Nachschlugewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja

PatG § 7

Taxilan

Versuche mit einer Erfindung, die nach der Erlangung
des Erfindungsbesitzes angestellt werden, ktnnen nur
dann als "zur Inbenutzungnahme der Erfindung erforder-
liche Veranstaltungen" angesehen werden und ein Vorbe-
nutzungsrecht im Sinne des 7 7 Abs.l PatG begriinden,
wenn sie den bereits gefafiten EntschluB, die Erfindung
gewverbsm#dBig zu benutzen, durch Vorbereitung der Be~-
nutzung in dic Tat umsetzen. Tierversuche mit einem
nach cinem neuen chemischen Verfihren hergestellten
Arzneimittel, die nach der Erkenntnis seiner hauptséch-
lichen pharmazeutischen Eigenschaften fortgesetzt werden,
um die Mdéglichkeit seiner Anwendung am Menschen zu klé- -
ren, erfilllen diese Voraussetzung nicht, wenn sie dazu
dienen, den Willen zur gewerb.ichen Benuizung der Erfin-
dung fiir die Humanmedizin erst zu hilden.

BGH, Urt.v.21.Mai 1963 - Ia ZR 84/63 - OLG Miinchen
16 Miinchen I



‘Ia_ZR 84/63

Verkiindet

am 21. Mai 1963
Oechaler, Just.Angest.
als Urkundsbeamter
dexr Geschiftsstelle

Im Neaemen d e.s Yolkes

In dem Rechtsstreit

der PFirma Chemische Fabrik Pr¢ll» GnbH HEENED, HoGQlD
Istrate @P-@P, vertreten durch die Geschiftsfithrer

Rechtsanvalt Dr.Max Richard OY in HEEEP und

Dr.med. Josef WG, Arzt in WiGENNEEED (Kreis St-).
Beklagte und Revisionskliégerin,

- Prozefbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr . GNP -
gegen

aie Pirna SEEEED des UGEED ChEEEEED EED->-GHID, @D,
« -;reten durch Herrn P. NJJP in e,

Kltigerin und Rev1slonsbek1agt_g,

~ ProzeBSbevollméchtigter: Rechtsanwalt Prof.Dr IR -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 21, Mai 196% unter Mitwirkung
der Bundesrichter Dr.Spreng, Dr.Loscher, Pehle, ClaBien
und Schneider '

filr Recht erkannt:
Die Revision der Beklagten gegen das
Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandeage- . .

richts Miinchen vom 15, Juni 1961 wird auf
Kosten der Beklagten guriickgewiesen.

Yon Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Beide Streitteile befassen sich mit der Herstellung
und dem Vertrieb von Arzneimitteln.

Die Kl#gerin ist Inhaberin der Rechte zu der am
18. Mirz 1955 unter Inanspruchnahme der (unstreitigen)
britischen Prioritidt vom 27. April 1954 beim Deutschen Pa-
tentamt eingereichten und am 28. August 1958 in der Ausle-
geschrift 1 037 461 bekanntgemachten Patentanmeldung
S 43 097 IV b/12 p, betreffend ein Verfuhren zur Herstel-
lung von Phenthiazindorivaten. Die erfindungsgemidsB ge-
wonnenen Verbindungen sollen nach der Beschreidung in der
Auslegeschrift (Spalte 4 Zeile 68 - Spalte 5 Zeile 2) wert-
volle pharmako-dynamische Eigenschaften besitzen und. insbe-
gonderc als Antiepileptlika und Antiemetika sehr wirksam
sein. Der einzige Patentanspruch nach der Auslegeschrift,
der insgesamt vier verschiedene Ausfithrungsformen neben-
einender nennt, lautet (bei Beschrinkung auf die in diesem
Rechtastreit allein herangezogene zweite Ausfithrungsform)
vie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von Derivaten des
Phenthiazins der allgemeinen Formel

worin A einen zweiwertigen aliphatischen goséittig-~
ten Kohlenwasserstoffrest mit gerader odor ver-
zveigter Kette und 2 bis 6 Kohlenstoffatomen,

R, cin Vasserstoffatom, eine niedrigmolekulare
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Alkylgruppe, eine Aryl- oder Aralkylgruppe,

Y und Yl ein VWesserstoff- oder Halogenatom oder
eine niedrigmolekulare Alkyl~ oder Alkoxygruppe
oder einc Aryl- oder Aryloxygruppe bedeuten,die
im Paull von Y vorzugsweise in 1- oder 3-Stellung
(Numerierung nach Beilstein) stehen und wobei der
Phenthiazinring amuBer Y und Yl noch andere Sub-
stituenten tragen kann und wobei eines oder mehre-
re der Kohlenstoffatome des Piperazinrings nmit
eincr Methylgruppe substituiert sein konnen,von
Salzen diever Verbindungen und deren quaternéren
Ammoniumverbindungen, dadurch gekenngeichnet,das
MBNeesss

oder daB man ein Phenthiazinderivat der allgemei-

nen Formel
Y, Y
00

}

mit einer Verbindung der allgemeinen Formel
X=A1=N_ N—Ry

worin die ceinzelnen Symbole die oben angegebenen
Reste besitzenl), umsetzt, oder daf MBN...ceceess”

{I):Zu dieacn Symbolen ist im Patentanspruch bei der
ersten Auafilhrungsform gesagt, da X den Rest
eines reaktionsfihigen Esters,wiec ein Halogenatonm,
oder den Rest eines SchwefelsHdure- oder Sulfon-
siurecaters, wie den Rest der p~Toluolsulfon-
gdure, bedeutet,daB A] die Gruppc A oder eine

" gweiwertige Gruppe,die durch Reduktion in die
Gruppe A ilbergefiihrt werden kann, bedeutet,und
daB Ry entweder dieselbe Bedeutung wie R) be-
sitat oder eine Gruppe bedeutet,die in R iiber-
fiihrbar ist.
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Die Klﬁgérin sieht ihre vorléufigen Schutzrechte aus
dieser Patentanmeldung als verletzt an durch ein von der
Beklagten hergestelltes und seit dem 1. September 1958
unter der Begeichnung "Taxilan" als Mittel zur Dauerbe-
handlung von Psychosen vertriebenes Pré#parat, dessen Wirk-
stoff das N-Methyl-piperazinyl-N'-propyl-phenothiazin
gendB folgender Formel ist:

OG0
l
CHy— CHy— CHy— N XN —CHs

(in diebem Rechtsstreit als Formel III bzw. Verbin-
dung III bezeichnet)

wd das unstreitig nach einem Verfahren hergestellt wird,
@as unter die oben wivdergegebene zweite Ausfithrungsform
does in der Auslegeschrift der Kliégerin beschriebenen Ver-
fahrens fdllt.

Die Kldgerin hat beantragt,

I. der Beklagten bei Meidung einer vom Gericht
festzusetzenden Geld- oder Haftsirafe fiir je-
den Pall der Zuwiderhandlung zu verbieten,

N-Methyl-piperazinyl-N'-propyl-phenothiazin,
von der Beklagten derzelt als "Taxilen" be-
zeichnet, durch Umsetzung von Phenthiazin

mit N-Methyl-N'halogen-propyl-piperazin und
insbesondere N-Methyl-N'-chlor-propyl-piperazin
herzustellen, feilzuhalten und/oder in Verkehr
zu bringen; :
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II.festzustellen, daB die Beklagte der Klagepartei
denjenigen Schaden zu ersetzen hat, welcher der
Klagepartei seit 1. Oktober 1958 durch Herstel-
lung und Vertrieb des in Ziff. I gekennzeichne-
ten Préparates entstanden ist und noch entsteht;

III.die Beklagte zu verurteilen, durch Vorlage eines
Verzeichniseses Rechnung zu legen, welche Umsitze
seit 1. Oktober 1958 fiir das in Z2iff. I bezeich-
nete Priparat erzielt wurden, an wen und wann
dieses Pridparat geliefert wurde.

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie
hat zu dem von ihr angewandten Verfahren ihrerseits zwar
erst am 18. Juni 1954, also knapp zwei Monate nach der
ersten Anmeldung der Kligerin in GroBbritannlien, bei dem
Tautschen Patentemt die dann am 31. Oktober 1956 bekannt-
gemachte Patentanmeldung C 9520 IV b/12 p, betreffend ein
Verfahren zur Herstellung basisch substituierter Pheno~
thiazinderivate, eingereicht, macht aber gegeniiber den
auf die Anmeldung der Kligerin gestiitzten Klaganspfﬁchen
ein Vorbenutzungerecht im Sinne des § 7 Aba.l PatG gel-
tend, das sie aus dem folgenden, im wesentlichen unstrei-
tigen Sachverhalt herleitet:

Im Januar 1953 hatte die Beklagte mit Professor
Hromatka von der Universitdat Wien einen Mitarbeitervertrag
geschlossen, in dem dieser ihr seine Erfahrungen auf dem
Gebiet der unsymmetrisch KN'-substituierten Piperazine zur
Verfilgung stellte und versprach, die Darstellung von
NN'-substituierten Piperazin-Phenothiazin-Verbindungen
in den Universititslaboratorien in Wien zu unternehmen,



worauf die gewonnenen Prdparate bei der Beklagten pharma-
kologisch untersucht werden sollten. Da als Ausgangsmate-
rial das l-Methyl-4-chlor#ithyl-piperazin leichter zuging-
lich war, wurde mit der Darstellung von Methyl-piperazinyl-
aethyl-phenothiazin gemif folgender Formel begonnen:

00
c{iz-— chi,— NN —CHj

(in diesem Rechtssatreit als FPormel IV bzw. Verbin-
dung IV bezeichnet)

Lu Dipikrat dieser Verbindung lag in Wien Ende Mérz 1953
analysenrein vor. Am 26. Mai 1953 iibersandte Professor
Hromatka der Beklagten 0,4 g des Hydrochlorids der Ver-
bindung unter der Begeichnung "Hr.51". Die pharmakologi-
sche Untersuchung dieser Verbindung bei der Beklagten be~
gann am 9. Juni 1953. Am 24, Juli 1953 berichtete die Be-
klagte an Professor Hromatkea, daB die Substanz sich bei
der pharmakologischen Prilfung als interessant erwiesen ‘
habe; sie bat um Ubersendung einiger weiterer Gramme die-
sor Substanz und regte die umgehende Anmeldung zum Patent
an. Wihrend die pharmakologische Untersuchung der Verbin-
dung IV bei der Beklagten weiterging, wurde in Wien an
der Darstellung weiterer Verbindungen gearbeitet. Im
August 1954 geleng schlieBlich die Darstellung des
Propyl-Analogons von Hr. 51 (Verbindung III) - des sp¥teren
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"Paxilan" -, das dann am 14. Oktober 1954 als Hydrochlorid
an die Beklagte zur pharmakologischen Untersuchung iitber-
sandt wurde.

Bei der Beklagten wurden zunichst mit der Verbindung
IV, spiter (nach deren Darstellung) auch mit der Verbin-
dung III Reihenuntersuchungen an gzahlreichen Tieren
durchgefithrt, und zwar bis zum 30. Juni 1956 an insge-
samt iUber 7000 Pieren. Ausweislich eines ersten Entwurfs
vom 7. April 1954 fiir einen Vortrag, den Prof.Dr.Nieschuls,
der Leiter der pharmakologischen Abteilung der Beklagten,
dann am 16. Juni 19%4 hielt, hatte die Beklagte schon vor
dem 27. April 1954 aus ihren Tierversuchen mit der Ver-
bindung IV das Bild gewonnen, daB diese Verbindung bei
intraventser und subcutaner Applikation gut vertridglich
war, die Hohe des Blutdrucke nicht verinderte, die Reaktio-
noen beider Anteile des vegetativen Systems miBig hemmte,
und zvar die des sympathischen Systems stérker als die des
parasympataischeny Systema, daf sie eine krampflisende
Virkung dhnlich der des Papaverins und eine gute lokal-
andsthetische Wirkung etwa von der GriSenordnung des
Procains hatte, daBf sie die Wirkung intraventser Rarkose-
mittel auch in hohen Dosen nicht, dagegen die schmergzlin-
dernde Wirkung des Morphins auffallend hoch verstirkte,
und dafl sie Temperatur und Stoffwechsel nur unwesentlich
beeinflufite. Bel den spdteren Tierversuchen mit der Ver-
bindung IIT erwiesen sich jedoch deren Wirkungen als
noch besser als die der Verbindung IV, so da8 nach Been-
digung der Tierversuche in der zweiten HHlfte des Jahres
1956 schlieBlich nur die Verbindung III (das Propylanalo-
gon und spiitere "Paxilan®) in die klinische Erprobung
an Menschen gegeben wurde. Nach erfolgreicﬁer klinischer
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Erprobung erschien "Taxilan" dann ab 1. September 1958
"im Handel.

Die Beklugte ist der Auffassung, dal sie auf Grund
dieser unstreitig von ihr vorgenommenen Handlungen ein
Vorbenutzungsrecht an dem Verfahren erlangt habe. Da die
Propyl-Verbindung ("Taxilan") der von ihr vor dem Stich-
tag des 27. April 1954 verwendeten Aethyl-Verbindung
glatt dquivalent sci, sei sie auch zum spiteren Ubergang
von der einen zu der anderen Verbindung berechtigt ge-
wesen.

Das Landgericht hat gem#df den Klagantrigen erkannt.
Das von der Beklagten geltendgemachte Vorbenutzungsrecht
hat ihr das Landgericht aus folgenden Griinden nicht zuge-
billigt: die Beklagte sei zwar vor dem hier maBgeblichen
Priorititsdatum (dem 27. April 1954) im Besitz der Sub-
stanz des Aethyl-Analogons der streitigen Propyl-Verbin-
. dung gewesen; es sei aber berceits auBerordentlich zweifel-
haft, ob sie auch schon die hier gum "Erfindungsbesitg"
erforderliche volle Erkenntnis der pharmakologischen Be-
deutung dieser Aethyl-Verbindung gehabt habe; jedenfalls
habe sie vor dem Stichtag noch nicht einmal die Aethyl-
Verbindung “in Benutzung genommen" oder "die dazu erfor-
derlichen Veranstaltungen getroffen” gehabt; selbst wenn
gic aber ein Vorbenutzungsrecht an der Aethyl-Verbindung
crviorben hiitte, 80 wiirde sie daraus kein Recht zur ge~
werblichen Herstellung der streitigen Propyl-Verbindung
herleiten ktnnen, da diese der Aethyl-Verbindung nicht
glatt Hquivalent sei. ‘ ’
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Die von der Beklagten dagegen cingelegte Berufung
ist vom Oberlandesgericht nach Beweisaufnahme mit der
MaBgabe zuriickgewiesen worden, daf der Beginn der Scha-
densersatz— und der Rechnungslegungspflicht der Beklag-
ten auf den 1. Mai 1960 (etwa einen Monat nach Verkiin-
dung des landgerichtlichen Urteils) festgesetzt und die
Rechnungslegung durch das Gutachten eines Wirtschaftsprii-
fers'gestattet worden ist. '

Mit ihrer Revision verfolgt die Beklagte ihren An-
trag auf volle Abweisung der Klage weiter. Die Klidgerin
beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde: -

I. Wie das Berufungsgericht eingangs der Griinde des
angefochtenen Urteils zutreffend darlegt, kann die Beklag-
te gegeniiber dem auf den einstweiligen Schutz des § 30
Abs.l Satz 2 i.V.m. §§ 6, 47 PatG gestiitzten Klagebegeh-
ren das von ihr besnspruchte sogenannte private Vorbenut-
zungsrocht des § 7 Abs.l PatG nur dann mit Erfolg geltend -
machen, wenn am Prioritétsstichtag der Patentanmeldung
der Klédgerin, d.i. am 27. April 1954, dem Tage ihrer bri-
tischen Anmeldung (§ 7 Abs.3, § 27 Pat6 i.V.m. Art. 4 PVU),
entveder dic Beklagte beaiiglich des ihrem "Taxilan" (Ver-
bindung III) zugrunde liegenden, unstreitig unter die Pa-
tontanmeldung der Kliégerin fallenden chemischen Verfahrens
bereits den Brfindungsbesitz gehabt und die Erfindung in
Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstal-
tungen getroffen hatte oder diese Voraussetzungen eines
Vorbenutygungsrechts wenigstens hinsichtlich des -~ ebenfalls
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unatreitig unter die Patentanmeldung der Kliégerin fallen-
den - Athyl-Analagons (Verbindung IV) zu "Taxilan" gege-
ben waren und letzterenfalls die von der Beklagten behaup-
tete Aquivalenz zwischen dem Verfahren zur Verbindung IV
und dem zur Verbindung III festgestellt werden kann.

1. Die Voraussetzungen der ersten dieser beiden Alter-
nativen sieht das Berufungsgericht schon deshald nicht als
gegeben an, weil die Beklagse hinsichtlich des Verfahrens.
zur Herstellung ihres "Taxilan" (Verbindung III) am Stich-
tag noch nicht einmal im Erfindungsbesitz gewesen sei.
Denn der Erfindungsbesitz an einem chemischen Analogiever-
fahren, um das es sich hier handele, sei zumindest fiir
einen "Vorbenutger' nur dann anzuerkehnen, venn er ~ wie
das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf die Entscheidung
des Deutschen Patentumts (5. Beschwerdesenat) in B1PMZ 1959,
%2, = GRUR 1960, 29 einerseits und die Abhandlungen von

Langer in GRUR 1960, 1 ff, und v, Pechmann in GRUR 1960,
105 ff andererseits ausfihrt - auBer der Kenntnis der Aus-
gangsstoffe, der Arbeitsweise und des Endprodukts des
Verfahrens auch noch die Kenntnis der neuen, unerwarteten
und wertvollen Eigenschaften des gewonnenen Erzeugnisses,
bel einem Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels
also die Kenntnis der ihm zukommenden wesentlichen thera-
peutischen Bigenschaften habe. Diese Kenntnis aber habe
die Beklagte hinsichtlich ihres “Taxilan" erst nach dem
Stichtag erlangen ktnnen, weil die Darstellung dieses
Propyl-inalogons (Verbindung III) erst im August 1954
gelungen sei, die Beklagte erst im Oktober 1954 das ent-
aprechende Priparat erhalten habe und erst danach mit den
pharmakologiachen Luboratoriumsversuchen zur Feststellung



- 11 -

seiner wesentlichen, neuheitsbegriindenden pharmakologischen
Eigenschaften habe beginnen konnen. - Diese Ausfilhrungen -
des Berufungsgerichts werden von der Revision nicht ange-
griffen und bruauchen daher hier auch nicht nsher ertrtert
zu werden. ‘

2. Was die gweite der beiden Alternativen anlangt,
00 erkennt das Berufungsgericht gzwar fiir den Stichtag
cinen Erfindungsbesitz der Beklagten an der Athyl-Verbin-
dung (Verbindung IV) in dem dargelegten Sinne an, weil
sie bereits Ende Mai 1953 das Produkt zugesandt erhalten
und damit die Kenntnis des Produkts in seiner Herstellung
erlungt und sich sodann auf Grund der von ihr alsbald an-
gestellten Versuche noch vor dem Stichtag auch die "Er-
kenntnis der erfindungswesentlichen pharmazeutischen
Bigenochaften des Produkts" verachafft habe. In Uberein-
stimmung mit dem Landgericht erkennt das Berufungsgericht
aber nicht an, daB die Beklugte iiber ihren Erfindungsbe-
sitz an der Verbindung IV hinaus am Stichtag bereits eine
der nach § 7 Abs.1 PatG sur Begriindung eines Vorbenutzungs-
rechts noch weiter erforderlichen Handlungen vorgenommen,
also die Verbindung IV im Inland "in Benutzung genommen"
oder "die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen"
hitte. Da es demnach auch hinsichtlich der Verbindung IV
(Xthylverbindung) die Vorauesetzungen des § 7 Abs.l PatG
an Stichtag nicht als gegeben ansieht, hat das Berufungs-
gericht die Prage der Aquivaleng der Athyl-Verbindung
und des Propyl-Analogons, die nur nach Erhebung eines
Sachverstindigenbeweises beantwortet werden kidnne, aus-
dricklich offen gelusaen.
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II. Die Revision wendet sich mit sachlichrechtlichen
und verfahrensrechtlichen Riigen vor allem dagegen, das
das Berufungsgericht die von der Beklagten vor dem Stich-
tug durchgefiihrten Versuche zu der Verbindung IV (Athyl-
Verbindung) nicht als "Veranstaltungen, die cerforderlich
waren, um die Erfindung in Benutzung zu nchmen", im Sinne
des § 7 Abs.l PatG angesehen hat. Sie kann damit, wie
noch auszufithren ist, keinen Erfolg haben. Mit Riicksicht
darauf kann es hier trotz der von der Kldgerin dagegen -
geduBerten Bedenken zugunuten der Beklagten unterstellt
‘werden, daB sie, wie vom Berufungsgericht festgestellt,
am Stichtag aber aschon den "Erfindungsbesitz" an dieser
Athylverbindung gehabt hat.

1. Das Berufungsgericht hat zur Frage der "Veran-
atsltungen' folgendes ausgefithrt:

Als Veranstaltungen im Sinne des § 7 PatG seien alle
MaBnahmen anzusehen, die den ernstlichen Willen erkennen
lassen, die Erfindung alsbald gewerblich zu verwerten.
Eg handele sich also um Mafinahmen, die notwendig sind,
um die Erfindung in Benutzung 2zu nchmen, so daB es genii-
ge, wenn die Benutzung sich erat im Vorbereitungsstadium
befinde. Unerheblich sei allerdings der bloBe Wille,
dic bereits fertige Erfindung unmittelbar darauf in Be-
nutzung zu nehmen, so daf es hier keineswegs ausreichen
konnte, wenn nach Erkenntnis der pharmakdlogisch in-
teressanten Wirkungen der Verbindung IV die Beklagte es
bei den EntschluB belassen hiitte, die Erfindung einer
gpiiteren gewerblichen Ausnutzung zuzufithren. Es werde
vielmehr eine Bekundung dieses Willens in sichtbarer
Veise erfordert.
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Dufiir, daB sie den Willen zur alsbaldigen gewerbli-
chen Benutzung der Erfindung in erkennburer Weise beti-
tigt habe, berufe sich die Beklagte im wesentlichen auf
die von ihr bereits bis zum Stichtag (27. April 1954) mit
erheblichem Kostenaufwand durchgefiithrten und dariiber
hinaus fortgesetzten pharmakologischen Versuche, insbe-~
sondere an lebenden Tieren, bei denen die Wirkung der
Verbindung ausprobiert worden sei. Auf Grund der Darstel-
lung, die Professor Dr.Nieschulz bei seiner Vernchmung
4ls Zeuge ilber die von ihm mit der Verbindung IV ange-
atellten Versuche gegeben habe, miisse es allerdings als
erwiesen gelten, daf dile Beklagte schon einige Zeit vor
dem Stichtag, zumindest aber bis zum 7. April 1954 (dem
Tag des ersten Entwurfs zum Vortrag des Professors
NG vom 16. Juni 1954) zur Erkenntnis des therapeu-
tischen "Wirkungsspektrums'" der.in Rede stehenden Substanz
in ihren Hauptwirkungen vorgedrungen gewesen sei. Daraus
ergebe sich, daB schon die bis dahin angestellten Versuche
'zu einem Erfindungsbesitz der Beklagten gefiihrt gehabt
hiitten, und da8 die anschlieBend bis zum Stichtag (27. Aprll
1954) fortgesetzte Versuchsreihe iiber das Stadium nur
tastender, der Verschuffung des reinen Erfindungsbesitzes
dienender und damit im Sinne von § 7 Abs.l Satz 1 Pat@
grunds#itzlich unerheblicher Versuche hinaus gediehen gewe-
‘sen sei. DaB ein iiber den Zweck der Erlangung des Erfin-
dungsbesifzes hinausgehendes Ausprobieren der fertigen
Erfindung durch Versuche eine Vorbenutzung der Erfindung,
-~ wenn nicht in Form einer Benutgungshandlung, so doch je-
denfalls als Veranstaltungshandlung, - bedeuten kdnne,
unterliege keinen Bedenken und werde allgemein anerkannt
(RG GRUR 1939, 300 ff, 303). Ein dashingehender Rechtssatz,
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daB Versuche dieser Art in jedem Falle als Vorbenutzungs-
handlungen zu bewerten seien, kinne jedoch nicht aufge-~
stellt werden; die Wiirdigung der Bedeutung solchen Aus-
probicrens und der hierzu durchgefilhrten Versuche hénge
vielmehr von den Umsténden des Eingelfalles ab. Von aus-
probierenden Versuchen mit der Bedeutung einer Vorbe-
nutzungshandlung seien insbesondere solche Versuche zu
unterscheiden, die nur ein "bloBes Ausprobieren der Er;
findung" - wie Laborutoriumsversuohe (RGZ 123, 252, 256) -
zum Gegenstand hiitten oder die sich in vorsorglichen Be-
mithungen erschopften, die die Mvglichkeit einer etwaigen
spiiteren, noch ungewissen Benutzung der Erfindung schaf-
fen und vorbereiten gollten und die. deshalb keine Ver-
anstaltungen seien (RG GRUR 1943, 286 ff, 288). Den Ver-
suchen der letztgenannten Art seien die von der Beklagten
bis zum 27. April 1954 angestellten pharmakologischen
Untersuchungen zuzurechnen. Bei Erfindungen, die ein Her-.
stellungsverfahren fiir ein pharmazeutisches Mittel zum
Gegenstand haben, sichere nicht schon der blofle Erfin-
dungsbesitz, insbesondere die Erkenntnis des "Wirkungs-
spektrums" nach seinen therapeutischen Hauptwirkungen, die
spitere gewerbliche Verwertbarkeit des Heilmittels, son-
dern diese sei weitgehend auch von den Nebenwirkungen
abhiingig, die allein schon eine Anwendung auf den leben-
den Organismus ausschlieBen konnten. Vor hinreichender
Klarstellung dieser Nebenwirkungen, die erst mit AbschluB
der pharmakologischen Versuche und Freigabe des Mittels
zur klinischen Erprobung gegeben sein werde, erscheine
die Aufnahme der Produktion ,dariiber hinaus aber schon

ein Fabrikationsentschluf, unmdglich. Diese Annahme finde
fiir den vorliegenden Fall ihre Bestdtigung auch darin,da8
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die Beklagte auf Grund der von ihr angestellten pharmako-
logischen Untersuchungen tatséichlich nicht zu..einer fa-
brikationsmiiBigen Herstellung der Verbindung IV vorgédrun-'
gen sei, vielmehr im Verlaufe dieser Untersuchungen und
nach-der inzwischen gelungenen Darstellung des Propyl- .
Analogons sich zur Fabrikation des "Taxilan" (Verbindung
I1I) entschlossen habe. Wie der Zeuge Professor Dr.Nie-
schulz als Fachmenn in diesen Fragen habe einriumen mis-
sen, seien in der Regel langdauernde pharmakologische
Priifungen des Produktes bis sur Gewinnung der Uberzeu-
gung erforderlich, daf ein pharmazeutisches Pr#parat zur
Verwendung {iberhaupl freigegeben werden kdnne; ebensowe-
nig konne nach seiner Bekundung gumindest vor Durchfithrung
der Tierversuche mit einer serienmiiBigen Herstellung des
Préparats iberhaupt begonnen werden. Miisse es hiernach
echon fraglich erscheinen, ob die Beklagte bis gum Stich-
tag den ernsthaften Entschluf zu alsbaldiger gewerblicher
Herstellung der Verbindung IV habe fassen kénnen, so kionn-
ten zumindest die bis dahin selt Gewinnung des Erfindungs-
besitges durchgefithrten Tierversuche nur als ein reines
Ausprobieren gewertet werden, dem ‘die Bedeutung einer
Vorbenutgungshandlung noch nicht zukomme.

2. In diesen Ausfiihrungen des Berufungsgerichts ist
entgegen der von der Revision vertretenen Ansicht ein
sachlichrechtlicher Irrtum nicht zu finden.

a) Das Berufungsgericht hat durchaus szu Recht be-
tont, da es von den Umsténden des Eingzelfsalles abhiéingt,
ob die Durchfiihrung von Versuchen als Vorbenutzungshand-
lung im Sinne des § 7 Abs.l PatG zu werten ist oder nicht.
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Venn das Berufungsgéricht dabei noch vor der niiheren Er-
Orterung der Umstédnde des vorliegenden Streitfalls die
zvei Entacheidungen des Reichsgerichts in RGZ 123, 252 ff
(256) und in GRUR 1943, 286 ff (288) erwdhnt hat, so hat

es das ersichtlich gerade nicht, wie die Revision ihm un-
terstellt, deshalb getan, weil es die dort entschiedenen
%lle als denn Streitfall véllig gleichliegend betrachtet
~und die zwischen den Fiéllen bestehenden Unterschiede nicht
gesehen hiitte, sondern deshalb, weil es sie als Beispiele

" anderer Fullgestaltungen der von ihm zuvor genannten Ent-
scheidung des Reichsgerichts in GRUR 1939, 300 f£f (303)
entgegenstellen konnte, nach der ein iiber die Erlangung
des Erfindungsbesitzes hinausgehendes Ausprobieren der
fertigen Erfindung regelmiéiBig Benutzung sein soll. Zudem
Lazogen sich die vom Berufungsgericht aus GRUR 1943, 286 ff,
288_links entnommenen Wendungen des Reichegerichts gar
nicht auf dic Anstellung von Versuchen, die dort auf

5..287 rechts behandelt sind, sondern auf MaSnahmen anderer
Art zur Vorbereitung einer spHteren Benutzung der Erfindung.
Dac Berufungsgericht ist denn auch in seinen weiteren Erdr-
terungen nicht mehr auf diese zwei Entscheidungen zuriick-
gekommen, sondern hat dic Beurteilung des Streitfulls ganz
aus den hior vorliegenden besonderen Umstlinden heraus ent-
viickelt, die es darin erblickt, dafl es sich um eine Erfin-
dung handelt, die ein Herstellungsverfahren filr ein pharma-
geutisches Mittel zum Gegenstand hat. Das Berufungsgericht
ist damit auch dem Rechtsfehler entgangen, den die Revi-
sion ihrerscits dadurch begeht, da sie den Auafithrungen
des Reichsgerichts in RGZ 123, 252 (256), in GRUR 1943,

286 (287) und in GRUR 1939, 300 (303) sowie den Ausfiihrun-
gen des Bundesgerichtshofs in GRUR 1960, 546 (549) -Bier-
hahn -~ zwecks Anwendung auf den Streitfell einen allgemein
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gilltigen Satz des Inhalts entnchmen will, dag Versuche,
die nicht mehr dem Ausprobieren der Ausfiihrbarkeit und
Brauchbarkeit einer Erfindung dienen, stets nur noch ein’
der niheren Ausfithrung der gefundenen Lisung dienendes
Ausprobieren darstellen, also lediglich noch die fiir den
praktischen Gebrauch zweckmiifigste Ausgestaltung der be-
reits gefundenen Losung ermitteln sollen und daher stets
als zur Inbenutzungnahme der Erfindung erforderliche
"Weranstultungen" im Sinne des § 7 Abs. 1 PatG angusehen
geien. Eine Meinung, daB Versuche, die nicht mehr der
Erlangung des Erfindungsbesitzes dienen, stets schon
"Veranstaltungen" im Sinne des § 7 Abs.l PatG sein miiBten,
wiirde das Wesen des in § 7 Abs.l gewdhrten Vorbenutzunge-
rechts verkennen und liegt - trotz gewisser Wendungen,die
sich aus der besonderen Lage in dem jeweils entschiedenen
Fall erkliéren, - ersichtlich auch nicht den von der Revi-
sion angefithrten Entscheidungen des Keichsgerichts und
des Bundesgerichtshofs zugrunde.

b) Bs.ist vielmehr durchaus richtig gewesen, da8 das
Berﬁfungsgericht seinen Ausfiihrungen iiber die Bedeutung
von Versuchen im allgemeinen und iiber die Bedeutung der
hier in Rede stehenden Versuche der Beklagten im besonde-
ren zunidchst eine Betrachtung dariiber vorangestellt hat,
was unter "Veranstultungen" im Sinne des § 7 Abs.l PatG
zu verstehen ist, und daB es die Bedeutung von Versu-
chen filr dice Entstchung eines Vorbenutzungsrechts im
Sinne des § 7 Abs.l PatG sodann unter maBgeblicher Be-
riicksichtigung dor Umstiéinde dee eingelnen Falles allein
nach diesem Begriff der "Veranstaltungen" bheurteilt hat.
Vlie das Reichsgericht bereits in der Entscheidung RGZ 75,
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317 (318/19) unter Hinweis auf die Entstehungsgeschichte
ausgefiihrt hat, liegt -dem § 7 Abs.l (frither § S5) Patec '
der Gedanke zugrunde, daf Kraft, Zeit und Kapital auf be-
utechende Anlagen, die entweder die Erfindung bereits ver-
verten, oder bei denen der ernstliche Wille, sie gu ver-
werten, durch "Veranstaltungen zur Benutzung" betdtigt
vorden iut, nicht umsonst aufgewandt sein und das8 ein
solcher Besitestand nicht durch die Patentanmeldung eines
“anderen entwertet werden soll. Nicht alle Veranstaltungen,
die dem Zwecke dienen, eine Erfindung kiinftig einmal in
Benutzung nehmen gu kdnnen, erflillen die Voraussetzungen
des § 7 Abs.l PatG, sondern, wie sich auch schon aus dem
Wortlaut des Gesetzes ergibt, nur die "gur Inbenutzungnahme
erforderlichen Veranstultungen, m.s.W. nur solche Veran-
staltungen, die den EntschluB, die Erfindung im Sinne des
§ 6 PatG gewerbsmiifig zu benutzen, durch Vorbereitung der
¥ :autzung in die Tat umsetzen. Wie schon in RGZ 78, 436
(439) dargelegt, miissen zwei Voraussctzungen erfiillt sein,
um feststellen zu kdnnen, daB die zur Benutzung einer
Erfindung erforderlichen Veranstaltungen getroffen sind:

cs miissen Veranstaltungen vorliegen, welche die Erfindung
im wesentlichen auszufiihren bestimmt sind, und es mus
daraus der ernstliche Wille erhellen, die Erfindung als-
bald zu benutzen (vgl. auch RGZ 158, 291, 293). Unter be-
sondercr Betonung des subjcktiven Merkmals ist das spéter
zumoist dahin ausgedriickt worden, daff die Veranstultungen
den ernstlichen -Willen erkennen lassen miissen, die gewerbs-
miiBige Bonutzung der Irfindung alsbald asufgunehmen (vergl.
z.B. RGZ 133, 377 (381); 158, 291 (293); RG GRUR 1942, 34,
35; GRUR 1942, 155, 156; BGH GRUR 1960, 546, 549; vergl.fer-
ner Benkard Pat@ 4.Aufl. § 7 Rdn.5; Busse Pat@ 2.Aufl.§ 7
Anm. 5 B; Lindenmaier PatG 4.Aufl. § 7 Rdn.7; Reimer PatG
2.4ufl. § 7 Rdn.23; Tetzner PatG § 7 Anm. 20). Dem hat
gich hier auch das Berufungsgericht angeschlossen.
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¢) Auch Versuche mit einer Erfindung, die nicht mehr
der Erlangung des Erfindungsbesitzes dienen, sondern nach
der Erlangung des Erfindungsbesitzes angestellt oder
fortgefiihrt werden, kdnnen sonach als zur Inbenutzungnahme
.der Erfindung erforderliche Veranstaltungen im Sinne des
§ 7 Abs. 1 PatG nur dann angesehen werden, wenn sie den
bereits gefaften EntschluB, die Erfindung im Sinne des
§ 6 PatG gewerbsmiBig zu benutzen, durch Vorbereitung der
Benutzung in die Tat umsetzen. Das kann beispielsweise bei
solchen Versuchen der Fall sein, mit denen lediglich noch
die fiir den praktischcﬁ Gebrauch zweckmiifiigste konstrukti-
ve Ausgestaltung der bereits gefundenen Lisung ermittelt
werden soll (BGH GRUR 1960, 546, 549 - Bierhahn; vgl. auch
RG GRUR 1939, 300, 303). Das wird dagegen in der Regel
nicht der Fall sein bei Versuchen gu rein wissenschaftli-
chen Zwecken, bel den vom Berufungsgericht erwidhnten
"Laboratoriumsversuchen zwecks bloSen. Ausprobierens der
Erfindung" (RGZ 123, 252, 2567, bei Versuchen, die - wie
das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf RG GRUR 1943,
286, 288 sagt - lediglich die "Mtglichkeit einer etwaigen
spiteren, noch ungewissen Benutzung" der Erfindung schaf-
fen und vorbereiten sollen, oder - wie es gerade im Hin-
blick auf die Besonderheiten des Streitfalls treffender
ausgedriickt werden kann - bei solchen Versuchen, die erst
Klarheit daritber schaffen sollen, ob die gemachte Erfin-
dung auch gewerblich genutzt werden kann und soll, die
also dazu dienen, den auf die gewerbliche Benutzung der
Erfindung gerichteten Willen erst zu bilden (so Blum/
Pedrazzini, Komm. zum Schweizer Patentgesetz, Anm. 2b
zu art. 35 - S. 541 - unter Hinweis auf RG GRUR 1937,
621 £f und GRUR 1943, 286 ff).
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3. Ist danach das Berufungsgericht bei dcr Beurtei-
lung der hier in Rede stehenden Versuche der Beklagten
von richtigen rechtlichen Erwdgungen ausgegungen, so bewe-
gen sich seine weiteren Ausfilihrungen dazu im einzelnen.
vorwiegend auf tatsichlichem Gebiet und sind daher der '
Nachpriifung in der Revisionsinstang nur beschriénkt zuging-
lich.

a) Die Revision setzt diesen Ausfilhrungen des Beru-
fungsgerichts vor allem die von ihr vertretene Auffas-
sung entgegen, da8 es bei pharmazeutischen Mitteln in
zahlreichen Fdllen unmdglich sei; vor der Passung des Fa-
brikationsentschlusses alle mdglichen Nebenwirkungen fest~
zustellen, und daf der Herstellungsentschlufl hier daher
notwendigerveise bercits gefalt werden miisge, sobald die
-Brauchbarkeit des gefundenen Herstellungsverfuhrens fest-
stehe und die pharmakologischen Versuche die ervartete und
erstrebte therapeutische Virling besthtigt hidtten, weil
erst nach Aufnahme der Fabrikation geniigend Material zur
Verfilgung stehen kbtnne, um etwaige Nebenwirkungen festzu-
stellen und gegebenenfalls Gegenmittel gegen unerwiinsohte
Nebenwirkungen anguwenden oder zu entwickeln. Auf die da-
mit aufgeworfene allgemeine PFrage, wann in der pharmazeu-
tischen Industrie schlechthin der Entschluf gur Herstel-
lung eines neuen Heilmittels nach einem neuen Verfahren
gefuflt werden kenn, braucht hier jedoch nicht niéher einge-
gangen zu werden. Zwar hat auch das Berufungsgericht an.
der von der Revision beanstandeten Stelle zundochst gang
allgemein gesagt, daB vor hinreichender Klarstellung der’
Nebenvirkungen auf den lebenden Organismus die Aufnahme
dexr Produktion, dariiber hinaus aber schon ein Fabrikations-
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entschluB unméglich erscheine. Bei seiner gusammenfassen-
don Wiirdigung der in Rede atehendon Versuche der Beklagten
hut es das Berufungsgericht damnn aber nur noch als "frag-
lich" bezeichnet, ob die Beklugte bis zum Stichtag den
ernsthaften EntschluB8 zur alsbuldigen Herstellung der Ver-
bindung IV {iberhaupt fassen "konnte", und entscheidend
durauf abgestellt, daB gumindest die bis dahin durchgefiihr-
- ten Tierversuche nur als reines Ausprobieren gewertet wer-
den konnten, denen die Bedeutuné einer Vorbenutzungshand-
lung noch nicht zukomme. Darin liegt die¢ das Berufungsur-
teil tragende und das Revisionsgericht - vorbehaltich
durchgreifender Verfahrensriigen - bindende tatsiichliche
"eststellung, daf im Streitfall jedenfalls die nach dexr Er-
langung des Erfindungsbesitzes bis zum Stichtag fortgefiihr-
ten fYierversuche der Beklagten mit der Verbindung IV, auf
die allein das beanspruchte Vorbenutzungsrecht gegriindet
verden kdnnte, immer noch nur ihrem "Ausprobieren", d.h.
der Priifung ihrer Verwendbarkeit in der Humanmedizin, dien-
ten, also den Willen gur gewer%lichen Benutzung der Erfin-
dung fiir die Humanmedizin - gleichgliltig, ob er gedanklich
iiberhaupt schon gefaBt sein "konnte" - hier tatséchlich
ercst bilden sollten., Bei dieser Sachlage kann iibrigens,

wic gegeniiber einer Auflerung der Revision in der miindlichen
Verhandlung bemerkt sei, in der Herstellung weiterer Proben
der Verbindung IV fiir die ihrem "Ausprobieren" dienenden
Ticrversuche auch noch keine "Inbenutzungnahme" der Erfin-
dung im Sinnc des § 7 Abs.l PatG erblickt werden.

b) SchlieBlich kénnen auch die gegen diese Feststel-
lung gerichteten Verfahrensriigen der Revision keinen Er-
folg haben, mit denen sie es als eine Verletzung des
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§ 286 2P0 bezeichnet, daB das Berufungsgericht eine auf
die Fassung des Fabrikationsentschlusses beziigliche Stel-
le der Aussage dcs Zeugen Professor Dr.N@JJlP nicht be-
riicksichtigt habe, und als eine Verletzung des § 448 ZPO,
daB es zur Frage der von der Beklagten beantragten Par-
teivernehmung ihres Geschiftsfithrers Dr.V¢@p iiver den
Zeitpunkt der Fassung des Fabrikationsentschlusses iiber-
haupt keine Stellung genommen habe. Professor Dr.N-
hatte an der von der Revision angefiihrten Stelle nur gé-
gagt, daB der Entschluff "zur Einfiihrung ciner der verfah-
rensméBig herstellbaren Verbindungen in die Therapie" schon
nach den Ergebninsen der ersten Versuchsreihe -~ also etwa
9 Monate vor dem Stichtag - gevaRt worden sei. Aus den
hier unterstrichenen Wortern geht hervor, daB diesor
*EntschluB" davon abhing, ob und welche Verbindungen sich
herastellen lassen kdnniten und welche die geeignetste sei,
daB es also nur ein "bedingter' EntschluBl war, der dem
vom Berufungsgericht mit Recht aufgestellten Erfordernis
des ernsthaften Willens szur #32hbaldigen gewerblichen Be-
nutzung der Erfindung, die Gegenstand der Versuche war,
keinesfulls geniigen konnte. Das Berufungsgericht brauchte
sich daher mit diesem Teil der Aussage dea Zeugen Pro-
fessor Dr. N@JJD nicht noch besonders auseinanderzu-
setzen. Entaprechendes gilt in bezug auf die¢ Parteivernsh-
mung des Geschiéftsfithrers Dr.W@jP, der nach dem von der
Revision als ilbergangen bezeichneten Beweisantrag nur be-
stiitigen sollte, da8 im Juli 1953 der EntschluB gefaSt
worden sei, die Erfindung von Professor Dr.Hr¢jJ» wirk-
lich auszunutzen zur Herstellung "eines" Psychopharmakons.

III. Da das Berufungsurteil auch im iibrigen, soweit
es gum Nachteil der Beklagten ergangen ist, keinen Rechts-
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irrtum erkcnnenlléﬁt, war die Revision der Beklagten mit
der Kostenfolge aus § 97 ZPO als unbegriindet zuriickzu-

weisen,

Spreng Léscher Pehle ClaBen Schneider
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