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11. 1, Rie ngtaltet fidy bad Nedytdverhilinis au deutiden Rejdys-

patenten aud cinem zwifden dem Jngenieur einer framzvfijden "Ge-

feltidaft und diefer Gefellidajt gefdlofienen Vertrage, durdy dem der

Jngenieur am Reingewinne aller feiner jublinftigen Crfindungen mit

ber Beftimmung beteiligt wird, dafi die Gejelijdhajt fih binmen Le-

inmmtet grift iiber Anuahme ober Ublehnung ber Erfindung gu -er-
tHdren pat?

2. Qome aus foldem Bertrage gegen dew in der Patentrolie
tingetragenen erfien Patentinbaber und feine Redtsundfolger ani
Unterlefiung der Bemugnng ded Batentes geflagt werben, indbefondere

nady prenfijdhem Redte?
Patentgefeg § 19 UBbY. 2.
AULR L 7 §§ 1114, L 10 §§ 21, 24. 25, L 19 §§ 4—6.

L Givilfenat. Urt v. 3. Mai 1893 i, &, B. u. Gen. (Bell) v, Sdj.
u. K. u. @en. (K1) Rep. L 54/93.

1. Sanbgeridit I Berlin.
1L Sammergeridyt dofetbit.

Raou! B war Inhaber eined beutid;en Sﬁelc!;éputentes fitr
Neuerungen an Eismafdinen und Jatte dasdfelbe sunddhft in eine von
ihm mit gegriindete offene Hanbdelsgefellidhaft in Benf eingebredit. Bon
biefer roar e8 mit feiner Buftimmung auf eine Attiengefelljhaft n Genf
unb oon lepterer auf die Compagnie Industrielle des procédés Raoul P. in
Baris ubettmgen roorben. Der offenen und ber Uttiengefellidiaft in Genf
Batte B.' vertragdmafig ale feine jutiinfiigen Crfinbungen im Geldhifts-

bereidje ber Gefellidiaft einqubringen. Durch Bertrag vom 25, Juli 1884
wurbe PB. von ber CGompagnie Jnbuftrielle af3 beratender Jngenieur
gegen ®ebalt mit der Beftimmung engagiert, daf er auf die Pitfte
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aller Meingervinne oaud feinen utlinftigen Erfindbungen, bie er ben
friijeren @efelljchaften Hétte einbringen miiffen, Wnfprud) Habe, bdie
Gompagnie Jnbduftrielle aber in beftimmter {rift fidy iiber Unnahme
ober Abfehnung ber Grfindbung erfliven folle. Demnddyft find dem
R. 1884 unbd 1885 zwei beutidhe ReidhSpatente basd eine (Nr. 33289)
auf Berbefferungen an ber Eidmajdjine bed urfpriinglichen Patentes
und auf Crfepung der tilteerseugenden Fliffigleit durd) eine anbdere,
pad anbere (Jr. 83733) auf eine newe Fliiffigleit sur Erzeugung
von Rilte in Cidmajdinen erteilt. Bon der Erfinbung, auf ber dad
Rerbeflerungdpatent beruht, hat PB. ber Compagnie Jnbuftrielle am
16. Jtovember 1884 mit Stellung einer Frift jur Erfldrung iiber
Annahme ober Ablehnung bid gum 15. Februar 1885 Mitteilung ge-
macht, Die Compagnie Jubuftrielle hat am 14. Wirz 1885 bie An-
nabme erflirt, nadibem L. am 15, Degember 1884 auf ibr Berlangen
die Erfinbung ndber erldutert hotte. Die zweite Erfindbung ift der
Gompagnie nicdht offeriert. Beide Patente Hat P. in Berlin im Januar
1887 unb Huguft 1888 an bie Rommanbitgefeljdaft . Sr. & Co. in
Berlin obgetreten, und biefe ift in ber Patentrolle ald Patent-
inthaberin cingetragen. Die Compagnie Jnbduftrielle Hat bagegen im
_Sovember 1887 ber Ridgerin, einer Gefeljdaft in Dortmumbd, fiir gany
Dentidland bad Redit gur Fabrifation und jum Berloufe der Eis-
mafdine nach dem Spfteme B. fowie o Redht gur Fabrifation und
sum Berfaufe dber dem P. patentierten Fliiifigleit geqen Beftimmte
Geldleiftungen nebft bem Hechte itbertragen, vor ben bdeutihen Ge-
tiditen alle Redjte ber Eompagnie zu verfolgen.

Die Kidgerin ift hierauf gegen P. und bie Fommanbditgefeljdaft
R. Gr. & Co. auf Unerfenmung ihres Redjtesd zur Ansnupung bder
Beiben Patente und auf Unterlaffung der eigenen Benupnng derfelben
tlagbar geworben. Beibe Bellagte Haben jebed et ber RKldgerin
auf bie Patente und eventuell, baf fie gegen bie beflagte Rommandits
gefellichaft geltend a1 machen feten, beftritten.

Der erfte Ridhter hat bie Rlnge abgemwiefen, der Berufungéridyter
nad) bem Rlaganirage erfannt. Die Revifion ber Beflagten ift juriid-
gewiejen au? foigenden

_ ®riinbden:

(B3 wird sunddft bargelegt, bdaf die beiben fireitigen Patente

nady ihrem @egenftande in den Geldiftabereid) der Compagnie Jn-
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buftrielle fallen und Derfelben zum @rwerbe zu offerteren waren.
Sobann beifit e3 mweiter:)

+Der Urt. 3 bes Wertrages vom 25. Juli 1884 enthilt bie Be-
ftimmung, deg bie Compagnie Jnbujtrielle drei Monate JBeit zur Gr-
flarung beritber Gaben foll, ob fie bie Erfinbung anuefmen ober
ablefnen will

Die Bebeutung diefer BWorfdrift ift vollig far. Sie follte
B. und die Gefelljdaft fidern, dem P. ber feine gange geiftige
Thatigleit in den Dienft bder Gefelljdaft geftellt BHatte, bagegen,
baB bie Gefellihaft bie Criinbungen ungenupt liep und ihm ba-
burdy bie Jriidjte feiner Mrbeit entzog, bdic efelichaft bagegen,
paf ifr Crfindbungen undb damit die Pflidt, fie auszufiithren und
in Benupung su nehmen, aufgebiirbet wurben, aud) wenn ihr bie
Uugfifrung ud Benupung feiven Nupen, fondern nur Laften ver-
 fprad). DaB ber Urt 3 be8 Wertrages bem P. nidht mr bas
Redt gab, bdie Erfindbung su offevieren, wie von ben Beflagten
audgefiibrt wird, fondern die Pflidht basu ouferlegte, famn beim
Bulammenfalte bes Bertraged mit dem Jnbalte ber Statuten und der
Bollmadyt, weldge P. dem Liquidator T. exteilt hat, nidht in Beifel
gesogen werben. Der Art. 3 Hat ohne eine joldje dbem Rechte bder
Oefellfdaft auf UAnnahme ober Ablehnung Iorrefponbierende Pilidyt
bed P. femen Sinn. ... Der Bellagte P. felbft ift nad feinem Ber-
“Balten aud) weber bariiber nod) dber feine Pilidht, diefe Erfindung
ber Compagnie Jndufirielle su offerieren, im Sweifel gewefen. Denn
er Hat fie burdy bas8 Sdreiben vom 16, November 1884, mie er in
bemfelben fagt: ,gemiif Urt. 8 Des Vertraged” ber Gefelidaft offeriert.
& fept in dem Schreiben der Gefellichafl bie Frift zur Crlfdnmg
big jum 18. Gebruar 1885. Die Gefellichoft Hal dbem P. unftreitig
bte Unnafmeerblirung erft am 14, Mdry 1885 zugeftellt.

Dem Berufungsridhter ijt barin beizuftimmen, daf diefe Erild-
tung redtzeitiy innerhald ber vertrag8mdfpigen Frift von dtei Mo-
naten ecfolgt ift. Da3 Schretben vom 16, November 1884 enthilt
Details iiber die Erfinbung nidht, nur allgemeine Angaben, von ber
neuen {Hliffigleit3mifchung iiberhaupt nidhts, und bittet felbjt um
Nieberfegung einer Kommiffion ur Prifung des BVorjhlages. Die
Rfommiifion ift bann eingefelt und in der mit P. verabredeten Sipung
am 15, Dezember 1884 mit B. pufammengetreten. Grft in diefer
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Siturig Hat . feine Crfindung beiiglid) der verbefjerten Eismafdine
bargelegt und Abidyrift feiner Patentgefudje iiberveidyt.

@it durd) biefe Darlegung wurbe bie Geleljhaft su einer bem
pben Dargelegten Bwede ber Beftimmuny desd Bertrages enifpredhenben
Priffung der Dfferte und gur Entideidbung itber Annahme ober Ab-
fehrung in ben ©Stand gefeht. Uud) in diefer Sipung ift von ber
Unwendung ves Flifjigfeitsgemijdhes im Patente 83239 nidjt
bie Mebe. &8 ift bedhalb mit Red)t angenommen, baB bie vers
tragamifige Erflirungsfrift erft von biefem Tage ab lief und durd)
bie am 14. Miry jugeftellte Unnahmeert(drung innegehalten iff. Die
einfeitige Griftbeftimmung dburd) P. in bem Schreiben vom 16, No-
vember Hat redtlid Peine Bedeutung. Nad) ber Sibung vom
15, Degember 1884 fat *P. bie Exfinbung jur Patentierung im
Deutichen Reide am 30, Degember 1884 angemeldet, nod) vor Ab-
Iouf der von ihm feldbft geftellten Frift, und ofne bap er behauptet,
baf er von biefer Ratentanmeloung ber Compagnie Inbuftrielle WMit-
teilung gemadit Bat) wie e3 wobl feine Pilidht gewefen swdre.

Die Erfinbung der neuen BVerflitdhtigungsfliffigleit aud Kofhlen=
jaure und Edjwefelfdureangybdrit (80,), Fliiffigleit Pictet (SCO,), welde
fiir bag Deutjhe Reidh bdurdy bad ftreitige Patent 33783 wom
3. Januar 1885 ab aejdyiint ift, fat PB. in bem Sdyreiben vom 16. No-
vember 1884 al8 bevorfiehend angetiinbigt und in ber Sifung vom
15, Degember 1884 unter Borlejung feined Potentgefudjed mitgeteilt,
aber jugleid erfldrt, baf er vertrag2mdfig dagu nidit verpflichtet fei
und bdie Beidnung bed Projetted eimer Fabrit zur Erzeugung bder
Giffigleit jowie die Faffung ves Patentgefudes fir fid) bebalte, audy
bag Berlangen ber Kommijfion nach ndberen fdriftlihen Rotizen
abgelehnt. Bei diefer Wblehnung und babei, bdaf bdiefe Erfindbung
nidit unter jeinen Bertrag mit der Gefellidhaft falle, ift B. and) ipdter
unb in bem jepigen Progeffe verblicben. Besiiglidy biefer Erfinbung
ijt banad) eine Dfferte diberhaupt nidjt erfolgt und von Verlujt bes
Unfpruched auf biefelbe durd) Friftablanf bedhalb nicht die Rebe. . .,

Mit pem Verufungsrichter ift daher anmjunchmen, baf der
Compagnie Jnbuftvielle aus ihrem Vertragdverhiilinifie mit P. ber
Anipruch auf beive Patente erwadjien ift.

" Das Redtsverhiltnia swijden B. und ber Compagnie Induftrielle
aud bem in Porid gefdlofjenen und dort ju erfiillenden Bertrage
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vom 25, Juli 1884 ift nady frangdfijhem Redite ju beurteilen. Davon
geht ber Bernfungsridyier ausd. Er nimmt an, daf nady WArt. 1138
Code civil bie Grfindungen und bie Patente mit ihrer Entftehung
Gigentum der Compagnie geworben, und daf bie Erfindbungen
und Patente, obwohl ed zurr formellen Tigentumiibertragqung nad;
bentfhem Medjte eined befonderen Ufted bHedurfte, fiir P. jedenfalls
nur mit ber Befdrantung jur Criften; gefommen feien,
baf ber CGompagnie dad ausdidlieflihe Ausitbungsredt
sufitebe. :

Somweit diefe Ausfiihrung auf framgbfifdem Redyte beruft, it
fie ber Revifion nid)t ugdnglich. TWad bie Revifion gegen bie weiteren
Nusfiifrungen bed Berufungdurteiles geltend madgt, Yann unerdriert
bleiben, weil bem Berufungsridier im Grgebniffe zuzuftimmen ift.
Die Frage, weldjes Uttes e3 beburfte, um dad Patenteigentum
auf bie Compagnie zu iibertvagen, und ob bazu Der blofe Bertrag
geniigte, ift nad) beutjhem Redite zu beurteilen, ba dad aus ber
PBatenterteilung flir bad Deutjhe Reid) nady dem beutfdjen Patent-
gefese ermadyiende Redt ald eine im Deutjden Reidie Dbefindlide
Sadje u behanbeln ift. Nady § 19 UL 2 bed Patentgefehed vom
25. Mai 1877 (7. Upril 1891) bedarf €2 ber Eintragung bed Patente
ermerberd in bie Patentrolle, um ihm die mit dem Patente nacd) dem
SBatentgejeie verbunbenen Redhte ju verjdhaffen. Der friihere Patent-
inhaber bleibt big zu biefer Eintragung nad) Mafgabe be3 Patents
gefeped Deredhtigt unb verpfliditet, Aber bied gilt nur Dritten
gegeniiber.. Jn bem Verhilinifie swifden P. al3 dem eingetragenen
Batentinhaber und ber Compagnie Jndbuftrielle folgt aus dem RVer-
trage vom 25. Juli 1884 nad) deutichem, preufifchem unb gemeinem
Rechte bad Recht fiir die Compagnie, von PB. ald bem eingetragenen
Patentinhaber bie formelle lbertragung und zu diefem Bwede bie
Bewilligung der Umfdyreibung in der Patentrolle u forbern.

Bgl. Cntjd). bes N.@.'s in Civil]. Bd. 29 &. 50 und Urteil vom
2. Februar 1887 i. €. Br. & €o. w. K. NRep. 1. 404/86.
Diefert Redjte gegeniiber ift dad BVerlangen, baf P. bad audfchlief-
lide Redit der Compagnie anerfenne, bie beiben Patente andzumugen
und fidy ifrer Venupung zu enthalten, ein geringered. Died Ber-
langen madt bie Klage mit den beiben Antrdgen geltend, benen ber
Berufungariditer ftattgegeben hat.
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Daf bie Kldgerin befugt ift, diefes Redit su verfolgen, ift nady
threm Bertrage mit ber Compagnie JInbduftrielle vom 24. November
1887 rechilich vollig unbedentlid). Durd) biefen Bertrag Hat bie
Sompagnie ber Kldgerin al3 ihrer alleinigen Ceffionarin bad qus-
clielide Redpt fiir gany Deutfdland iibertragen:

» Die Cidmajdyine nad) bem Syfteme P. unter Unwendung wvon
Sdywefligidureanfpdrit, bie neue Mafdyine P., das Sdywefligidure-
anbydrit unb bie newe , Fliffigleit Pictet SCO,” ju fabrijieren
und zu verfaufen und afle Redhte ber Compagnie auf diefe Majdine
und Flitffigteiten vor ben beutidhen Gerichten zu verfolgen.”

Daburd) find der RKligerin alle die Redyte iibertragen, weldje
aud § 4 bed Patentgefepes vom 25. Plai 1877 (7. Upril 1891) als
Wirlung e Patentes folgen, nnd welde bie Compagnie als Patent-
infaberin gegen jeben Dritten geltend madjen Itnnte unbdb auf GSrund
ihres Qertragdverhilinifies mit P. gegen ihn unbd feine bis-
glaubigen Redhtdnadfolger fo geltend maden fann, als wemn
fie bie in bie Patentrolle eingetragene Inbaberin bes Patentes mdre.

Die Beflagten faben mit einem gewiffen Scdyeine von Grund
geltend gemacht, baf bie Compagnie Jnbuftrielle jur Cefiion ifhrer
Redyte, felbft wenn ifhr jolde sujtdnben, nidt befugt jei. Sie Haben
betont, baf bie Patente in den Hinden ber mit grofen Mitteln aus-
geftatteten Gompegnie Jnbuftrielle etwad anbeves feien, ald in ben
Dinven der RKldgerin, bie nur ein Fleined Gefddft habe, und dah
pas Jnterefle bed B. mit Riidfidht auf den ihm juftehenben Wntell
am Reingewinne der Lusdbeutung ber Patente dabei erheblich beteiligt
fei, bap bie Compaguie Jnbdufirielle felbft bie Patente ausbeute.
Dies nicht von ber Hand ju weifende Jnterefie bes P. fann inbefjen
nidit zur Ungiiltigleit der Qeffion unbd nod) weniger zu ber Annahme
fiihren, baf P. nunmebr das Redjt erworben Habe, bie Patente felbit
ausjubeuten. Das Jntereffe bed P. an einexr entfpredhenben angemefienen
PBenugung ber Patente finnte nur einen Jnterefjeaniprud) ieinerjeits
begriinden.

Dag Redit aus ben Patenten ift ein BVermbdgendredht, Dbefien
rechtliche Matur der vom Gefepe aud) ausbriidlih vorgejehenen lber-
tragung an Undere nidyt entgegenfteht. Jn ben Statuten bder Coms
pagnie Jnbduftrielle, welde dem B. nidht unbefannt geblieben jen
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Finnen, ift die Ausheutung Der Patente ,,s0it directement, soit par
des cessions de licemces ou tous amtres modes” qusbriidliy vor-
Befalten. Die Compagnie Jndufirielle war jur Erholtung der deutjden
Patente nach § 11 Biff. 1 bdes8 Patentgefebed gezwungen, bdie Erfin-
dungen in Deutfdiland in angemefjenem Umfange zur Ausfihrung
#u bringen. b f{ie su bdiefem Jwede felbft in Deutjdland Fabrifen
sur Perfteflung bder ajchinen und der Flijfigteiten errichten ober
o) fie foldje Unberen itbertragen und bie Grfinbdungen burch bieje
oudfiihren wollte, Batte fie, bie Compagnie Jnduftrielle, Fu er-
meffen. &3 erBellt nidht einmal, daf fie bei diefem Ermeffen und
burd) bie Ilbertragung ber usfithrung bder Grfindungen an bdie
Rlagerin bas Jnterefje bed8 P: verlet hat, Die Ubertragung der
Auafithrung ber Erfindbungen ift gegen Entgelt erfolgt. €3 verfteht
fig von felbft, bak P. gegen die Eompagnie Inbuftriele bad Redit
auf bie Hilfte biefes Entgelted Hat und nicht an bie Nidgerin ver-
wiefen werben fann. elbjt wenn bag Jntereffe bed P. durc) bdiefe
ﬁberh:agung perfebt wdve, wiirbe baraus, wie bereitd I)ernnrgef)nben
gegen bie erhobene Rlage nichtd folgen.

Danad) ift bdie Klage gegen . begriinbef. Bur Beit der Er-
hebung ber Rlage war P. nod) in der Patentrolle ald JInhaber bes
Patented 33733 eingetragen. Dad Patent 33239 batte er fdyon
vorher an bie Mitbellagte abgetreten, nadhbem von ihm Dereitd im Fe-
bruer 1886 bie betlagte fommanbitgefeljdhaft um Bwede der Ber-
wertung besfelben Patentes ohne Abtretung feines Eigen-
tumed an bem Patente mitgeqriindet war. Seine Paffivlegitimation
ift banach nidht zu beftreiten, ift aud) nicht beftritten.

Oegen bie mitheflagte KommanbitgefeNjhaft ift bie Rlage nad
bem zur Unwenbdung fommenden preufiijden Redjte begriinbet, wenn
iht betm Erwerbe ber Patente von P. das Redt der Compagnie
Jnbuftrielle auf bie Ubertragung ber Patente befannt war, ober wenn
fie bet gewbhnlicher HUufmertiamteit Urfache Hatte, an ber Gitltigleit
ihre3 Grmerbed zu gweifeln (§§ 21. 24. 256 LR, L 10, §§ 11. 14.
1617, §§ 4—61 19). Davon geht aud) ber Berufungaridhter aus,
unb bagegen werben von ber Revifion Bebenten nidht erhoben.

Beyiiglich bes Patented 33733 ift bie mala fides ber Mitbetlagten
gweifellod, ba ibr badfelbe erft nacdh) Buflellung der Klage von P.
itbertragen ift (§ 222 ALR. 1. 7). Daf fie vorher bereits Redjte
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an bem Patente ertworben, bie fie gegen bdie Rldgerin geltend machen
tomnte, ift midt bargetban,

In Bezug auf bag Patent 35239 nimmt der Berufungsriditer
an, baf burd) bden Bertrag vom 16. Februar 1886 bie bellagte
Rommanbditgefeljdaft Patentredhte niht erworben Habe, Dasd it
rifitig. Die Griinder ber Gefellfdjait vereinigten fidh sur BVerwer-
tung bed Patented. Die Bereinigung fepte voraus, baf P. Eigen-
titmer bed Patented und zu feiner Ausdnupung berechtigt war, itber-
trigt ber @efelljdaft aber leine Rechte, bdie P. zwar in Anfprud
nafhm, aber ntidyt hatte. Bur Jeit ber Ubtretung bed Patentes
im {ebruar 1887 aber ift die Kommanbitgefedjdhaft in ber PRerfon
ihres perjdnlich Haftenben Gefellidofters, auf bie e3 allein anfommt,
nad) ber Feftitellung bes Berufungsriditerd bereiid feit dem Mai 1886
in Kenntnid pon dem Streite pwijden R. und der Compegnie Jn-
buftrielle und von bdenjenigen Thatfadjen gewefen, aud welden bdie
Compagnie Induftrielle ihre Redjle Gerleitet, Gegen biefe prozefiual un-
anfeditbar getroffene Feftjtellung Hat die Revifion Geeigneted nidht
vorgebradt. Jhre Uusfiihrung, dap bdie BVetlagte diefe Thatjadjen
nur {o Babe ‘beurteilen Eonnen, wie P. fie beurteilte und ihr von
jeinem @tanbdpuntte ausd barftellte, von Unveblichleit ifrerfeits beshalb
nidgt die Medbe jein fonne, ift unbaltbar. Nacdh § 15 ULR. 1. 7,
§ 25 1. 10 Banbelte bie Beflagte auf ifre Gefahr, wenn fie bag Pa-
tent exwarb, obwob! fie wufte, baf die Eompagnie Inbuftrielle e aus
ihrem Bertrage mit P. in Anfprud) nalhm, und obwobl fie den Inbalt
diefed Bertraged unb ben Streit iiber feine Uuslegung famnte.” . . .



