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Im Patentverletzungsstireit mu8 die Fassung des Patents
zugrunde gelegt werden, die dieses in einem Beschrén-
kungsverfahren erhalten hat. Die Priifung, odb die neue
Fessung in unzuldgsiger Weise tiber den fritheren Anspruch
hinausgeht oder einen abdndernden Inhalt aufweiagt, ist
grundsdtzlich dem Nichtigkeitsverfahren nach § 13 a Pat6
vorbehalten.

Zur Auslegung von Patentanspriichen, die die vegetative
Vermehrung von Pflanzen zum Gegenstande haben.

-

BGH, Urt. v. 6, Juli 1962 - I ZR 74/59

LG Mennheim
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I 2R 74/59 M b

Verkiindet am 6. Juli 1962
Grunau, Justizhauptsekretir
als Urkundsbeamter der Geschiéftsstelle

In Namen des Volkxes

In dem Rechtsstreit

der Pirmo W. K@ & Schne, Roscnschule, SpEENED/
Ho@llD, vertreten durch Wilhelm XGHEED.

der Firma S & Co,, Baumschulen, Inhaber Gustav
StEElD, , Ve @llD Vcg @,

Kidgerinnen und Revisionskliigerinnen,
- ProzeBbevollmiichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (D -

gegen

Karl H » Inhaber der L"ochen Roscnglirtnerei,
v ,» HeQlllD Strafie )

Beklagten und Revisionsbeklagten,
~ ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. QD -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 28. Juni 1962 unter Mitwirkung
deo Senatoprédsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der Bun-
desrichter Dr. Kriiger-Nieland, Dr. Loscher, Pechle und
Dr. Spengler

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Kldgerimmen wird das Urteil
der VII. Zivilkammer des Landgerichts in Mannheim
vom 10. April 1959 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung iiber die Unterlassungsantrige sowie iiber
die Kosten des in der Hauptsache erledigten Teiles
des Rechtsstreits an das Oberlandesgericht Karlsruhe
zuriickverwiesen, dem auch die Entscheidung iiber die
iibrigen Kosten des Revisionsverfahrens iibertragen

wird.
Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Tatbestand:

Die Kldgerinnen betreiben Rosen-Grofkulturen mit Versand-
geschdft; sic befassen sich auch mit dem Ziichten neuer Rosen-
sorten. Die Kliigerin zu 1) hat fiir derartige Zuchtungen die
nachstehend unter I, II und IITI wiedergegebenen Patente er-
wirkt. Sie ist ferner ausschliefliche Lizenznchmerin an dem
unter IV, die Kldgerin zu 2) an dem zu V aufgeflihrten Patent.
Dic nach dicsen Schutzrechten hergestellten Rosen werden im
Handel unter Bezeichnungen vertrieben, fiir die zum Teil
Warenzeichenschutz besteht. Im ersten Rechtszuge haben den
Schutzrechten Anspruchsfassungen zugrunde gelegen, die in-
zvischen durch Beschriénkungsverfahren geiindert worden sind.
Es handelt sich um folgende Rosen und darauf begziigliche
Patente:

I. Warenname: *KE' Sondermeldung': Patent Nr.920 217
“Rosenziichtung", erteilt ab 1. November 1949, Anmel-
dung bekanntgemacht am 25. Mdrz 1954; die Schutzan-
spriiche lauteten:

"1, Verfahren zum Ziichten einer Rose mit etwa schar-
lachroter PFarbe, dic gegeniiber anderen Sorten
gleicher Farbe vier- bis sechsmal gréfere Blilten
und eine erhbhte Zahl von Blitenkronbléttern be-
gitzt, bei dem die Polyanthahybride "Baby Chateau"
und die Techybride "Crimson Glory" gekreuzt wer-
den, di¢ aus dieser Kreuzung hervorgegangenen
Stmlinge auf BliitengriBe und Farbe selektioniert
und durch Sclbstung Samen aus den betreffenden
Sdémlingen gewonnen werden, worauf nach erneuter
Auslese dio gewonnenen Rosen vegetativ beliebig
vernehrt werden. ‘ '

2, Verwehdung der aus dem Verfahren nach Anspruch 1
hervorgegangenen Rosen als Treibrosen." -

-
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II. Warenbezeichnung: "Kleopatra": Patent Nr. 961 930
"Rosenziichtung", erteilt ab 26. Oktober 1954, Anmel-
dung bekanntgemacht am 30. August 1956, ’

ITII. Warenbezeichnung: "Ama': Zusatzpatent Nr. 972 169
"Rosenziichtung" zu dem unter I aufgefiihrten Patent;
‘erteilt ab 26. Oktober 1954, Anmeldung bekenntge-
macht am 26. Oktober 1955,

1IV. Warcnname: "Vogue": Patent Nr. 918 123
"Yerfehren zum Ziichten einer Rosensorte", erteilt
mit Virkung vom 28. September 1950, Anmeldung be-
kanntgemecht am 18. Februar 1954,

V. Warenbezeichnung: "Rouge Meilland": Patent Nr.920 218
"Rosengiichtung", erteilt mit Wirkung vom 19. Mirz 1950
Anmeldung bekenntgemacht am 25. Mirz 1954,

\legen des Wortlauts der Schutzanspriche zu II bis V wird
auf die Patentschriften Bezug genommen.

Der Beklagte betreibt ebenfalls eine Rosenkultur mit Ver-
sandgeschiéft. Nachdem frithere Meinungsverschiedenheiten
der Parteien in bezug auf die Vermehrung von Rosen ver-
gleichsweise beigelegt worden waren, stellten die KlHgerin-
nen im Jahre 1957 auf ¥eldern des Beklagten Rosen mit den
Merkmalen der vorbezeichneten Arten fest, die der Beklagte
1956 vercdelt hatte.

Die Kligerinnen, die darin eine schuldhafte Verletzung
ihrer Schutzrechte sehen, haben mit der vorliegenden Klage,
zu dercen Begriindung sie sich fiir den ersten Rechtszug aus-
drilcklich auf den patentrechtlichen Schutz beschrinkt haben,
folgende Antridge gestelltb:
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I. den Beklagten zu verurteilon,

1. es bei Vermeidung einer vom Gericht fir jeden
Fall der Zuvriderhandlung festzusctzenden Geld-
oder Haftstrafe zu unterlassen,

a) gegeniiber der Kiligerin zu 1:

Rosenpflanzen durch Ziichtung oder Vermchrung
herzustellen, anzubieten oder zu verkaufen,
die folgende Kombinationsmerkmale der Rose

aufwveisen:

aa) etwa scharlachrote Farbe, gegeniiber andercen
Sorten gleicher Farbe vier- bis sechsmel
groBere Bliite, erhShte Zahl von Bliiten—~
Kron-Bléttern, die auch als Treibrose ver-
wendber ist, und die der in Handel befind-
lichen Rose "X@D'Sondermeldung® der Kld-
gerin zu 1 entspricht;

bb) geraden Bliitenstiel, stark ausgeprigte gelb-
rote Farbzusammenstellung der Bliite, gtarken
Duft und Immunitédt der Belaubung gegen Pilz-
erkrankungen, und die der im Handel befind-
lichen Rose "Kleopatra" der Kléigerin zu 1
entspricht;

cc) erhdhte Winterfestigkeit, dicht geschlosasenen,
gedrungenen Wuchs der Pflanze, lippige, dek-
kende und praktisch gegeniiber den Pilz-
schmarotgern immune Belaubung, reichlichen
0fterblithen und beste Form der Knospen und
Bluten, eine von der Bliitendffnung bis zun
Abfallen der Kronbldtter unveriéndert halthare
scharlach~-zinnoberrote Farbe der Blite, und
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die der im Handel befindlichen Rose "Ana"
der Klidégerin zu 1 entspricht;

dd) neue, zwischen rosenrot und tyrianrosa lie-
gende Farbe, groBc Mengen ununterbrochen
blilhender Bliiten, vollkommene Form der voll-g
erblilhten, farbschonen Rosenbliite, die bis
zum Ende vollstindig erhalten bleibt, und
die der im Handel befindlichen Rose "Vogue"
der Lizensgeberin der Kligerin gzu 1 entspricht -

b) gegeniiber der Klidgerin zu 2,

Rosenpflanzen durch Zichtung oder Vermehrung
hergustellen, anzubieten oder zu vertreiben, dicly
folgende Kombinationsmerkmale der Rose aufweiseng:

Sticle in einer ILinge von 40 bis 100 cn,
eine Stirke der Stiele von etwa einem
Achtel des Durchmessers der aufgebliihten,
noch geschlossenen Rosenbliite, Einstdndig-
keit und l&ngliche Form der Bliten von
ochsenblutroter Farbe, und die der im Hen-
del befindlichen Rose "Rouge Meilland" der
Ligenzgeberin der Kldgerin zu 2 entspricht.

AuBerden haben die Kliégerinnen Auskunft und Feststellung der
Schadensersatzpflicht begehrt.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt.

Er hat eingerdumt, einige Rosenstdcke der Sorten "XEP'
- Sondermeldung? (1952 oder 1953) und "Kleopatra' (1955)
von der Klagerin zu 1, der Sorte "Ama" (1956) von der
Kldgerin zu 1 und einer Firma Ko, und der Sorte "Vogue"
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(1952 oder 1953) von der holliéndischen Firma XKo@ bezogen,
sie im Freien angepflanzt und ihre Augen ebenso zum Veredeln
von Wildlingen verwendet 2u haben, wie die von der Firma .
Ko@p im Herbst 1951 bezogenen Augen der Rose "Rouge Meilland. &
Unstreitig waren die vom Beklagten im Jahre 1956 zum Okulie- -
ren verwendeten Augen nicht Teile der durch die Patente ge-

* schiitzten Ursprungsrosen, die schon einige Jahre zuvor ge-
zﬁchtet’gewésen waren. Uber die Frage, ob die von ihm ge-
kauften Rosenstdcke und -augen von diesen geziichteten Rosen
abstemmen, crklérte der Beklagte sich mit Nichtwissen.

ﬂ Dés Bandgericht hat die Klage abgéwiesen.

Mit der dagegen unter Zustimmung des Beklagten eingelegten
' Sprungrevzsion haben die Kligerinnen zunichst ihre im ersten
Rechtszuge gestellten Antrége weiter verfolgt. Sodann ist '
der’ Rechtsstreit bis zur Entschelnung ither eine vom Beklagten
besiiglich des Patents Nr. 920 217 erhobene Nichtigkeitsklage
ausgesetat gewesen. Diese Klage ist inszwischen guriickgenon-
men vorden; nachden die Inhaber der hier fraglichen Patente
im Rahmen von Beschrinkungsverfahren nach § 36 a Pat@ eine
Neufassung der Hauptanspriiche herbeigcfiihrt hatten. Der An-
| spruch 1 deo Patents Nr. 920 217 hat nunmehr folgenden Wort-
laut: : .- :

.Vegetative Vermehrung von Mutterpflangen einer neuen
- Rose, deren Blilten etwa scharlachroter Parbe gegeniiber

‘anderen Rosensorten gleicher Farbe vier- bis sechsmal

groBer sind und eine erhthte Ancahl von Bliitenkronen- i

" blittern besitgcn, gewonnen aus einer Kreucung der ' e

- Polyenthahybride "Baby Chateau" mit der Teehybride. T
"Crimson Glory", Selektionierung der aus dieser Kreuzung
hervorgegangenen Sdmlinge auf BliitengriBe und Farbe
und- durch Selbstung dee ausgewdhlten samlings._

PURRE




Wegen der Anderung der Beschreibung und der {ibrigen geéinder-
ten Anspruchsfassungen wird auf die mit den Patentschriften
Nr. 920 217, 961 930, 972 169, 918 123 und 920 218 verbunde-
. nen’ Erginzungsbliétter Bezug genommen.

' 'In der Revisionsverhandlung haben die Parteien die auf

- Auskunft und Peststellung der Schadensersatzpflicht ge-
richteten Klageantrige hbereinstimmend in der Hauptaache
fiir erledigt erkldrt. Nurmehr stellen die Kijgerinnen dle
Unterlassungsantrége in erster Linie in der bisherigen
Fassung, jédoch mit der xaBgabe, '

da8 in den Antragen (I 1a und b, 2 a und b)
die Worte "Zuchtung oder" durch das Wort
“vegeuative" ereetzt werden._t

Hilfsveise beantragen die X1 ﬁgerinnen in engerer Anlehnung
~an denfuortlaut der Patentanspriiche, den Beklagten zZu ver-
urteilen, es 2u unterlassen~

‘ a) gegenﬁber der Klagerin zu K

Roeenpflanzen yegetativ zu vermehren und/oder die
gso vermehrten Rosenpflangzen feilzuhalten, anzuble-
“ten. oder in Verkehr zu. bringen,

'_aa) , : R
venn es eich un Roeenprlanzen der unter dem Namen
i 'Sondermeldung" .im Handel befindlichen Sorte

~handelt, deren Bliiten von etwa scharlachroter. Farbe

und - gegennber anderen Rosensorten gleicher Farbe

- vier- bis.sechsmal gréBer sind und eine erhshte An-

zahl von ‘Bliitenkronenblittern besitzen, gewonnen aus

 einer Kreugung der Polyanthahybride "Baby Chateau"

nmit der Teehybride "Crimson:Glory", Selektionierung

. der aus.der Kreuzung hervorgegangenen Stmlinge auf

.,Blutengroae und Parbe und durch elbstung des aus-
gewhhlten samlings (nnp 920 27

bb) |

wenn es sich um Rosenpflanzen der unter dem Namen
"Kleopatra" im Handel befindlichen Sorte handelt,
gevonnen durch Bestaubung der Rose “condesa de




Sastago" mit Pollen der Rose "Walter Bentley",
Benutzung nur eines Sémlings .zur Weiterziichtung,
Bestdubung mit der Sorte "Spek's Yellow", Ausselek-
tionierung eines doppelfarbigen Abkémmlings und Ver-
~mehrung der Nachkommenschaft hiervon, wobei die neue
Rose die folgenden Kombinationsmerkmale zeigt: '

Gerader Biﬁtenstiel, stark ausgeprigte gelﬁfote Farb-
zusanmenstellung der Bliite, starker Duft und Immuni- .
tit der Belaubung gegen Pilzerkrankungen (DBP 961 930); .

cc_)- o . ‘ i
wenn es sich um Rosenpflanzen der unter dem Namen "Ama"
im Handel befindlichen Sorte handelt, gewonnen durch
eine mehrfache Kreuzung der Rose "Kordes'Sondernmel-

- dung" nach DBP 920 217 mit der Rose "Obergirtner
Wiebicke", wobei die nemne Rose neben den Eigenschaften
der Rose "H'Sondermeldung! erhthte Winterfestig-
keit, dicht gesgchlosasenen, gedrungenen Wuchs der Pflanze
dppige, deckende und praktisch gegeniiber den Pilz-
schmarotzern, wie Meltau, Rosenrost und Sternrusstau,
immune Belaubung zeigt, die sich ferner durch reich-
liches Ofterbliihen und beste Form der Knospen und
‘Bliiten ausgeichnet, sowie eine von der Bliitentffnung
bis zum Abfallen der Kronbldtter unveriindert haltbare
»scharégghzinnoberrote Farbe der Bliite behdlt (DBP

872 169); - - . : i

dd ) : , N
vvenn es sich um Rogsenpflanzen der unter dem Namen
"Wogue" im Handel befindlichen Sorte handelt, die

- neben einer neuen, 2wischen rosenrot und tyrianrosa
liegenden Farbe und einer grofien Menge von Bliiten un-
unterbrochen blitht und die vollkommenc Form der voll-
erblithten formschinen Rosenbliite bis zum Ende voll-
‘stindig erhdlt, gewonnen aus einer Xreugung einer
Floribunda-Rose "Pinocchio' mit einer Bastardteerose
~"Crimson Glory" und durch Selektionierung der aus
.dieser Kreuzung hervorgegangenen Sénlinge auf Bliten-
farbe, Bliitenzahl und Bliitenform (DBP 918 123);

f”seéenﬁber dér_KlggerthZﬁ,2:~'j

“wenn es sich um Rosenpflanzen der unter dem HNamen
"Rouge Meilland" im Handel befindlichen Sorte handelt, :
gevonmen durch Auswahl und kiinstliche Befruchtung fol- '
gender Ausgangssorten: "Gloire de Rome" X "Tesein" o
‘= YMarrakech", befruchtet durch "Ch. P. Kilham"

- X "Ch. P, Kilham" X Capucine Chambard" und "Léonce

- Colombier", wobei deren Stiele eine Linge von 40 bis
mindestens 100 cm, eine Stidrke der Sticle von etwva

1/8 des Durchmessers der aufgeblithten, noch geschlosse-
‘nen Rosenbliite, Binsténdigkeit und ldngliche Porm der 5
Bliiten von ochsenblutroter Farbe aufweisen (DBP i

920 218).



" Hochst vorsorglich wiederholen die Kldgerinnen fiir den

" standen erkldrt hat, daB die urapriinglich hilfsweise weiter

' gemacht worden sind. Dieses Verfahren ist zulassig und hat
zur Folge, daB sauch im Revisionsrechtszuge nur die patent-
' rechtllche Begrundung zu priifen ist. ‘

'.'folgen ablezten lassen._

I. 1.

‘zuge gestellten Unterlassungsantrige.

Fall, deB in den vorstehenden Antriégen eine unzulédssige
Klageinderung erblickt werden sollte, ihre im ersten Rechts-

Der Beklagte bittet um Zuriickweisung der Revision.

sthtscheidungsgrﬁﬁdé:‘

Das Landgericht hat das Klageﬁegehren,nnr unter dem Gesichts- -
punkt des Patentschutzes gepriift, weil die Kligerinnen sich
in Laufe des ersten Rechtszuges ausdriicklich auf diesen Kla-
gegrund beschrink?® haben und. der Beklagte gich damit einver-

geltend gemachten Klagegriinde des VerstoBes gegen das Waren-
geichengesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
abgetrennt und zum Gegenstand eines gesonderten Rechtsstreits

Indiesem Rahmen___ hat das Landgericht ferner nur das deutsche
Patent Nr. 920'217 (Klagepatent) zugrunde gelegt. Auch das
ist nicht zu beanetanden, da sich aus den weiter vorgetragenmx‘ﬁ
Schutzrechten der Klagerlnnen, jedenfalls nach dem derzeit
xcstgestellten Sachverhalt, keine weitertragenden Rechts~

Der rechtllchen rrﬁfung mnB das Klagepatent in der Fassung
zugrunde gelegt werden, die es mit ruckwirkender Kraft im
Beschrankungaverfahren nach § 36 a. PatG erhalten hat. Das
gilt auch, wenn die Beschrankung - w1e hier - erst nach
SchluB der mﬁndlichen Verhandlung der Tatsacheninstanz ange-



- gen kann nur im Wege der Nichtigkeitsklage geltend gemacht

“und Béschreibung tatsiichlich eine Beschrinkung oder aber

Mo
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ordnet worden ist; die Rechtslage ist.insoweit keine andere,

~als wenn das Patent im Nichtigkeitsverfahren teilt.oise ver-
nichtet oder klargestellt wird (zu diesen Féllen vgl. BGH

GRUR 1951, 70; 1955, 573 - Kabelschelle; wie hier Linden-
maier, PatG 4. Aufl.,Anm. 33 zu § 47). Es ist ferner im :
Verletzungsstreit nicht nachzupriifen, ob die in Beschrﬁnkungs-Aff
verfahren vorgenommene Anderung der Fassung von Anspruch

eine unzuldssige Knderung oder gar Erveiterung des Gegen-

standes der Erfindung darstellt. Auch insoweit unterscheidet
sich die Rechtslage nicht von der bei ungerechtfertigter Er-
teilung des Patents gegebenen° das Pehlen der Voraussetzun-

terdenv(§ 13 a PatG). An dieser Beurteilung #ndert sich auch E
dann nichts, wenn dem Beklagten der Weg der Nichtigkeitsklage
nicht mehr zu Gebote steht;'etwa,.weil er sich den Kl&gerinnenAfi
gegeniiber aufgrund der.in der Revisionsverhandlung angedeu- ;

‘ teten auBergerichtlichen Einigung verpflichtet haben sollte,

~das Kl«gepatent nicht anzugreifen. Der Gesetzgeber hat mit

~ der Mbgllchkelt gerechnet, def im Beschran?ungsverfahren trotz §

“20

" werden, ob er sich im Bahmen des friheren Anspruchs halte:
~a) inm Rev151onsverfahren gei. es unstatthaft, die Klage zu

‘der insoweit stattfindenden Amtsprifung ‘unzulédssige Anderun-

gen oder Erwezterungen vorgenommen werden und fir diesen

PFall die ~jedem offen stehende Nichtigkeitsklage nach § 13 a . -/
1 PatG erbffnet, bei diesem Rechtsbehelf nub es grundsatzllch

sein Bewenden haben.

Der Beklagte_hat in der Revisionsverhandlung ausgefiihrt, auch:~3"
vom Boden dieser Auffassung aus miisse der neue Patentanspruch
von Verletzungsrlehter aus gwei Grﬁnden daraufhin geprift

andern; ‘filhre die Klagepartez aber in diesem Abschnitt des
Veriahrens elnen_neuen PatentanSpruch ein, der inhaltlich
von den fraheren abweiche, so #ndere sie die Klage in unzu-
léssiger Weise; g
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b) zum anderen beruhe die Bindung des Verletgzungsrichters
an PatentanSpruche allein auf der Erwagung, daB der Ertei-
lungswille des Patentamts zu beachten: sei, solange der dem
Patentanspruch zugrunde liegende Verwaltungsakt bestehe;
gerade deshalb miisse der Verletzungsrichter im Falle des Be-
schriinkungsverfahrens den neuen Anspruch daraufhin priifen,
ob er sich im Rahmen des fritheren halte, demn keinesfalls
konne bei der gebotenen Auslégung deé neuen Anspruchs davon
ausgegangen werden, das Patentamt habe - gesetszwidrig - eine
unzulaSsige’Erweiterung oder Anderung durchgehen lassen
wollen. Soweit der neue Anspruch sich nicht im Rahmen eines
selnerseits unzweideutigen fritheren Anspruchs halte, kémme
dzher e1n Ertellungswille nicht als gegeben angesehen werden.

Zu Zu g) Es 1st rlchtig, ‘daB die Frage der Bindung des Verletzungs-
richters an eznen neuen Patentanspruch von der PFrage zu
unte*scheiden ist, ob die Klage «geiéndert ist. Eine im Re-
visionsverfahren unzuléssige Klageénderung liegt jedoch
nlcht vor. Das Klagebegehren 1st, sovieit der Bauptantrag
in Prage kommt, lediglich eingeschrﬁnkt worden; es wird nicht
mehr ein Verbot der Ziichtung. ‘oder der vegetativen Vermehrung
‘bestimmter Rosenarten, ‘sondern nur noch ein Verhot der
letzteren gefordert; es liegt deher der Fall des § 268 Nr. 2

- 2P0 vor. Der erste Hilfsantrag»unterscheidet sich von diesenm
~ trage nur durch Hinzufﬁgung'hﬁhérérﬁﬁngaben”znr‘Bezeichnung
“der Verletzungsform; darln 11egt elne jederzeit zulaasige
| .ijIaratellung des Antrags. S ,
] SR R .
‘Auch der Gesichtspunkt unzulﬁss;ger Knderung des Klageggundes
"gre1ft nlcht durch. Wenn im Patentverletzungsstreit erst im
Lanfe ‘des Rev;sionsverfahrens ‘ein der Xlage zugrunde liegen-
" der Patentanspruch ganz oder teilweise vernichtet oder klar-
gestellt wird, so ist naeh der vom erkennenden Senat {ibernoms
nen Rechtsprechung des Reichsgerichts jeweils die neue Sach-
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und Rechtslage zugrunde zu legen. Diese Rechisprechung hat
die Beriicksichtigung des neuen Patentansprﬁchs nicht davon
abhingig gemacht, daB dem Berufungsurteil schon nach der
bisher gegebenen Lage ein Rechtsfehler zugrunde liegt, oder
davon, da8 keine inhaltliche Anderung des Patehtanspruches
gegeben ist, oder schlieBlich davon, ob eine der Parteien
‘oder aber ein Dritter die Meufassung herbeigefithrt hat.
Diese Rechtspréchung,an der festzuhalten ist, stellt eine
in den Besonderheiten des Patentrechts begriindete Ausnahme
von der Regel dar, das die Aufgabe der Revision nur in der
Nachprufung des angefochtenen Urteils auf seine Vereinbarkeit
‘mit Recht und Gesetz ‘besteht und daB deshald nachtrﬁgllche )

' Anderungen dex Grundlagen der Beurteilung des Tatrichters o}
nicht zu beachten sind. Von den in der Rechtsprechung bisher -
behardelten Fhllen weicht der hier gegebene Fall der Beschriin-~
“Xung nach § 36 a Pat6 in dem entscheidenden Punkte nicht ab;
auch hier wird ﬁberdies die Neufassung nicht ohne Sachpriifung
‘des Patentamts verfiigt. Eine Besonderheit des Streitfalls

~ liegt allerdings darin, da8 es im Streitfall die Klageparteien

' sind, die sich- auf die Beschrankung berufen, um mit ihr das ;
durchzusetzen, was aufgrund der bzsherzgen Passung der Patent~..}§§
anspriiche nicht erreicht wurde, wihrend in den bislang ent- [
schiedenen Fillen die nachtrégliche Xnderung auf den rechta-
ve*nlchtenden Elnwand des Beklggten hin berucksichtigt vorden -
ist. Auch dieser Unterschied kann jedoch nicht zur Priifung X
der Frage fiihren, ob in Wehrheit eine unzulhssige Erveiterung |
des Patentanspruches gegeben ist. Zwar kann der mit seiner

er mit elnem nachtraglich beschrankten Patentanspruch die
; Aufhebung des Urteils erstrebt, also mehr erreichen will, 3
als mit dem unbeschrﬁnkten Anspruch. So handeln die Klageflnaen S
. hier jedoch nzcht° gig vertreten vielnehr den Standpunkt, das
schon der frithere Patentanspruch Schutz gegen vegetative Yer-
Vmehrung.gewﬁhrt und insoweit lediglich einer Klarstellung be-

Al S itie e e



. rung eines im Beschrﬁnkungsverfahren nach § 36 a PatG erwirk-

'_gen ein unbefr;steter Rechtsbehelf gegeben zst.

Zu bl Der Hinweis des Beklagten auf dle Anfgabe des. Revisionsge-

11

‘durft habe, das angefochtene Urteil also schon nach der da-

solchen Umstinden ist es auch im Falle des klagéabwéisenden

1beantwortung réumt demit &em Brteilnngswillen der Behtrde
'elne Zu groBe Bedeutung fir die Auslegung von Patentanspriichen
ueln. Nach &bschluB des Beschrﬁnkungaverfahrens ist der nun~

'Anspruchs sein, wie sie vom durchschnlttlichen Pachmann des
~ betreffenden Fachgebiets ohne beaondere ﬁberlegungen verstan-
 den wird. Ist die Passung danach inhaltlich in yeder Hinsicht
'elndeutig, so ist n;cht mehr zu prﬂfen, ob etwa das Patent-

.mittelbaren obaektiven Inhalt, allerdlngs ist er, wie auch

13-

nals gegebenen Rechtslage unrichtig sei. Mindestens unter
Urteils zulhsszg und geboten, auf die nachtriégliche Einfijh-

ten Patentanspruchs hin das angefochtene Urteil aufzuheben,
wenn es nach der neuen Faséung des Anspruchs nicht aufrecht-
erhalten werden kann, dafiir spricht insbesondere, daf die er-
teilende Behtrde eine Erweiterung oder inhaltliche Anderung
nzcht vornehmen darf und das8 gegen fehlerhafte Entscheidun—

rlchts, den erst ‘ihm vorgelegten neuen Patentanspruch auszu-~
legen und dabei auch auf den Willen der Erteilungsbehorde
abzustellen, ist em ‘sich richtlg.Daraus folgt aber nicht,

dag die Auslegung, von der Unterstellung gesetzmaalgen Vor-
gehens des Patentamts ausgehend, gu einem Vergleich der ob-
jektiven Inhalte beider Anspriiche fﬁhren milsse. Die Revisions-

nehr vorliegende Ansprnch allein maBgebend; Anknﬁpfungspunkt
seiner Auslegung mus aber, vie. auch sonst, die Fassung des

amt etwas anderes hat zum Ausdruck brzngen wollen.
Der neue Anspruch des Klagepatents hat einen e:ndeutig er-
die in der mﬁndlichen Vefhandlung zutage getretenen Meinungs-

verschledenheiten erkennen lassen, nich% so klar gefaBt, daB
er einer Auslegung iiberhaupt nicht bedﬁrfte. Die Auslegung

o



.-Ausfﬁhrungen’denAmit’"géwonnen aus" beginnenden Satzteil
- des Anspruchs auf die urspriingliche Mutterpflanze; sie will }
deshalb den Patentschutz nicht auf Verletzungsfille beschrinkt . -

- es sich auf die Vermehrung einer Rose bezlehe, die auf die im .:
»Ansp*uch bezeichnete Weise erszeugt worden sei; in diesem

‘Widerspruch zwischen der Uberschrift der Patentschrift
‘7("Rosenzuehtung") und dem Anspruch flir gegeben und bemhngelt
. schlieBlich die Anepruchsfassung als gu unbestimmt und des~

| leben¢e.Pflanzen unter das Patent fallen.
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obliegt dem Revisionsgericht, sofern der Stand der Téchnik
und das Konnen des Durchschnittsfachmanns, soweit sie fiir
die Auslegung herangezoéen werden miissen, im Streitfall auf-
gekliart sind; diese Voraussetlzungen sind hier gegeben.

Die Revision steht auf dem Standpunkt, der neué Anspruch

sei als Sachpatent aufzufassen. Sie will ferner unter den

im Anspruch.genannten_?Hutterpflanzen"<auch die zum sogenann-~
ten Klon der urspriinglichen Mutterpflanze gehdrenden, aus
ihr oder ihren.vegetativ erzecugten Abkommlingen durch vege-
tative Vermehrung gewonnenen'Roséhpflanzen verstanden wissen.
Die Revision bezieht schlieBlich nach dem Zusammenhang ihrer

sehea, in denen Abkommllnge dieser hutterpflan"e (also die
im Anspruch genannten "Mutterpflanzen”) aus der Kreuzung der
in Patentanspfuch'bezeichneten Elternpflanzen gewonnen vior-
den sind. | : : |

Der Beklagte legt dagegen‘den neuen Anspruch als Verfahrens-
patent aus, dessen Gegenstand sich in dem lidngst vorbekannt
geviesenen Verfahreneschritt der vegetativen Yermehrung er-
schbpfe. Geschiitzt gei dieses Verfahren aber auch nur, soweit

Zusammenhang hat er. ausdrucklich bezweifelt, daB die’ ur-
spfnngliche Mutterpflanze iiberhaupt auf diesem VWege gewon~
nen vorden sei. Der Beklagte hélt ferner einen unldsbaren

hglb unggeignet, un feststellen zu kbnnen, ob bestimmte
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2. Nach den fiir die Auslegung des neuen Angpruchs heranzu-
zichenden, den Durchschnittsfachmann dieses Fachgebiets am
Anneldetage bekannt gewesenen Grundlagen der Pflanzenziichtung
ist es méglich und demgemdB das Bestreben von Ziichtern, aus
bestimmten ausviihlbaren Elternpflanzen unter Anwendung ver-

' schiedener Ziichtungsmethoden neue Pflanzenarten zu gewinnen,
die unter irgendwelchen Gesichtspunkten fortschrittlich er-
scheinende Eigenschaften aufweisen und diege auf ihre Abkomm-
linge zu ibertragen vermdgen. Ist die aus den Elternpflanzen
gevonnene “Mutterpflanze' erbbesténdig, so kbnnen aus ihr

" mit einer den praktischen Bediirfnissen geniigenden Sicherheit
immer wieder Abkommlinge mit derselben Kombination von Eigen-
cchaften gewonnen werden; euch die Abktmmlinge iibertragen
dieselben Eigenschaften ihrerseits auf ihre Abkommlinge. Im
Falle der vegetatlven Vermehrung werden die Abkémmlinge da-
durch gevonnen, da8 fortpflenzungsreife Organe der Mutter-
pflcnze (Augen oder Reiger) von dieser getrennt und durch
Okulieren oder Pfropfen mit einer anderen geeigneten Pflange
("Unterlage") verbunden turden. Die durch vegetative Vermeh~
rung gewvonnenen Abkdmmlinge bilden mit der Mutterpflanze
unter der Voraussetzung ihrer genotypischen Gleichheit eine
organische, in der Pachwelt als "Klon" (Zweig) bezeichnete

" Einheit (Roemer-Rudorf, Handbuch der Pflanzenzuchtung, 2. Aufl.,
Bd. I S. 459). Die Unveridnderlichkeit der Brbanlagen wird
als- Naturgesetz vox relativer Geltung angesehen (Kappert,
Die vererbungsw:esensohaftlzchen Grundlagen der Ziichtung,
2. Aufl., 1953, S._11 ‘220 f£f, 231), von scheinbaren, durch
mangelhafte Prﬁfung bed;ngten und deshalb hier nicht in Be-

"tracht kommenden ' Ausnahmen abgesehen, wzr& die negel der erb-

?-lzchen Konstanz namentlieh durch eine gewisse Neigung der
Neuzuchtungen gur Rﬁckbildung durchbrochen, der.die Pachwelt

durch die sog. Erhaltungezﬁchtung zu begegnen sucht (vgl. |

. 2.B. Wuesthoff, GRUR 1953, 232). Die Regelmi#Bigkeit des
gleichbleibenden Erfolges der vegetativen Vermehrung solcher
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Zlichtungen reicht jedoch aus, un den Fachmann zu veranlassen,
sie in steter Wiederholung anzuwenden, un eine Pflanze von
jeveils gleicher Beschaffenheit zu erzielen.

Dem Durchschnittsfachmann war ferner bekannt, daB es nament- .
lich bei einer - im Streitfalle gegebenen - Kombination
mehrerer erblicher Eigenschaften der Mutterpflanze selbst
dann, wenn ihre Elternpflangzen noch mit denselben erblichen
Eigenschaften, wie sie dem konkreten Ziichtungsverfahren als
Ausgangspunkt“gedient'haben, zur Verfﬁgung'stehen, praktisch
so gut wie unmoglich ist, mit Sicherheit eine genau wie die
konkrete Mutterpflanze beschaffene Pflanze aus den bezeich-

‘neten Elternpflanzen nach demselben Verfahren zu giichten,
das der Ziichter der Mutterpflanze eingehalten hat (vgl. z.B.

Kaprert, Zeitschrift fir Pflanzensziichtung 1955, S. 314 unten)
Der Durchschnittsfachmann richtet deshalb sein Augenmerk,
wenn er eine derartige Patentschrift liest, nicht oder je-
denfalls nicht in erster Linie auf die darin enthaltenen
Angaben ﬁber'den'Zﬁchtungsveg.

Uhter Berﬁcksichtlgung dieses Fachwissena des Durchschnitts-
fachmanns ergibt die ‘Auslegung des ulagepatents, daf als

die nach_MaBgabe,des § 6 PatG geschiitzte Lehre zu techni-

schem Handeln nur der Verfahrensschritt in Betracht komnt,
den das Landgericht - bei Beurtellung der urspriinglichen

Passung des Patentanspruchs - als den letz ten,unwesentlichen
" besz elchnet hat, nimlich die vegetative Vermehrung. Nur dieser
. ’Schrltt kommt als nachvollziehbar fur den Durchschnitie-
' fachmann. praktisch in Betraeht. Angaben tiber die Eltern~
'.'pzlan zen: sind fr ihn von prektischem Interesse; insbesondere
im Hinblick auf d:.e Wahl der "Unterlage". '

DieSer Auslegung entspricht auch der wOrtlaut des neuen
Patentanspruchs. Danach ist Gegenstand des Schutzes ein Ver-
fahren, nimlich die vegetative Vermehrung, allerdings nur
dann, wenn dlese
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a) auf eine Saéhgattung mit bestimmten neuen
erbbestiindigen Eigenschaften angewandt wird
und

b) diese Sachgattung auf eine bestimmte, im
Patentanspruch:wiedergegebene Weise ge-
wonnen worden ist..

Als die zZu a) in Betracht kommende uerkmalskombinatlon
fiihrt der Anspruch auf: Bliten von etwa scharlachroter
‘Farbe und von einer gegeniiber anderen Rosen gleicher Farbe
vier- bis sechsfachen Grife sowie eine erhthte Anzahl von
Blﬁtenkronenbl&ttern. ob mit diesen wenigen Angaben das Er-
scheinungsbild der neuen Rosenart hinreichend bestimmt um-
rissen iét,“k§hhte fraglich sein., Die besonderen Schwierig-
keiten, die sich der sprachlichen Bezeichnung einer Pflanzen-
gattung in bezug auf Form, Parbe und sonstige Merkmale ent-
gegenstellen, entheben jedenfalls nicht der Notwendigkeit,
die exflndungswesentlichen Merkmale im Patentanspruch so
genau wie mdglich zu kennzeichnen; &hnliche Schwierigkeiten
treten auch auBerhald biologischer Erscheinungen auf. Im
vorliegenden Falle enthilt die Beschreibung der Patent-
schrift jedoch nihere Angaben, auf die zur Abgrenzung der
fragllchen Rosengattung zuruckgegriffen werden kann.

' Mit dem zu b) bezeichneten Kennzeichnungsaerkmal wird der
Gegenstand des Klagepatents‘wEiter begrenzt, indem des Ver-
fahren der vegetativen Vermehrung auch bei Vorhandensein
der unter a) bezeichneten ﬁuBerllchen Merkmale nnr unter der
vieiteren. Voraussetzung als geachﬁtzt bezeichnet ward, dag
die Hutterpflan:e der neuen Gattung auf demselben Ziichtungs-
vege gevionnen worden ist. Das bedeutet, daB die Wirkung des
Patents gsich nicht gegen die Heranzﬁchtung einer erbbestéin- -
digen Sorte mit denselben Eigenschaften und deren vegetative

A
eaity
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Vermehrung richtet, sofern die Ziichtung aufveineﬁ'anderen
als dem angegebenen Wege erfolgt, z.B. aus anderen Eltern-
pflanzen oder mittels anderer Zichtungsmethoden. Auch die
in der Patentschrift angegebenen ZiichtungsmaBSnahmen als
solche sind nach dem neuén Anspruch nicht Gegenstend der
patentierten Erfindung. Auf die Frage, ob dieser Ziichtungs-
vdrgang als Ganzes mit dem sicheren gleichen Ergebnis wieder-
" holbar wire, kommt es daher nicht an; weiter kann auf sich
beruhen, ob in dem Patent irgendwelche neuen'Zuchtungé-
methoden beschrieben sind. Und schlieBlich wirkt das Klage-
patent auch nicht gegen dié Weiterziichtung unter Benutzung
der neuen Rose, sofern sie nicht im Wege der vegetativen,
son@ernAaer géschlechtlichen Vermehrung vorgenommen vird.

Klarzustellen ist schlieSlich, daB die Patentschrift in
Anspruch 1 unter den "Mutterpflanzen" (uehrzahl), abweichend
“von dem unter II 2 dargelegten allgemelnen Sprachgebrauch,
auch die aus der elgentllchen Nutterpflanze durch vegetative
Vermehrung gewonnenen Abktmmlinge versteht, d;e ihrergeits
zur vegetativen Vermehrung verwendet werden. Fir den Durch-
schnittefachmann suf dem Gebiete der Pflanzenziichtung ist

ferner deutlzch, daB der mit den Worten "gewonnen aus" einge~ ;3‘

leitete Satzteil s:ch nlcht,-was sprachlich moglich vére,

auf die "Mutterpflanzen" (Zeile 1 des neuen Anspruchs), son~ ,f.f

dern auf die uutteryflanze im wzssenschaftllchen Sprachge-
_brauch, also auf die Pflansge hezieht, die den Ausgangspunkt

. des Klons dieser neuen Rosenart bildet. Der Schutz des Pa-
tents erstreckt sich deshalb auch auf die vegetative Ver-
mehrung solcher Pflangen (uutterpflenzen im Sinne der Pa-

' tentschrzft), die nicht unmittelbar auf dem in der Patent-
'schrizt angegebenen Zﬁchtungswege gewonnen worden sind. Es o
geniigt vielmehr, das8 die’ zur vegetativen Vermehrung benutzten':hf
Pilanzen auf dem Wege vegetatlver Vermehrung iiber eine oder i
mehrere Stufen aus der Mutterpflanze gewonnen vorden sind

" und daB diesc ihrerseits das Ergebnis der in der Patent-
schrift angegebenen ZiichtungsmaBnahmen gewesen ist.

-
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:_doch, auch hinsichtlich des Uhterlassungaanspruchs, jetzt
noch nicht moglich. Der Beklagte hat keine eindeutigen

.flndunguwesentllchen Herkmalen nur der #sthetischen Wirkung
~und keinen technischen Zweck dienen soll und kann, dem
Schutz eines Sachpatents ;}cht zugangl;ch ist

. ebgeviesen hat, der Beklagte wiederhole nicht die eigent-
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Der neue Anspruch 1 stellt sich hiernach rechtlich dar als
ein Patent auf ein Verfahren, das durch seine Anwendung
auf eine bestimmte Sachgattung als Ausgangsmaterial sowie
weitcer dadurch gekennzeichnet ist, daB dieses. Ausgangsma-
terial wiederum durch ein bestimmtes Verfahren gewonnen vor-
den ist. Das Klagepatent gehdrt daher zur Kategorie der durch
die Anwendung auf ein bestimmtes Arbeitsmittel gekennzeich-
neten'verfahrenspatente. Derartige Patente sind statthaft
(Pietzcker, Patentgesetz, § 1 Anm. 57, BGH GRUR 1960, 483,
484 - Polstcrformkorper)

Den Anspruch 1 des Klagepatents dagegen, wie die Revision
ausgefithrt hat, als §gg§patent, eingeschrﬁnkt durch die
Erzeugung der Sache auf eine bestimmte Art und ﬁeise, aus-
zulegen, ist nicht mbglich° Das scheltert an der klaren
Passung dcs neuen Anspruchs, aber auch an der Brvigung, daf
ein Gegenstand, der mit den in Anspruch 1 aufgefiihrten er-

Das angefochtene Urtell, das die Klage mit der Begrﬁndung

lichen Zﬁchxungsverfahrensschritte, kann hiernach nicht
aufrechterhalten' werden.:_' .

Eine abschllesende Entacheidung 1m Sinne der Klage ist je-

glezchblezbenden Brkl&rungen darhber abgegeben, ob die von
ihn bei der vegetatxven Vermehrung benutzten;kugen und Reiser
Abkommlznge der von den Klagerinnen gezﬁchteten mutterpflanmm
sind. (vel. Schriftsatz vom 5. November 1957, S. 2 unter a

Absats. 2 und s. 1jf‘unter b, Bl, 66, T77; Sitzungsnlederschrift



-20 -

- .des IG Mannbeim vom 22. Jannar~1958, S. 7, Bl. 148 GA);
zuletzt hat er dies jedenfalls mit Nichtwissen bestritten
(Schriftsatz vom 29. Mai 1958, S. 11 Bl. 293 GA). Der Klirung
bedarf hiernach die Frage, ob die unstreitig vom 'Beklagten
ervorbenen Rosenpflanzen dem Klon der freglichen, durch

eines der Klagepatente geschiltzten Rosenarten angehort

haben.

Sollte der Beklagte, vie in der mﬁndlichen Revisionsverhand-
lung, auBerden bestrelten, dag die Hutterpflnnze der neuen
Rosenart "K.!Sondemeld_ung" auf die im Patent bezeich-
nete Weise gestichtet worden ist, so wiére auch dieses Vor-
'bringen vom-Ta#richtér*zuvprﬁfep.; '

Da es sich ~ bei dem gegehenen Sachverhalt - insoweit um S
- Vorgénge handelt, die sich in Wahrnehmungsbereich der Klagerin~

' nen bzw. ihrer Lzzenzgeber ereignet haben, kommt fiir diese
‘Prage die Beweisregel des § 47 Abs. 3 PatG nicht in Betracht.
Aber auch hinsichtlich der vom Tatrichter noch nicht ab-
schlieB8end geuﬁrdigten Frage, ob die vom Beklagten becogenen
Pflanzen dem Klon der geschﬂtzten Arten angehbren, liegt

inm 3etzzgen Stand des Verfahrens kein Anla8 vor, darauf

ein ugehen, inwieweit dieee Beweisregel anzuwenden wvire.

Auch die vonm Beklagten vernelnte Frage, ob die Verletzungs-
form mit den in den Klageantr&gen enthaltenen kngaben so be-~
schrieben ist, daB ein Fachmann in bezug auf eine bestimmte
Rose zuverlassig entecheiden kann, ob gie die in den Antrﬁgen
."be"eiehneten Kerkmale erfﬁllt, ob dzese &ngahen also zur
'Identifizierung lebenaer'Pflanzen ausrelchen, bedarf der T
tatrichterlichen Wurdigung aufgrund der vom landgericht be-" .
reits veranstalteten Beweisaufnahme. - REE:
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Die Sache muBte daher zur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung iiber die Unterlassungsantrage und iiber die Kosten
des erledigten Teils des Rechtsstreits zuriickverviesen wer-

~ den; es erschien im Hinblick auf die Tatsache, daB der zu
‘beurteilende Sachverhalt weitgehend festgestellt ist, aus

Griinden der Beschleunigung zweckentsprechend, an das Ober-
landesgericht zurlickzuverweisen, das fiir die Einlegung der

- Berufung zusthndig gevesen wiire (§ 566 a Abs. 5 Satz 1 2ZP0),

und diesem auch die Entscheidung iber d1e iibrigen Kosten
der Revision zu ubertragen. - :

Wilde = Prau BR Dr.xruger-xielana Lischer
‘ ~ist beurlaudbt und ortsab- ;
”L;weeend.

Wilde

:?éﬁle"  '. ~A Spengler
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