398 77, Breangslizeny. Deud{damerifonifdes Ybtommen,

7 Qivdert dad beutidjamerifanijde Ubfommen bowm 23, Fe:
briar 1909 (RGVBI, . 895) bie Gricilung einer Jloangslizen; an
bemt Patent eined Wmcritanerd?

I. Bivilfenat, Urt. b. 27. Juni 1928 i. &, Thomas A, Edison
Incorporated (Befl) ro. A-F. (RL). I271/27.

1. Reidapatentamt.

Die Bellagte, eine amerifanifjde Gefelljdalt, befigt das vom
8. Sanuar 1908 ab laufende unb dann verlingerie Patent 203284
Die Rldgerin hat beantragt, ihr bdie Benugung biefed Patented
gegen eine niber begeidinete Lizeny und Giderheitdletiing 3u
geftatten, weil ein bifentlidied Sntereffe an ber Crteilung ber
Bmwangalizens beftebe. Die Bellagte madhte Hiergegen unter anderem
geltend, bap die Crteilung einer Bmwangslizens bem beutjdy-amerila-
nijchen Wblommen vom 23. Februar 1909 widerfprade.

Das Patentamt hat ber Kidgerin bdie begefrte [mwangslizens
ecteilt. Die Berufung ber Bellagten Yatte (abgefehen von getvifien,
hier nidht inteveffierenden Mapgaben) feinen Erfolg.

Aus ben Grilnden: ‘

... Die redtlie BVorfrage, die zu beantworten ift, betrifit
bie Buldfjigeit einer Jroangslizeny gegeniiber bem bdeutfch-ameri-
fanijdjen Abfommen vom 23, Februar 1909, bag nady bemt Rrieg
ieber in @eltung gefreten ift (REBI. 1922 II &. 132; Preup.
Wechin 1922 ©. 704). Da3 Ublomnten lautet in Aet. It

.Die tn ben geltenben ober ben gutiinftiger Gefepen bes einen
- ber vertragjdiliefenben Teile enthaltenen Borfdriften, wonad im
Falle -ber Nidytausflihrung eined Patentd, Gebraudpamulfters . . .
bie Buriidnahme ober eine fonftige Befdrintung bed Redjted vor-
gefehen ijt, jollen auf bie ben Ungehbrigen bes anberen vertrag-
jdhliehenben Teiled getwdhrien Patente, GebraudBmuiter . . . nuc
. in bem Umfange ber bon diefent Teile feinen eigenen Ungehirigen
auferlegten Befdiranfungen Antvendung finben. Die Auafithnimgen
ved Tatentd, Gebraudzmufters . .. in bem Gebiete bed einen
vettragidlieenden Teiled wirb der Aushifrung in vem Gebiete
bed auberen Feiled gleidhgefteltt.”

Tag Ubfommen war bor ber Novelle zum Patentgefeh vom

6. Sunt 1911, aljo ju einer Beit getroffen worben, ald nod) die
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alte Fajfung bes § 11 Pat®. in Geltung toar. Damald mwar bdie
@rteilung von Brangslizenzen bem geltenden deutfden Patentrech
nod unbefannt und flaft deffen die MoglichFeit einer Burlicnahme
be3 Patentd nady beftimmter Beit in jwel Fdllen gegeben, be
Ridtausfihrung im Jnland unb bei Lizenzvermweigerung, falls ifre
Grteifung im Bffentlidlen Juiereffe geboter erfchien. Bwar gibt
ed oudy nad) ber Novelle nod eine Burlidnafme ded Patentd itm
Falfe dbes § 11 UbJ. 2 Rat®., alfo wenn bie Criindung ausfdilieRlid
oder Haupt{ddhlid) auperhald besd Deutiden Reichd audgefithet roird.
YUber eine Buriidnafme fommi bier nidit in Frage. Daraus folgt
inbed nidyt, baf die Veftimmungen dves Wdfommen2 auf dasd
Bmangslizen-Gtreitverfahren itberfaupt unanwendbar miren (jo
Damme-Qutter, Dad deutidhe Vatentred;t 3. Aufl. S. 534; auch
Geligiohn Pat®. 6. Yufl. &. 242 Unm. 13 zu § 11, 1. bagegen
&. 233 Ubi. 3 Unm. 3 bal). Denn fitv ben Vigenzftreit bleibt ber
gtoeite Fall bed Uet. I yon Vebeutung, dbof ndmlid) ,eine fonftige
Be[dranfung ded Redted” aud) nad) jepigem beutjchen Patent-
rebt ,im Talle der Nidhtaunsfithrung” bes Patentd eintreten fann,
Diefe Moglidhleit befteht aud dbem Grunde, feil nady der teidhs-
getidtiichen Redifpredung im Cinflang mit der Anfdhauung ded
Sdyrifttum3 bie Nidtausfithrung bez Patentd im JFnland nad)
LQage bes Falled bie Erteilung einer Bwangslizeny zu begriinben
bermag (RGR. B, 106 ©. 214; Jfay 4 Uufl. Wnm. 2 zu § il
Pat®. . 376; Seligiohn a.a H. €232 Unm. 3 zu §11;
fijd) Handbud) &, 203). Wenn Damme-[utter bagegen an-
fitfren, bie Erteilung einer Btwangslizeny fei feine Bejdrinkfung
bes Patentredits, fo fann ihnen barin nidt gefolgt tverben. Jm
®egenteil ftellt die Erteilung einer Btvangzlizeny einen befonbers
ftatfen Gingriff in bad Redht bed Patentinhabers dar. Ebenfo-
wenig fann dem bon Damme-Luiter ferner hervorgehobenen
Umjtand Bebeutung beigelegt twerben, def nacdh bem geltenben
deutiden Patentredst die Nidhtausfithrung ded Patentd im Jn-
Tand ,nue ein Erwégungdgrund, aber fein gefehliched Tatbeftanbs-
mertmaf” jet. @3 genfigt, def bie Midtausfithrung in Deutidhland
ju benjenigen ®riinben gehijrt, bie nad) Lage bed Falles ein bffent-
lides Sntereffe an Grteilung ber Jtoangdlizeny su redifertigen
vermigen. Daf ed {id) nadh vetrt deutid-amerifanijden Ablommen
nur um jogenannte abjolute Griinbde fiix die Jurlidnalme oder jonftige
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Bejdrantung be2 Redhted Hanbeln mitjfe, ift im Urt. I nidt gefagt.
Wie fidy hierausd ergibt, fann jebenfalls eine Bivanaslizens an einem
PBatent, deffen Jnhaber etn Umerifaner ift, nicht mit ber Vegrindbung
erteilt toerben, bap ber Patentinhaber fein Patent in Deutjdhland
nidht ausfithre. Unberfeits notigt bag Abfommen bom 23. Februar
1909 nicht dazu, e3 {iber feinen LWortlaut Hinaud audzubdehnen und
ez ouf alle bie Fille su erftreden, two jid) irgendein Bujammenbang
ober eine Beztehung mit ber Nidtausfithrung tm beutidhen Inland
ventfen [dgt. Man barf aljp — und Bierin it Damme-Lutter
a. a. £, beiquftimmen — nidt jo weit gehen, aud et I Sap 2
pes Ablommens eine Fiftion bes Jubaitd Berzuleiten, bdah es
nun aflgemein unb in jeber Vesiehung o anjufehen wire, ald ob
ber amerifanifhe Sdyufredytinfaber bad Ratent rickid) in Deutjd-
land audfiifre. Nur die Nidteusiibung felbjt hat thm gegenitber
als Gnumd fiir die Crietlung einer Broangslizen; auszujdeiden;
aud anderen @rfinben dagegen, mag aud) ein gewiffer Bufammen-
hang mit ber tatfadliden Nidhtausibung im Jrland beftehen, fann
audh ihm eine Bmwangstizens auferlegt werben (ebenfo §fay 4. Auil.
©. 376 Ynm. 2 wnd S, 392 Anm. 22 3u § 11 Pat®). ...



