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PatG §§ 1, 6, 26
Imidazoline

Der Patentschutz fiir auf chemischem Wege hergestellte
Stoffe ist nicht zweckgebunden.

Der technische oder therapeutische Effekt braucht bei
einer Stofferfindung nicht in den urspriinglichen Anmel-
dungsunterlagen offenbart zu werden.
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- Verfahrensbevollmdchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. GENEED
| und Dr. GHED, G -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung am 1. Februar 1972
unter Mitwirkung des Senatsprdsidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter Triistedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen
und Ochmann

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin

wird der BeschluB des 16. Senats (techni-
schen Beschwerdesenats XI) des Bundespatent-
gerichts vom 9. Juli 1970 aufgehoben. Die
Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht
zurlickverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf

100 _000.- DM

festgesetzt.

Griinde

I.

Die Anmelderin hat am 9. Oktober 1961 ein Verfahren
zur Herstellung von 2-Amino-1,3-diazacycloalkenen zum
Patent angemeldet. Die Priifungsstelle des Deutschen Pa-
tentamts hat die Anmeldung zuriickgewiesen, weil das be-
anspruchte Verfahren lediglich eine naheliegende Uber-
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tragung einer bekannten Arbeitsweise auf die bekannte
Umsetzung von aliphatischen Diaminen mit Isothioharn-
stoffsalzen zu Imidazolinen darstelle.

Die Anmelderin hat gegen den Zuriickweisungsbe-
schluB Beschwerde erhoben.

Im Verlauf des Beéchwerdeverfahrens hat die Anmel-
derin auf Anregung des Beschwerdesenats zur Wahrung der
Einheit der Erfindung mit ihrer Eingabe vom 27. Februar
1967 neugefaBte Unterlagen (Beschreibung und Anspruch -
Anlage 1) fir die Stammanmeldung eingereicht, Sie hat
mit gleicher Eingabe einen Teil der Anmeldung ausge=-
schieden und auch fiir diesen Teil neue Unterlagen ein-
gereicht.

Der Beschwerdesenat hat die Ausscheidungsanmeldung
getrennt weiterbehandelt. In der milndlichen Verhandlung
vom 9. Juli 1970 hat die Anmelderin beantragt,

die Sache unter Zugrundelegung der foigenden
Patentanspriiche 1 und 2 an das Deutsche Patent-
amt zuriickzuverweisen:

1. "™1,3-Diazacyclopentene -(2) der allgemeinen Formel

1 N CH2
N tn,




worin R, eine Methylgruppe oder ein Chloratom
und R2 einen Methyl- oder Athylrest bedeuten,
sowie deren physiologisch vertrdgliche Séure-
additionssalze mit anorganischen oder organi-
schen Sduren",

ein "Verfahren zur Herstellung der Verbindungen
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man
ein Isothiuroniumsalz der allgemeinen Formel

R, NH
e
Rz--<<ziii;> NH — . H Hal
S
R

worin R1 und R2 die oben angegebene Bedeutung
besitzen und R einen niedermolekularen Alkylrest
und Hal ein Chlor-, Brom~ oder Jodatom bedeutet,
mit Athylendiamin in Abwesenheit eines L&sungs~
mittels 10 - 200 Minuten auf 115 - 170 °C erhitzt
und gegebenenfalls die erhaltenen Basen in an
sich iiblicher Weise in die erwdhnten Salze iiber-
fiihrt"

(Fassung B)

hilfsweise ~ unter Ausscheidung des Teils des
Anmeldungsgegenstandes, der sich aus dem Unter-
schied zwischen vorstehender Anspruchsfassung

und nachfolgender Anspruchsfassung ergibt - unter
Zugrundelegung folgenden Patentanspruchs:
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"1,3-Diazacyclopentene -(2) der allgemeinen
Formel

——CH,

S

N\,
H

worin R, einen Methyl- oder Athylrest bedeuten,
sowle deren physiologisch vertrédgliche Sidure-

additionssalze mit anorganischen oder organi-
schen Sduren"

(Fassung C).

Der Beschwerdesenat hat die Anmeldung hinsichtlich
des Teils des Anmeldungsgegenstandes, der von der in der
miindlichen Verhandlung am 9. Juli 1970 erklédrten Aus~
scheidung nicht erfalt ist, zurilickgewiesen.

Die Anmelderin hat die vom Beschwerdesenat zugelas-
sene Rechtsbeschwerde eingelegt mit dem Antrage,

den angefochtenen BeschluB8 aufzuheben und die
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-
dung an das Bundespatentgericht zurickzuverweisen.

II.

A. Der Beschwerdesenat hat den Patentanspruch 1 gemi8
der Fassung B nicht fiir gewdhrbar erachtet, weil die ur-
spriinglichen Anmeldungsunterlagen keine Grundlage dafiir




béten, einen auch das 2-(2'-Chlor-4'-methylanilino)-
1,3-diazacyclopenten-(2) und 2-(2'-Chlor-4'-dthylani-
lino)-1,3-diazacyclopenten~-(2) umfassenden Stoffan-
spruch zuzulassen. Das gélte auch fiir den Patentan-
spruch 2 gemdB der Fassung B, der ein Verfashren zur
Herstellung der in Anspruch 1 angegebenen Verbindungen
betreffe. Der Beschwerdesenat hat den Antrag der Anmel-
derin, dem die Fassung B der Patentanspriiche 1 und 2
zugrunde lag, jedoch nicht zuriickgewiesen, sondern an-
genommen, daB8 die Anmelderin eine Ausscheidung vorge-
nommen habe, soweit der Gegenstand dieser Anspruchsfas-
sung liber den Gegenstand der Anspruchsfassung C (nachfol-
gend kurz: Anspruch C) hinausgehe. Damit ist iiber diesen
Teil der Anmeldung eine abschlieBende Beschwerdeentschei-
'dung nicht erfolgt. Der Beschwerdesenat hat nur iiber

den Teil der Anmeldung eine sachliche Entscheidung ge-
troffen, der Gegenstand des Anspruchs C ist. Insoweit
hat er unausgesprochen die Beschwerde der Anmelderin
zuriickgewiesen, indem er die Anmeldung zurlickgewiesen
hat. Auf die Rechtsbeschwerde ist diese Entscheidung
nachzupriifen.

B. 1. Der Beschwerdesenat hat den aus der Stamman-
meldung ausgeschiedenen Teil der Anmeldung selbst sach-
lich weiterbehandelt (BeschluB des erkennenden Senats

vom 7. Dezember 1971 - X ZB 31/70, der zur Verdffent-
lichung vorgesehen ist; BPatGerE 2, 190) und auf ihn

die vor dem 1. Oktober 1968 geltenden Verfahrensvor-
schriften angewandt (Art. 7 § 1 Abs. 1 PatAndG). Hier-
gegen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht. Ein Rechts-
fehler des Beschwerdesenats ist insoweit nicht erkenn-
bar.
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2. Der Beschwerdesenat hat den Umstand, daB8 die
Anmelderin jetzt Stoffschutz begehre, widhrend sie in
den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen und fiir den
zundchst ausgeschiedenen Teil der Anmeldung einen Ver-
fahrensanspruch aufgestellt habe, der Patenterteilung
nicht als entgegenstehend gewertet (Art. 7 § 1 Abs. 5
PatindG). Der Anmspruch C sei formell zulidssig, da er in
den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen, insbesondere
im Patentanspruch in Verbindung mit den Angaben in der
Beschreibung (S. 4 Abs. 1, Zeilen 6 bis 10 unter dem
Formelbild und den Beispielen 8 und 11) eine ausreichen-
de Stlitze finde. Gem#B Art. 7 § 1 Abs. 5 PatAndG sei es
der Anmelderin gestattet, nunmehr Stoffschutz fiir
2-Phenylamino-1,3-diazacyclopentene-(2) und deren phy-
siologisch vertrdgliche Sdureadditionssalze in Anspruch
zu nehmen.

Auch gegen diese Ausfiihrungen wendet sich die
Rechtsbeschwerde nicht. Die fiir den Ubergang von einem
Verfahrensanspruch zu einem Stoffanspruch angezogene
Gesetzesvorschrift ist zutreffend. Es sind keine recht-
lichen Bedenken gegen die tatsdchliche Feststellung des
Beschwerdesenats zu erheben, daB die chemischen Verbin-
dungen nach Anspruch C bereits in den urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen enthalten sind.

c. Der Beschwerdesenat fiihrt weiter aus, die mit dem
Anspruch C beanspruchten Verbindungen seien neu. Bei
einer Stofferfindung miisse zur Neuheit eines Stoffes
hinzukommen, da8 der Stoff technisch fortschrittlich
und erfinderisch sei. Es komme auf den Effekt der bean-
spruchten Stoffe bei ihrer chemotherapeutischen Anwen-




dung aﬁ. In den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
habe die Anmelderin angegeben, daB die Arylamino-1,3-
diazacycloalkene sowie deren Salze wertvolle vaso-
konstriktorische (gefdBverengende) und piloerektori-
sche (haaraufrichtende) Eigenschaften hétten, die

ihre Verwendung in Schnupfen~ und Rasiermitteln ermdg-
lichten. Erst im Laufe des Beschwerdeverfahrens habe
die Anmelderin geltend gemacht, daB die neuen substi-
tuierten Arylamino-1,3-diazacyclopentene-(2) teils
vasokonstriktorische, teils blutdrucksenkende Wirkung
hédtten und einige der Verbindungen auch sedativ (be-
ruhigend) wirkten. Spiter habe sie geltend gemacht,
daB die Verbindungen der in der Ausscheidungsanmeldung
angegebenen Formel, die auch die beanspruchten Stoffe
gemdB Anspruch C erfasse, eine starke blutdrucksenken-
de und teils auch eine sedative Wirkung hédtten. Spe-
zielle Versuchsergebnisse fiir die Verbindungen gem&s
Anspruch C habe die Anmelderin nicht vorgelegt.

Der Beschwerdesenat vertritt den Standpunkt, da
die Eigenschaft der beanspruchten Stoffe, auf Grund
deren sie als patentfdhige Erfindung anerkannt werden
gollen, ndmlich die blutdrucksenkende Wirkung, in den
urspriinglichen Anmeldungsunterlagen nicht angegeben
sei, ktnne fiir den Gegenstand der vorliegenden Aus-
scheidungsanmeldung nicht anerkannt werden, daB er am
9. Oktober 1961 - dem Anmeldetag der Stammanmeldung -
als fertige Erfindung offenbart worden sei. Zu einer
Erfindung gehdrten eine Aufgabe und ihre Lsung. Die
Lésung der gestellten Aufgabe miisse nach § 26 Abs. 1
Satz 4 PatG so beschrieben werden, da8 danach ihre Be-
nutzung, d. h. die sinnvolle Anwendung der Regel zum
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technischen Handeln, durch andere Sachverstédndige mdg-
lich erscheine. Das seli mit der Bereitstellung des
neuen Stoffes allein noch nicht der Fall. Die Bereit-
stellung des Stoffes erlange erst dadurch den Charak-
ter einer Erfindung, da8 durch den bereitgestellten
Stoff in erkennbarer Weise eine bestimmte technische
Aufgabe geltst werde. Die Benutzung eines Stoffes auf
einem technischen oder pharmakologischen Gebiet, das
durch die Erfindung (die Ldsung der Aufgabe) in iiber-
raschender Weise bereichert sein solle, sei nicht

schon dadurch ohne weiteres mdglich, da8 man den Stoff
zur Verfiigung habe, sondern erst dadurch, da8 man auch
wisse, welche technisch oder pharmakologisch nutzbaren
Eigenschaften er besitze. Erst durch die Offenbarung
des speziellen Anwendungsgebiets werde ersichtlich,
wozu man einen Stoff benutzen ktnne, d. h. welche Auf-
gabe mit seiner Hilfe zu ldsen sei. Aus den Anmeldungs-
unterlagen miisse daher die technische Aufgabe, das zu
losende technische Problem ersichtlich sein, dessen
fortschrittliche LSsung zur Begriindung der Patentfdhig-
keit herangezogen werde. Die Eigenschaften bzw. Wirkun-
gen des Stoffes, derentwegen er die Lbsung der Aufgabe
darstelle und auf Grund deren er als patentfdhige Er-
findung anerkannt werden solle, mii8ten in den urspriing-
lichen Anmeldungsunterlagen im einzelnen so angegeben
werden, daB die Eigenschaften bzw. Wirkungen anhand von
Vergleichssubstanzen auf dem gleichen Spezialgebiet ge-
zielt gepriift werden kdnnten. Ein allgemeiner Hinweis
in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen, die neuen
Verbindungen seien als Arzneimittel verwendbar, reiche
nicht aus, weil er nicht erkennen lasse, auf welchem
Spezialgebiet die patentbegriindende Wirkung tatsdchlich
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liege. Ohne entsprechende Angaben sei dem Patentamt
auch eine umfassende Recherche nach § 28 a Abs. 1 PatG
erschwert, weil eine gezielte Ermittlung der Druck-
schriften auf dem speziellen Verwendungsgebiet, die
fir die Beurteilung des technischen Fortschritts und
der Erfindungshthe heranzuziehen seien, kaum stattfin-
den konne.

D. Die Rechtsbeschwerde riigt demgegeniiber, nach der
Anerkennung des uneingeschrédnkten Stoffschutzes durch
den Bundesgerichtshof (BGHZ 51, 378, 389 = GRUR 1969,
265, 267 - Disiloxan) sei die durch die Patentierung
eines Stoffes unter Schutz gestellte Lehre nicht auf
die Verwendung des Stoffes zu einem bestimmten techni-
schen oder pharmazeutischen Zweck beschridnkt und k&nne
die spezielle Verwendung auch kein Bestandteil dieser
Lehre sein., Ein bei einer bestimmten Anwendung des
Stoffes eintretender Effekt sei zwar Voraussetzung

fiir die Anerkennung der Patentwlirdigkeit. Er sei aber
nicht bestimmend fiir den Gegenstand der Erfindung. Auf-
gabe der Stofferfindung sei die Bereitstellung eines
neuen Stoffes. Dem Erfordernis der gewerblichen Ver-
wertbarkeit sei dadurch Geniige getan, daB in den ur-
spriinglichen Anmeldungsunterlagen auf die vasokonstrik-
torischen oder piloerektorischen Eigenschaften der
Stoffe hingewiesen worden sei. Es habe sich erst im
Verlauf der pharmakologischen Priifung ergeben, da8 der
blutdrucksenkende Effekt iilberwiege und sich gerade aus
ihm die lberraschende Bereicherung der Technik ergebe.
Nach einem anerkannten Grundsatz des Patentrechts kénn-
ten bisher nicht erdrterte Vorteile jederzeit nachge-
bracht werden. Auf dem Gebiet der pharmazeutischen

e



am

- 11 -

Chemie erfordere es gro8e Intuition, solche Erfindun-
gen zu ersinnen, die filir pharmazeutische Zwecke in Be-
tracht kommen kénnten. Dort sei die erfinderische
Leistung bereits dadurch erbracht, da8 der Industrie
eine neue als Pharmazeutikum in Betracht kommende Ver-
bindung zur Verfiigung gestellt werde, die nach Erprobung
zur Verbesserung der Therapie beitragen kdnne. Mit Riick-
sicht auf die besonderen Gegebenheiten der pharmazeuti-
schen Industrie kdnne vom Anmelder nicht verlangt wer-
den, daB der sich bei einer bestimmten Anwendung erge-
bende technische oder pharmazeutische Effekt in den
ersten Anmeldungsunterlagen zu offenbaren sei.

E. 1. Die Frage, ob bei einer chemischen Stoffer-
findung die Angaben iiber den technischen oder therapeu-
tischen Effekt des Stoffes in den urspriinglichen Anmel-
dungsunterlagen offenbart werden miissen oder ob diese
Angaben im Laufe des Erteilungsverfahrens nachgebracht
und dann auch geidndert oder gewechselt werden kdnnen,
ist in der patentrechtlichen Literatur umstritten. Wie
der angefochtene Beschluf des Beschwerdesenats verlan-
gen unter anderem Redies (GRUR 1958, 56, 57, 60), Langer
(Chemie-Ingenieur-Technik 1960, 840), Schwanhiuser

(GRUR 1963, 503, 509), von Pechmann (GRUR 1967, 501,
504) und Schickedanz (GRUR 1971, 192, 202) die Offen-
barung des patentbegriindenden technischen oder thera-
peutischen Effekts des chemischen Stoffes bereits in
den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen. Demgegeniiber
vertreten unter anderem Triistedt (GRUR 1960, 55, 65),
Rheinfelder (GRUR 1960, 361, 364), Koenigsberger (GRUR
1962, 280, 281), Schmied-Kowarzik (Mitt. 1968, 181, 183);
Dittmann (GRUR 1968, 61), Kldpsch (Mitt. 1970, 44);
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Spiess (Chemie-Ingenieur-Technik 1971, 843) und Win-
disch (GRUR 1971, 550, 553) und wohl auch Feder (Mitt.
1971, 105, 106 f) den Standpunkt, da8 die Angaben zum
technischen oder therapeutischen Effekt des chemischen
Stoffes nicht in den urspriinglichen Anmeldungsunterla-
gen offenbart zu werden brauchen, sondern im Laufe des
Erteilungsverfahrens nachgebracht werden kdnnen. Diese
Frage wire im Sinne der erstgenannten Meinung zu ent-
scheiden, wenn sich der Gesetzgeber bei der Abschaf-
fung des Verbotes der Patentierung der auf chemischem
Wege hergestellten Stoffe (§ 1 Abs. 2 Ziffer 2 PatG
alter Fassung) durch des Patentéinderungsgesetz vom

4. September 1967 zugleich fiir die Einfithrung eines
zweckgebundenen Stoffschutzes entschieden hdtte. Das

ist jedoch nicht der Fall. Die Gesetzesmaterialien geben
keinerlei Anhalt in der Richtung, daf die Abschaffung
des sog. Stoffschutzverbotes mit einer Entscheidung

iiber die schon vorher aufgeworfene Kontroverse, ob ein
Stoffschutz fiir chemische Stoffe zweckgebunden oder ab-
solut sei, zugunsten eines zweckgebundenen Stoffschutzes
verkniipft werden sollte. Die Beseitigung des sog. Stoff-
schutzverbotes ist vielmehr dahin zu werten, daB die
Erfindungen, die auf chemischem Wege hergestellte Stoffe
betreffen, fortan nach denselben Regeln zu behandeln
sind wie Erfindungen auf allen ilibrigen Gebieten der
Technik. Auch das notigt nicht dazu, den Erfindungen,
die auf chemischem Wege hergestellte Stoffe betreffen,
grundsidtzlich nur einen zweckgebundenen Stoffschutz zu
gewdhren. Da es eine solche Regelung auf den iibrigen
Bereichen der Technik im Grundsatz nicht gibt, kann

sie auch fiir Erfindungen, die auf chemischem Wege her-
gestellte Stoffe betreffen, keine Geltung beanspruchen.
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Der Umstand, daB beispielsweise auf dem Gebiete der
Mechanik die Formgestalt einer unter Schutz gestell-
ten Sache deren Anwendungsgebiet einengt, wdhrend ein
chemischer Stoff als solcher zuweilen auf vdllig verschie-
denen und zundchst fernliegenden Anwendungsgebieten ver-
wendet werden kann (z. B. ein Farbstoff als Arsneimit-
tel), zwingt nicht dazu, den Patentschutz der chemischen
Stofferfindung grundsédtzlich auf die urspriinglich oder
im Laufe des Erteilungsverfahrens vom Anmelder offen-
barte Verwendung unter EinschluB nahegelegter Anwendun-
gen zu begrenzen und die nicht offenbarten Verwendungs-
moglichkeiten des Stoffes derart vom Patentschutz fiir
die betreffende Stofferfindung auszunehmen, daB8 das ge-
werbsméBige Herstellen, Feilhalten, Inverkehrbringen
oder Gebrauchen des Stoffes zu dem nicht offenbarten
oder nahegelegten Zweck patentfrei erfolgen kann oder
als Raum fiir andere Erfindungen frei bleibt.

Wie bei den Erfindungen auf allen iibrigen Bereichen der
Technik so ist auch bei den Erfindungen, die auf chemi-
schem Wege hergestellte Stoffe betreffen, die Reichweite
des Schutzes nach dem Gegenstand der Erfindung zu be-
meseen, wie das in § 6 PatG vorgeschrieben ist.

2. a) Der Anmelder mu8 in den urspriinglichen- An-
meldungsunterlagen den Gegenstand seiner Erfindung of-
fenbaren, 4. h. er muB dort diejenige Lehre zum techni-
schen Handeln nach Aufgabe und Lsung offenbaren, fiir
die er Patentschutz begehrt. Der Beschwerdesenat hat
zwar festgestellt, daB die neuen chemischen Stoffe, nim-
lich die 2-Phenylamino-1,3-diazacyclopentene—(2) und
deren physiologisch vertridgliche Sdureadditionssalze
in den urspriinglich eingereichten Unterlagen ihre aus-
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reichende Stiitze fdnden, er meint jedoch, der Gegen-
stand der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung sei dort
nicht als fertige Erfindung offenbart worden. Der Be-
schwerdesenat gelangt zu dieser SchluBfolgerung, indem
er fiir die Offenbarung der einer chemischen Stofferfin-
dung zugrunde liegenden Aufgabe die speziellen Angaben
der technischen oder pharmakologischen Eigenschaften
(des technischen oder therapeutischen Effekts) des Stof-
fes verlangt. Die blutdrucksenkende Wirkung der Stoffe,
auf Grund deren sie als patentfihige Erfindung anerkannt
werden sollten, sei in den urspriinglichen Anmeldungs-
unterlagen nicht angegeben.

b) Diese Ausfithrungen des Beschwerdesenats verken-
nen den Gegenstand der in den urspriinglichen Anmeldungs-
unterlagen offenbarten Lehre zum technischen Handeln.
Die dort offenbarte Erfindung betrifft auf chemischem
Wege hergestellte Stoffe. Bei chemischen Stofferfindun-
gen besteht das der Erfindung zugrunde liegende techni-
sche Problem (die Aufgabe) darin, einen neuen chemischen
Stoff einer nidher umschriebenen Art der Konstitution
bereitzustellen (z. B. anders substituierte Morpholine
herzustellen -~ BGH GRUR 1970, 237, 240 links oben -
Appetitziigler II). Im vorliegenden Falle ergibt sich
daraus, daB der in den urspriinglichen Anmeldungsunter-
lagen offenbarten Stofferfindung das technische Problem
(die Aufgabe) zugrunde liegt, anders substituierte Imi-
dazoline herzustellen. Diese Aufgabe wird bei der chemi-
schen Stofferfindung dadurch geldst, daB der neue Stoff,
die neue chemische Verbindung geschaffen wird. Bei der
vorliegenden Anmeldung besteht die Lisung dieser Auf-
gabe demnach in den beiden chemischen Verbindungen, die

AL
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im Anspruch C formelméfiig dargestellt sind, und in
deren physiologisch vertréglichen Sdureadditionssalzen
mit anorganischen oder organischen Sduren. Mit der so
umschriebenen Aufgabe und der dargestellten Losung ist
der Gegenstand der mit der vorliegenden Ausscheidungs-
anmeldung beanspruchten Erfindung demnach umfassend be-
schrieben. Die Angaben iilber den technischen oder thera-
peutischen Effekt der beanspruchten Stoffe gehdren
nicht zum Gegenstand der Stofferfindung. Sie brauchen
deshalb in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen

noch nicht offenbart zu werden. Dort zu diesem Punkte
gemachte Angaben ktnnen im Laufe des Erteilungsverfah-
rens gedndert und auch ausgewechselt werden. Bei der
urspriinglichen Anmeldung fehlende Angaben zum techni-
schen oder therapeutischen Zweck konnen im Laufe des
Erteilungsverfahrens nachgeholt werden..Hinsichtlich
der Frage, was bel einer chemischen Stofferfindung in
den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen zu offenbaren
ist, gelten somit diejenigen Grundséitze entsprechend,
die der erkennende Senat in dem BeschluB8 vom 3. Februar
1966 - Ia ZB 26/64 - Appetitziigler I - (BGHZ 45, 102,
107 ff) fiir den Umfang der Offenbarung bei einem chemi-
schen Analogieverfahren aufgestellt hat.

c) Die obige Umschreibung des Gegenstandes einer
chemischen Stofferfindung filhrt im Ergebnis zu einem
uneingeschrinkten AusschlieBlichkeitsrecht des Patent-
inhabers in bezug auf die gewerbsmidfige Verwendung der
erfindungsgemiBen chemischen Stoffe. Der Patentinhaber
kann jedweden gewerbsmiBigen Gebrauch der erfindungs-
gemdBen chemischen Stoffe untersagen, mag eine solche
Verwendung von ihm erkannt sein oder nicht. Selbst
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dann, wenn ein Dritter eine nicht naheliegende und
deshalb erfinderische Verwéndung fiir den erfindungs-
geméBen chemischen Stoff auffindet, darf er diese

nicht ohne Einwilligung des Patentinhabers gewerbs-
méBig ausiiben. Der Stoffschutz ist somit im Prinzip
absolut. Das hindert den Anmelder jedoch nicht, wvon
sich aus nur einen zweckgebundenen Stoffschutz zu bean-
spruchen. Ob es Ausnahmefélle gibt, in denen der bean-
spruchte Stoffschutz nur beschrénkt (zweckgebunden) ge-
wihrt werden kann, bedarf keiner Entscheidung, weil der
vorliegende Fall in dieser Hinsicht keinerlei AnlaB8 fiir
eine Erorterung dieser Frage bietet. Deshalb braucht
auch auf die in der miindlichen Verhandlung angesproche-
ne, sich aus dem von Weidlich in GRUR 1949, 396, 399
linke Spalte referierten Fall ergebende Problematik
hier nicht eingegangen zu werden.

d) Fir seinen Standpunkt, da8 der technische oder
therapeutische Effekt in den urspringlichen Anmeldungs-
unterlagen zu offenbaren sei, hat der Beschwerdesenat
in einer Hilfsbegriindung auch praktische Erwigungen
herangezogen. Um némlich eine gezielte Priifung der fiir
das gleiche Spezialgebiet zu ermittelnden vergleichba-
ren Substanzen vornehmen und eine umfassende Recherche
der sich auf das in Betracht kommende spezielle Ver-
wendungsgebiet beziehenden Druckschriften, die filir die
Beurteilung des technischen Fortschritts und der Erfin-
dungshthe von Bedeutung sein kdnnen, nach § 28 a PatG
durchfiihren zu kbnnen, milsse die Angabe des speziellen
technischen oder therapeutischen Effekts, auf Grund
dessen der chemische Stoff als patentfdhige Erfindung
anerkannt werden solle, in den urspriinglichen Anmeldungs-
unterlagen verlangt werden.
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Dem kann nicht gefolgt werden. Der Gegenstand der
angemeldeten Erfindung wird im Patenterteilungsverfah-
ren auf seine Patentfidhigkeit gepriift. Das notigt dazu,
die angemeldete Erfindung unter anderem auf ihre ge-
werbliche Verwertbarkeit, sowie auf Neuheit, Fortschritt
und Erfindungshohe nachzupriifen.

Da bei einer chemischen Stofferfindung nicht immer
ohne weiteres {ibersehen werden kann, ob die Erfindung
iiberhaupt in der Technik verwendbar ist oder ob sie nur
die wissenschaftlichen Kenntnisse erweitert, ist bel
ihr zu fordern, daB bei der Anmeldung in der Regel ein
technisches Gebiet angegeben wird, auf dem die Erfin-
dung Anwendung finden soll, sofern sich das nicht aus
der betreffenden Erfindung von selbst versteht. Das ist
im vorliegenden Falle nach der tatrichterlichen Fest-
stellung des Beschwerdesenats geschehen. Die Anmelderin
hat danach in den urspriinglich eingereichten Unterlagen
angegeben, daf die Arylamino-1,3-diazacycloalkene sowie
deren Salze wertvolle vasokonstriktorische und pilo-
erektorische Eigenschaften besitzen, die ihre Verwen-
dung in Schnupfenmitteln oder Rasiermitteln ermBglichen.
Gegen einen Wechsel dieser Angaben dahin, daB die bean-
spruchten Stoffe eine starke blutdrucksenkende und teils
auch eine sedative Wirkung besitzen, sind unter dem Ge-
sichtspunkt der gewerblichen Verwertbarkeit der Erfin-
dung keine rechtlichen Bedenken zu erheben.

Die Neuheitspriifung wird von einem Fehlen der An-
gaben zum technischen oder therapeutischen Effekt der
beanspruchten Stoffe oder von einem Wechsel der diesbe-
ziiglichen Angaben nicht beeinfluBt. Anhand der Kenn-
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zeichnung der beanspruchten Stoffe unter Beriicksichti-
gung ihrer Strukturmerkmale oder anhand von Parametern
zur Bezeichnung des Stoffes kann der Stand der Technik
ermittelt werden; es kdnnen auf diese Weise Druck-
schriften und offenkundige Vorbenutzungen herangezogen
werden, die identische oder in ihrer Struktur dhnliche
oder verwandte Stoffe beschreiben oder offenkundig be-
nutzen. Die Angabe der Wirkung des beanspruchten Stof-
fes ist hierfiir weder erforderlich noch niitzlich. Die
Neuheitspriifung einer Stofferfindung erstreckt sich
ndmlich auf die Neuheit des Stoffes als solchen; auf
die Wirkung des Stoffes und seine bisherige Verwendung
fiir einen bestimmten Zweck kommt es dabei nicht an;
eine Stofferfindung wird z. B. durch eine Beschreibung
des Stoffes in einer dffentlichen Druckschrift neu-
heitsschédlich vorweggenommen, mdégen dem Stoff dort
auch andere Wirkungen oder eine von der in der Anmel-
dung angegebenen Verwendungsart vdllig verschiedene
Verwendungsweise zugeschrieben sein. Was die Ermittlung
von 6ffentlichen Druckschriften angeht, die fiir die Be-
urteilung der Patentfdhigkeit der angemeldeten Erfin-
dung in Betracht zu ziehen sind (Recherche nach § 28 a
PatG), so gilt hinsichtlich der fiir die Frage der Neu-
heit der Stofferfindung in Betracht zu ziehenden “ffent-
lichen Druckschriften das Obengesagte; deren Ermittlung
wird bei einem Fehlen oder bei einem Wechsel der Anga-
ben zum technischen oder therapeutischen Effekt nicht
beeinfluBt.

Anders ist es bei der Ermittlung von 6ffentlichen
Druckschriften, die fiir die Beurteilung des technischen
Fortschritts und der Erfindungshbhe in Betracht zu ziehen
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sind. Wie der erkennende Senat in seinem Beschlu8 vom
24. Februar 1970 - X 2B 3/69 - Anthradipyrazol -

(BGHZ 53, 283, 291) ausgefiihrt hat, kann der techni-
sche Fortschritt einer chemischen Stofferfindung unter
anderem in der iiberlegenen Wirkung des neuen Stoffes
gesehen werden, wobei der Fortschrittsvergleich nicht
nur mit konstitutionell, sondern auch mit wirkungs-
médBig vergleichbaren Stoffen aus dem Stande der Tech-
nik durchzufiihren ist. An diesen Ausfiihrungen h&dlt der
Senat trotz der Kritik von Schmied-Kowarzik (Mitt. 1971,
61, 70 und 1971, 81, 85) fest, der beim Vorbekanntsein
von konstitutionell vergleichbaren und von nur wirkungs-
mdBig vergleichbaren Stoffen den Fortschrittsvergleich
hinsichtlich der Uberlegenheit des angemeldeten Stoffes
auf die konstitutionell und gleichzeitig wirkungsmédBig
vergleichbaren Stoffe, d. h. auf die ndchstliegenden
vorbekannten technischen Lehren beschrdnkt wissen will.
Bei der Priifung des technischen Fortschritts wird die
Ermittlung von 6ffentlichen Druckschriften iber wir-
kungsmédig vergleichbare Stoffe allerdings erschwert,
wenn in der urspriinglichen Anmeldung Angaben iiber den
technischen oder therapeutischen Effekt der beanspruch-
ten Stoffe fehlen und diese vor der Durchfiihrung der
Recherche nach § 28 a PatG nicht nachgeholt worden sind.
Da der Fachmann jedoch in vielen Fdllen aus Struktur-
elementen der beanspruchten Stoffe Hinweise auf das An-
wendungsgebiet der betreffenden Stoffe erhdlt und sich
in den Fdllen Vergleichsversuche mit wirkungsemiBig
vergleichbaren Stoffen eriibrigen, in denen schon die
Bereitstellung eines weiteren Mittels fiir ein bereits
bestehendes Bediirfnis oder die Bereitstellung eines
Mittels fiir ein neu aufgezeigtes Bediirfnis den techni-




gschen Fortschritt der Epfindung begriindet (BGHZ 53,
28%, 287, 288 - Anthradipyrazol), rechtfertigt es
diese Erschwernis nicht, die Angabe des technischen
oder therapeutischen Effekts bei einer chemischen
Stofferfindung bereits in den urspriinglichen Anmel-
dungsunterlagen zu verlangen und einen Wechsel derar-
tiger Angaben im Laufe des Erteilungsverfahrens auszu-
schlieBen.

Zur Prifung der Eprfindung auf technischen Fort-
schritt und Erfindungshdhe nach § 28 b PatG konnen
ohnehin entsprechende Angaben hierzu vom Anmelder ver-
langt werden. Wenn diese Angaben somit nicht notwendig
in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen gemacht zu
werden brauchen, so sind derartige Angaben in den ur-
spriinglichen Anmeldungsunterlagen jedoch nicht ohne
jeden Nutzen fiir den Anmelder. Erweist sich ndmlich im
Laufe des Erteilungsverfahrens, daf die beanspruchte
Stofferfindung bereits neuheitsschddlich vorweggenom-
men ist, so kann der Anmelder den Gegenstand der Anmel-
dung unter Wahrung der Prioritdt des Anmeldetages auf
eine Verwendung des bekannten Stoffes beschrinken, wenn
er mit dem technischen oder therapeutischen Effekt eine
nicht naheliegende und daher erfinderische Verwendungs-
weise fiir den bekannten Stoff aufgezeigt hat. Diese
Moglichkeit besteht nicht, wenn der Anmelder die Anga-
ben zum technischen oder therapeutischen Effekt in den
urspriinglichen Anmeldungsunterlagen unterldft.

D. Der angefochtene BeschluB ist demnach aufzuheben.
Der Beschwerdesenat hat seiner weiteren Priifung des Ge-
genstandes der Ausscheidungsanmeldung den oben um-
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schriebenen Gegenstand der angemeldeten Erfindung zu-
grundezulegen. Er hat diesen auf Neuheit, Fortschritt

und Erfindungshdhe zu priifen.

Spreng Triistedt Ballhaus

Bruchhausen Ochmann
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