentgefehes angunehmen ift, bas
LBorhandenfein ded fritheren Patentes Teinen Grund ab, dad angemeldete
Patent zu verfagen ober auf den von bem fritheren Patente nicht be-
riifieten Zeil der Wnmeldung zu befdjranfen oder die Benubung bes
Patented von ber Crlaubnid deg IJnhabers bed fritferen Patentesd ab-
bingig gu erfldven. Ebenfo verhilt es fi) im Nidtigleitsverfahren.
Aud) Hier befdjrantt fidh) die Pritfung nad) § 10 darauf, ob die Gr-
findung nidyt patentfifig oder entlehnt war; ber Umftand, daf fie
frither {djon patentiert war, ift nur infofern erfeblid), al8 er bei der
Frage der Teubeit der Erfindung in Betrad)t fommt. Qiegen die BVoraus- .
fepungen be3 §. 10 Mr. 1 und 2 nidh)t vor, fo faun weder dad Patent
ve3halb, weil e3 ein beftehendes Patentredht verlepe, fiiv nichtig erflért,

ogl. Cntjd). 28 M.G’8 in Civilf. vom 14, Februar 1880 im

Patentbl. 1880 &. 64, vom 25. Januar 1881 bafelbft 1831 &. 105,

pom 28. Wpril 1882 in Cnt{d). des R.@’8 in Civilf. Bo. 7 . 62,
nod) bie Benupung desfelben durcy eine Abhingigteitsertldrung an bdie
Crlaubni& ded JInhabersd de3 fritheren Patented gebunden werden. Biel
mefr hat der leptere yum Sdjube feined vermeintlid) verlepten Redhtes
vor ben orbentlidjen Geridhten den RNedhtdweyg zu Detreten.”

C. b. R.G. Entje. in Civilf. XII 9



