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Fiir einen Verwendungsanspruch neben einem Stoffanspruch
ist in der Regel das Rechtsschutzbedlirfnis nicht zu ver-
neinen.,

BGH, Beschl. v. 18. Juni 1970 - X 7B 2/70 - Bundespatent-
gericht



BUNDESGERICHTSHOF
X_ZB_2/70 BESCHLUSS

Verkﬁndet am

18. Juni 1970
Schwingen,
Justizhauptsekretir

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle
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betreffend diec Patentanmeldung P O G .8 (F D ED
IVb/12 o)

der Farbenfabriken B AG, Lo@lNEND-S@P ork,

Anmelderin und Eechtsbe-
schwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmidchtigte: Rechtsanwiilte Prof. Dr. (D
und Dr. D in (D -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 18. Juni 1970
unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter Dr. Loscher, Triistedt, Ballhaus und
Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
wird der Beschlufl des 16. Senats (tech-
nischen Beschwerdesenats XI) des Bundes-
patentgerichts vom 14. August 1969 auf-
gehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zurlickverwiesen.

Grinde:

e ey S e G - G WS W Yo S

I.

Die Anmelderin hat am 2. Mirz 1967 beim Deutschen
Patentamt eine Erfindung betreffend ein "Verfahren zur
Herstellung eines Trichlormethansulfenyl-N-anilids"
mit mehreren Anspriichen verschiedener Patentkategorien
(Herstellungsverfahren, Stoff, Anwendungsverfahren)
zur Erteilung eines Patents angemeldet. In der Beschrei-
bung, die insoweéit auch im weiteren Erteilurigsverfahren
keine sachliche Anderung erfahren hat, hat sie ausgefiihrt,

‘der nach dem erfindungsgeméfien Verfahren herzustellende
‘Stoff sei neu und fiir die Bek#mpfung phytopathogener
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Pilze verwendbar; er sei besonders gut geeignet als
Saatgutbeizmittel und Bodenbehandlungsmittel, also

zur Bekdmpfung sameniibertragbarer und bodenbewohnen-
der Pilze, und einer vorbekannten Verbindung dhnlicher
Konstitution bei gleicher fungizider Wirksamkeit hin-
sichtlich der Phytotoxizit&dt iiberlegen, was als lber-
raschend zu bezeichnen sei.

Einer Anregung der Priifungsstelle des Patentamts
folgend hat die Anmelderin die Patentanspriiche spiter
neu gefaft und in dieser Neufassung Schutz begehrt
fiir |

a) den neuen Stoff als solchen (Anspruch 1),

b) das Verfahren zur Herstellung dieses Stoffes

~ (Anspruch 2) und

c) die Verwendung dieses Stoffes als fungzizides

Mittel (Anspruch 3).

Nachdem die Priifungsstelle die Anmelderin in einem
Zwischenbescheid aufgefordert hatte, entweder den Ver-
fahrensanspruch (Anspruch 2) oder den Verwendungsan-
spruch (Anspruch 3) zu streichen, hat sie die Anmeldung
durch Beschluf vom 30. August 1968 gem#B § 29 PatG zu-
riickgewiesen mit der Begrﬁndung, der ein chemisches
Analogieverfahren betreffende Anspruch 2 und der Ver-
wendungsanspruch (Anspruch 3) betridfen den gleichen,
lediglich verschieden formulierten Gegenstand, der im
Rahmen einer Anmeldung nicht mehrmals patentiert werden
kdnne., ‘ ’

Die Beschwerde der Anmelderin gegen diesen Be-
schluB der Prifungsstelle hat der 16. Senat (techni-~
scher Beschwerdesenat XI) des Bundespatentgerichts durch
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BeschluB3 vom 14, August 1969 zuriickgewiesen, weil fiir die
Zulassung des Verwendungsanspruchs neben dem umfassen-~
deren Stoffanspruch kein Rechtsschutzbediirfnis bestehe.

Mit der frist- und formgerecht eingelegten und vom
Bundespatentgericht zugelassenen Rechtsbeschwerde bean-
tragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluf aufzuheben und
die Sache zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht zu-
riickzuverweisen,

II.
Die Rechtsbeschwerde muBite Erfolg haben.

1. Das Bundespatentgericht hat in dem angefochtenen
Beschlufl ausdriicklich anerkannt, dafli wegen der fort-

- schrittlichen und liberraschenden Eigenschaften des neuen
Stoffes bei seiner Vervwendung als fungizides Mittel die
-Lehre eines Jjeden der drei Patentanspriiche nicht nur neu,

sondern auch fortschrittlich und erfinderisch sei, und
dafl daher insbesondere auch der Gegenstand des Anspruchs 3
patentfdhig sei. Auch unter dem Gesichtspunkt der Doppel-
patentierung und der Einheitlichkeit bestiinden keine Be-
denken dagegen, daB die auf den neuen Stoff, dessen Her-
stellung und dessen Verwendung gerichteten Anspriiche

in einer Anmeldung nebencinander geltend gemacht wlirden.
Gegen diese ihr glinstigen Ausfilhrungen wendet sich die
Rechtsbeschverde nicht; ein Rechtsfehler ist insoweit
nicht ersichtlich, |
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Seine Ansicht, einer Patenterteilung fiir den Stoff
und seine Verwendung stehe das mangelnde Rechtsschutz-
bedlirfnis entgegen, begriindet das Bundespatentgericht
im wesentlichen mit folgenden Uberlegungen: Der Schutz
des Stoffes erfasse Jjede Verwendung des neuen Stoffes
und damit auch seine Verwendung als fungizides Mittel,
Die Anmelderin kénne deshalb durch den Verwendungsan-
spruch keinen zusitzlichen Schutz erlangen, den sie
nicht bereits durch den Stoffanspruch erhalte. Eine
Erstreckung des Schutzes auf Erzeugnisse des Anwendungs-
verfahrens (Verwendung des Stoffes) nach § 6 Satz 2 PatG
komme im vorliegenden Fall nicht in Betracht, da die
vorgeschlagene Verwendung des neuen Stoffes nicht zur
Herstellung neuer Produkte fiihre. Einer spdteren, auf
-die Verwendung bezogenen Anmeldung eines Dritten kdnne
die vorliegende Anmeldung schon denn nach & 4 Abs. 2 PatG
als Hlteres Recht entgegengehalten werden, wenn sie le-
diglich mit einem Stoffanspruch zur Patenterteilung fiihre.
Ein Rechtsschutzbedirfnis konne auch nicht mit der Erwid-
gung‘begrundet werden, daf sich der Gegenstand des Stoff-
anspruchs im weiteren Verlauf des Erteilungsverfahrens
oder in einem spéteren Nichtigkeitsverfahren als nicht
schutzféhig erweisen konne und daf fiir diesen Fall die
Moglichkeit offengehalten werden miisse, wenigstens den
Schutz fiir die angegebene Verwendung des Stoffes zu er-
langen oder zu behalten. Derartige Erwidgungen gehdrten
in den Bereich der ProzeBtaktik und kénnten im Erteilungs-
verfahren nicht bericksichtigt werden. Eine Absicherung
des Patentanmelders gegen alle mglichen Verfahrensrisiken
sei nicht moglich und diirfe nicht zu einer generellen
Hinzufligung von Verwendungsanspriichen neben einem Stoff-
anspruch und demit zu einer miBbrduchlichen Multiplizierung
der Anspriiche filhren. Die gegen diese Ausfﬁhrungeh des
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Bundespatentgerichts gerichteten Angriffe der Rechtsbe-
schwerde sind begriindet.

2. Es bestehen keine Bedenken dagegen, auch auf
das Patenterteilungsverfahren die aus prozessualen Ein-
zelvorschriften entwickelten Grundsédtze iiber das Erfor-
dernis des Rechtsschutzbediirfnisses anzuwendern. Denn der
ihnen zugrunde liegende Gedanke, dafl niemand die Gerich-
te {und Behtrden) als Teil der Staatsgewalt unnitz oder
gar unlauter bemiihen oder ein gesetzlich vorgesehenes
Verfahren zur Verfolgung zweckwidriger und insoweit nicht
schutzwidriger Ziele ausnutzen darf (vgl. RGZ 155, 72,
75: Baumbach/Lauterbach, 30. Aufl., Grundziige 5 A vor
§ 25% ZPQ; Stein/Jonas/Pohle, 19. Aufl., Bem. III &4 vor
§ 253 ZP0O), ist nicht von der Art des Verfahrens abhingig.
Die Anwendung der allgemeinen Grundsitze iiber das Erfor-
dernis des Rechtsschutzbediirfnisses auf das Patentertei-
lungsverfahren darf freilich nicht ohne Berticksichtigung
der dem Erfinder durch das Gesetz eingerdumten Recht-
. stellung, der Besonderheiten des Patenterteilungsverfah-
rens und der Bedeutung der Patentanspriiche erfolgen.

Das Gesetz gibt dem Erfinder oder seinem Rechts-
‘nachfolger den 6ffentlich-rechtlichen Anspruch auf Er-
teilung eines Patents fiir die Erfindung in dem gesetzlich
geregelten Patenterteilungsverfahren (§ 3 Satz 1, § .9
Satz 1 PatG). Digser Anspruch betrifft die Erfindung in .
ihrer konkreten Gestalt. Der Erfinder oder sein Rechts-
nachfolger kann demzufolge die Erteilung des Patents
grunds#tzlich in der Ausgestaltung verlangen, die der
 gegebenen neuen technischen Lehre entspricth Wenn sich
die technische Lehre in mehrere Patentkategorien einord-
rnien 18B8t, mufl der Erteilungsanspruch vom Anmelder mithin
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auf samtliche in Betracht kommenden Patentkategorien
bezogen werden konnen. Dem entspricht auch die ver-
fahrensrechtliche Regelung, die es dem Anmelder (Er~
finder oder seinem Rechtsnachfolger, § 3 Satz 1, § 9
Satz 1 PatG) iiberlédBt, die Patentanspriiche zu formu-
lieren (§ 26 Abs. 1 Satz % PatG) und im Rahmen der
objektiven Gegebenheiten die ihm zweckm#Big erscheinen-
de Patentkategorie zu bestimmen (vgl. dazu BGH GRUR 1967,
241, 242 - Mehrschichtplatte -; BPatGE 7, 1, 6; Benkard,
Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 5. Auflage, Rdn,
33 zu § 26 PatG; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchs-
mustergesetz 3. Auflage, Rdn. 67 zu § 1 PatG). Die An-
meldung einer unter mehrere Patentkategorien fallenden
technischen Lehre findet daher grundsitzlich in dem
gffentlich-rechtlichen Anspruch auf Erteilung des Pa-
‘tents und in der verfahrensrechtlichen Regelung eine
geniigende Rechtfertigung.

Die Beanspruchung eines Patents in mehreren Patent-
kategorien kann unter diesen Umstinden aus Grinden des
Rechtsschutzbediirfnisses nur dann als unzulédssig ange-
sehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem ange-
strebten Umnfange im Einzelfall aus besonderen Griinden
keinerlei Interesse des Anmelders erkemnnbar ist, insbe-
sondere, wenn das Verlangen des Anmelders mifSbrduchlich
erscheint. Das ist hier nicht der Fall. Die erstrebte Pa~
tenterteilung unter Einbeziehung des VerwendungsénSpruchs
entspricht einem berechtigten Interesse der Anmelderin,
belastet weder die Erteilungsbehdrde noch die Allgemein-
heit in unvertretbarer Weise und dient zudem.der. Rechtsklar
heit:
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a) Es kann auf sich beruhen, ob und gegebenenfalls
welchen Einflufl die Aufstellung eines Angpruchs auf die
Verwendung des ebenfalls unter Schutz gestellten Stoffes
auf den Schutzumfang eines solchen Patents hat. Es kann
auch offenbleiben, welche Auswirkung eine derartige Ge-
staltung der Patentanspriiche in den Fdllen hat, in denen
ein Dritter den Stoff bereits vor dem Anmeldetag des Pa—
tents fiir einen nicht vergleichbaren Zweck in Benutzung
genommen oder die dafir erforderlichen Veranstaltungen
getroffen hat (§ 7 PatG), spdter aber zu einer Verwen-
dung des Stoffes ibergeht, die der vom Anmelder bean-
spruchten Verwendung entspricht. Es bedarf auch keiner
Entscheidung der Frage, ob bereits die Angaben in der Be-
schreibung des Stoffpatents iiber die Verwendbarkeit des
neuen Stoffes, die vornehmlich der Darlegung der Patent-
wirdigkeit dienen, einer spiteren, auf die beanspruchte
Verwendung bezogenen Anmeldung als #@lteres Recht gemil
§ 4 Abs. 2 PatG entgegenstehen., In den genannten Fdllen
erleichtert die Aufstellung des Verwendungsanspruchs je-
denfalls die Wahrung und die Verfolgung der Rechte des
Anmelders (Erfinders) durch die genauere Umschreibung
des ihm im Hinblick auf die Verwendung des Stoffes zustehen-~
den Schutzes. Hinzukommt das Intercesse des Anmelders, sich _
durch die Aufstellung des Verwendungsanspruchs die Mog-
lichkeit offenzuhalten, die Anmeldung oder das darauf
- erteilte Patent auf die Verwendung zu bheschrénken, sofern
sich spdter ergeben sollte, daB nicht der Stoff, sondern
nur die bestimmte Verwendung patentfihig ist. Dies kann
nicht als blofle Prozefitaktik gewertet werden. Denn der
Stand der Technik am Anmeldetage des Patents 1HBt sich,
soveit er sich insbesondere aus inlé#ndischen offenkundi-
gen Vorbenutzungen oder aus schwer zuginglichen ausléndi-
schen Druckschriften ergibt, oft nicht voll uberblicken
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und damit auch das Schicksal der Anmeldung und des
darauf erteilten Patents nicht mit Sicherheit vorher-
sehen. Die Aufstellung eines Verwendungsanspruchs fiur
den Fall, daB sich nachtrédglich die mangelnde Patent-
fahigkeit des Stoffanspruchs herausstellt, dient daher
der verstdndlichen Vorsorge flr eine m&gliche und durch-
aus nicht ganz fernliegende spidtere Entwicklung.

Im vorliegenden Fall kommt noch hinzu, daB es sich
um eine sogensnnte Ubergangsanmeldung handelt, bei der
gemdB Art. 7 § 1 Abs. 5 Satz 5 PatindG 1967 aus einem
Stoffanspruch keine Rechte gegeniiber solchen Personen
geltend gemacht werden konnen, die den Stoff in der Zeit
zwischen dem Prioritdtstag der Streitanmeldung und dem
1. Januar 1968 in Benutzung genommen oder die dazu er-
forderlichen Veranstaltungen getroffen haben. Schon aus
diegem Grunde mufl ein zumindest der Klarstellung dienen-
des Bediirfnis fiir die zusdtzliche Gewdhrung des Verwen-
dungsanspruchs ebenso anerkannt werden wie es bei Uber-
gangsanmeldungen sowohl in dem angefochtenen Beschluf
als auch unter III Nr. 3 Absatz 3 der "Vorliufigen Richt-
linien" vom 2. Januar 1968 (B1PMZ 1968, 2) und unter
V Nr. 2 Abs. 3 der Richtlinien fiir die Priifung von Pa-
tentanmeldungen vom 16. Juni 1969 (B1PMZ 1969, 215) fir
den Verfahrensanspruch anerkannt worden ist.

b) Die zus#étzliche Aufstellung eines Verwendungsan-
spruchs neben dem Stoffanspruch bedeutet auch keine un-
vertretbare Belastung der Allgemeinheit oder der Ertei-
lungsbehtrde, zumindest dann nicht, wenn es sich wie inm
vorliegenden Fall nur um einen einzigen Verwendungsan-
spruch neben einem Stoffanspruch und einem Verfahrens-
anspruch handelt: Die Aufstellung des Verwendungsan-
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spruchs hat, wie auch das Bundespatentgericht einriumt,
gerade nicht zur Folge, dafl sich der Schutz des zu
erteilenden Patents iiber den Bereich hinaus erstrecken
kénnte, welcher durch den Inhalt der erfindungsgeméfien
neuen Lehre bestimmt ist. Insoweit hat aber die Anmel-
derin gem#f § % PatG Anspruch auf Erteilung des Patents
und damit auf Gewdhrung eines AusschlieBungsrechts. Es

- ist auch im Erteilungsverfahren kein zus#tzlicher Prii-
fungsaufwand erforderlich, da in Fdllen der vorliegen-
den Art die die Patentfishigkeit des Verwendungsanspruchs
begriindenden fortschrittlichen und iiberraschenden Eigen-
schaften zugleich auch Voraussetzung fiir die Patentier-
barkeit des Stoffanspruchs sind. Es wiirde gerade nicht
der Vereinfachung des Erteilungsverfahrens dienen, wenn
in solchen Fdllen Jeweils die u.U. schwierige Priifung
vorzunehmen wire, ob der zusdtzliche Patentanspruch dem
Anmelder einen zusitzlichen Schutz verschaffen kinnte.

c) Die grundsitzliche Gewdhrbarkeit eines Verwen-
dungsanspruchs neben dem Stoffanspruch dient schlieBlich
der Rechtsklarheit. Der wesentliche Kern der Gesamter-
findung, nidmlich die konkrete Verwendbarkeit des neuen
Stoffes kommt bereits in den Anspriichen zum Ausdruck,
die damit ihrer Aufgabe als Zusammenfassung der neuen
Lehre (§ 26 Abs. 1 Satz .5 PatG) gerecht werden. Damit
werden zugleich giinstige Voraussetzungen geschaffen fir
eine schnelle Information iiber den wesentlichen Inhalt
der durch die Erfindung gegebenen Bereiciierung der Tech-.
nik, flir eine leichtere und zuverlissigere Recherchier-

. barkeit des Standes der Technik und fiir eine verbesserte
Auswertbarkeit fir Dokumentation und Statistik.
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3. Nach alledem kann die GewHdhrbarkeit des Ver-
wendungsanspruchs neben dem Stoffanspruch im vorlie-
genden Fall nicht wegen fehlenden Rechtsschutzbedlirf-
nisses verneint werden, und zwar unabhingig von der
Frage, ob der Verwendungsanspruch im Verhiltnis zum
“Stoffanspruch in Fdllen der vorliegenden Art als Ne-
'benansprucﬁ, Unteranspruch. oder sonstiger nachgeord-
neter‘Anspruch anzusehen ist; auf diese mit der Rechts-
beschwerdebegriindung angeschnittene Frage braucht daher
hier nicht weiter eingegangen zu werden., Es besteht
auch kein Anlafl zu einer abschlieBenden Klérung der
Frage, wie zu entscheiden widre, wenn eine Vielzahl
von Verwendungsanspriichen neheneinander geltend ge-
macht werden wiirde.

L. Die Zuriickweisung der vorliegenden Anmeldung
mit der vom Beschwerdesenat dafilir gegebenen Begrindung
kann mithin nicht bestehen bleiben. Der angefochtene
BeschluB3 war deshalb aufzuheben und die Sache gemidB
§ 41 x Abs. 1 PatG zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht zuriickzuver-
weisen.

Die gerichtlichen und auflergerichtlichen Kosten
der Rechtsbeschwerde hat die Rechtsbeschwerdefiihrerin
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zu tragen, ohne daB es dazu eines ausdriicklichen Aus-
spruchs im verfligenden Teil dieses Beschlusses bediirf-
te (vgl. Benkard 5. Aufl., § 41 y PatG. Rdn. 1).

Spreng Bundesrichter Dr. Loscher Triistedt
ist verstorben.

Spreng

Ballhaus - Bruchhausen
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