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I. AUSGANGSLAGE
1. Erfinderprinzip

e Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger
(§ 6 Satz 1 PatG, § 13 Abs. 3 GebrMG, Art. 60 Abs. 1 Satz 1 EPU).

e  Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht
auf das Patent gemeinschaftlich zu — Miterfinder (§ 6 Satz 2 PatG!).

e  Haben mehrere die Erfindung unabhingig voneinander gemacht, so steht
das Patent dem zu, der die Erfindung zuerst beim Patentamt angemeldet hat
(§ 6 Satz 3 PatG, Art. 60 Abs. 2 EPU).

Nach der seit 1936 in Deutschland geltenden Rechtslage entsteht das Recht auf das
Patent (allgemeines Erfinderrecht beinhaltend das Recht auf das Patent und das Erfin-
derpersonlichkeitsrecht) mit dem Schopfungsakt (Realakt). Ebenso wie im Urheberrecht
kann Erfinder (Urheber) nur eine natiirliche Person sein, d.h. derjenige, der den Erfin-
dungsgedanken erkannt hat. Eine juristische Person oder ein Computer scheiden demge-
méiB als Erfinder aus. Auch wenn Erfindungen im Auftrag eines Dritten oder von einem
abhingig Beschiftigten im Rahmen des Arbeits-/Dienstvertrages gemacht werden, ist
der Auftraggeber bzw. der Arbeitgeber nicht als Erfinder anzusehen. Rechte an der
Erfindung konnen von diesen nicht origindr mit dem Schopfungsakt, sondern nur deriva-

1 Das EPU enthilt keine ausdriickliche Regelung iiber die Miterfinderschaft; nach allgemei-
ner Auffassung haben Miterfinder aber dieselben Rechte wie der Einzelerfinder.
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tiv in Form einer ausdriicklichen oder konkludenten Ubertragung oder aufgrund eines
gesetzlichen Rechtsiibergangs (etwa durch die Inanspruchnahme einer Arbeitnehmer-
erfindung bzw. gemifl § 6 Abs. 2 ArbEG n.F. durch Ablauf der Frist fiir die Nicht-
inanspruchnahme) erworben werden.

Das Recht auf das Patent als unvollkommenes absolutes Immaterialgiiterrecht —
anders als das deutsche Urheberrecht, das iiber den Schopfungsakt hinaus (§ 7 UrhG)
keinen Akt der Registrierung oder der Verlautbarung nach auflen braucht — richtet sich
vorrangig gegen den Staat. Diesem gegeniiber besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung
des Patents, wenn die formellen (Anmeldeverfahren) und materiellen (Neuheit, Erfin-
dungshohe, gewerbliche Anwendbarkeit, § 1 Abs. 1 PatG; kein Patentierungsverbot,
§ la, § 2, § 2a PatG) Voraussetzungen erfiillt sind. Daneben stehen dem Erfinder aber
auch gegen private Dritte Anspriiche/Abwehrrechte zu, um seinen Anspruch auf das
Patent im Wege der Anmeldung durchsetzen zu kénnen. Insoweit handelt es sich bei
dem Recht auf das Patent um ein ,,sonstiges Recht” im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB,
das dem Schutz des Art. 14 GG unterfillt. Ein ausschlieBliches Benutzungs- und Verbie-
tungsrecht im Sinne von § 9 PatG besteht allerdings erst mit der Patenterteilung und
kann nur im Wege der Anmeldung (§ 34 ff PatG i.V.m. §§ 3 ff der Patentanmelde-
verordnung — PatV) erreicht werden.

2. Anmelderprinzip
§ 7 Abs. 1 PatG (§ 13 Abs. 3 GebrMG/Art. 60 Abs. 3 EPU):

,Damit die sachliche Priifung der Patentanmeldung durch die Feststellung des Er-
finders nicht verzdgert wird, gilt im Verfahren vor dem Patentamt der Anmelder als
berechtigt, die Erteilung des Patents zu verlangen.*

Durch diese Regelung wird zur Vereinfachung des Verfahrens vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) und dem Europiischen Patentamt (EPA) ohne Aus-
nahme und unwiderlegbar fiir jeden Anmelder vermutet, dass er als berechtigt gilt, die
Erteilung zu verlangen. Diese Fiktion lédsst jedoch das materielle Recht des Erfinders
(siehe vorstehend unter 1.) unberiihrt; sie betrifft nur den verfahrensrechtlichen Anspruch
auf Erteilung gegeniiber dem DPMA/EPA. D.h. das DPMA/EPA ist nicht verpflichtet
bzw. nicht befugt, die sachliche Berechtigung des Anmelders zu iiberpriifen, siehe die
Regelung iiber die Benennung des Erfinders in § 37 Abs. 1 Satz 3 PatG.2 Gepriift wer-

2 ,.Der Anmelder hat innerhalb von fiinfzehn Monaten nach dem Anmeldetag oder, sofern fiir
die Anmeldung ein fritherer Zeitpunkt als ma3gebend in Anspruch genommen wird, inner-
halb von fiinfzehn Monaten nach diesem Zeitpunkt den oder die Erfinder zu benennen und
zu versichern, dass weitere Personen seines Wissens an der Erfindung nicht beteiligt sind.
Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so hat er auch anzugeben, wie das
Recht auf das Patent an ihn gelangt ist. Die Richtigkeit der Angaben wird vom Patentamt
nicht tiberpriift.*
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den nur die formellen Voraussetzungen (§§ 34 ff. PatG, §§ 3 ff. PatV) und die Voraus-
setzungen der Patentfdhigkeit, nicht die materielle Berechtigung des Anmelders. Es be-
darf lediglich der Angabe des oder der Erfinder gema8 § 37 Abs. 1 Satz 2 PatG und ggf.
der Angabe, wie das Recht auf das Patent an den Anmelder gelangt ist (z.B. durch Uber-
tragung), wie dies in § 7 Abs. 2 Nr. 3 PatV3 geregelt ist.

Die Regelung des § 7 Abs. 1 PatG befihigt den Anmelder, das Anmeldeverfahren bis
zur Erteilung zu fiithren, die formelle Rechtsstellung aus der Anmeldung auf Dritte zu
ibertragen, aber auch dazu, die Anmeldung nicht weiter zu betreiben, auf das erteilte
Patent zu verzichten (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG, § 23 Abs. 3 Nr. 1 GebrMG) oder es nicht
weiter aufrechtzuerhalten (Nichtzahlung der Jahresgebiihren, § 20 Abs. 1 Nr. 3,8 17
Abs. 1 PatG). Demgegeniiber ist der materiell berechtigte Erfinder (unabhéngig von der
Moglichkeit, Schadensersatzanspriiche geltend zu machen) darauf zu verweisen, sein
Recht auf das Patent nach den ihm erdffneten Rechtsbehelfen durchzusetzen:

—  §7 Abs. 2 PatG/Art. 61 Abs. 1 EPU

— 8§21 Abs. 1 Nr. 3, § 59 PatG (Einspruch4); § 22,8 81 Abs. 1, Abs. 3 PatG
(Nichtigkeitsklage)

—  § 8 PatG>/§ 13 Abs. 3 GebrMG/Art. I1 § 5 IntPatUGS, Art. 60 Abs. 1 EPU

Von diesen soll der Letztgenannte nachfolgend niher untersucht werden.

3 ,Die Benennung muss enthalten [...] Nr. 3 falls der Anmelder nicht oder nicht allein der
Erfinder ist, die Erkldarung dariiber, wie das Patent an ihn gelangt ist (§ 37 Abs. 1 Satz 2
PatG).*

4 Bei europdischen Patenten kann die fehlende materielle Berechtigung nicht im Wege des
Einspruchs geltend gemacht werden, sondern ist dem Verfahren vor den nationalen Gerich-
ten vorbehalten, vgl. Art. 61 EPU.

5  ,.Der Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet ist oder der
durch widerrechtliche Entnahme Verletzte kann vom Patentsucher verlangen, dass ihm der
Anspruch auf Erteilung des Patents abgetreten wird. Hat die Anmeldung bereits zu einem
Patent gefiihrt, so kann er vom Patentinhaber die Ubertragung des Patents verlangen. Der
Anspruch kann vorbehaltlich der Sétze 4 und 5 nur innerhalb einer Frist von zwei Jahren
nach der Veroffentlichung der Erteilung des Patents (§ 58 Abs. 1) durch Klage geltend ge-
macht werden. Hat der Verletzte Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme (§ 21 Abs. 1
Nr. 3) erhoben, so kann er die Klage noch innerhalb eines Jahres nach rechtskriftigem Ab-
schluss des Einspruchsverfahrens erheben. Die Sitze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn
der Patentinhaber beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war.*

6 ,(1) Der nach Artikel 60 Abs. 1 des EPU Berechtigte, dessen Erfindung von einem Nicht-

berechtigten angemeldet ist, kann vom Patentsucher verlangen, dass ihm der Anspruch auf
Erteilung des europdischen Patents abgetreten wird. Hat die Patentanmeldung bereits zum
europiischen Patent gefiihrt, so kann er vom Patentinhaber die Ubertragung des Patents ver-
langen.
(2) Der Anspruch nach Abs. 1 Satz 2 kann innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Jahren
nach dem Tag gerichtlich geltend gemacht werden, an dem im Européischen Patentblatt auf
die Erteilung des europdischen Patents hingewiesen worden ist; spdter nur dann, wenn der
Patentinhaber bei der Erteilung oder dem Erwerb des Patents Kenntnis davon hatte, dass er
kein Recht auf das européische Patent hatte.*
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II. ERFINDERRECHTLICHE VINDIKATION
1. Zweck

Die Regelungen iiber die Patentvindikation — gemiB § 13 Abs.3 GebrMG7 gilt die
Regelung des § 8 PatG fiir Gebrauchsmuster entsprechend — ist die Konsequenz aus dem
vorstehend unter 1.2 erdrterten ,,Anmelderprinzip* im Falle der Abweichung der formel-
len Rechtsstellung des Anmelders bzw. des Patentinhabers von der materiellen Rechts-
lage. In Anlehnung an die Regelungen der §§ 985, 986 BGB, wonach der Eigentiimer
vom Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen kann (,,Vindikation*), wenn letzterem
kein Recht zum Besitz zusteht, wird der Begriff der ,.erfinderrechtlichen Vindikation*
verwendet. Die Rechtsédhnlichkeit wird daraus hergeleitet, dass bereits die angemeldete
Erfindung ein dem Eigentum gleich zu achtendes Recht darstelle, wobei sich an der
Berechtigung des Erfinders durch die Anmelderstellung eines Dritten nichts &dndere.
Gegen den Herausgabeanspruch konne jedoch eingewendet werden (analog § 986 BGB),
dass der Anmelder auf Grund einer Ubertragung nunmehr auch materieller Inhaber des
Patents/Rechts auf das Patent sei.

2. Inhalt des Anspruchs

a) Abtretung bzw. Ubertragung

Der Anspruch ist auf Abtretung (§§ 413, 398 BGB) des Anspruchs auf Erteilung des
Patents gerichtet (§ 8 Satz 1 PatG) bzw., wenn das Patent bereits erteilt wurde, auf Uber-
tragung des Patents (§ 8 Satz 2 PatG). Es geht dabei nicht lediglich um eine Berichti-
gung der Eintragung im Register (vgl. § 30 Abs. 1 und 3 PatG, § 8 Abs. 4 GebrMG),
wie dies bei der Unrichtigkeit des Grundbuchs gemif3 § 894 BGB, § 22 Grundbuchord-
nung der Fall ist. Die Abtretung der Rechte aus der Anmeldung bzw. die Ubertragung
des Patents entfalten keine Riickwirkung, sondern wirken nur ex-nunc.

b) Mitberechtigung

Ein Anspruch auf Einrdumung einer Mitberechtigung — ggf. als Minus gegeniiber dem
Anspruch auf Volliibertragung® — kommt in folgenden Fallgestaltungen in Betracht:

aa) Ein Mitinhaber des Rechts auf das Patent (z.B. ein Miterfinder) kann von dem
Nichtberechtigten — auch von einem anderen Mitinhaber, der die Erfindung unberechtigt
allein fiir sich angemeldet bzw. hierauf ein Patent erhalten hat — die Einrdumung einer
seinem Anteil entsprechenden Mitberechtigung verlangen.

7 ,,Die Vorschriften des Patentgesetzes liber das Recht auf den Schutz (§ 6), iiber den Anspruch
auf Erteilung des Schutzrechts (§ 7 Abs. 1), iiber den Anspruch auf Ubertragung $§8[...]
sind entsprechend anzuwenden.*

8 BGH GRUR 2006, 747 — Schweifibrennerstromdiise.
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Fiir die Beteiligung Mehrerer an der Erfindung im Sinne einer Miterfinderschaft
geniigt ein schopferischer Beitrag, der iiber eine rein konstruktive Mithilfe hinausgehen
muss und der auch nicht auf Weisung geleistet worden sein darf, der selbst jedoch nicht
erfinderisch zu sein braucht.”.

bb) Ebenso besteht ein Anspruch auf Einrdumung einer Mitberechtigung auch in dem
Fall, dass der Anmelder der fremden Erfindung eine eigene erfinderische Zutat hinzu-
gefiigt hat, da eine Vollabtretung dann nicht verlangt werden kann. Ist das Patent noch
nicht erteilt, kann bei Teilbarkeit des Anmeldegegenstandes verlangt werden, dass der
entnommene Teil der Anmeldung gemif § 39 PatG geteilt wird und diese Trennanmel-
dung an den Berechtigten abgetreten wird; !0 ebenso bei europiischen Patenten im
Hinblick auf Art. 76 EPU.!! Bei Unteilbarkeit kommt nur die Einrdumung einer Mitbe-
rechtigung in Betracht. Nach der Entscheidung ,,Blendschutzbehang*!? kann aber auch
bei Teilbarkeit die Einrdumung einer Mitberechtigung verlangt werden, ohne dass es der
Angabe einer bestimmten ,,Quote* bediirfte.

c) Daneben kann die Herausgabe von Nutzungen (auch Eigennutzungen des Patent-
anmelders oder Patentinhabers ab Offenlegung — streitig) nach bereicherungsrechtlichen
Grundsitzen (§ 818 Abs. 1 und 2 BGB bzw. bei Kenntnis der Nichtberechtigung gemif
§ 819 Abs. 1, § 818 Abs. 4, § 292 Abs. 1, § 989 BGB bzw. gemil} § 687 Abs. 2, § 678 BGB)
verlangt werden. Weiter kann die Abtretung von Anspriichen gegen Dritte gemif
§ 33 PatG/Art. II § 1a IntPatUG bzw. wegen Patentverletzung gemill §§ 139 ff. PatG
verlangt werden. Hat der Nichtberechtigte schuldhaft gehandelt, kommen auch Ansprii-
che gemif § 823 Abs. 1 BGB wegen Verletzung des Rechts auf das Patent in Betracht.

d) Der Anspruch entsteht mit dem Einreichen einer Anmeldung durch einen Nicht-
berechtigten, dem kein Recht auf das Patent zusteht (dabei kann es sich auch um den
Erfinder handeln, der sein Recht auf einen anderen iibertragen hat).

e) Der Anspruch erlischt

—  mit rechtskriftiger Versagung des Schutzrechts wegen fehlender formeller
oder materieller Voraussetzungen (§ 42 Abs. 3, § 48 PatG);

—  mit dem Widerruf des Patents auf Einspruch (§ 21, § 59 PatG) hin;

—  mit der Nichtigerkldrung des Patents (§ 22, § 81 PatG) bzw. der Loschung
des Gebrauchsmusters (§ 13 Abs. 1, § 15, § 18 GebrMG);

—  durch Riicknahme der Anmeldung;

9 BGH, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 226 — Rollenantriebseinheit 1.
10 BGH GRUR 1979, 692, 694 — Spinnturbine.

11 BGH GRUR 2001, 823, 825 — Schleppfahrzeug.

12 BGH GRUR 2009, 657.
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—  durch Verzicht (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG);

—  durch Nichtzahlung der Jahresgebiihren (§ 17 Abs. 1, § 20 Abs. 1 Nr. 3 PatG);

—  durch Fristablauf, vgl. § 8 Satz 3 und 4 PatG; es handelt sich um eine Aus-
schlussfrist, eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand scheidet aus.

3. Aktivlegitimation

a) Der Berechtigte im Sinne von § 8 Satz 1 Alt. 1 PatG ist der Inhaber des Rechts auf
das Patent, d.h. der Erfinder im Sinne von § 6 PatG sowie der Rechtsnachfolger des Er-
finders, z.B. aufgrund einer rechtsgeschiftlichen Abtretung der Rechte an der Erfindung
oder als Arbeitgeber nach Inanspruchnahme einer Erfindung eines Arbeitnehmers.

b) Nach § 8 Satz 1 Alt. 2 PatG (nicht nach Art. II § 5 IntPatUG bei europiischen Pa-
tenten) ist auch der durch eine widerrechtliche Entnahme Verletzte aktivlegitimiert. Eine
widerrechtliche Entnahme liegt nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG (§ 13 Abs. 2 GebrMG) dann
vor, wenn ,,der wesentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Mo-
dellen, Geritschaften oder Einrichtungen eines anderen oder einem von diesem ange-
wandten Verfahren ohne dessen Einwilligung entnommen worden ist*, was voraussetzt,
dass der Betroffene ,.Erfindungsbesitz* hatte. Darunter ist ein tatsichlicher Zustand zu
verstehen, der die Mdglichkeit gewéhrt, die Erfindung zu benutzen. Der Erfindungs-
besitzer muss die fertige Erfindung kennen oder iiber Unterlagen verfiigen, aus denen er
Kenntnis von ihnen erlangen kann.

c) Wihrend der ,,Berechtigte den Nachweis seiner materiellen Berechtigung fiihren
muss, hat der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte nur seinen Erfindungsbesitz zu
beweisen, nicht dessen RechtmifBigkeit.

Sowohl der Berechtigte als auch der durch widerrechtliche Entnahme Verletzte miis-
sen die anspruchsbegriindenden Voraussetzungen darlegen und im Streitfall nachweisen:

e  dass sie vor dem maBigeblichen Anmeldezeitpunkt im Besitz einer fertigen Erfin-
dung waren;

e dass zwischen der Erfindung und der Anmeldung des Nichtberechtigten Identitét
(Wesensgleichheit) besteht; maBgeblich hierfiir ist der Inhalt der Anmeldung zum
Zeitpunkt des Schlusses der miindlichen Verhandlung, sodass eine Anderung der
Anspriiche dazu fithren kann, dass die Wesensgleichheit nicht (mehr) zu bejahen
sein kann;

e die Rechtswidrigkeit der Anmeldung, die im Falle einer Einwilligung von Seiten
des Berechtigten zu verneinen wire; ebenso wenn der Beklagte selbst Inhaber des
Rechts auf das Patent ist;
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die Kausalitdt zwischen der Erfindung des Berechtigten bzw. dem Erfindungsbesitz
und der Anmeldung durch den Nichtberechtigten; d.h. die Anmeldung muss unter
Ausschluss einer selbstidndigen Parallelerfindung im Sinne von § 6 Satz 3 PatG auf
demselben Erfindungsakt beruhen. Danach ist die Klage abzuweisen, wenn die
Moglichkeit besteht, dass der Beklagte die Erfindung unabhingig vom Kléiger ge-
macht hat. Die blofle theoretische Moglichkeit einer Doppelerfindung reicht hierfiir
jedoch nicht aus. Vielmehr ist es Sache des Beklagten, die Umsténde, aus denen
eine von ihm behauptete Doppelerfindung hergeleitet werden soll, eingehend zu
substantiieren, wenn feststeht, dass der auf Abtretung Klagende im Besitz der strei-
tigen Erfindung war, zwischen den Parteien Erorterungen iiber die Auswertung der
Erfindung stattgefunden haben und der Anmelder im Anschluss daran die Erfin-
dung zum Patent angemeldet hat. Die pauschale Erkldrung, der Anmelder sei als
hervorragender Fachmann in der Lage gewesen, den nicht allzu fernliegenden
Erfindungsgedanken ebenfalls aufzufinden, wurde nicht als ausreichend erachtet.
Ob sich der Kliger hierbei auf den Beweis des ersten Anscheins!3 stiitzen kann, hat
der BGH bisher offen gelassen. Allerdings kann die Beriicksichtigung von Indizien
(z.B. Anmeldung des Schutzrechts durch einen fritheren Arbeitnehmer im unmittel-
baren zeitlichen Anschluss an sein Ausscheiden aus dem Betrieb) zugunsten des
Kldgers zu Beweiserleichterungen fithren oder den Beweis ganz ersparen.

ggf. die Bosglaubigkeit gemil § 8 Satz 5 PatG.

Seit der Entscheidung ,,Objekttriger14 ist hochstrichterlich geklirt, dass dem klagenden
Erfindungsbesitzer der Einwand entgegen gehalten werden kann, dass ihm kein sach-
liches Recht an der Erfindung und deshalb auch kein Recht auf das Patent zusteht.

Ob die Anmeldung schutzfihig oder ob das erteilte Patent rechtsbestindig ist, ist

nach stindiger Rechtsprechung! im Vindikationsprozess nicht zu priifen, wenn die
Identitit mit dem Entnommenen feststeht. Denn die Beurteilung der Patentfahigkeit ist
Sache der Erteilungsbehorden und das Ergebnis eines anhiingigen Priifungsverfahrens
soll nicht durch die ordentlichen Gerichte vorweggenommen werden.

13

14
15

Ein Beweis des ersten Anscheins (Anscheinsbeweis oder prima facie Beweis) setzt voraus,
dass sich unter Beriicksichtigung aller unstreitigen und festgestellten Einzelumstinde und
besonderen Merkmale des Sachverhalts ein fiir die zu beweisende Tatsache nach der Lebens-
erfahrung typischer Geschehensablauf ergibt. Fiir individuelle Verhaltensweisen in bestimm-
ten Lebenslagen wird der Anscheinsbeweis nicht fiir anwendbar gehalten.

BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1991, 127.

7Z.B. BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2001, 823 825 — Schleppfahrzeug;
BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2009, 657 — Blendschutzbehang.
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4.  Passivlegitimation

Verpflichteter ist (nur) der in die Patentrolle (vgl. § 30 Abs. 1, 3 PatG) eingetragene An-
melder oder Patentinhaber. Eine Ubertragung der Anmeldung bzw. des Patents nach
Rechtshingigkeit (§ 253, § 261 ZPO) der Vindikationsklage @ndert hieran nichts; das
Urteil wirkt fiir und gegen den Rechtsnachfolger des in die Patentrolle Eingetragenen. !0

5. Prozessuale Fragen

a) Klageantrag

Der Anspruch aus § 8 PatG (§ 13 Abs. 3 GebrMG, Art. Il § 5 IntPatUG) ist im Klage-
wege geltend zu machen. Der Antrag lautet auf Abtretung des Anspruchs bzw. Uber-
tragung des Patents und Einwilligung in die Umschreibung gegeniiber dem DPMA
(EPA). Ein stattgebendes Urteil wird nach § 894 ZPO vollstreckt.

b) Internationale und ortliche Zustindigkeit

Die internationale und ortliche Zusténdigkeit richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften; insbesondere kommt dem Gerichtsstand des § 32 ZPO (Anmeldung als uner-
laubte Handlung am Sitz des DPMA/EPA) und dem Sitz des Inlandsvertreters eine in
der Praxis grofe Bedeutung zu. Der ausschlieBliche Gerichtsstand des Art. 22 Nr. 4
EuGVVO/Art. 22 Nr. 4 LGU greift nicht ein. Ob der Gerichtsstand des Art. 5 Nr. 3
EuGVVO/Art. 5 Nr. 3 LGU eroffnet ist, wird unterschiedlich beurteilt. Bei der Klage
handelt es sich um eine Patentstreitsache im Sinne von § 143 PatG.

Bezieht sich die Vindikationsklage auf eine europdische Patentanmeldung, so sind
die Zustindigkeitsregelungen des Protokolls iiber die gerichtliche Zustindigkeit und die
Anerkennung von Entscheidungen iiber den Anspruch auf Erteilung eines europdischen
Patents (Anerkennungsprotokoll!7) zu beachten.

c) Einrede des Nichtberechtigten

Dem Nichtberechtigten steht ein Anspruch auf Erstattung der Kosten fiir die Anmeldung
bzw. Aufrechterhaltung des Schutzrechtes zu (gemill § 994 BGB oder § 812 BGB), da
sie dem Berechtigten zugutekommen. Er kann sie im Wege der Einrede gemif
§ 273 BGB geltend machen, was im Prozess deren Bezifferung erfordert, da fiir eine
Zug-um-Zug-Verurteilung (§ 274 BGB) das Bestimmtheitserfordernis des § 253 Abs. 2
Nr. 2 ZPO gilt.

16 BGH GRUR 1979, 145, 146 — Aufwdrmevorrichtung.
17 BGBIL. II 1976 S. 892 = Blatt fiir PMZ 1976, 316.
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d) Sicherungsmafnahmen

aa) Die Sicherung des Anspruchs des Berechtigten kann im Wege der einstweiligen
Verfiigung nach den Bestimmungen der §§ 935, 938, 940 ZPO durch ein Verfiigungs-
verbot oder durch die Einsetzung eines Sequesters erfolgen, wobei in Bezug auf europé-
ische Patentanmeldungen vom EPA ein Sequester nur als handlungsbefugt angesehen
wird, wenn er iiber eine Vollmacht des Patentanmelders verfiigt.

Hierfiir bedarf es der Darlegung und Glaubhaftmachung eines Verfiigungsgrundes
(§ 936, § 920 Abs. 2 ZPO) also von Umstinden, aus denen sich die Gefihrdung oder
Vereitelung des Ubertragungsanspruchs ergibt, was bei der Darlegung und Glaubhaft-
machung einer widerrechtlichen Entnahme in der Praxis zumeist bejaht wird.

bb) Bei europdischen Patentanmeldungen kann ein Antrag auf Aussetzung des Ertei-
lungsverfahrens gemif Regel 1318 gestellt werden, wozu der Nachweis der Zustellung
der Vindikationsklage erforderlich ist.

6. Einwand der widerrechtlichen Entnahme im Verletzungsprozess (§ 242 BGB)

Der auf Zahlung von Entschidigung (§ 33 PatG/Art. II §1a IntPatUG) bzw. wegen
Patentverletzung in Anspruch genommene materiell Berechtigte kann gegeniiber dem
Patentinhaber (und dessen Lizenznehmer) einwenden, der Patentinhaber habe ihm die
patentierte Erfindung widerrechtlich entnommen (ggf. in Kombination mit einer Vindi-
kationsklage) — Einwand der Treuwidrigkeit gemiB § 242 BGB.19 Zeitlich ist der Ein-
wand jedoch nur innerhalb der Fristen des § 8 Satz 2 und 4 PatG mdéglich, sofern der
Patentinhaber nicht bosglaubig (§ 932 BGB entsprechend) war.

18 § 13 Abs. 1: ,,Weist ein Dritter dem Europidischen Patentamt nach, dass er ein Verfahren
gegen den Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des europiischen
Patents ihm zugesprochen werden soll, so setzt das Europédische Patentamt das Erteilungs-
verfahren aus, es sei denn, dass der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. ... Das
Erteilungsverfahren kann jedoch nicht vor der Verdffentlichung der européischen Patent-
anmeldung ausgesetzt werden.*

19 BGH, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 2005, 567 — Schweif3brennerreini-

gung.



