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48. Pat die Erieilung einer Rwangslizeny au eivem dlteren Patente

sugunften Ded Qmbabers bed jimgeren Patented die redyisirdftige

Feititellung oder dag Wnerfenntnid jur Boraundfesuny, daf bas jiingere

Patent vow dem ilteren abiingtg ift? Ofientlihes Intereffe an
ber Lizempertcilung.

I Biviljenat. Urt v. 17. November 1817 1. &. 1. Jlfe Bergbau-
UAttiengef., 2. Fr. K. (K1) w. & u. A (Bell). Rep. I 836/17.

L. Pateniamt,

Die Bellagten {ind Inhaber bes mit Geltung vom 4. Februar 1909
ab erteilten Patented 242464, bas eine @leisriidmajdyine jum Gegen-
ftandbe Bat. Die RKldgerin ju 1, bie Jlfe Bergbau-Attiengefeljchaft,
ftellt in ifren Werljtdtten Her undb gebraudt in ihren Bagaer: unbd
Grubenbetrieben @leisriidmajdyinen, die im wefentlifen bem mit
@eltung vom 9. Mai 1911 an erteilten Patente 242575 entfprecden.
Jnbaber biejed Patented ift der Ingenieur Kieber in T. Der Kldger
w2, Fr. R, (a8t cbenfalls Gleigriider ned) dem Patente 242575
herftellen, ,Teibt” fie aus und geftattet ben Entleihern die Benupung
gegen Berglitung. Kleber Bat der Ridgerin ju 1 bdie lizensfreie Be-
nugung ded Gegenjianded bed Patentes 242575 eingerdumt und bem
flager 3u 2 eine audfdlichlidhe Kizeny fiir ba3 Patent 242575, un»
bejchabet der Medite Dexr RKidgerin zu 1, erteilt,

Die Betlagten bebaupten, dak bei ben von den Rlégern Her-
geftellten und in ben Berlehr gebradjten Mafdjinen bdie in dem
Patente 242464 gejdjitpte Erfindbung pber wenigftend ber widhtigfte
Leil biefer Erfindbung benupt werbe. Sie fHaben audy im orbent-
lidien Bivilprogeife gegen bem Jnbaber bes Patentes 242575, Kleber,
iowie gegen bie Rldgerin zu 1 al8 Mebenintervenientin das Urteil
etfter JInftang erftritten, e3 werbe fefigeftellt, bas Patent 242575
fei von bem Patente 242464 abhéngig. JIn einem anberen Prozefie
haben fie gegem Die RMdgerin zu 1 ein gegen Sidereitdleifiung
oorliufig volftredbares Urteil erzielt, burd) dad biefer bei geridyt-
licher Strafe verboten wird, die erwdfhnten Gleisriider gewerbsmdpig
Berjuffellen, in ben Berfshr su bringen, feilyufalten oder su gebraudyen,
Unter biefen Umftdnben glauben bie Ridger bon den Betlagten eine
Brangalien; verlangen zu Ennen und Haben barauf Rlage erhoben.
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Das Patentamt vied bie Niage bed RKldgers K. ab. Dagegen
eieilie e3 ber Rldgerin Jlje Berghbau-Nttiengefelljdiaft die Erlaubnis,
die durd) bas Patent 242464 gefennzeichnete Erfinbung zu benupen,
MWas die Vergiitung anlangt, jo wurde feftgelept, baf bie Altien-
gefelidajt fiir jeben in Gebraud) genommenen, bereitd Dergeftellten
und fiiv jeden nody Berzuftellenden Gleisritder am bie Betlogten
wihrend der Dauer ded Patentes 242464 eme Vergiitung von
500 £ jabrlih au zablen Habe, Die Sidjerbeitdleiftung wurbe in
$Hohe von 20000 A bemeffen.

Die Bellagten legten gegen Hag Urtell in ifhrer Sadje gegen
die Berghau-AUttiengefelidhaft Jlje Berufung ein. Hudy die Rldgerin
gul legte mit bem Unirage Bernfung ein, die Verghitung auf jahrlicy
300 A bei ®leidridern fiir Abraumbagger und auf jibrelid) 200 £
bei @leigriidern fiir Roflenbagger ju ermdbigen. Gegen bad wiber &.
ergangene Urteil legte biefer Rliger Berufung ein. Dad Reidhs-
gericht, bag jur Berhanblung einen Sadyoeritindigen zuzog, Hat nidt
nut bie Erieilung der Bwangslizeny an die Kldgerin zu 1 beftitigt,
fonbern bie Qizenz aud bem Rldger zu 2 erteilt, Die BVergiifung
wurbe auf 2000 A jahelidy fiir ben Abraumbagger-Gleidrider
unb 1000 £ jahrlidh fiir den Kohlenbagaer-Gleisriider feftgefest,
bie Sidjerfeitdleiftung bei ber Rldgerin zu 1 auf 50000 4, bei dem
Rliger zu 2 auf 100000 A beftimmt.

Griinde:

«Selbjt, unter der Borausfepung, daf bie Erteilung ber ver-
langten Bwangslijens und bie bavon abbingige Befugnias ber Kldger,
bie Rleberiden Gleidritder weiter ju benupen, an fid tm BHfentliden
Qntereffe geboten erfdjeine, glauben die Beflagten jo Tange bie Jwangs-
lizeny verweigern zu Ionnen, al3 midyt bie Abhdngigteit bed Patented
242575 von dem Patente 242464 feftjtehe. Die Betlagten behaupien
bieje Abhangigleit. Die Kdger Hoben fie gelengnet. In der Ber-
handiung erfter JInfian; wurde jedody ben Rligern vom Patentamt
erdffnet, Hir bie Grieilung einer Bwangslizens fei fo lange fein Raum,
af8 fie audy in bem gegenwdrtigen Bwangslizenzverfabhren ben Stand-
puntt einndfmen, dok fie bas Patent 242575 ohne Eingriff in basd
Patent 242464 ber Bellagten benugen Ionnten. Die Ridger haben
fig barauf zu ber Erifdrung veranlaft gefehen, fie ftellten fid fiir
bag vorliegende Berfahren auf ben Standpumtt, baB baz Patent
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242575 von bem genonnten dlteren Patente -der BVellagten abinaig
fei. - Bon biejer Erflarung find -bie Kldger zwar aud) in der Be- .
rufingginjtany nidyt auriidgetreten; zugleich) wurde aber Hervorgehoben,
baf fiber bie Abbdngigleit nad) wie vor in dem ermwdhnien vrbent-
ligen Bivilprozefle, umd zwar jurgeit in der Bernfungdinjtany ge-
ftritten terbe.

Hiernad) find bie Kidger weit bavon entfernt, die Ubhangigleit
bes Patentes 242575 anerfenmen ober {ie aud) nur ald unbefritten
bezeichnen zu woller. JIm Grunde genommen wird mit der Grifd-
tung, bie Ubhingigleit fiir ba3 gegemwiirtige Verfalhren bahingeftellt
su affen, in der Sade and) nidjts gewonnen. Denn biefe Erflirung
Peeintrdditiat die TWirfung ber fpiter iiber bie Wbhdngigteit im or-
bentlichen Sivilprozef etwa jugunften ber Kliger ergehenden Ent-
{Heibung tn Teiner Midtung. Fiele bie Entideibung zu ihren Gun-
ften aug, fo hitten fie ed nidit ndtig, nod) linger von ber ifhnen zu-
gefprodienen Smwangslizeny Gebrand) zu madjen, fie tonnten vielmehr
in Bulunft bad Patent 242575 bei ber Perftellung und Benupung
ihrer ®leisriider vermwerten, ofne eine Wergittung an bie Bellagien
entrichten ju milffen. b fie aud) jur Riidforberung der fdon be-
sablten Vergiitung nad) ben Grunbidgen ber ungevedhifertigten Bes
reidjerung befugt fein wiirben, ift Hier nidt ju erbriern. (Die Kid-
ger Baben i der Berhanblung vor bem Berufungsgeridt erfliren
Iojfen, baf fie einen Riidforberungdanfprudy nidt geltend maden
mwitrben.) -

Ansd der begeidhneten Mechtalage wird aber mit Unredit gefols
gert, baf im Berfafren iiber die Srteilung einer Fwangslizeny bie
Feftitellung ber Abhdngigheit bes bem Rliger auftehenden Patentes
bie Boraudfepung bilbe fiir bie Erlangung der Lizenz. Diefe Ab-
hingigleit tann rvedytslrdftig nur im . ordentfidhen Bivilprogeffe feft-
geftellt werden.  Eine Feftitellung im Verfahren iber die Jmwangss
lizenz, .wie - fie von bden Bellagten fiiv erforderlidy gehalter wird,
miifite Der enticheidendben Bebeuhmg ermangeln. €3 ift villig su-
trefiend, wenn das Ratentamt ben Partelen sum Protololle pom
25. Qanuar 1917 erbfjuet hat, eine Berneinung der Patentabhingigleit
burd) bda3 orbentlide Geridht qebe ben RMigern ohne rocitered bie
Befugnid, dad Patent 242575 auszufithren, und bemgegeniiber fomme
bie- Anfidt Dbes Patentamis, bas Ubhingigleitdverhdlinis fei zu
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Unred)t verneint wotben, nidht irgendbwie in Betradyt. - Fiir dbad Bex
rufungdgeridit gilt bas gleide. Freilid) witrbe ein Anertenntnisd der
Rldger, dad Patent 242575 fei von bem Patente 242464 abhingig,
wirfen f3nnen wie ein die Abhdngigleit deéd Patente3 bejahendes Er-
fenntni8 bed -ordentliden Gerichtd. Jn der Tat wird in ber Redhts-
Tehre bie Anfid)t vertreten, ber beflagte Patentinfaber ¥onne von dem
Lizenafltiger bag Unerfenntnid verlangen, die nach beffen Patente fer-
juftellenve Ausfihrungsform falle unter bad Patent des Bellagten,
fiix weldjed bie Qizeny begefhrt werbe. Wllein diefe Unfidht ift nidyt
su billigen. Jbre Durdfiifrung miifte in ben meiften Fillen bie
Folge Haben, baf auf ben Lizenzfldger ein unguldifiger Drud ous-
geiibt: witrbe. Tied fann nicht geftattet werben, vielmehr ijt allgemein
baran feftyuhalten, daf ber Lizensflager in ber Freibeit feiner recht-
figen -Entjdliefungen iberhaupt nidyt befdrintt werben darf. Pas
begeichnete Unerfenntnid ift denn aud) in feiner ber Streitfadjen, die
bem erfermenben ©enate bisher vorgelegen fHobem, verlangt worben.
Mehrfady ift vom RKldger erflért worben, daf er die Ubhingigleit
feines Patented nidyt beftreite. Wber babdurd) hatte der Kliger feinen
Redhten. fiir den Fall, bap fidy fpiter bas Gegenteil Herausjtellte,
ridhtd vergeben. : -
Aus ber Nidtfeftftellung bder Patentabbdngigleit entftehen fiir die
Durdjfiirung bed Jwangslizenzverfabrens feine wefentlidien Hinber-
niffe, insbefondere audh). nidht fiiv bie Beftimmung ber Bergilitung
unbd Sidjerheitdleiftung. . Die Bujpredung der Swangslizen; in Rid-
figt auf ein - jingere3 Patent bed RKldgerz fann nidht anderd als
unter ber Borausdfepung erfolgen, daff bdiefes Patent vou bem Patente
ves Bellagten abbingig ift. Ebenfo fann bie Negelung ber zu-
sufpredhenbden Rizeny im eingelnen. nur von der Annahme aus gefdeben,
baf bie Wbhingigleit befteht. MMehr al3 bad Beftehen der Abbingigleit
wird aber aud) in bem um bie: Ubhdngigleit gefiibrien Redisftreite
durd) dasd Urieil wenigitend regelmifig nidt feftaeftellt. Jebem Urteil
iiber . bie Crieilung einer joldhenr mit eivem jiingeren Patente ver-
Iniipften. Bwangalizens wohnt mit .recdhtlidjer Notwendigleit ber Sinn
bei, . baf 3 jeine mapgeblihe Webeutung einbiift, falld {id fpliter
bie MNidtabhingigleit. desd . Patented bed Ridgers. zeigen. ober biefe
eintreten follte. MNit e¢inem derartigem Falle ijt felbft ba yu vedymen,
wo bie Ubhingigeit vor: ber Entjdeidbung bed Smangslizensfireits
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rechidtriiftig feftqeftellt ift; denn bad Patent bed Bellagten fann fiir
nidhtig ertldrt werben, er fann barauf verjidjten ober es verfallen
laffen. Der Wortlaut desd § 11 Pat®. fieht mit diejer Auffajfung
burdhausd im Einflange. €3 foll ,die Beredhtigung jur Benupung
per Erfinbung bed Beflagten zugefproden werben. Gezwungen ift
ber obfiegenbe Kldger nidyt, feinen Sieg auszunupen und von ber
erfirittenen Bereditigung Gebraud) zu modjen. Wenn ber Rldger
aug irgendeinem ®runbe, 3 B. weil bie feftgefehte BVergiitung ihm
su bod) eridheint, pon Der Benupung bes Patented ves Beflagten
Ubftand nehmen jollte, fo Hat ber Beflagte nicht die Mad)t, hn ur
Entridytung ber Bergiitung ober ur Leiftung ber Sidyerheit anzubalten.
Quioreit fann bie Bwangslizeny bem Qizengbereditigten mebr Freibeit
gemdbhren, al3 eine vertragdmdpige Lizenz. Berliert etiva dad gamse
Batent, an bem bdie Bwangslizen; uerfonnt ift, feine Kraft ober
ftelit fid beraus, dah fein Edupumfang den  Kldger nidyt berdihrt,
fo feblt fiiv bie Ansiibung ber Nupungsberechtigung in Julunft bie
‘Grundlage und der Unlaf. PHierausd ergibt {ich obne mweitered, bdap
bet ber Bufpredjung der Bwangslizen; befondere Borbehalte, welde
ben Fortbejtand ded Patented De3 Vellagten ober die bemnddftige
Teftitellung ber Unabhingigleit bes bem Kidger juftehenden Patentes
betreffen, nidt exforberlich find. &3 verjteht fih namentlidg von
felbft, baf ber RiGger, fobald bie Nidjtabhingigleit feftgeftelit ift,
frei wird in ber Ausfiihrung feiner jiingeren Erfinbung und bdie
Bwangslizeny aufer acht [affen fonm, Wy bereitd ein Recht bejteht,
ift fiiv bie Verleipung desjelben Rechtes fein Raum mefr.

Nur bie bargelegte Anffafjung filbrt zu einem praftifd) braud)-
baven @rgebnig. ¥ngenommen, bas dffentliche Intereffe gebietet e,
bem SRliger fofort bie beanfprudjte Mitberupung eines Patented
freizugeben, fo wirbe bad obffentliche Interefje verlest mwerben, wollte
man bie rechtafriftige Cnt{djeibung iiber bie UbHaAngiateit bed Patentes
Des RMdgers abwarten. HAnd) eine Ligenzerteilung im Lizenzprozed
unter dec Bebingung, bda bie Abbingigleit bemnadyft feftaeftellt
werbe, toiivbe die exforberliche olsbalbige Hilfe bem Kidger vor:
enthalten, Daf e8 anftipig wire, ben Jmangslizenzjuder, zumal
wenn er unter bem Bwange eined geridhtlichen BVerbotd jteht, sur
Ynerfennung der an fid) aweifelhajten Abhdngigleit feined Patented
zu nitigen, wurbe fon bemerft. 1Und wenn €3 dentbar fein mag,
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baf eimmal jemand eine Bmwangalizen; begehren wilrbe, wo fid) die
Abbdngigleit jeined Patentes af8 duferft unwehrideinlih darftellt,
fo Bat e bas Patentamt ober bad Berufungsgeridht nad) Wort und
Ginn be3 § 11 Pat®. in ber Hand, bie Swangslizens su verweigern
ober ifre Erieilung surseit abjulefmen. ®egebenenfall3 fann audy
eine Ausfepung ded BWerfahrens gemif § 148 BPD. in Frage
fommen. Eolde Falle find aber nad) ber Grfafrung bes Redyts-
lebend viel mweniger gu Befiivditen af3 leidtfertige Eingriffe in ein
frembes Patent feitend foldjer Perfonen, die fih um eine Lizens
nigt fiimmern. Diefen Eingriffen ift entgegenzurwirlen, wihrend
anberfeitd bie gefepestrene unbd ehrliche Lizenzwerbung Unterftiigung
perbient. Jn ber gegemwartigen Streitfadje Hat fbrigens bag Patent-
amt ,Feintenn Grund gefunden”, bie Abhédngigleit ber Kleberiden Gleis-
riider von bem Patente 242464 zu verneinen. Dos Berufungsgericht
teilt biefe Meinung,

Oiernach bleibt nody ibrig, su prifen, ob bdas Bifentlide JInter-
effe an ber Grteilung ber Bmangslizenzen anerfannt werben muf. Sn
den gu den Alten gebrachten Urteilen ber XVI. Sivilfammer bed Lanb«
geridtd I in Berfin, weldje die erwdbnten unter den Parteien jdhives
benbenr Redytitreitigleiten betreffen, with betont, ber @egenftand
bes Pafented 242575 weife gegeniber bem @egenftande bed Patenies
242464 eine verbliiffenbe und patentfdhige Bereinfadung auf”, fowie
ferner, ,bie Vudgeftaltung ber Maidine ol Scdub twire wegen
ber hierhurd) erzielten groferen Einfadhbeit ohne Frage ein praftijher
unb glidlider Gebanfe”. Das Patentamt hat die Feftitelung ge-
teoffen, baf bie febr einfadjen Kleberfdien Gleidriider bie Hrbeit, bie
ibuen purgeit in ben Betrieben ber Kldgerin u 1 abgeforbert wird,
i genitgendem Make leiften und baf fie nidt in angemefjener Beit
unb ofne ungebiihrlidhen Aufmand durd) andere Vorvidtungen ober
TMabnahmen -von minbdeftend gleider Leiftungsfdbigleit erfest werben
tounen. Wudy der vom Berufungdgeridite jugezogene Sadjverftindige
bat ben grofen praftijen Wert der nad) bem Patente 242575 ge-
bauten Gleidriider anerfant. Nad) dbem Sefamtergebniffe der Ber-
Gandlung fann twenigftend baran nidt gejweifelt werben, baf bie
Rieberjhen Gleidriider unter gewiffen hdufig vortommenben Betriehg-
bebingungen mit erheblidiem Borteile bei der Brauntohlenfdrdernng
verwendet werben Finmnen. Der einfadje BVau der Majdjinen und

Entid. in Fiolf. R § &1 (91). 13
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bie bamit jufammenfingenbe Mglichleit jdmeller und billiger Her-
ftellung erhoben, insbejondere tm Dinblid auf bie gegemwirtigen
Beitverhilinifie, wejentlidy da3 offentliche Jmierefle an der freien Ber-
wendung der Gleidriider. Die Beflagten find bereit, der Kidgerin
an 1 bie MWeiterbenupung ber bereitd in Den Betrieb eingeftellten
Rleberihen PMafdjinen bi3 jum Ablauf eined Jahred nod) bem Be-
ginne ber Demobififation gegen eine Lizenzqebiihr von jEhrlid
10000 £ fiir braumbagger-Gleidriidmajdinen und 6500 £ fiix
Roblenbagger-Gletdriidmaidinen zu geftatten. Eine fo ber Beit nad
bejchrdntte Sizeny fann inbeflen nift al8 ausreidhend angefefen
werden; bie zeitlihe Befdrintung erfdeint jdon vegen ihrer wert-
secitbrenden Wirfung nidt ald annehmbar. Ferner darf die Neus
einftellung von SKleber-WMajdhinen in dben Betrieb nidt gehindert
werden, fofern Daburd) bereditigte Betrieb3bebiirfniffe befriebiat
werben. Db aber und wieweit bdiefe Borausfebung gegeben ift,
fann nidit pon Gerichtd twegen in jedem Cingelfalle geprifft und
entiieben werben. Die Regelung biefer Frage mup fidh jelbfttitig
nad) ben wirtidaftlien Gejepen ber prijumtiv verftinbig geleiteten
inbuftrieflen Betriebe volljiehey.

Unter Beahtung ber vorftehenden Crmigungen fann audy dem
Rlager au 2 bie erbetene Bwangslizen; nidht verfogt werben. Diefer
fldger gebraudht freilidh die Gleisriider nidit in eigenen Betrieben,
fonbern diberldpt fie gegen Entgelt an anbere Betriebe zur Benupung.
Pad Patentamt vermift hier die niberen Darlegungen bariiber, in
welden Betrieben bie vom RKldger zu 2 in BVerlehr gebraditen Ma-
fhinen benupt wiirben, und welde Tatjaden dafiix fprdden, dak fich
gerabe bier fiir bie Rleberjdhen Gleigriider ein Hffentlides JInterefje
geltend madhe, Man muf jedbod) annehmen, daf fiir bie Verwen-
bung ber Gleidriider in biefen Betrieben wefentlich) gleide Griinbe
in. Betradit Tommen twie fiir bie Werwendung auf bder Grube Jlfe.
€8 wire aud) in Hobem Mafe unzwedmifig, etwa bie Inhaber der
eingefnen Betviebe zur Unftrengung von Lizenzprogefien ju veranlaffen.
Nberhoupt miiften bei ber Unterjudhung der Betricbsverhilmiffe auf
ben eingelnen Gruben fiiv die Erteilung ber Jroangslizeny Berzdges
tungen und Pemmnifie entitehen, deren BVermeidbung im bffentlichen
Jutereffe Tiegt. Werlangen einmal bie gegemwirtigen Beitumitdanbe
unb bie Bebeutung des Patented 242575, wie dargelegt wurde, baf
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ben Rleberjchen Gleidriidern ein ben beredhtigten Bebiirfnifien ents
{prechendes Arbeitsgebiet erfdhlofien wird, jo wird diefed Biel auf
bem einfadften zwedentipredienden Wege erreidht, wemn ber Jnbaber
bes Patented 242575 ober wer biefem gleid), ju adjten ift — hier
ver Rldger 3u 2 al8 Jnhaber einer ousidlieflidhen Lizenz — ein
Benupungsredht an dem Potente 242464 eclangt.

Was bie Pbhe der Vergiitung angeht, jo weiden bie Anfidten
ber Parfeien iweit von ber ridjtigen Mittellinie ab. Unter Wiirhi-
gung ber auf Betriebdlenninis fufenben Lusfihrungen des jugezogenen
Sadyverftindigen hat Das Berufungsdgericht fich fbergeugt, daf die in
ber Urteildformel getroffnen Feftfesungen angemefien finb.~ ...



