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53. Unter weldjen Vorausjebungen fann ein crlojdened Patent
_pber GebraudiBmujter audy gegeniiber einem fpiter angemeldeten
Patent Henukt werben, dad denjelben Gegenjtand johiit?

Pat®. b. 5. Mai 1936 (RGBL. 11 &. 117) §§ 6, 7, 8, 47. Gebraud)3-
muftergefes bom 5. Pai 1936 (RYBL. II &. 130) — GebrMS. —§ 5.

L Rivilfenat. Ut v.17. Juli 1942 i &. Firma D. &t (|L) w.
Fivma R, (Vefl). I 2/42,

1, Sanbgeridjt Berlin.
II. ®ammergericht bafelbit.

Die Kdgerinift vie Inhaberin bed am 10. Mat 1933 angemelbeten
beutfchen Reidjspatented Nr. 663567, dag ein Berfafren und Bor-
tichtungen zum Fertigbearbeiten (BVerpupen, Rillen unb Abridhten)
pon Duffentontohren betrifit. Die Betlagte ftellt gewerbdmifig eine
Majdhine zum Berpuben unb Rillen bon Muffeniteingeugrofren her,
bie unftreitig bie Mertmale ded Klagepatente3 aufieijt, und vertreibt
jie. Die RKdgerin hat Rlage auf Unterloffung, auf Rednungslegung
und auf GFeftitelung der Sdjadenserfappflicht ber Bellagten er-
fhoben. Diefe hat Rlngeabiveifung begefrt, und jmwar u. a. mit ber
Begrlindung, ihr habe feit bem Juni 1933 ba3 Gebrauddmuiter
Nr. 1256063 zugeftanden, durd) dad die von ifr hergeftellte und in
bent Berlehr gebradyte Mafjdjine gefchiiht gemefen fei. Dad Gebraudys-
muiter fei am 28. Februar 1933, alfo tor bem Klagepatent, bon dem
Qngenieur L. angemelbet, im Juni 1933 von biefem auf jie iiber-
tragen und im September 1933 in ber Gebrauddmuiterrolle um-
gefditieben toorden. it vem 27. Februar 1936 fei ea infolge Beit-
ablaufs etlojhen. Die Rldgerin hat nidt beftritten, dbaf die Majdyine
ber Beflagten unter bad Gebrauddmujter fallen iirbe, fenn es
no) witkam wire.

Die Borbergetichte haben bie flage mit der Begriindbung ab-
gewiefen, bad frither ald bad Patent angemeldete GebraudBmuiter
habe ber Bellagten als jeiner Ynhaberin aud) gegeniiber bem Patente
ber Sldgerin ein Red)t sur Benusung der Erfindung gewdhrt, und
biejed Red)t Tonne bie Betlagte aud) nad) dem Erldidhen desd Ge-
brauchamufters nody ausfiben. Die Revifion der Kldgerin fithrte im
wefentliden zur Aufhebung und Juritdvermweifung.

Entidh, in Blvilj. 168, 19
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®riinbe:

1. {lber bie Frage, welhe Rechte ber Jnbaber eines Gebrauds:
nufters gegenifiber einem Patent habe, bad piter als bag Gebrauds-
ntufter beim Reidhpatentamt angemelbet wotben ift, enthédlt bag Ge-
{eb nur bie Beftimmung, baf dad Red)t aud bem Patente nicht okme
bie Crlaubnid bed Anbabers bed Gebraudsmujterd ausgelibt twerden
oiitfe (§6 SebrING.), roobel mit ber Ausitbung bes Rechted aud dem
Ratent erfichtlid) ba2 Redhi gemeint ift, ben gefdhitten Gegenfand
getverbdmdfig herguftellen, in ben Werfehr su bringen, feilzubalten
und ju gebraudien (§6 Pat@.). Daraus ergibt jidh nod) nicdht ohne
roeitere3, ob ber ¥nbaber bed dlteren ®ebraud@mufters feinerfeits
ofne bie Buftimmung de3 Patentinhoberd ben Gegenftand gewerbs-
mifig Gerftellen, pertreiben, feilhalten und gebraudhen darf obexr ob
ihm gegenitber der Ynbaber de3 Patentes bie Redjte ausd § 47 Pat®.
Hat. Dieriiber ergibt jich aud) nichts ausd §7 Pat®., toeil die Un-
melbung eined Schujredhtes allein nod) feine Benupung ber Er-
finbung ift und aud) nodj tfeine Veranftaltung dagu, be aus ik Feines-
toegd zwingend auf die Ubjicht ber alsbaldigen Berupung gejdiofjen

- yoetben Fann (REJ. Bd. 133 &. 377 [381]). Nun liefe jid) redt wokhl
bie Anficht vertreten, der Jnhaber bes Patentes Ydnne audy vom
Qnbaber bed Gebraud@mufters und von beffen Lizenznehmern Unter-
lafjung und gegebenenfalls Sdadbenserjap ebenfo berlangen, tvie et
bies von anderen Benupern bed Patentesd tun lamn. Dad haben je- .
bod) weber die Red)ifpredung nod) die Redjtslehre bisher angenom-
men. Bielmehr hat das Reidhdgericht fiir ben inforveit gleichliegenben
Syall gweier ju perjdjiebenen Feiten angemelbeter Patente aus-
gefproden, baff Der Jnbaber und Dber Rizengnehmer bed dlteren
Ratented ben in biefem gejdyiipten Gegenjtand aud) ofne bie Er-
laubnis bed Jnbaberd bes jlingeren SPatented berftellen ufjmw. biirfe
(RGUt. I 15/38 bom 25. Ottober 1938 in ME3Z. Bb. 169 &. 11,
Rt T 31/39 vom 11. September 1939 in PMuW. 1940 &. 35 =
GRUR. 1940 &, 23). Dabei ijt bad Reich3gerid)t — ohne e3 aus-
briidlid) audzufprechen — bavon ausgegangen, baf neben ben in
pent §§ 7 und 8 Pat®. vorgejehemen fFillen nod) anbere fKille ge-
geben fein Ionnen, in denen ein Mecht jur Benupung eined fremben
Patentes befteht, baB mithin die §§ 7 und 8 Pat®. nidht dabin auj-
gufafien find, bie MWirtung e Patented trete nur in biefen Fdllen
nicht ein (pgl. Wirth PatWnwiNitt. 1939 &, 87). Jene Auffaffung
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de3 Reidydgerichts, die fon frither von Wichards in GRUR. 1937
©. 895 (898) vertreten worben war, ift aud) von Wisth (a. a. O.)
uitd bont Blod (MuB. 1939 &. 253} gebilligt worden, wilhrend fidy,
joweit etfidhtlich, nirgend3 ein Wiberfprud) erhoben Hat, Fiix basd
Bujammentreffen gweier Gebrauddmufter hatten diefelbe Meinung
Weffel in PatUnwiRitt. 1931 S. 248 (um fritheren Gebraudys-
mujterredjt) fowie Beller ebrauddmufterredit ©. 368/369 (im
Falle teiltveifer Hbereinfimmung ber Grfindbungdgebanten) ebenfalls
bereits ausgefprodien. ‘

Dasjelbe mup aber audy beim Jujammentreffen etnes friiber an-
gemelbeten Gebraudhdmuiters mit einem {pdter angemeldeten Patent
gelterr, ba gebrauddmufterjdusiahig ebenjalls nur eine Erfinbumg
ift — wenn aud pielleidht an die Erfindbungghivhe geringere Unfordes
numgen gefieilt iverben mogen al3 bei einem Patent —, und bie Ein-
fragung einesd @ebraudhdmuiters benfelben Shup getvdbrt wie bie
Grteilung eined Patentes (§ 6 Pat®.; § 5 Ab]. 1 GebrNG. ; vgl. aud
Budjer GRUR. 1940 &. 73). Daber ift aud) im Sdrifttum niemals
ber ®edbanfe gediubert worben, baf fiir bie BVenupungsbefugnis
be3 [nhabers besd dlteren Redjtes ein Unteridhied in ber Rid-
tung zu madjen jei, ob biefed ein Hebrauddmujter oder ob e3 ein
Patent fei.

2. Mit dber Feftjtellung, daf bem Jnbhaber eined frither an-
gemelbeten Patented ober Gebraudidmujters ein Benubungsredt an
der barin gejdyitpten Lefre jum tedhnijden Handeln aud) gegeniiber
eivernt [pdter angemelbeten, ganz ober teiltveife mit ifm fiberein-
ftimmenben Patente zuftebe, ift jedod) die Frage nodh) nidt ent-
fhieben, ob und gegebenenfalld unter welden BVorausjebungen und
in weldem Umfang eine jolde Benupungsbefugnid aud) nady dem
Eridfdhen bes dlteren Sdyupredites gegebenift. DHiet Ionnie man ben
Stanbpumlt einmehmen, daf biefe Befugnis nur fitr bie Dauer der
Wirtjamleit bed dlteven NRechted beftehe, baf aber nad) feinem
Erldfchen bie Benupung gegeniiber bem Quifaber bed {pdter angemel-
deten, nod) wirtjamen Patented reditawidrig jei und biefer baber
Anjpriiche auf Unterlofjung und Sdabensetfap habe. Diefe Uui-
foffung mwdre ingbefondere dann gerechifertigt, wenn man bie Be-
- nufungabefugnia lediglidh aus §6 Rat®., §5 AL]. 1 GebrING. Ber-
leitet, alfo aud Beftimmungen, die fid) blog mit einem nod) wizk
famen, aber nidit mit einem bereits etlofdenen Sdubredyte befafjen,
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wie bag in ber Cnijdeidbung I15/38 (RGZY. Vb, 159 &. 11) ge~
jdyeben ift.

a) Wlletn ba3 witrde sum mindeften gegeniiber bemjenigen Jn-
haber bes dlteren Schubrechtes eine lnbilligleif bebeuten, ber rwihrend
be3 Beftehend biefed Redited bie Erfinbung beveits gemetbhcf) be-
nupt hatte — was er nad) ben vorftefenden Yusfithrimgen trop der
Grteilutg ovber der Belannimadiung der Anmeldung bes jiingeren
Ratentes tun burfte - ober ber aud) nur Beranftaltungen Fu ihrer
Benupung getroffen batte. €3 folat aud) feinedwegsd swingend qus
ben gefepliden Beftimmungen. Dad Sefes Hat bem, ber {Hon vor
ber Anmelbung eine3 Patentes biefelbe Crfinbung gemadit ober pom
Erjinber ertootben und fie benupt ober bod) Veranjtaltungen u ifhrer
Benupung getroffen batte, ohne babei gegenitber dem Patentinhaber
iberred)ilich gehanbelt ju haben, bie Befugnis sur Weiterbenupimg
vet Crfinbung gewdbrt. Dabei hat e ermwogen, daf anbernfalls er-
heblidje, in beredhtigter Wudnupung ber Erfinbetleiftung gefdhajjene
tittihafilide Werte gerftdrt werden Iinnten und eine jolde Ber-
ftrung unbillig fei (BVorberupungdredst bed §7 Pai®.; §5 AH. 4
GebhriNG.). Der biefer Beftimmmumg zugrunde legenbe Redytdgedbante
muf aber audh dagu fithren, vem Erfinber ober bemjenigen, bem diefer
feine Rechte {tbertragen Bat, die Benupungdbefugnis bann zu be-
Iaffen, wenn et 3war die Erjinbung vor der Urumelbung bed Patented
nidyt Benupt und aud) feine Veranjtaltungen zu ihrer BVenubimg ge-
troffen hat, wemn er aber jelbjt ein Sdubredt dafilr nadgejucht und
erhalten und aldbamm im Bertrauen herauf wihrend bes Beftehens
be3 Sdubredites mit ber gemerbliden Benupung ober wenigftens
mit Beranftaltungen suihr begonmen hat (jo aud) vas gefamte Scyrift-
tum, fomweit e3 fich mit diefer FFrage befoft'). Dabei ift 3u beriid-
fidtigen, baf er fid), und jtwar unter Umftdnben in nod) hoherem
Pk al3 der Vorberuper bed § 7 Pat®., infofern um die Forberumg
per Tedynil ein Berbienft ertoorben Yat, al3 er burd) die Unmelbung
beim ReidiBpatentamte die Erfindbung der Allgemeinkeit befarmt gab,
tpad fotvohl beim Patent wie aud) beim Gebrauddmuijter mit ber
Bersffentlidung ber Unmelbung ber Fall wat, ba bann jebermann
bie Unterlagen einfehen fonnte und die Fadiwelt fie in ber Regel aud
tatfachlid) einfieht (bgl. §30 Ab. 3 Pat@.; §3 U{. b SebrM®.;

1 Beller a.0. D.; Biod o ¢ O.; Wejfel Raillinw. Iitt, 1931 ©. 246;
Edmabel GHUR. 1939 €. 455; Buder GRUR. 1940 €. 73. D, C.
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RGB. Bd. 150 ©. 65 [69]; RGUrt. I 4/41 vom 10. Marz 1942 in
GRUR. 1942 &, 352 [356]). €3 tann aud) feinen Unter{died maden,
ob er mit ber Benubung oder mit den Verenjtaltungen dagu erft an-
gejangen Hat, ald et bon ber Patentanmeldung erjfufr und aud ihr
pber aud bem fonftigen BVerhalten be3 Unmelbers bes Patented ers
fab, daf e3 fidh um eine wirtihaftlich wertvolle Eriindung hanbelte;
einen. gewiffen TWert muf er ihr ja jdhon jelbjt beigemefjen Haben,
ba et Jonft {iberhaupt feine Unmeldung bewirft haben wiirbe, und
jener innere Beweggrund fite die Aufnahme ber Benupung tolithe
fith aud) nur in den wenigften Fdllen nadweifen lajjen. Ebenjowenig
fann e3 barauf enfortmen, ob er fein Shupredt wihrend ber ge-
jeplicy uldffigen odyjtbauer aufredhterhalten odber ob er e3 porher
Hat perfallen laffen.

Ridyt unbebdingt entgegen jtefien dem bie Yusfiihrungen der amt-
lichen Begriinbung zu §5 besd Gebrauddmuitetgejehed bom 5. Mai
1936 (RQutter Patenfgefes, 10. Uufl., ©. 544; Heller Gebraudz-
mufterredit &. 56), in der es feift, burd) bie neue Vorydrijt bes §5
GebrMNG., daf ber Bebraudsmufterjdu nidit begriinbet twerbde, jo-
toeit dad Mufter bereitd auf Grund einer fritheren Patent= ober Ge-
braudBmulteranmelbung gejdiipt worden fei, werde bder Grji-
beredjtigte bagegen gejidiert, daf ihn nad) Ablauf ber Shutfrift ber
Jnbaber eines jiingeren, nod) eingetragenen Gebrauddmufters in dex
Nusfiihrung feines erlojdernen Multers Hhinbere. Demm dbamit ift nur
gefagt, bag ber Jnhaber bes fpiter angemeldeten Hebrauddmuiters
infolge ber neuen Beftimmumg Feinesfalld ein joldes Hindberungsdredt
bat, rodfrend bie Frage, ob et diefed Redit ohne bie neue Beftimmung
baben iicbe, nidt eindeutig beantortet wird, wozu audy fein An.
laf beftand.

®egen bieje Huffajjung rmen aud) baraus feine dburdidlagenben
Bebenlen fergeleitet mwerden, bef in eingelnen {Fdallen neben bem
Weiterbemupungsredhte bes Jnfabers des dlteren Schuprechted nody
ein Borbenupungsredit bed Grfinberd jelbit ober eined anberen be-
ftehen ¥onnte. Das founte bann eintreten, wenn ber Erfindber ober
ein anberer bie Erfindung vor ber Unmeldung bes fiingeren Patentes
benugt ober Beranjtaltungen dazu getroffen fat und wemn banm,
nad) ver Patentanmeldung, dasd von ihm ermworbene — dltere —
Sdupredht oder ba3 Recht aud Der Unmeldbung auf einen anberen
fibertragen toorben ift und diefer nunmefr ebenfalls bie Herftellung
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ujw. ded gefdyiipten Gegenftanbes aufgenommen fat. ©3 fann aber
aud) im Falle be3 §7 Pat®. vorfommen, baf mehrere eine Be-
nupungsbefugnid Haben, da ja ber Erfinber mefhrere bon bem Er-
finbungdgebanten unterridjtet und biefe jamtlid die Erfindbung be-
mut haben HWrmen. (iberdies with nur felten jemand, der eine Er-
finbung sum Patent angemeldet Hat ober fich ein Gebrauddmuiter
fiit fie hat eintragen laffen unb bad Sdupredt dbarm auf einen andern
iibertragen fhat, fpiter nody Wert datauf legen, aud) feinerfeitd ben
Gegenftand diefes von ifm aud der Hand gegebenen Sdhupredites
gemwerblid) anfertigen, bertreiben, feilhatten ober gebraudien u biirfen.

Hudy hinfidhilich bes Umfanges ber Benufungsbefugnis und Hine
fichHlich ihrer (bertragung auf anbere bejtehen feine graferen Ghmie-
rigfeiten al3 beim Borbenubungdrecht besd §7 Pat®. Die dort ge-
troffene Regelung wird daber fiir bie Entjdeidbung von Eingeljragen
einent wertvollen Anhalt bieten Ionnen. .

@henjotenig ergeben fid) unitbermwinblice Sdytvierigleiten bei
bet Beurteilung ber Frage, ob die BVefugnis zur Weiterbenupung
nur der Inhaber bed dlteten Sdjubredited felbit ober ob fie aud
ber Rigemgnehmer hat. Man fann hier 3. B. dbaran denfen, einen
Unietridied gwifden bem Nehmer einer audjdlieflidhen und dem
Jnbaber einer einfadien Lizeny zu maden und eine Weiterbenufungs-
befugnid jmwar fiiv ben Jnhaber ber erften anguerfennen, midt aber
fiit bert Yrhaber einer einfachen Lizens. Denn diefer mufte ja immer
bamit rednen, daf nod) anbere ben Gegenftand Rerftellen, in ben
Berlelr bringen odet feilhalten wiirben, und er twdre deshalb vielleidyt
ebenjo zu behanbeln wie berjenige, ber mit ber Herfteliung ujm. eines
egenftanbed angefangen hat, den er fiir gemeinfrei Hielt und halten
fonmte, und dber bamit cufhoren muf, twenn fid) exgibt, baf ber
Gegenfiarnd bereits bon britter Seite gum Patent angemeldet worben
wat. Dod) brauden biefe Fragen im jepigen Redtsftreite nidt er-
friert und entjdiedben zu twerben.

b) Unbers liegt e3 bagegen bann, twenn ber Inhaber ded dlterer
Sdufredtes diejed Redyt wikrend feined Beftehensd nidht ausdgenubt
und aud) feine Veranftaltungen zur Venupung getroffen hat, jondern
exft nadh bem Grldjdhen ur Ausnupung ibergehen will. Hier er-
forbert e5 die Billigleit nicht, den [Inbaber des flingeren Patentes
burd) die Gerndhrung einer Benuhungsdbefugnid an ben JInfaber des
dlteren Red)fed 3 bejdirdnien, ba biefer nod) feine mwittidaftliden
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Werte gefdhaffen hat und beshalb bei ihm audy leine joldhen gerftort
erden Idnnen. Dadfelbe muf ferner jebenfalld bann gelten, wenn
ber Jnhaber bes diteren Sdupredited vorher nur einfacdhe Lizenzen
erteilt hat. Denn er erhalt ja fiir bie Beit nad) bem Crldjden jeines
Gdhredhtes ohnelin teinerlei Sntjdhddigung mebe von jeinen Lizeny-
nefmern und fteht bamit genau o da, wie e3 der Fall wire, wenn
et niemald ein Gdupredt befeffen Hitte. Pingegen Yann fiir ben
jebigen Mechisftreit unevdrtert bleiben, tvie e3 zu halten wére, wenm
et Jnhaber des Scupredhies eine audjdilieflidie Qizeny erteilt hatte.
Jnjotpeit Tann beshalb den usfithrungen von Wefjel PatWnmwiitt.
1931 &. 246, bon Beller Gebraudsmujterredt ©.369 und pon
Buder GRUR. 1940 &. 73 nidyt beigetreten mwerdem.

3. Bon biefen reditliden Gefidtapuniten qud Hrmte bafer bie
YUbmweijung der Klage nur aufrediterhalten twerden, wenn feftftiinbe,
baf bie Bellagte thr Gebrauddmufter Nr. 1256063 nod) wéhrend
feines WBejtehens, alfo vor dem 28. Februar 1936, gerwerblid) benupt
ober bod) Beranftaltungen zur Benupung getroffen Hatte. Bn biefer
Begiehung aber fehit ed bidher an ausreidiend Haren Behauptungen
ber Parteien und daber erjt redit an bejtimmien Feftfiellungen, bie
pad Ranumergeridit bon feinem Stardpuntt ausd aud) nid)t ju treffen
braudhte. Diefe werben mithin nedhzufolen fein.



