BUNDESPATENTGERICHT
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent DE 10 2006 036 945

ECLI:DE:BPatG:2018:250618B11Wpat3.17.0



hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 25. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr.-Ing. Hochst sowie der Richter v. Zglinitzki, Dr.-Ing. Fritze und
Dipl. -Ing. Gruber
beschlossen:
1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Patentabteilung 1.16
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. April 2012 auf-

gehoben.

2. Das Einspruchs-Beschwerdeverfahren ist erledigt.

Grinde

Auf die am 8. August 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-

gene Patentanmeldung mit der Bezeichnung

~Fondue-Einrichtung®,

mit der sich der Anmelder als Erfinder benannt und die Nichtnennung als Erfinder

beantragt hat, ist die Erteilung des Patents am 10. Juni 2010 verdffentlicht worden.

Der erteilte Patentanspruch 1, dem die untergeordneten erteilten Patentanspri-
che 2 bis 10 folgen, lautet:

»L. Fondue-Einrichtung mit mindestens einem Topf (2), mit mindestens

einem Heizgerat (3) zur Erhitzung eines Fondue-Mediums und mit einer



Steuerung (4) des Heizgerates derart, dass verschiedene Fondue-Medien
jeweils auf eine ihnen entsprechende Betriebstemperatur einregelbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Steuerung (4) die Betriebstempera-

turen fur verschiedene Fondue-Medien fest vorgegeben und wahlbar sind.”

Der Patentanspruch 9 lautet:

,9. Fondue-Einrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fondue-Einrichtung an einem Tisch (1) angeordnet
ist, wobei der Topf (2) in diesen einsetzbar ist und das Heizgerat (3) die
Mittel zur Erkennung (7) der Erkennungsmerkmale, die Steuerung (4) und

Teile der Abzugsvorrichtung (6) unter der Tischplatte (9) angeordnet sind.”

Wegen der Ubrigen Patentanspriche wird auf die Patentschrift verwiesen.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden, und zwar gestitzt auf den
Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme, hilfsweise auf die Widerrufsgrin-
de der fehlenden Patentfahigkeit, der mangelnden Ausfuhrbarkeit sowie der unzu-

lassigen Erweiterung.

Die Patentabteilung 1.16 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das ange-
griffene Patent durch Beschluss vom 24. April 2012 wegen widerrechtlicher Ent-
nahme mit der Begrindung widerrufen, das Patent sei zwar am 8. August 2006
mit Wissen des Einsprechenden vom Patentinhaber angemeldet worden, das Ein-
verstandnis des Einsprechenden zur Patentanmeldung habe jedoch nur unter dem
Vorbehalt des Zustandekommens einer vertraglichen Regelung gegolten, die eine
angemessene finanzielle Beteiligung an der Verwertung seiner Entwicklungsarbei-

ten sicherstellen sollte. Somit habe eine Einwilligung nicht vorgelegen.

Der Patentinhaber hat gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt.



Das angegriffene Patent ist wegen Nichtzahlung der Jahresgebihr mit Wirkung
vom 1. Mérz 2013 erloschen.

Der Beschwerdefuhrer hat im Schriftsatz vom 13. August 2013 ,rechtsverbindlich
erklart, dass er ,fur die Vergangenheit aus dem vorliegend streitgegenstandlichen
Patent gegen den Beschwerdegegner keine Rechte herleiten wird.”

Der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts hat
durch Beschluss vom 12. Dezember 2013 — Az. 11 W (pat) 5/13 - den angefochte-
nen Beschluss der Patentabteilung des Patentamts aufgehoben und das Ein-
spruchs-Beschwerdeverfahren fur erledigt erklart. Zur Begriindung hat er ausge-
fuhrt, die Beteiligten seien auf Grund ihrer vereinbarten Zusammenarbeit Mitbesit-
zer der Erfindung und insbesondere Mitbesitzer der fertigen Erfindung zur Zeit der
Anmeldung geworden. Mit der Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit sei von den
Beteiligten im Jahr 2004 eine Gesellschaft burgerlichen Rechts (GbR) gegriindet
worden, die auf die Erreichung des gemeinsamen Zwecks angelegt gewesen sei,
ein Fondue-Restaurant zu eroffnen, die dafir notwendigen Geratschaften zu ent-
wickeln und herzustellen und ein angestrebtes Patent zu verwerten, wobei der
spatere Patentinhaber als Investor die Tragung der Kosten tibernommen und der
Einsprechende seine Ideen fur die Entwicklung eines Restaurantkonzeptes mit
einem besonderen Fondue-Tisch eingebracht habe. Die Gegenstande der Erfin-
dung und die Patentanmeldung hatten zum gemeinschaftlichen Gesellschaftsver-
maogen gehort. Ein Mitbesitzer der Erfindung sei allein jedoch nicht einspruchsbe-
rechtigt, jedenfalls dann nicht, wenn er gegeniiber dem Patentinhaber Mitberech-
tigter sei. Auf die Veroffentlichung der Entscheidung in BPatGE 54, 213 — 222 wird

Bezug genommen.

Gegen diese Entscheidung hat der Einsprechende Rechtsbeschwerde eingelegt.

Vom X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs ist der Beschluss des 11. Senats durch

Beschluss vom 22. September 2015 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen



Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zuriickverwiesen
worden (Az. X ZB 11/14). Das Patentgericht habe das rechtliche Gehoér verletzt,
indem es unterlassen habe, auf den rechtlichen Gesichtspunkt hinzuweisen, die
Beteiligten hatten mit ihrer Zusammenarbeit einen Gesellschaftsvertrag geschlos-
sen, demzufolge das Recht auf ein Patent gemeinsames Vermdgen beider Betei-
ligter geworden sei. Der BGH halt einen Abschluss eines Gesellschaftsvertrages
nicht fir erwiesen und gegebenenfalls auch fur fraglich, ob das Recht auf das

Patent in das Gesellschaftsvermdgen eingebracht worden ist.

Der Einsprechende und Beschwerdegegner tragt schriftsétzlich vor, er habe samt-
liche Merkmale des streitgegenstandlichen Patents eigenstandig entwickelt. Der
Beschwerdefiihrer sei kein Miterfinder, sondern lediglich Geldgeber. Nach einer
Vorfuhrveranstaltung Ende 2004 habe sich der Beschwerdefuhrer als Geldgeber
angeboten. Mehrfach hatten die Parteien versucht, eine vertragliche Grundlage fur
ihre Zusammenarbeit zu erreichen, die von Beginn an auf die gemeinsame Aus-
wertung des Patents ausgelegt gewesen sei. Der von Patentanwalt Dr. B...
formulierte Vertragsentwurf vom 25. Juni 2007 stelle die Ausgangslage zutreffend
dar. Der Beschwerdefiihrer habe keinerlei erfinderische Leistungen erbracht, son-
dern habe sich ausschlie3lich finanziell an der Umsetzung der Erfindung beteiligt
und sei wahrend der Investorenzeit nur regelmafdig tber die Weiterentwicklung
und Testergebnisse informiert worden. Er selbst habe dem Patentanwalt

Dr. B... seine Skizzen, Plane und Ausfihrungen zum Patent Gbermittelt so-

wie mit Patentanwalt Dr. B... an der Ausformulierung der Patentanspriiche
gearbeitet. Dem Patentanwalt gegentuber habe er jedoch keine Zustimmung erteilt,
das Patent ohne Vertrag Uber die Rechte an der Erfindung anzumelden. Aus der
vorbereitenden Formulierung der Patentanspriiche kénne aber nicht geschlossen
werden, dass er der Anmeldung, wie sie tatsachlich erfolgt ist, zugestimmt habe.
Der Beschwerdefihrer habe das Patent widerrechtlich entnommen und auf seinen
eigenen Namen angemeldet. Bis zur Patentanmeldung durch den Beschwerdefih-
rer habe er zu keinem Zeitpunkt den Besitz Uber die Erfindung verloren. Dem

Beschwerdefiihrer als Investor habe er selbstverstandlich seine gedanklichen Pl&-



ne offenlegen und Fortschritte an der Entwicklung melden mussen. Er habe aber
eigenstandig an der Erfindung gearbeitet. Den Erfindungsbesitz habe er erst da-
durch verloren, dass der Beschwerdefiihrer die von ihm erarbeiteten Patentan-
spruche ohne Zustimmung oder Kenntnis auf seinen eigenen Namen anmeldete.
Die Vorlage der Abtretungserklarung vom 14. Juni 2007 und der Vertragsentwurf
des Patentanwalts vom 25. Juni 2007, nach denen das Recht auf das Patent habe
Ubertragen werden sollen, zeige, dass der Beschwerdefiihrer die Angaben bezlg-

lich des Anmelders und Erfinders bewusst ohne Rechtsgrund vorgenommen habe.

Der Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der Beschwerdefuhrer beantragt,

die angefochtene Entscheidung des Patentamts aufzuheben und

das Einspruchs-Beschwerdeverfahren fur erledigt zu erklaren.

Der Beschwerdefuhrer tragt schriftsatzlich vor, dem Einsprechenden sei auch bei
der Besprechung in der Patentanwaltskanzlei am 4. August 2006 bekannt gewe-
sen, dass die Patentanmeldung allein im Namen des Beschwerdefihrers einge-
reicht werden sollte, und damit sei er auch einverstanden gewesen. Dies belege
der erste patentanwaltliche Entwurf fur die Patentanmeldung gemeinsam mit dem
Anschreiben, mit dem er dem Beschwerdefuhrer bersandt worden sei. Auf der
ersten Seite des Entwurfs und im Betreff des Anschreibens sei allein M...

als Anmelder genannt. Zu dem Entwurf habe sich der Einsprechende per Fax vom
18. Juli 2006 und zu dem Uberarbeiteten Entwurf mit seinem ,Nachtrag zur Patent-
schrift vom 1.8.2006“ vor Einreichung der Patentanmeldung geauf3ert und die
alleinige Nennung des Beschwerdeflhrers als Anmelder nicht beanstandet. Zur
Erfinderbenennung sei anzumerken, dass sie im Einklang mit der getroffenen Ver-

einbarung der Beteiligten und den in den Besprechungen gedul3erten Winschen



des Einsprechenden abgegeben worden sei. Auch das Schreiben ,Vorschlage fir
eine zukinftige Zusammenarbeit* belege mit seiner Angabe ,Das auf Herrn M...
eingetragene Patent” im Vorschlag 3, dass der Einsprechende gewusst habe,
dass der Beschwerdefuhrer allein als Anmelder und Erfinder genannt worden sei.
In dem Dokument ,Chronologie eines Diebstahls geistigen Eigentums® habe der
Einsprechende selbst angefuhrt: ,04.08. Uberreichte ich Herrn Dr. B... letzte

Textanderungen®.

Der erkennende Senat hat im Zwischenbescheid vom 21. November 2017 darauf
hingewiesen, er werde die Rechtsansicht nicht mehr weiter verfolgen, durch die
Vereinbarung ihrer Zusammenarbeit sei von den Beteiligten eine Gesellschaft bir-
gerlichen Rechts gebildet worden, in die das Recht oder die Rechte auf das Patent

eingebracht worden seien.

Insbesondere folgende von den Beteiligten vorgelegte Dokumente sind bertck-

sichtigt:

- Anschreiben der Patentanwélte Dr. B... an Firma S...

GmbH vom 14.7.2006 mit Entwurf fir eine Patentanmeldung

- Fax des Einsprechenden an Patentanwaltskanzlei Dr. B... vom
18.7.2006

- Anschreiben der Patentanwélte Dr. B... an Firma S...
GmbH vom 14.7.2006 mit handschriftichen Anmerkungen des
Patentanwalts ,20.7.06 1 Std Bespr m H He" und ,H. H...
Sbr 881156

- Anschreiben der Patentanwaélte Dr. B... an Firma S...
GmbH vom 1.8.2006 mit Uberarbeitetem Entwurf in neuer Fassung



- ,Nachtrag zur Patentschrift vom 1.08.2006" des H...
vom 4.8.2006

- ,Nachtrag zur Patentschrift vom 1.08.2006" des H...
vom 4.8.2006 mit handschriftlichen Anderungen und Anmerkungen
des Patentanwalts, insb. ,Erh 4/8/06 Ohne nochmals Vorlag
einreichen*, ,(Bespr m H Ml u H He 4/8/06)

- ,Abtretungserklarung” vom 14.06.2007, vorformuliert und unterschrieben
von M..., vorgelegt H...

- E-Mail am 17. Juni 2007 von M... an K...

- Anschreiben der Patentanwélte Dr. B... vom 25.6.2007 an
1) Herrn M... c/o S... GmbH
2) Herrn H...

mit Anlage ,Rohentwurf fir Ihren Vertrag*

- Vorschlage fur eine zukinftige Zusammenarbeit* des
H... vom 8. August 2007

- ,Eidesstattliche Versicherung“ des M... vom 4.1.2010

- ,Chronologie eines Diebstahls geistigen Eigentums* verfasst von
H...am 9.1.2014

- ,Eidesstattliche Versicherung“ des M... vom 20.12.2016.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf die Amts- und Gerichtsakten, insbe-
sondere die Schriftsatze der Beteiligten nebst Anlagen Bezug genommen.



In der mundlichen Verhandlung ist Herr Dr. B..., vormals Patentan-

walt in der Kanzlei Dr. B..., als Zeuge vernommen worden.

Die Beschwerde ist zulassig.

Hinsichtlich der Zulassigkeit wird auf die vom BGH nicht beanstandete Begrin-
dung im Beschluss des erkennenden Senats vom 12. Dezember 2013 verwiesen.

Die Beschwerde ist auch begriindet.

Der fristgerecht eingegangene Einspruch ist zulassig erhoben worden, denn zu
den geltend gemachten Widerrufsgrinden hat der Einsprechende innerhalb der
Einspruchsfrist hinreichend substantiiert vorgetragen. Bezlglich des Widerrufs-
grundes der widerrechtlichen Entnahme hat der Einsprechende auch dargelegt,
weshalb er der ,Verletzte i. S. d. § 59 Abs. 1 Satz 1 PatG und der ,Andere”i. S. d.
§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG sei.

Wie der Senat bereits in seinem Beschluss vom 12. Dezember 2013 ausgefihrt
hat, ist der Einspruch hinsichtlich der geltend gemachten Widerrufsgriinde der
fehlenden Patentfahigkeit, mangelnden Ausfiihrbarkeit und unzulédssigen Erweite-
rung geman 8§ 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG unzuldssig geworden. Denn nach
dem Erldschen des Patents kommt hier insoweit eine Sachentscheidung mangels
eines Rechtsschutzinteresses des Einsprechenden nicht mehr in Betracht, weil
der vormalige Patentinhaber und Beschwerdefihrer auf die Geltendmachung von

Rechten aus dem Patent fiir die Zeit vor dem Erléschen verzichtet hat.

In der Hauptsache ist nur noch Uber die Frage der widerrechtlichen Entnahme
gemal’ § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG zu entscheiden.
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Im Anschluss an die vom Bundesgerichtshof in seiner auf die Rechtsbeschwerde
ergangenen Entscheidung geaul3erten Bedenken, ist die Rechtsansicht nicht mehr
weiter verfolgt worden, die Beteiligten hatten durch die Vereinbarung ihrer Zusam-
menarbeit eine Gesellschaft burgerlichen Rechts gebildet, in die das Recht oder

die Rechte auf das Patent eingebracht worden seien.

Der erkennende Senat ist jedoch zu der Uberzeugung gelangt, dass eine wider-
rechtliche Entnahme nicht vorliegt, weil der wesentliche Inhalt des Patents nicht
dem Erfindungsbesitz des Einsprechenden entnommen und ohne dessen Einwilli-

gung zur Patenterteilung angemeldet worden ist.

Zunachst ist festzustellen, dass der Einsprechende samtliche ihm bekannten Ein-
zelheiten der Erfindung dem Beschwerdefihrer im Rahmen ihrer Zusammenarbeit
- spatestens anlasslich der Besprechungen in der Patentanwaltskanzlei und durch
den patentanwaltlichen Entwurf der Patentanmeldung - mitgeteilt und dem Be-

schwerdefiihrer so den Mitbesitz der Erfindung verschafft hat.

Zu Gunsten des Einsprechenden wird hier unterstellt, dass der Einsprechende der
Erfinder zumindest des wesentlichen Inhalts des inzwischen erloschenen ange-

griffenen Patents ist.

Mit einem Fonduesystem und einem Restaurantkonzept veranstaltete der Ein-
sprechende im Jahr 2004 ein Essen zu Vorfihrzwecken und gewann hierbei den
Beschwerdefihrer als Investor, mit dem er eine zukilnftige Zusammenarbeit ver-
einbarte. Weitere Erfindungsideen hat der Einsprechende entwickelt und ausge-
arbeitet, wahrend er seit dem 1. Januar 2005 eigens fiur diesen Zweck im Unter-

nehmen des Beschwerdefihrers mit einem festen Monatslohn angestellt war.

Inwiefern der Beschwerdeflihrer Miterfinder ist, lasst sich nicht hinreichend ermit-
teln. Da der Einsprechende den Beschwerdefuhrer als Investor laufend tber den

Stand der Entwicklungen unterrichtet hat, wird der Beschwerdeftihrer auch einige
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Ideen beigetragen haben, wie er sie auch in seiner eidesstattlichen Versicherung
vom 20. Dezember 2016 angegeben hat. Jedoch wird man nicht genau unter-
scheiden konnen, ob es sich dabei lediglich um Diskussionsbeitrage, Aufgaben-

stellungen oder eine erfindungsgemalie Lehre gehandelt hat.

In ihrer Zusammenarbeit beabsichtigten die Beteiligten, die Erfindungsgegenstan-
de mit Hilfe der Patentanwaltskanzlei Dr. B... zum Patent anzumelden. Sie
vereinbarten, dass der Beschwerdefiihrer allein die Kosten fir die Patentanmel-

dung Ubernimmt.

Der Senat ist nach den personlichen Erklarungen des Einsprechenden selbst so-
wie des Zeugen Dr. B... in der mundlichen Verhandlung tberzeugt,

dass der Einsprechende der Einreichung der Patentanmeldung im Namen des Be-
schwerdefiihrers sowie der Nichtnennung des Erfinders ohne Vorbehalt zuge-

stimmt hat.

Denn der in der mundlichen Verhandlung personlich anwesende Einsprechende
hat auf Befragen des Gerichts selbst ausgesagt, er allein habe mit dem Patent-
anwalt B... den gesamten Inhalt der Patentanmeldung besprochen. Mit dem

Text, dem Inhalt der Patentanmeldung sei er vollig einverstanden. Er selbst habe
in der Patentanmeldung auf keinen Fall genannt werden wollen. Mit dem Patent
habe er nicht in Zusammenhang gebracht werden wollen. Er sei finanziell vollig
blank gewesen, habe kein Geld mehr gehabt. Seine Glaubiger sollten keinesfalls
Zugriff auf das Patent bekommen oder davon erfahren. Sein Name sollte nicht auf-
tauchen. Er habe nach auf3en nicht in Erscheinung treten wollen. Mit der Nennung
von M... als Anmelder und der Nichtnennung des Erfinders sei er deshalb ein-
verstanden gewesen. Als Investor habe M... ja die Kosten der Patentanmeldung
getragen. Das Patent sollte Sicherung der Investition sein. Dr. B... habe ihm
gesagt, der Erfinder kbnne nachbenannt werden und die Nennung kdnne auch
korrigiert werden. Er sei aber entsetzt, schockiert und aul3er sich gewesen, als er

nach zwei bis drei Jahren erfahren habe, dass M... als Erfinder genannt sei. Er
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allein sei der Erfinder. Es sei zwar vereinbart worden, dass M... Anmelder sein

sollte, aber es habe an einer Vereinbarung, der Korrektur eines Vertrages gefehilt.

Der damalige Patentanwalt Dr. B..., in dessen Kanzlei die Bespre-

chungen der Patentanmeldung am 30. Juni 2006, am 20. Juli 2006 und am
4. August 2006 stattgefunden haben, hat in der mindlichen Verhandlung als Zeu-
ge ausgesagt, Herr H... habe keinesfalls Anmelder sein wollen.

Herr H... habe seine Beteiligung an der Erfindung wegen seiner

Glaubiger verbergen wollen. Herr M... sollte alleiniger Anmelder sein.

Herr M... sollte sich als alleinigen Erfinder angeben. Herr H... habe

Herrn M... als Anmelder und Erfinder benannt haben wollen, wobei er tber die-
sen Sachverhalt keine Dokumentation wollte. Das Wesentliche sei das Tatigen der
Anmeldung gewesen, und ein Vertrag hierzu hatte auch spéater erfolgen kénnen.
Es sei nicht unublich, dass Vertrage haufig erst nachtraglich gemacht werden.
Herr H... sei sich im Klaren gewesen, dass Herr M... Anmelder und

Erfinder sein sollte.

Der Senat hat diesen Aussagen entnommen, dass die Patentanmeldung nach
dem gemeinsamen Willen der Beteiligten vorrangig eingereicht werden sollte, und
zwar ohne irgendeine namentliche Erwahnung des Einsprechenden und ohne den
Zu einem spateren Zeitpunkt vorgesehenen Vertrag, der die beiderseitigen Rech-
te, Uber die noch kein Einvernehmen erzielt worden war, nachtréglich regeln sollte.
Denn die Patentanmeldung mussten der Patentanwalt und die Beteiligten inzwi-
schen als dringlich angesehen haben, weil nach unzahligen Diskussionen mit Drit-
ten Uber die Erfindungsgegenstéande die Neuheit bedenklich erschien. Die Zustim-
mung des Einsprechenden zur Anmeldung erfolgte also nicht unter dem Vorbehalt
eines Vertrages im Sinne einer Bedingung, sondern vielmehr bedingungslos ledig-
lich in der Erwartung des nachtraglich noch abzuschlieBenden Vertrages. Im Ver-
trauen auf den nachtraglich die Rechte an der Erfindung regelnden Vertrag, des-
sen Entwurf der Patentanwalt Dr. B... dann tatséchlich spater den Beteilig-

ten mit Anschreiben vom 25. Juni 2007 vorschlug hat der Einsprechende jeden-
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falls auch durch schlissiges Verhalten und der aktiven Mitwirkung an der Abfas-
sung der Anmeldeunterlagen eindeutig seine Einwilligung zur Patentanmeldung
zum Ausdruck gebracht. Patentanwalt Dr. B... hat auf dem vom Einspre-

chenden am 4. August 2006 mitgebrachten Blatt mit Anderungsvorschlagen fir
seine Handakte einige handschriftiche Anmerkungen angebracht, aus denen so-
wohl die Besprechung mit beiden Beteiligten am 4. August 2006 hervorgeht als
auch der in der Patentanmeldung vorgesehene Einschub der Anderungen sowie
die hier wichtige Notiz ,Ohne nochmalige Vorlage einreichen”. Daraus lasst sich
mit Gewissheit entnehmen, dass die Besprechung in der Kanzlei mit dem Einver-
standnis der beiden Beteiligten endete, nach der Einarbeitung des Einschubes sol-
le die Patentanmeldung unverztiglich ohne weitere Vorlage oder Ricksprache ein-
gereicht werden. Die Notizen des Patentanwalts sind als Urkundenbeweis auch
deshalb bedeutsam, weil ein Patentanwalt verpflichtet ist, durch Anlegung von
Handakten ein geordnetes Bild tber die von ihm entfaltete Tatigkeit geben zu kon-
nen (8 44 Abs. 1 PAO).

Der Senat halt auch die Aussage vom damaligen Patentanwalt Dr. B...

fur glaubhaft, dass Herr M... nicht nur alleiniger Anmelder sein sollte, sondern

sich auch als alleinigen Erfinder angeben sollte. Dies steht nicht im Widerspruch
zu der erheblich spateren Emporung des Einsprechenden, als er langere Zeit nach
der Anmeldung bemerkte, dass nur der Beschwerdefuhrer als Erfinder benannt
war. Da der Beschwerdefuhrer auf jeden Fall Anmelder sein sollte und der Ein-
sprechende nicht in Erscheinung treten wollte, blieb dem Beschwerdefiihrer kaum
etwas anderes Ubrig, als sich auch als alleinigen Erfinder zu benennen, zumal die
Richtigkeit der Erfinderbenennung vom Patentamt nicht gepruft wird (8 37 Abs. 1
Satz 3 PatG). Der Anmelder gilt zwar im Verfahren vor dem Patentamt als berech-
tigt, die Erteilung des Patents zu verlangen (8 7 Abs. 1 PatG), aber wenn er nicht
oder nicht allein der Erfinder ist, hat er auch anzugeben, wie das Recht auf das
Patent an ihn gelangt ist (8 37 Abs. 1 Satz 2 PatG). Diese Frage sollte jedoch
einem spateren Vertrag vorbehalten bleiben. Da Patentanwalt Dr. B...

nach Aussage des Einsprechenden ihn darauf hingewiesen hat, die Erfinderbe-
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nennung kénne auch korrigiert werden, ist anzunehmen, dass der Einsprechende
zunachst nichts gegen diese als provisorisch angesehene Angabe der Erfinderbe-

nennung einzuwenden hatte.

Der Senat halt es somit fur erwiesen, dass die Patentanmeldung mit Einwilligung
des Einsprechenden im Namen des Beschwerdefiihrers mit Angabe des Be-

schwerdefiihrers als Erfinder, aber ohne Nennung des Erfinders erfolgt ist.

In der miindlichen Verhandlung hat der Senat im Ubrigen darauf hingewiesen,
dass eine widerrechtliche Entnahme auch nicht aus der unzutreffenden Erfinder-

benennung hergeleitet werden kénnte.

Es entsprach zwar ersichtlich nicht der Wahrheit, dass sich der Beschwerdeftihrer
in der Erfinderbenennung allein als Erfinder bezeichnet hat. Falls er einen Beitrag

zur Erfindung geleistet hat, ware er allenfalls Miterfinder.

Die Erfinderbenennung stellt jedoch keine materiell-rechtliche Voraussetzung ei-
ner rechtswirksamen Patentanmeldung dar (vgl. 88 34, 35 PatG). Die Erfinderbe-
nennung kann nachgereicht werden; die Richtigkeit der Angaben wird vom Patent-
amt aber nicht gepriift (8§ 37 PatG).

Bei der fehlerhaften Erfinderbenennung durch den Beschwerdeflhrer handelt es
sich zwar moglicherweise um eine unberechtigte Inanspruchnahme des Rechts an
der Erfindung. Sie reicht aber nicht aus, um den Widerruf des Patents wegen
widerrechtlicher Entnahme auszusprechen. Denn eine solche deklaratorische un-
berechtigte Inanspruchnahme ist reversibel und héatte jederzeit geandert werden
kénnen. Wenn die Person des Erfinders unrichtig angegeben ist, ist der Patentan-
melder oder Patentinhaber sowie der zu Unrecht Benannte dem Erfinder verpflich-
tet, dem Patentamt gegeniber die Zustimmung dazu zu erklaren, dass die Nen-
nung berichtigt wird (8 63 Abs. 2 Satz 1 PatG). Durch die Erhebung der Klage auf
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Erklarung der Zustimmung wird das Verfahren zur Erteilung des Patents nicht auf-
gehalten (8 63 Abs. 2 Satz 3 PatG).

Der Einsprechende, der eigentlich nur ,gegen die eigenmachtige Erfindernennung
von Herrn M...” rechtlich vorgehen wollte (vgl. Dokument ,,Chronologie eines
Diebstahls geistigen Eigentums®), hatte also relativ einfach die Korrektur der Erfin-

derbenennung verlangen kdnnen.

Da ein Widerruf des Patents nicht erforderlich ist, um die Erfinderbenennung zu
korrigieren, kann auch die fehlerhafte Erfinderbenennung nicht den Widerruf we-

gen widerrechtlicher Entnahme begrinden.

Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden,
wenn einer der in 8 100 Absatz 3 PatG aufgefiihrten Mangel des Verfahrens
gerugt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung
dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a,
76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollméachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hochst v. Zglinitzki Dr. Fritze Gruber
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