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14, Fum Tatbejtand ded Vorbenubungsreditd nad) § 5 ded Patent:
getetied,

I. Biviljenat. Mif. v. 15. Degember 1928 t. ©. M.-B.-BI. AG.
(Bell.) w. W3 M.Lrerfe GmbH. (V). I 217/28.

1. fonbgeridit I Berlin.
II. fammergeridit bafelbit.

Die Nfdgerin wor bidher Jnhaberin bed pom 29, Auguft 1905
ab qejcdhiiten DRP. Nr. 194174, betr. Berfahren und Cintidhtung
st jdnellen Herjtellung von mit Fazbe iiberogenen Papierbahnen
und dergl. .. Die Patentanipriide lauten:

o1 Berfahren ur Derftellung von mit Farbe iiberzogenen
Bapierbafmen und bergl, baburdy gefennzeidinet, dof bie unter
Beigabe von Harg in Spicitusd geldite, in beliebiger Weije auf bie
Bahn aufgetragene Farbe unmittelbar bdarauf durdy Ifriftige
Beheizung ber jidy fortbewegenben Papietbabn rajd) getrodnet
unb die auf jolde Weife erzeugte, infolge der Ervdrmung unddft
nod) weidie Parzhout jur Erzielung einer innigen BVerbindbung mit
bet Papierbahn und jur BVerhithung ded Sujammentlebens der
beim ufwideln fid) iibereinanderlegenben Papierjididiten durd
fiinftlide Rfihlung gum Crhdrten gebrod)t wird.

2. Ginridytung jurAusditbung bed Verfahrenad nad) Patentaniprud)
1, gefenngeidynet burd) die Unorbdaung einer Farbauftragmwalze (c) mit
@egendrudimalze (d), einer Heijmwalze (f) und einer Fithitvalze (g)."

Die Beflagte vertreibt Buntpapierbafmen, die jie baburd) her-
ftelft, baf fie unter Unmwenbung einer mit einer Gegendrudwalze
perfebenen Farbauftragwalze die mit Hargbeigaben und fliidhtigen
Qffungdmitteln verjepte Farbe auf die Papierbafhn bringt, bieje
jobann zu rafder FTrodnung unmittelbar einet Heizmwalze und an-
{hliefend zur Erhdartung unb zur Berhinberung bed Bujammentlebens
ver fid) beim ufivideln {ibeteinanbderlegenben Papierbalmen einer
fiblwalze sufithrt. Die Kligerin erblidt barin eine minbdeften3 grob
fafeldffige Verlepung ifhred Patent3 und Hat auf Unterloffung,
Rednungslegung und Fejtjtellung der Shadenserjappiliht Kiage
erhoben. Die Betlagte hat nad) Klagejuftelfung die Sithimwalze aus
ihrer TMaichine entfernt, den Unterfafjungdanfprud) anetfannt und
im itbrigen gebeten, bie ®fage abzumwetjen und die gefjamten Roften
bes RedhtBitreits ber Kldgerin aufzueriegen. Sie Hat ju ihrer Ver-
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teipigung geltend gemadyt, dbaf der Fabrifant F. in K., von dem jie
ihre Majdyine begogen habe, jhon vor Unmelbung dbes Rlagepatents
einer Fitma in Paria eine gleide Majdhine angeboten und badurd
ein BVorbenupungsredt errvorben Habe, Jedenfalld fet fie jdyuldlos,
da fie bad Patent nidyt gelannt Habe und niemals verroarnt worden fei,
Die Beflagte unterlag in allen brei Redhtdziigen.
®riinde:

Da3 Sammergeridht hiilt e3 im Unfchluf an bie neuere Redt-
jpredjung de3 Reid3gerichtd an Yid) ymwar fitr moalid), baf dexr Liefe-
tant der Betlagten, Fabritant F., durd) die behaupteten Benupungs-
hanblungen an bem Patent der Rligerin ein Vorbenupungsredt
habe ermwerben finnen, verneint biejed Fedit aber gleidiwohl auf
®rund folgenber Erivigungen. 8 fagt, nad) dem Ergebnid bder
Bereidaujnahme jei ber alleinige Erfinber bed Patentd . gewefen,
der zur Ausibung feine3 Werfalrend verjdhiedene Mejelljdjajten
gegriinbet habe. Da er feine Majdhinenfabrif beiefjen Babe, jeien
bie Majdyinen in der Majdhinenjabrit bon F. gebaut und von biejer
an die von T8, gegriimdeten Gejellidiaften geliefert worden. 8. fhabe
bereitd bor Unmeloung ded Patentsd der Majchinenfabrif von F. den
Yuftxag gegeben, die Majdyinen mit einer RKithliwalze zu verjehen
und jie bet von thm gegriinbeten Rarifer Firma anzubieten. F. habe
jdjon am 31, Quii 1905 ein YUngebot an die Parijer Fivma gejandt,
und diefe Habe mit Sdyreiben vom 5. Nuguft 1905 die Majd)inen
mit fiibliwalzen in Aujtrag gegeben. Gleid) danad) jei mit bem Bau
per Majdjinen begonmen mworven, wibrend bdad Ratent exft am
29. Huguft 1905 angemelbdet toorben fei. BVei diejer Sadjlage twitche
bet FTatbeftand eimer rechidwidrigen Pafenteninahme vorgelegen
haben, wenn F. bie Cinviditung mit der SHihhoalze jum Patent
angemeldbet Batte. Gt wiltbe damit das jwijden thm und W, be-
ftehenbe Vertrauensverhilinid in jdiverer Weife verlept und gegen
§ 826 BGB. verfioken Haben, um W. um die Frildte jeiner Gr-
finbung zu bringen. ©dion beshald miiffe ein Votbenupungsredit
bed . perneint twerden. G2 jei ja sutrefjend, daf der Lorbenuger
fidy nidht in einem vom fbiteren Eriinber unabhingigen Defis
befunben haben miijje. Allein wenn Ubhingigleit, wie im vor-
liegenben Falle, gegeben fet, jo miijfe gepritft wetben, ob iiberhaupt
ein Befip bed angeblihen Vorbenuterd anzuerfennen fei und ob
jfich ber Penuper im tedlidhen Befipftande befinde. F. habe jid)
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iiberhaupt in feinem Befipftand defunden. Gt habe zu W. in cinem
Bertragdverhilinis geftanben, dad audy thm Bitichten aufexleqt Habe,
insbefondere bie Pilidt, bie Erfindbung gebeimzubalten und fie
nidyt gegen .'s TWillen audzunupen. Sdon daraus folge, daf .
art der Grfindbung fiberhaupt Ieinen Befib gehabt Habe ober bod)
uut injoreit, ald bdie Yusnupung fidh nidht gegen bie Jnterejjen
voit M. getidjtet habe. Unter biefen Umftinben fnne aud) won
einer Redlichfeit der Benupung feine Rede fein, da §F. bamit Habe
tedmen miiffen, daf . feine Crfindbung jum Pafent anmelven
toiltbe,

Die Revifion greift biefe Uusflihrungen an. Gie meint, nad
ven getroffenen Feftitellungen fei §. durd) die Rldgerin zur Ve-
nupung ihrer Srfindbung voll beredhtigt worben. Davaud Habe er
nad) jeiner pom fammergeridyt {iberfehenen Eingabe in ben Vatent-
erteifung3aften pom 10. November 1906 {ein Redt sur unbefdraniten
Benupung der Srfindung hergeleitet, und zwar aud) gegenitber der
NMdgerin, und bdiefe habe dem nidht wiverfproden. Cin Vefibredit
%.'8 an ber Grfinbung fei baher zu Unred)t verneint worben. iir
ben Tatbeftand bed Vorbenupungsreditd fomme e nur auf bie
objeftive Redhtdlage an. Hier fei objeftiv die Beredtigung §F.'3 zur
Wenupung dber Crfinbung gegeben, und daraus folge fein Vor-
Denupungdredht. Redtsirrig fei die Herangiehung fubjeftiver Gefid)ts-
punfte dburd} bad Berufungdgerid)t. Unter befonderen Mmijténden
jei e3 allerbingd benfbar, baf ber Patentinhaber ein an fid) gliltig
entjtanbenes Borbenupungdred)t dburd) bie Einrede der allgemeinen
Arglift ober auf Grund eined befonberen Bertragéverhilinifies ent-
frdften Ynne. Dadurd) tverbe aber basd BVorbenmupungdredit ald
folched nidit aufgehoben, jonbern ber Vorbenuper nur der Befugnia
beraubt, e3 aqusdzuilben. Dad fet nidht {harf auseinandergehalten,
und baburd) fei aud) bie Beflagte beeintridytigt rorben. Shr von
. abgeleiteted Vorbenupungsredit werde durd) dba3 Junenverhilinis
sroifdhen . und der Rligerin nidt berithrt und fei al3 {oldes giittig
geblieben. :

Dieje Ungriffe fonnen feinen Erfolg Hoben; ben Husfithrungen
bed Berufungsgeridhts ift vielmehr im Grgebnis beizutreten.

Tad) §5 AB. 1 Sap1l Pat®. tritt die Wiching bes Patents
gegert benjenigen nidyt ein, ber zur Beit der Unmelbung Dereits
im Qmland bie €rfinbung in Benuung genominen ober bie zur
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Benupung erfordetlihen Vevanftaliungen getroffen Hatte. Die exjre
Borausdjegung fiir ben Eriverd ded Vorbenupungsdredits ift fiewnad;,
tote bon ben Bearbeitern ded Patentredit3 vielfady gelehrt und sud
vom Reich3geridit wieberholt anerfannt worben ift, Bejis ber burd)
bag Patent gejdlipten Eriindbung zur Beit der Unmeldung. €3
hanvelt jidy babei nidit nur, toie in bder dlteren Medifpredhung
mehrfad) ausgefproden toorden ift, um ben Fall der Doppelerfindung,
jonbern aud) anbdete Tatbeftinbe werben von der gejepliden Be-
ftimmung getroffen (R®J. Bd. 114 S. 249). Unter Erfinbungslbeiip
vetfteht man in ber Redjtslehre ben tatjddlichen Buftand, ber nad)
ver Wuffajfung bed Vertehrs bie Mbglidyleit getodhrt, dbie Erfinbung
ip 3u geniefien, wie e3 thre MNatur geftattet. €r erfordert daber
Renninid der Crfindung ober dody den Befiy bon Beidynungen, Be-
jchreibuigen ober dergleichen anbeten Unterlagen, aus denen diefe
Sterntnis gewonnen mwerden fann (§iey Pat®. 4. ufl. &. 112).
DHievan wird e3 nady ben getroffenen Feftfteliungen im votliegenden
Falte nidht gefehit Haben. Wie ber Senat in RGJ. BVo. 114 €. 250
im ®egenjag 1 einer weit verbreiteten Meinung engenommen hat,
muf der Befip redlid) getvefen jein. Db diefed Erforbernis bei §¥,
vorgelegen Bat, woritber bie Parfeien jtveiten, braudhte nidyt gepriift
su twerben, denn e3 mwdre nidyt geredytfertiat und wiirbe bem Jwede
bes @ejeges nidht ent{predjen, wenn man jebem Redlidhen ein
Lorbenupungdredit eintdumen wollte, der jur Jeit der Unmeldung
bed Patentd die tatfddflide Mdglidfeit ded Erfindbungdgenuijes
aehabt Hat.

Der Gebante, welder der Voridjrift in §5 AL} 1 Sap 1 Pail.
gugeunbe liegt, ift in RGB. Bb. 75 &. 318 auf Grund der Ent-
ftebungageidjidte entwidelt worben. Danad) jollen Rraft, Beit und
Rapital auf befiehenbe Anlagen, die entrveder die Erfindung bereits
verwetten, odber bei benen der ernftlidhe Wille, fie u verwerten, dburd)
Beranjtaltungen zur Venupung betdtigt tworden ift, nidt umionit
aufgemanbdt fein; ein jolder Bejiftand foll nidt durd) die Rotent-
anmeldung eined anderen entivertet erben. PHietnady find e
Billigkeitderwigungen, die zur Einfithrung ded Vorbenupungsredyis
gefithrt Gaben, und §5 2bf.1 Sap 1 bebarf einer einfdjrdnfenden
Auslegung bafin, baf bort, wo Gritnbe der Billigleit vollfommen
feblen, ber Ermwerh eined Borbenupungdreditd audgejdyloffen ijt.
b nod) weitere Einfdyriinfungen geboten jind auj bem Wege ent-
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[prechender Untwendung des § 855 BUB. vder, wie das Reidyagerid)t
mebrfad) audgefprodjen Hat, dadurd, dbaf man vom Patentinfaber
Unabhingigleit des Erfinbungabejives verlangt (vgl. RGB. Bb. 37
©. 44, Bb. 45 . 118 und dagu MG, B, 114 &. 249), braudyt hier
nidyt unterfud)t ju erdben.

Ehenjotvenig ift barauf eingzugehen, ob der etfte Entjcheidungs-
grund ded Rammergetichts jutrifft, wonady vagd Worbenupungsredt
%.’8 dhon bdeshalb entfallen joll, weil er gegen § 826 BGB. ver-
ftofen unb {id) einter rechidwibrigenr Patententnahme jduldig gemadyt
Daben wiitbe, wenn et die Erfindung feinerjeitd gum Patent an-
gemelbet bitte. Denn der fejtgeitellte Sadiverhalt geigt Har, bap
jein Grfindbungsbeiip jedenfalld Iein folder gewefen ift, Dev aud
WBilliglettagrimden de3 Sdhupes gegen bdie reditlichen Folgen ber
Anmelbung ded Patents dburd) die Kldgerin bebiirfte. IW. hatte bem
%. ndmlid) jeine Erfinbung zroar iberlajjen, aber nur ju einem be-
jtimmten poritbergehenden Frved, um danad) Majd)inen angufertigen,
bie ., weil thm die bagy erforberlichen Einricdhtungen febiten, fetbit
nid)t anfertigen fonnte, nub fie einter von W. ur Bertvertung jeiner
@rfinbung gegriinbeten frangdjijdien Gefellidaft angubieten. Hiersu
blieb &. auj Grund feine3 BVertraged mit W, jolange biefer Vertrag
beftand, beredhtigt, aud) nadypem bad Patent angemelbet tworben
wat. RNadbem bdiejer Bwed aber erreidh)t, bie Mafdjinen gebaut
und ber frangbiijdyen Firma angeboten und geliefert waren, hatte
%. feinerlel Wniprud) mehr bavauf, daf ihm ber Befit ber Sefindbung
weiterfin iiberlafien murbe. Dad mufte ihm bet [bernahme bed
Uuftrags Hox fein und darauf mupte er fidy mit jeinen ge{daftliden
Mafnahmen einrichten. Er ift bed Schuted in feiner Wetje beblirjtig.
Pagegen twiitbe e3 eine grobe Unbilligleit gegenitber bem Grfinber
bebeuten und dem . einen mweber von ihm ermarteten nod) von 2W.
beabjiditigten ungeredytfertigtenn ®emwinn verjdaffen, wenn bas
Ratent wegen biejer Vorginge dem F. gegeniiber dauernd obne
Wirtung bleiben jollte. Ju einem joldien Ergebnid bdarf bie An-
roenbung bed Gejeked nidyt fithren.

Hiemady ift ber Standpuntt der Revifion nidht u billigen, dbah
sumt Griverd besd Vorbenupungsredhtd durd) §F. {don die voriiber-
gebende (berlaffung der Erfindung burd) ben Unmelder ded Patents
— unter Hingufritt der Jnbenuungnalme ober der zur Benubung
erforberfichen BVevanftolhmgen — Hinreidhe und Dah e3 auj die
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Recdhtabeziehungen F.’3 3u der Kdgerin odber L. jonft nid)t anfomme.
Jm @egenteil ift eine gutreffenbe Beurteilung nur miglich, wenn dieje
Begiehungen, wie ed hier burd) bag Berufungdgericht gefchehen ift,
Hargeftelit twerben, da nur bann gepriift werben fann, b die BVerhilt-
nijfe fo fegen, baf ber nady bem Gefep durd) ba3 Borbenupungdredit
gegenitber bem Patentinhaber begriinbete Scdhug bden lmitdnden
nady geredhtfertigt und billig ift. Hat aber F. fein Vorbenubungs-
tedht exrorben, fo ift ber Gintebe Der Befagten der Boden entzogen,
unb ihre Venupung bed Higerijhen Patents jtellt {ich ald tedhis-
widtig bat. &3 liegt nidyt jo, baf diejed Vorbenubungsred)t ent-
ftanden und al3 joldes giiltig und wirkam geblieben und die Rligerin
barauf bejdyrdntt rodre, pon . eine Unterloffung ber Venupung
3u jorbern. :

Damit erledigt fid) audy der Ungrifi, den die Revijion dagegen
tidytef, daf bie Beflagte das Patent ber Kldgerin aud qrober Fabrs
Borbenugungdrecht bejipe. Jm iibrigen Handelt e3 jid) inforveit im
wefentlidien um eine tatjidiice TWiivdigung, die aus Recdhtdgrimmben
nidt ju beanftanben ift. Tof bie Bellagte vermwarnt rorben ijt
und bad BVerfahren der Rfdgerin trobdem angewendet Hat, ift eud-
britdfid) feftgeftellt rworben.



