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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Buhdesgerichts~
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 2. Juni 1970
unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Loscher, ClaBen,
Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:

- Die Beschwerde gegen das Urtell des
%. Senats (Nichtigkeitssenats III)
des Bundespatentgerichts vom 24. Midrz 1970
-wird auf Kosten der Antragstellerin szurilick-
gewiesen. -

- Von Rechts wegen
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Die Antragsgegherin ist Inhaberin des am 1. Juli 1952

'angemeidoten und am 1. Juli 1970 ablaufenden Patents

@ @; dic dem Patent zugrunde liegeade Anmeldung ist
am 9. Februar 1956 bekanntgemacht worden. Das Patent
betrifft ein "“Verfahren zur Herstellung von als Heil-
nittel geeignetem 2-Phenyl-3%-methylmoxrpholin der Formel
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oder dessen Salgen', das nach dem einzigen Patent-
anspruch dadurch gekennzeichnet ist, "dafi man ein
Didthanolamin der Formel

CH3

06H5 ° CH(OH) o CH < N}I L CH2 [ CHzo}I

nit wdBrigen oder widBrig-alkoholischen SHuren bis zur
Beendigung des Morpholinringschlusscs auf Wasserbad-
tenperatur oder auf dic Siedetemperatur der verwen-
deten wiiBrigen oder widBrig-alkoholischen Siure er-
hitzt." Die Antregsgegnerin hat auf Grund der paten-
ticrten Erfindung ein Mittel zur Behandlung der Fett-
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din comp." in den Verkehr bringt.

Die Antregstellerin stellt seit 1955 das Mittel
"COER"' her, das zwei Wirkstoffe enthélt, deren
Herstellung auf Grund der Patente D 8 und
B ED @D ior Antragstellerin erfolgt. Das Mittel
"CEEEEED'  diente zunichst ebenfalls vornehmlich der
Behandlung der Fettleibigkeit (Adipositas), findet
aber darliber hinaug ingwischen bei weiteren Indika-
tionen Verwendung.
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Auf die im Degember 1956 erhobene Klage der An-
trogegegnerin ist die Antragstaellerin durch Urteil
des Landgerichts Frankfurt (Main) vom 12. April 1967
wegen Verletzung des Patents der Antregsgegnerin zur
Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der
Schadensercatzpflicht verurteilt worden. Die Berufung
der Antragstellerin hatte keinen Erfolg. Ihre Revision
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ist durch Urteil des crkennenden Senats vom 29. Januar
1970 - X ZR 20/68 - zuriickgewiesen worden,

Nunmehr hat die Antragstellerin, nachdem die
Antragsgegnerin ihre erneute Bitte um Erteilung einer
Lizenz mit Schreiben vom 20, Februar 1970 abgelehnt
hatte, Klage auf Erteilung eciner Zwangslizenz erho-
ben und zugleich beantragt, |

der Antragsgegnerin durch. Anordnung einer
einntweiligen Verfiigung aufzuerlegen:

der Antraga*tellérin gegen Zahlung einer
angemessenen, der Hohe nach noch fesgt-
zugsetzenden Lizenzgebiihr — gegebenenfalls
gegen Sicherheitsleistung ~ die Benutzung
der Erfindung gemidB dem deutschen Bundes-
patent [} @P vis zum Allauf des Patents
am 1. Juli 1970 zu gestatten, soweit die
Benutzung dieses Patents fir die Herstel-
lung und den Vertricb des Argneimittels
CEEEER der Antragstellerin erforderlich
‘ist, wobei sich die Lizmenz such auf das
boreits hergestellte und noch nicht an
den Endverbraucher in der Bundesrepublik
gelieferte Erzeugnis CHB crstreckt.

- 8ic hat geltend gemacht, *C@P" diirfe als ein
seit Jahren bewdhrtes Arzneimittel mit Riicksicht auf
die Volksgesundheit dem Verkehr nicht entzogen werden.
"OSNEMED' sci nicht durch ein anderes Mittel zu er-
setzen, namentlich nicht durch das "F" oder
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""" conp." der Antragsgegnerin. Dem Interesse
der Patienten an einer ungehinderten Arzeimittelver-—
sorgung nit "COEER", das in zahlrcichen Fédllen der
Langzeittherapic nicht abgesetzt werden dirfe, ge-
biihre der Vorrang vor dem Interessec der'Antragégeg-
nerin an dexr Durchsetzung ihres Patentredhts, dag
gowieco in Kiirze ablaufe.

Die Antragsgegnerin hat demgegeniiber geltend-
genacht, es liege nicht im 6ffentlichen Interesse,
der Antragstellerin die Benutzung der Erfindung des
Patents @D @ zu gcstatten. Der Antragstellerin
gehe es nicht um die Befriedigung eines dringenden
éiffentlichen Interesses, sondern darum, die ihr ver-
- botenen Handlungen fortsetzen zu konnen.

Der 3. Senat (Nichtigkeitssenat III) des Bundes-
patentgerichts hat durch Urteil vom 24. Mirz 1970
.den Antrag auf ErlaB einer einstweiligen Verfiigung
. zuriickgewviesen,

Mit der Beschwerde verfolgt die antragstellerin
ihren Antrag weiter, wihrend die Antragsgegnerin
dic Zurlickweisung der Beschwerde begehrt.

Der erkennende Senat hat Professor Dr. Dr. SchHlllp
Direktor beim Bundesgesundheitsamt in BEEER, in der
mindlichen Verhandlung als Sachverstdandigen gehdrt,

Fir die Antrogstellerin haben sich die Professoren
Dr. YD ("GEEEP) vnd Dr. Sol (ViGN .

fiir die Antragsgegnerin die Professorcen-Dr. ScEll®
(1OEER) und Dr. AN (StwCEED-HoSlER) o1l

Privatgutachter geduBert.
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Entschelidungsgriinde:

———— - Y N ———— —— A " (P

Dic Beschwerde der Antragstellerin hat keinen
Erfolg. ' ' -

1. Dic Gestattung der Benutzung einer geschiitzten
Irfindung im Wege der einstweiligen Verfiigung erfor-
dert nach § 41 Abs. 1 PatG zunsichst die Glaubhaft-
machung, daf diec Voraugsetzungen des § 15 Abs.: 1 PatG
vorliegen, d.h: dafl die Erlaubnis zur Benutzung der
geschiitzten Erfindung "im offentlichen Interesse ge-
boten" ist; dariiberhinaus verlangt § 41 Abs. 1 PatG,
da8 der Antragsteller glaubhaft macht, "da8 die als-
baldige Erteilung der Erlaubnis im sffentlichen Interes-
ligen Verfiigung aufgestellte Brfordernis der Dring-

- lichkecit ist einc selbstindige Voraussetzung fiir de—

~ ren ErlaB. Fehlt einc Glaubhaftmachung in diesem Punkte,
so ist der Antrag auf ErlaB der einstweiligen Verfiigung
guriickguweisen. So liegt der Fall hier.

2. Dagc Patent 977 448 der Antragsgegnerin lduft
nur noch bis zum 1. Juli 1970, d.h. nur noch etwa
einen Monat. Danach wird die Benutzung des darin un-—
ter Schutz gestellien Verfahrens gemeianfrei. Die Frage
der Dringlichkeit stellt sich demnach im konkreten
Falle dahin, ob cs im Interesse dexr Volksgesundheit
dringend geboten ist, der Antregstellerin fir die
kurze Restlaufgzgeit von einem Monat dic'Bénutzung des
goschiitzton Verfahrens zu gestatten. o

a) Der vom Senat in der miindlichen Verhandlung
gehdrte gerichtliche Sachversténdige Prof. Dr. Dr.
Sch@» hat cs als nicht dringlich bezeichnet, daB
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das Mittel "CONED' der Antragstellerin wihrend der
Restlaufzeit des Patents @@ 2ls Appetitziligler
und zur Behandlung der von der Antragstellerin ange-
gebenen Krankheitszustinde zur Verfiigung steht. Er
hat im AnschluB an seine irs Einzelne:gehendén Darle~
-gungen ilber die Substanz der im "CUNEN' enthaltenen
Wirkstoffe und iiber deren Wirkungen ferner ausgefiihrt,
da8 "CAEEEEE' sowohl als Appetitziigler als auch bel
santlichen von der Antragstcllerin bezcichneten Neben-
indikationen von einer Vielzahl anderer auf dem Arznel- -
nittelmarkt befindlicher Mittel (die dexr gerichtliche
Sachverstiindige zum Teil ebenfalls im einzelnen aufge-
fiihrt hat) nit dem gleichen Erfolg ersetzt werden kén-
ne. du dem Umstand, daB8 "COEJEER' beconderc Wirkungen
entfalten kdnne, weil es, wie dic Angaben in der "Roten
Liste" ergeoben, mit einer hoheren Dosierung des Wirk-
otoffes verabreicht werden solle, hat der gerichtliche
Sachverstindige darauf hingewiesen, daB. diese Wirkungen
bei entsprechend hoher Dosierung des Wirkstoffes auch
bei den anderen Ausweichmitteln zu erwarten seien. Der
gerichtliche Sachverstidndige hat en :schlieBlich zwar
nicht fiir ausgeschlossen gehalten, daB  sich bei genti-
gend zuverldssig durchgefiihrten Vergleichsversuchen in
dem einen oder anderen Falle einc bessere Virkung von
"CED" crgeben kidnnc; da es aber zumeist an echten
Vergleichsmoglichkeiton durch zuverlédssige Vergleichs-
personen fehle, konne diese Frage nicht mit ausreichen-
der Sicherheit beantwortet werden. - Die vom Senat in
der miindlichen Verhandlung gehérten Privatgutachter
beider Partcien haben diec Ausfilhrungen des gerichitli-~
chen Sachverstindigen nicht erschiittert, sondern im
wvegentlichen bestitigt.
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b) Demgegeniiber hat die Antragstellerin es nicht
glaubhaft zu machen vermocht, daB es im Interesse der
- Volksgesundheit dringend geboten sei, daB "CHlllllm"
wihrend der kurgen restlichen Laufzeit des Patents
@D @ von cinem Monat auf dem Arzneimittelmarkt
zur Verfiigung stcht. Die Antragstellerin will das Fr-
Tordernis der Dringlichkeit allein schon damit erfiillt
aechen, dafl ein scit Jabren bewdbrtes Arzneimittel
nicht zeitweise aus dem Verkehr gezogen werden diirfe,
sondern zur Versorgung der Patienten sténdig berecitge-
halten werden miisse. Dem kann angesichts der kurzen
Zeit, fizr dJ.c cine Benutzingserlaubnis nodﬁ '"”jgleutung
gevinnen kionnie, und der glaubhaften vielfsltigen Er-
setzungonoglichkeit fir "CAlll* nicht beigetreten
werden. duch der sur Begriindung des dringenden 6ffent-
lichen Interesscs weiter ins Feld gefiihrte Umstand,
daf eine Angahl Patienten und Arzie an "CONEEN' fest-
halten wollten, weil sie es bisher mit gutem Erfolg ange-
wendet hétten und gumindest subjektiv als bestens ge-
eignet ansiihen, reicht zur Glaubhafimachung der Dring-
lichkeit nicht aus. Nach den liberucugenden Ausfithrun-
gen des gerichtlichen Saohvers’cé&ndigen stehen wdhrend
der kurzen Restlaufzeit des Patents (P @P fiir jede
der von der Antragstellerin fiir "Clllll' hezgeichneten In-
dikationen cine ausreichende Anzahl von Ausweichmitteln
zur Verfiigung. Gerade mit Rilcksicht auf die relativ
kurze Zeit von einem Monat, fiir die eine fBenutzungs~
erlaubnis in Betracht kéme, vexrudgen subjektive Vor-~
stellungen der behandelnden Arzte und ihrer Patienten,
denen es nach den Ausfiihrungen des gerichtlichen Bach-
verstindigen an einer gesicherten objektiven Beurtei-
lungcgrundlage fehlt, ein.dringendes offentliches In-
teresse an der alsbaldigen Erteilung der Benutbzungser-
laubnis nicht zu rechtfertigen. '
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3. Mangels Glaubhaftmachung der Dringlichkeit
erwveist sich der Antrag auf Erteilung ciner Benutzungs-
erlaubnis im Wege der einstweiligen Verfugung mithin
als unbegriindet.

Die Beschwerde ist daher mit der auch die auBer-
gerichtlichen Kosten der Parteicn umfassenden Xosten-
folge aus § 42 m Abs. 4 i.V.m. § 40 Abs. 2 und § 36 q
Abs., 1 Satz 2 PatG guriickzuweiscn.

Lischer Clafen Schneider
Ballhaus : quchhausen



	BUNDESGERICHTSHOF

	IM NAMEN DES VOLKES

	URTEIL



