Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

ZP0 § 551 Nr. 1
Appetitziig 1 e r II

Zur Ruge, das erkemnnende Gericht sei wegen Mitwirkung
»eines Hilfsrichters nicht vorschrlftsmaﬁlg besetzt gewesen.

Pate §§ 6, 47

Zur Verletzung e¢ines ein chemisches Analogieverfahren be-
treffenden Patents durch ein glatt #Hquivalentes Verfahren,
insbesondere wenn die Angaben iiber die besonderen techni-
schen therapeutischen oder sonstwio .wertvollen Eigenschaf-
ten der nach dem Klagepatent erhiltlichen Verfahrenspro-
dukte erst nachtrédglich dem Patentamt gegenuber gemacht

vorden sind.

BGH Urt. v, 29. Januar 1970 ~ x ZR 20/68 - 01G Frankfurt
: A LG Prankfurt
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wegen Patentverletzung
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesge-
richtshofs hat auf die miindliche Verhandlung'vom
20, Januar 1970 unter Mitwirkung des Senatsprisi-
denten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Ldscher,
ClaBen, Triistedt und Dr. Bruchhausen
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Das mit Wirkung vom 2., Julil 1952 erteilte
zur Hers‘tellung von als Heilmittel geeignetem
2-Phenyl-3-methylmorpholin oder dessen Salzen"
Die dem Patent zugrunde liegende Anmeldung
BE@ @ 1Vd / @p ist eine Ausscheidungsan-
meldung aus der am 4. Juli 1952 eingereichten,
"Verfahren zur Herstellung von substituierten
Morpholinen" betreffenden Staxriﬁxanmeldung} o
BEMWEB IVL /@B p der Klagerin gewesen, Die ur-
sprilngliche Anmeldung B WM var durch 6 ausge—
arbeltete Beispiele belegt; hms.u:htllch der E:Lgen-
schaften der erfindungsgemds hergeste.Ll‘ben Morpho—
line var in der urspriinglichen Beschreibung ledig-
lich gesagt, sie seien "wertvolle Pharmazeutika
bzw. Z\lluCthpI‘OdUKtC‘ fiir die Herstellung von Phar-
mazeutika', Wéhrend die unter Beschrdnkung auf das
Beispiel 6 (Herstellung von 2- (p-Oxyphenyl)—morpholln)
weiterverfolgte Stammanmeldung B - schlieﬁllch
zu dem durch die Entscheidung des 5° Beschwerde—
senats des Deutschen Patentamts vom 11, Marz 1959
(GRUR 1960, 29) erteilten Patent i) G fuhri:e,
verfolgte die Kldgerin mit der am 1. Oktober 1955
eingereichten Ausscheidungsanmeldung BED - das
Beispiel 1 (Herstellung von 2~Pheny1 3-methy1morpholin)
‘weiter. In der mit der Ausschea.dungsanmeldung einge~
- reichten Beschreibung wurde hinSlchtllCh der E1gen- g
schaften der nach dieser Erfindung hergestellten
Morpholme im wesentlichen dasselbe gesagt, was spé-
ter auf Seitc 2 Zeilen 17 bis 6‘7 der. Pa’centschrift ~
@ BB abgedruckt worden ist ("wertvoller Appetit-
ztigler", “"Antidepressivum" usw,). Auf die Ausschei=-
dungsanmeldung, die am 9. Februar 1956 bekannt ge-
macht vurde, ist dann schlieBlich gem#8 dem in der




e

Rechtsbeschwerdeinstanz ergangenen Beschlufi des er-
kennenden Senats Ta ZB 26/64 vom 3. Februar 1966

- "Appetltzugler" - (BGHZ 45, 102 = GRUR 1966, 312),
in dem das den Gegenstand der Anmeldung blldende
Verfahren in Uberelnstlmmqu mit den Vorlnstanzen
als ein sog. chemisches Analogieverfahren behandelt
worden ist, das Klagepatent i) @ erteilt worden.
Der einzige Patentanspruch dieses Patents lautet:

. "Yerfahren zur Herstellung von ‘als Heil-
mittel geeignetem 2-Pheny1-3~methylmorpho—
1lin der Formel

oder dessen Salzen9 dadurch gekennzezchnet,
daB man ein Dléthanolamln der Formel

“?H3;f;'

Cells CH(OH) . CH . NH ., CHy . cxzon

‘mit wiBrigen oder wﬁﬂrig—alkoholischen S#uren
- bis zur Beendigung des Korpholxnrlngschlusses
auf Was serbadtemperatur oder auf die 519&&—
temperatur der verwendeten wiSrigen oder

waBrig-alkoholischen Ssure erhitzt."
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Das mit Wirkung vom 26, Mirz 1953 erteilte
(Klage-)Patent S @EP betrifft ebenfalls cin
"Yerfahren zur Herstellung von substituierten
Morpholinen". Das Patent geht auf die am
25. Mdrz 1953 eingereichte, am 17. November 1955
bekannt gemachte Anmeldung B @D @ iVvb / @
zurlick und ist gem#B dem rechtskréftig gewordenen
BeschluB des 16. Senats des Bundespatentgerichts
- 16 W 457/61 -~ vom 24, Oktober 1963, in dem der
Beschwerdesenat das den Gegenstand dieser Anmeldung
bildende Verfahren in Ubereinstimmung mit der Prii-
fungsstoile des Deutschen Patentamts als ein sog.
chemisch eigenartiges Verfahren behandelt hat, er-
teilt worden. In der Beschreibung ist unter anderem
gesagt (Seite 2 Zeilen 49 -~ 52), die erfindungsge-
midf3 hergestellten Morpholine seien "wertvolle Pharma-
zeutika, d.h. Abmagerungsmittel und Antidepressiva
bzw, Zwischenprodukte fir die Herstellung von Pharma-
zeutika". Im Beispiel 2 (Seite 2 Zeilen 70 - 79) ist
unter Bezugnahme auf die Arbeitsweise des Beispicls 1
(Seite 2 Zeilen 56 - 68) die Herstollung von _
2-Phenyl-3-mathyimerpholin beschrieven. Die Pabent-
ansgpriiche dieses Patents lauten: ‘ ‘

- %9, Verfahren zur Herstellung von substituler-
ten Morpholinen der allgemeinen Formel

{\

Rh T
R3 -CH

(.:H-fw-a2 L

NH-
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worin R, einen Phenylrest, R , und Ry ein
Wasserstoffatom oder einen Phenyl- oder
Alkylrest und Rh ein Wasscrstoffatom oder
einen Phenylrest bedeuten, dadurch gekenn-
zeichnet, daB man substituierte Didthanolamine
der allgemeinen Formel

HOlH——-CH NH~—CH LHOH

“worin Ry bis R, die oben angegebene Bedeu-
tung besitzen, oder Salze dieser Didthanolamine
in konzentrierter Schwefelsiure eintrigt,
dic Umsctzung ohne zusdtzliche Erwirmung

" durchfiihrt und bei Verwendung der freien
Di#ithanolaminbase unter Kiihlung arbeitet.

2, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn—
zeichnet, daB man bei Verwendung c¢ines Sal-
zes des substituierten Difthanolamins
als Ausgangsstoff bei Zimmertemperatur
arbeitet", . '

DlO chemlsche Verblndung 2~Phenyl-3~methylmorpholln
ist unstreltlg erstmals von der Klagerln hergestellt
worden; sie war vor der Anmeldung der Patente der Kli-

- gerin nicht bekannto .

Die Klﬁgerln vertrelbt Selt dem T Apr11 1954 das

=rf1ndungsgema6 hergestellte 2—Phenyl~3—methylmorpho~‘
1in in Form scines salzsauren Balzes (Hydrachlorld

Chlorhydrat) als Appctltzﬁgler und Antldepre531vum

 tische Wirkung dés Mittels bei qer Behandlungrder
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Fettsucht wurde bereits 1954 in Fachzeitschriften
wiederholt berichtet, so unter anderem von Berneike
in “Medizinische Klinik" 49, Jahrgang (1954) Sei-
ten 478 bis 481, verdffentlicht am 26. Mdrz 1954,
~von Planz in "Klinische Wochenschrift" 1954 Sei-
ten 704 £, vertffentlicht am 1. August 1954, und
von Rostalski in "Die Medizinische" Nr. 33/34
(1954) Seiten 1110 bis 1112, veroffentllcht am

21, August 1954, :

| Dig_ggg;ggpg_gg_l stellt ebenfalls die Ver-
bindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin bzw. Salze die-

- ser Verbindung her und vertreibt sié'gewerblich als

Heilmittel oder als Zwischenprodukte fir Heilmittel.

Seit dem Sommer 1955 stell siec einen Appetitzugler

mit dem Handelsnamen "C-" her, der aus zwel

Abktmmlingen des Z-Phenyl-)~methylmorphollns be-

steht, n8mlich aus dem salzsauren Salz des 2-Phenyl~

3~ methylmorphol1n—4-N-éthanolphenylathyle831gséureesters

und dem 8- ~-Chlortheophyllinsalz des Z-Phenyl-B—methyl-

morpholins° Sie vertreibt diesc’ Verblndung sowie

weitere Préparate ("Cofiiiilly', "Ro_—Neu") und

Zwischenprodukte, die von dem von 1hr hergestell-

ten Wirkstoff Z-Phenyl~3~methylmorph011n ausgehen,

im In- und Ausland. SR

‘Mit ihrer im Dezember 1956 gegen die Beklagte zu 1,
erhobenen, im Mirz 1964 auf den Beklagten zu 2 er- ; '

- streckten Klage auf Unterlassung der Herstellung

 und des Vertriebs, auf Rechnungslegung und auf Fes£~
. stellung der Schadensersatszllcht macht{die Klagev;n
geltend, die Beklagte zu 1 benutze zu"Herstellung _
des 2-Phenyl- 3—methy1morphollns die durch die beiden
Klagepatente geschﬁtzten Verfahren,'slk hat smch zum’
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.Beweise diescr'Behauptung insbesondere auf die Be-
weisvermutung des § 47 Abs. 3 PatG bezogen.

Die Beklagten haben demgegeniiber behauptet,
sie bedienten sich zur Herstellung des 2-Phenyl-3-
methylmorpholins ganz anderer Verfahren als derje-
nigen der Klagepatente; z.B. werde das in ihrem
Priparat "C—" enthaltene 2-Pheny1-—3-—methyl-
morpholln-B-chlortheophyllln nach Verfahren herge—
stellt, die sich von denen der Klagepatente insbe-

sondere dadurch unterschleden9 daf} als Rlngochluﬁ~
mittel nicht Sduren bei verhéltnlsmaﬁig mllden Tem~
~ peraturcn vorwendet wiirden, sondern z;nkchlorld in
der Schmelze (220 Grad). ‘

Dic Klégerin hat dem entgegengehalten, dic Be-
klagten verletzten dic Klagepafente selbst dann,
‘wenn sie wirklich die von 1hnen angegebenen Verfah-
ren vervendeten; denn dleSO Verfahren seien den durch
die Klagepatente geschﬁtzten Verfahren glatt aquiva—'
lent. Hllfswelse hat die Klégerin folgenden allgeme;~
nen Erflndungsgedanken fir 51ch beansprucht° '

"Veruendung eines sauren Kondensatlons-
- mittels zum Ringschluﬂ (1nnere Verétherungs—
- reaktion mittels zweier OHéGruppen) am
e 1—Pheny1 1—oxy-2—aLhanolamlnopvopan“ f

- Die Beklagten haben sxch gegen dle Annahme ge~‘
uandt, die Ausgangsstoffe ihrer VErfahren und die '_
Verfahren sclbst scien denen der Klagepatente glatt
dgquivalent. Sie haben ferner dio Auffassung vertre—
ten, der Schutzumfang der Klagepatente mﬁsse zur Ver-
meidung grober Unbilligkeit auf den unmittelbaren
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Gegenstand der Erfindung beschrinkt werden, weil
diec Klégerin den patentbegrUndenden therapeuti—
schen Effckt des 2-Phenyl-3-methylmorpholins erst
offenbart habe, nachdem "CEENEEE' bereits als
Appetitziigler auf dem Markt gewesen sei. Der von
der Klégerin'beanSpruchfe allgemeine Erfindungsge-
danke sei zu welt gefaﬂt und nlcht schutzbar. er
enthalte hur cine Aufgabe, kelne Lehre zum techni~
schen Handeln.

Das Landgerlcht hat nach Beweiuerhebung durch
Elnholung von zwel schriftlichen Gutachten des }
Professors Dr., Rudolf I-I- in I_ {(vom 7. Sep~
tember 1965 und vom 8. Dezember 1966) der Klage'
stattgegebonoﬂ |

Dap Oberlandesgericht hat nach weiterer Beweis-

erhebung durch miindliche Anhorung des Professors

Dr. HEEEED in der Verhandlung vom 7. Dezember 1967
die Berufung der Beklagten im wesentlichen zuriick-
geV1eseno Unter Berucksxchtlgung der unterschied-
lichen Zeitpunkte des Ablaufs der beiden Klagepa~
tente, der unterschiedlichen Zeitpunkte der Bekannt-~
machung der ihnen zugrunde 1iegenﬁan'Anmeldungen”und'
der unterschiedlichen Zeltpunkte der die Verjdhrung
unterbrechenden Klagerhebungen gegen die Beklagte
zu 1 einerseits und den Beklagten zu 2 andererseits :
hat das Oberlandesgericht - unter Abweisung der Klage
im tibrigen - die Verurtellung der Beklagten insge—
samt wie folgt neu gefaﬁt - ’ % :

"TI. Die Beklagten werden verurteilt, es bei
Meidung von Geldstrafe in unbeschrénkter
Hohe und von Haftstrafe bis zu sechs
Monaten fiir jeden Fall der Zuulderhand—
lung zu unterlasseng
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1. in der Zeit bis zum Ablauf des 2. Juli 1970
diec Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin
durch Behandeln von 1-Phenyl-1-oxy-2-
oxydthylaminopropan (in Razemat- oder
linksdrehender Form) oder ecines Salzes
dieser Verbindung mit wdBrigen oder
wdfBrig-alkoholischen Sauren unter Erhitzen
auf Wasserbadtemperatur oder auf die Siede~
temperatur der verwendeten widBrigen oder
wdBrig-alkoholischen S#uren oder mit Zink-
chlorid in der Schmelzec herzustellen sowie:
das derart hergestellte Erzeugnis als sol-
ches oder in Form

a; seines salzsauren Salzes

b) seines 8-Chlortheophyllinsalzes oder

c) seines 8-Chlortheophyllinsalzes in
Mischung mit dem salzsauren Salz des
2-Phenyl-3-methylmorpholin-4-N-#thanol-
phenyléthylessigsiureesters

-gewerbsméﬁig in Verkehr zu bringen, feil-
‘zuhalten oder zu gebrauchen;

2. in der Zeit bis zum Ablauf des 26, Midrz 1971

- dic Verbindung 2-Phenyl-3-methylmorpholin
durch Behandeln von 1-Phenyl-1-oxy-2-oxydthyl-
aminopropan {in Razemat- oder linksdrehender
Form) oder eines Salzes dieser Verbindung
mit konzentrierter Schwefelsdure ohne zu-
sdtzliche Erviirmung herzustellen sowie das
derart hergestellte Erzeugnis als solches
oder in secinen in Ziffer II 1 a) bis c)
bezeichneten Formen gewerbsméBig in Verkehr
zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen.

III. Dic Beklagten werden verurteilt, der Klégerin
dariiber Rechnung zu legen, in welchem Umfang
sie die unter Ziffer II 1 bezeichneten Hand-
lungen seit dem 9., Februar 19%6 und die un-
ter Ziffer II 2 bezeichneten Handlungen seit
dem 17. November 1955 begangen haben, und
zwar unter Angabe der Lieferungen, Liefer-
preise, Lieferzeiten und der Abnehmer sowie
des mit diesen Licferungen erzielten Gewinns.
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IV. Es wird festgestellt:
1. Die Beklagte zu 1 hat der Kldgerin allen
Schaden zu ersetzen, der ihr

a) durch die unter Ziffer II 1 bezeichne-
teg, seit dem 9. Februar 1956 begangenen
un

b) durch die unter Zlffer II 2 bezeich-
neten, seit dem 17° November 1955
begangenen :

Handlungen der Beklagten entstanden ist
und noch entstehen wird°

2. Der Beklagte zu 2 1st der Kldgerin wegen
der unter Ziffer II 1 und 2 genannten
- Handlungen, soweit diese seit dem 11. Mirz
1961 begangen sind, in gleicher Weise als
Gesanmtschuldner neben der Beklagten zu 1
schadonsorsatzpfllchtlg°

3. Der Beklagtc zu 2 hat der KlHgerin nach
den Vorschriften iiber die Herausgabe
einer ungerechtfertigten Bereicherung alles
herauszugeben, was er vom 17, November 1955
bis zum 10. Mirz 1961 einschlieBlich durch
dic genannten Handlungen auf Kosten der
Klégerln erlangt hat." -

Mit der Revision erstreben die Beklagten weiter-
hin die vG6llige Abweisung der Klage. Da sie im Termin
zur mindlichen Verhandlung vom 25. November 1969
nicht vertreten gewesen sind, ist ihre Revision
auf Antrag der Kliégerin durch vorlufig vollstreck-
bares V@rsaumnisurtell von diesem Tage zuruokgewie-
sen wordéen. Gegen das Versaumnisurteil haben die Be-
klagten frist- und formgerecht Einspruch eingelegt.
Bie beéntragen nunmehr, unter Aufhebung des Versium-
nisurteils und des Berufungsurteils die Klage in vollem
Unfang abzuwecisen, Die Kldgerin beantragt, das Ver—
sdumnisurteil aui‘rechtzuerhalten°
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Entscheidungsgriinde:

——— G o o . B T Yo e W e BN S s Sy

A,

Die von der Revision vorab erhobenen Riigen, der
erkennende 6, Zivilsenat des Berufungsgerichts sei
in mehrfacher Hinsicht "nicht vorschriftsméfiig be-
setzt" gewesen (§ 551 Nr. 1 ZPO), kbnnen Keinen Er-
folg haben, oo

I, Dic Revision sieht eine '"nicht vorschrifts-
miBige Besetzung" des Berufungsgerichts in erster Li-
nie darin, daB an der hier angefochtenen Entscheidung
unzuldssigerveisc ein dem 6. Zivilscenat zugeteilter
Hilfsrichter - der Amtsgerich‘borat FEED - mitge-
wirkt habe.

1. Zur Begrindung dieser Riige hat die Revision
im wesentlichen folgendes vorgetragen: Der Amtsge-
richtsrot FEEEEN sei dem 6. Zivilsenat bereits seit
September 1966 und dann weiter fiir das ganze Ge;
schidftsjahr 1967 als Beisitzer,zugewiesen.ybrden,'ohne
daB erkennbar gewesen sei, ob die Bestellung des Amts-
gerichtsrats FEEEE zum Hilfsrichter wegen eines durch
Haufung anfallender Sachen entstandenen Geschaftsan-
drangs oder wegen voriibergehender Verhinderung von
Planrichtern oder aus welchem Grunuesonst erfolgt seis’
Die Mitwirkung von Hllfsrlchtern "wegen Geschéftsan-
drangs! miisse auf Félle "eines vorubergehenden Be- -
. diirfnisses" nach zusatzlichen Rlchterkraften eng be-~
" grenzt werden., Der "Geschéftsandrang" im 6. Zivilse- 5
nat habe aber schon vor dem Jahre 1967 bastanden und .
habe iiber das Jahr 1967 hlnaus angedauert Der: Bedarf
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an einer weiteren Richterkraft in diesem Senat sei
durch das endgiiltige Ausscheiden des Oberlandes-
gerichtsrats Prof. Dr. L{Jl® 2us dem Scenat ein-
getreten; dieser Bedarf sei aber, weil die Rechts-
sachen des 6., Zivilsenats zum regelmifiigen Ge-
schdftsanfall des Oberlandesgerichts gehorten,
seiner Natur nach kein voriibergehender, sondern
cin dauernder gewesen und habe daher durch die
zligige Neubesetzung der freien Planstelle behoben
werden milssen,

n 2., Wie dor Bundesgerichtshof bereits in dem
Urteil IV ZR 236/57 vom 29. Januar 1958 (LM Nr, 16
zu § 554 ZPO) mit niherer Begriindung ausgesprochen
hat, kann die Riige, das Berufungsgericht sei "nicht
vorschriftsméfiig besetzt" gewesen, nicht mit Er-
folg lediglich auf dic Behauptung gestiitzt werden,
daB "ein Hilfsrichter bei der angefochtencn Ent-
scheidung mitgewirkt habe, der nicht zur Behebung
‘eines nur voriibergehenden, auf andere Weise nicht
zu befriedigenden Bedlirfnisses herangezogen sei',
Der Bundesgerichtshof hat zwar, wic der Revision
zuzugeben ist, in sténdiger Rechtsprechung den
Grundsatz herausgestellt, daB die Mitwirkung von
Hilfsrichtern fyegen Geschaftsandrangs" auf Fille
eines voritbergehenden Bedlirfnisses nach zusdtz-
lichen Richterkridften eng begrenzt und daf auch
der Begriff des "vorubergehenden Bediirfnisses"
selbst eng gefaBt werden milsse (so z.B, die von

der - Revision angefiihrten Entscheiﬁungen 111 2& 8&/55 f 7

vom 15. November 1956 - BGHZ 22, 142 - und T
CVIII ZR 35/60 vom 8. Februar 1961 = BGHZ 34, 260 . _
"vgl ferner unter anderem' II ZR 41/53 vom 16 Be~ﬁ ¢
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zember 1953 ~ BGHZ 12, 1 -~ mit Anm. Fischer bei
LM Nr. 3 zu § 117 GVG; II ZR 91/55 vom 12, Mirz 1956
- BGHZ 20, 209 - mit Anm. Johannsen bei LM Nr. 3 zu
§ 70 GVG; II ZR 166/54 vom 26. Mirz 1956 - BGHZ 20,
250 -; II ZR 169/55 vom 9. Juli 1956 - LM Nr. 6
zu § 70 GVG ~; I ZR 52/55 vom 12. Juli 1957 - LM Nr. 20
zu § 823 (Bf) BGB = GRUR 1958, 86 -; VIII ZR 219/63
vom 24. November 1965 - LM Nr. 44 zu § 551 Ziff, 1 ZPO -).
Bei der Priifung, ob diesem Grundsatz im Einzelfall
Geniige getan sei, hat der Bundesgerichtshof jedoch
in aller Regel maBgeblich darauf abgestellt, wieviel
 Hilfsrichter inspgesamt dem betreffenden Gericht (Ober-
1andcsgerlcht) "wegen Geschaftsandrang’" zugeteilt
waren; und er hat demzufolge, wennﬂelnem Gericht
insgesamt mehr Hilfsrichter "wegen Geschéftsandrangs"
zugeteilt vwaren als nach diesem Grundsatz zul#ssig,
dic Mitwirkung gigg§_j§ggg'"aus AnlaB des allgemei-
nen Geschéftsumfangs" zugewiesenen Hilfsrichters als
unzulass1g betrachtet mit der Folge, das der Spruch—
‘k¥rper (Senat), an dessen Entscheidung ein solcher
Hilfsrichter mitwirkte, als nicht vorschriftsmidBig
‘besetzt anzusehen war (vgl. vor allem BGHZ 22, 142
und 34, 260, aber auch schon BGHZ 20, 209 und Del-
brick in der Anm. zu BGHZ 20, 250 in IM Nr. 2 zu
§ 118 GVG, ferner I ZR 52/55 vom 12, Juli 1957 aal
und VIII ZR 219/63 vom 24, November 1965 aa0 sowie
die hier cingangs bei I 2 erwahnte Entscheldung
IV ZR 236/57 vom 29. Januar 1958 aa0). Umgekehrt
hat der Bundeggerlchtqhof indes dle mltw1rkung elnes
Hilfsrichters nlcht deshalb als unzu13551g angesehen,
- weil er vom Présidium bei der Geschiftsverteilung
ginem Scnat zugeteilt worden war, bei dem der die
Zuweisung eines Hilfsrichters durch die Justizver-
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waltung rechtfertigende Grund nicht vorlag (vgl.
wiederum die bereits mehrfach erwihnte Entschei-
dung IV ZR 236/57 vom 29. Januar 1958 aaQ); der
Bundesgerichtshof hat vieclmehr insoweit dem Pré-
sidium einen gewissen Ermessensspielraum zugebil-
ligt, welchem Spruchkdrper es die Planrichter
und welchem'es die Hilfsrichter zuweisen wolle
(vgl. G8St 3/59 vom 2. Mai 1960 - BGHSt 14, 321,
328 -3 vgl. auch VIII ZR 2&6/56 vom 14, Mai 195?
- LM Nr. 3 zu § 373 ZP0O), |

3. Auf die von der RevisiOn;in den Vorder-
grund geriickte Behauptung, daB‘gefade bei dem
6. Zivilsenat des Berufungsgerichts, dem das Pri-
sidium den Amtsgerichtsrat Feiber als Beisitzer
zugewiesen hat, infolge des Ausscheidens des Ober-
dandesgerichtsrates Prof. Dr. 1 ein nicht
nur voriibergehender, sondern ein dauernder Bedarf
an einer ihn ersetzenden weiteren Richterkraft
entstanden gewesen sci, konnte es daher nicht ent-
'scheidend ankommen. Die mit dieser Behauptung be-
grindete Besetzungsruge mufite vielmehr ohne Erfolg
bleiben.,

II. Die Revision riigt ferncr, der erkennende
6. Zivilsenat deés Berufungsgerichts sei auch des-
halb "nichtiVOTSChriftsmﬁﬁig-besstzt gewesen" ;"
weil er im Zeitpunkt der letzten miindlichen Ver-

 handlung in der vorliegenden Sache mit einem Vor-

sitzenden (dem Senatsprasmenten KGE®) und vier

" ‘Beisitzern (den Oberlandesgerlchtsraten Mallll

, O— und KUl sowie dem Amtsgerich‘tsrat F-)
besetzt, also “uberbesetzt“ gewesen seis.




- 16 -
Auch diese Riige kann keinen Erfolg haben,

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfGE 17, 294 = NJW 1964, 1020 Nr. 2;
BVerfGE 18, 65 = NJW 1964, 1667 Nr. 2; BVerfGE 18,
344 = NJW 1965, 1219 Nr., 1), der sich die Senate
des Bundesgerichtshofs angeschlossen haben (vgl.

z,B. IV. Zivilsenat vom 23. April 1965 = LM Nr. 11

zu Art. 101 GG; V. Zivilsenat vom 25, Juni 1965

= IM Nr. 12 zu Art. 101 GG; III. Zivilsenat vom

12, Juli 1965 = IM Nr, 13 zu Art. 101 GG; II. Zivil-
senat vom 25, April 1966 = LM Nr. 46 zu § 551 Ziff. 1 ZPO),
ist ein Gericht (Spruchkdrper) namentlich dann nicht
vorschriftsméfig besetzt, wenn die Zahl der ordent-
lichen Mitglieder es gestattet, daB zwei personell
voneinander verschiedene Sitzgruppen Recht sprechen;

ein Zivilsenat eines Oberlandesgerichts darf also

nicht mit sechs (oder mehr) Richtern besetzt sein.

Bleibt dagegen die Zahl der Mitglieder eines Zivil-
senats hinter dieser Zahl zuriick, sind dem Zivilsenat
aber durch den Geschdftsverteilungsplan ein oder auch
zwei Mitglieder uiber die gesetzlich vorgeschriebene

Zahl von drei Richtern hinaus zugeteilt, so ist eine
solche "{Uberbesetzung" grundsétzlich mit,Art§ 101

Abs, 1 Satz 2 GG vereinbar, wenn sie im Interesse

der Gewidhrleistung einer geordneten Rechtsprechung
unvermeidbar ist (BVerfGE 18, 344 = NJW 1965, 1219 Nr. 1).

So liegen die Dinge im vorliegenden Fall, da
der 6. Zivilsenat des Berufungsgefichts mit einem
Vorsitzenden und - nur - vier Beisitzern besetzt war,
Zu Unrecht meint dic Revision, das Priasidium habe
nicht gepriift, ob die Besetzung des 6. Zivilsenats
mit mehr als der Mindestzahl von drei Richtern "un-~
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vermeidbar" gewesen sci. Der Oberlandesgerichts-
préidsident hat in seiner Stellungnahme vom 10, Juli 1969
ausdrilicklich bestétigt, daB das Pr8sidium des Ober-
landesgerichts jeweils die Notwvendigkeit eines
vierten BéiSitzers im 6, Zivilsenat zur Bew#dlti-
gung des Geschdéftsanfalls dieses Senats fir gegeben
gehalten habe. Zudem hat die Revision selbst ihre
oben bei A I erdrterte andere Besetzﬁngsrﬁge Jja-
gerade damit begriindet, daB durch das Ausscheiden
des Oberlandesgerichtsrats Prof. Dr. 1§ aus
dem 6. Zivilsenat ein seiner Natur nach dauernder
Bedarf an ciner weiteren Richterkaft entstanden sei,
der deshalb nicht durch die Zuteilung eines Hilfs-
‘richters hdtte behoben werden diirfen.

B,

Auch in der Sache selbst kann die Revision kei-
nen Erfolg haben.

I. Das Berufungsgericht bezeichnet es als die
Aufgabe des (ein chemisches Analogieverfahren be-
treffenden) Klagepatents (i) W, das neue, noch
nicht hergestellte 2-Phenyl- 3-methy1morpholln {mit
‘der im Patentanspruch angegebenen Fo;mel) mit wert-
vollen pharmakologischen Eigenschaften, insbesondere
zur Behandlung der Fettsucht, als Appetitziigler
und Antidepressivum herzustellen, - und als die
Aufgabe des (ein chemisch elgenartxges Verfahrsn
betreffenden) Klagepatents D@D, subsmtuierte .
Morpholine der im Patentanspruch 11 angegebenen all~
gemeinen Formel unter besonders mllden_Bedlngungen
. und ohne stdrende Nebenwirkuﬁgén.béi‘der RingschluB-
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bildung herzustellen. Als LOsung der Aufgaben gibt
das Berufungsgericht im wesentlichen das wieder,

was in den Patentanspriichen bzw. in den zugehdrigen
allgemeinen Teilen der Beschreibungen dariiber ge-

sagt ist: Patentschrift W) @ Scite 2 Zeilen 7

bis 16; Patentschrift (WP Seite 2 Zeilen 15 bis 48,

Gegen die Ausfuhrungen des Berufungsgemchts iiber
die "Losungen" der Aufgaben konnen Bedenken schon
deshalb nicht erhoben \terden, weil sie sich im we-
sentlichen mit den insoweit keiner weiteren Erdrterung
bediirftigen Ausfilhrungen der beiden Klagepatentschrif-'
ten selbst decken. Auch gegen die Fornulierung der
"Aufgabe" des Klagepatents @8 @ durch das Beru-
fungsgericht sind Bedenken jedenfalls insoweit nicht
zu erheben, als diesc Formulierung dem entspricht,
was aus der Patentschrift (Seite 1 Zeilen 7 bis 14)
als Aufgabe des Patents zu entnehmen ist.

Bedenken bestehen indes, wie der Revision zuzu-
geben ist, gegen die vom Berufungsgericht vorgenom-
mene Formulierung der "Aufgabe" des Klagepatents
@D @®. Vic dor erkennende Senat bereits in dem das
jetzige Klagepatent @ @B botrefienden ‘Rechtsbe~
schwerdebeschlu8 Ia ZB 26/64 vom 3. Februar 1966 un~
ter II 3 ausgefithrt hat (BGHZ 45, 102, 107), gehort
bei einem chemischen Analogieverfahren dic Angabe,
welche technisch, therapeutisch oder sonstwie wert-.
vollen Eigenschaften die nach dem erfmdungsgeméﬂen -
Verfahx’en erhdltlichen Produk’ce haben, :mcht mehr
. zum Inhalt der nach § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG bei der
Anmeldung zu offenbarenden Lehre und damit 1nsbeson—-' _
dere auch nicht zum Bereich dessen, was mit einer & .
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"fertigen" Erfindung von der ihr zugrunde iiegen—
den "Aufgabe" offenbart werden muf3, Als die " Ay f-
gabe" des Klagepatents () @ kann daher nicht die
Herstellung cines Morpholins:(oder gar diec Her-
stellung des im Patentahspruch bezeichneten Mor-
pholins) "mit wertvollen pharmakologischen Eigen-
schaften, insbesondere zur Behandlung'der Fett-
sucht, als Appetltngler ‘und Antldepress1vum"
bezeichnet werden, zumal die zuletzt genannten
spezicllen thcrapeutlschen Eigenschaften, wie die
Revision zutréffend bemerkt, erst nachtrégiich

dem Patentamt mitgeteilt worden sind. Die dem Kla~
gepatent 9 @D zugrundeliegende "Aufgabe" kann
vielmehr, wie auch durch die - im wesentlichen be-
reits in der ursprunglichen Anmeldung enthaltene -
Beschreibungseinleitung (Seite 1 Zeilen 1 bis 4)
bestédtigt wird, nur darin gesehen werden: nach dem
schon im &lteren Patent ) @ angewendeten Ver-
fahren andere substituierte Morpholine aus ent-
sprechend anders substituierten DiXthanolaminen
herzustellen. Die danach erforderliche Richtigstel~
lung der Ausfdhrungen des Berufungsgerichts {iber
die "Aufgabe" des Klagepatents SNSEEE vermag indes
der Revision, wie noch 2u zeLgen sexn wird; 1m Er—
rebnls nichts zu n{itzeno ' '

' II. Das Berufﬁngsgericht'ist in Ubereinstim-
mung mit dem Landgericht zu dem Ergebnis gelangt,
dafB3 dle Beklagten von den beiden Klagepatenten Ge~
brauch machenovEs begrbndeu dxas im elnzelnen w;e
folgt: . TRE e B
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1. Das gemiaf dem‘Klagantrag I 1 unter II 1
der Urteilsformel als crste Alternative beschrie-
bene und damit den Beklagten verbotene Verfah-
ren entspreche sowohl hinsichtlich der "Ausgangs-
stoffe" (1-Phenyl-1-oxy-2-oxyathylaminopropan - sel
e¢s in linksdrehender, sei es in razemischer Form -
oder ecines Salzes dieser Verbindung) als auch in
den "Verfahrensschritten" (Behandlung der Ausgangs-
stoffe mit wdBrigen oder wiBrig-alkoholischen S¥uren
unter Erhitzen auf Wasserbadtemperatur oder auf diec
S8iedetemperatur der verwendeten wiBrigen oder wiBrig-
alkoholischen Sduren) dem Wortlaut des Patentan-
spruchs des Klagepatent.; M E®. Do die Beklagten
unstreitig das "Endprodukt" 2-Phenyl-3-methylmorpholin
herstellen, hatten sic gem#B § 47 Abs. 3 PatG bewei~
sen miissen, daf sie dazu nicht das im Klagantrag
bezeichnete Verfahren des Klagepatents ) @l be-
nutzen; sic hdtten jedoch Beweis dafﬁr nicht ange-
treten. i '

2. Entsprechendes gelte fiir den in IIf2fdér:Ura |
toilsformel iibernommenen Klagantrago'Das dort be~
schrlebenc und demit den Beklagten ebenfalls verbo-
tene Verfahren stimme sowohl hinsichtlich der Aus-
gangsstoffe (1-Phenyl~1-oxy-2-oxy#thylaminopropan e
in Razemat - oder linksdrehender Form) als auch hin-
Slchtllch der Verwendung von konzentrlerter Schwe-
ielsaure mit dem Patentanspruch 1 des Klagepatents .
- o tiberein. Wenngleich das Klagepatent ElB -
seinem Wortlaut nach nur die Herstellung der. Morpho~'v
lln-Baso betreffe, so stelle doch auch’ das geuerb—
- liche Inverkehrbrlngen, Fellhalten und Gebrauchen
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der hieraus hergestellten Salze eine Patentver-
letzung dar; diese Salze gehdrten zu den "unmit-
telbaren Erzeugnissen des Verfahrens" im Sinne

von § 6 Satz 2 PatG, und die Grundlage fir die
besondere therapeutische Wirkung des 2-Phenyl-3-
methylmorpholins liege in der Struktur der Base,
nicht in den zusHtzlichen Komponenten der Salze.
Auch hinsichtlich des Patents i) @ gelte § 47
Abs. 3 PatG; denn aufgrund des unstreitigen Sach~
verhalts sei davon auszugehen, daB auch die durch
das Patent @) 8EP geschitzte Erfindung, Jjeden-
falls soweit es sich um 2—Phenyl-3-méthy1morphOJ.in |
handele, ¢in "Verfahren zur Herstellung eines neuen i
Stoffes" zum Gegenstanci habe.

%, In dem Schutzbercich des Klagepatents (i &P
ligen aber auch dic von den Beklagten als ihr Ver-
fahren in Anspruch genommenen Abldufe gem#df der
zweiten Alternatlve von II 1 der Urtellsformel denn
dic dort als Reaktlonsmlttel genannte Zinkchlorid-

- ‘schmelze sei den: im Anspruch des Klagepatents
@D W genannten RingschluBmitteln patentrecht-
lich glatt dquivalent. Im einzelnen hat das Beru—
fungsgericht dazu folgendes ausgefuhrt°

a) Der SChutZumi‘ang"des Klagepatentsi- o
umfasse auch dic glatten Aquivalente. Patente fiir |
chemische Analogieverfahren besdBen keinen gering’efren
Schutzumfang als andere Patente. Durch den Stand =~
der Technik vorveggenommen sei die ‘Er_f.induxig des |
Klagepatents [0 S schon deshalb nicht, weil ihr
cine andere Aufgabe zugrunde liege als den vorbe-
kannten Vorfahren. Ebensowenig sei durch Verzicht
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oder Beschrénkung im Ertcilungsverfahren cine Be-
grenzung des Patents ) WD auf bestimmte Ring-
schlufimittel crfolgt. Entgegen der Auffassung der
Beklagten gebiete auch nicht die Billigkeit cine
Einschrénkung des Schutzumfangs des Klagepatents

B W@; dic Xligerin mdge zwar den patentbegriin-
denden Effekt im Erteilungsverfahren erst offenbart
haben, nachdem das "CEENES" der Beklagten schon als
Appetitziigler im Handel gewesen sei;‘die Klédgerin
sei jedoch ihrerseits mit dem erfindungsgem#8 her-
gestellten "FEEEENER' schon im Mirz 1954 auf dem
Markt gewresen, also ein ganzes. Jahro bevor die Be-
klagte zu 1 ihr CUNIEEE herausbrachte' und die thera-
peutischen Eigeonschaften des PEllMR scien bereits
im Jahre 1954 in von der KlHgerin ve‘ranlaﬁten Be~
richten, Prospckten und anderen Drucksachen 8ffent-
lich beschricben worden. Entgegen der Auffassung

der Beklagten sei schlieBlich auch nicht der Alters-
rang des Patents (I} @@ anders, ndmlich auf den
Zeltpunkt der Offenbarung des pa’centbegriindenden
Effekts im Erteilungsverfahren, festzusetzen; Jjeden~
falls fir den vorliegenden Verletzungsprozefl sei die
Frage, zu welchem Zeitpunkt die Kl#gerin den thera-
peutischen Effekt im Anmeldeverfahren mz.tgeteilt ha~
‘be, rechtlich ohne Bedeutungo :

b) Die Ausgangsstoffe fiir das von --dén-Beklagten
behauptete Verfahren seien dieselben Ausgangsstoffe
w‘Le die fiir das Verfahren nabh ctém‘Klag‘epat'ent --o

chlom.d.)chmelze se.j. der im Kla_gepatent - - vor- -
geschlagenen Anwendung wiBriger oder wHBrig-alkoho-
lischer S"uren als Eingschluﬁmitt-el, wie die Beklag'be

W S B oo v e S
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der Auffassung der Beklagten sei aber auch glatte

S, - B - " o p—

der Bewe¢isaufnahme stehe zur Uberzeugung des Senats
fest, daB der Durchschnittsfachmann aufgrund sei-
nes Fachwissens am Prioritdtstag des Klagepatents
@D W die prinzipielle Ersetzbarkeit der im Kla-
" gepatent verwvendeten SHuren durch Zinkchlorid in
der Schmelze ohne weiteres habe.orkennen. kénnen.

III. Die Revision wendet sich gegen die vor-
stehend bei II 1 und 2 mitgetellten Ausfuhrungen
des Berufungsgerichts liber die identische Verletzung
der beiden Klagepatente und gegen die dazu gehorlge
Verurteilung der Beklagten im Tenor des Berufungs-
urteils nur insofern, als sie beanstandet, daf den
Beklagten untersagt worden sei, auch die unter II 1 a
und b der Urteilsformel genannten Salze der Verbin-
dung 2-Fhenyl-3-methylmorpholin -und das unter II 1 ¢
der Urteilsformel genannte Gemisch in Verkehr zu
bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen, und daB
das Berufungsgericht die Verurteilung der Beklagten
bis auf den Zeitpunkt des gesetzlichen Ablaufs der
Klagepatente erstreckt habe, ohne dabei zu beachten,
daf3 der Patentschutz aus anderen Griinden auch schon
frilher enden konne., Mit besonderem Nachdruck dagegen
wendet sich die Revision, und zwar sowohl mit ver-
fahrensrechtlichen als auch mit sachlich-rechtlichen
Riigen, vor allem gegen die oben~béi-II 3 b mitgeteil~
ten Ausfiihrungen des Berufungsgerichfs iber die glat-—
te Aquivalenz von Zinkchloridschmelze mit den im
Klagepatent () @ genannten SHuren; und sie stelli.
ebenso nachdriicklich die oben bei I1'3 a m;tgeﬁeil—
ten Ausfithrungen des Berufungsgerichts {iber den ;
Schutzumfang und den Altersrang des Klagepatents
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@D @ zur Nachpriifung des Revisionsgerichts.,

1. Wie die Kligerin in ihrer schriftlichen Re-
visionserwiderung zutreffend bemerkt hat, beziehen
sich demnach die der Sache‘naCh,gewichtigeren.Rﬁgen
der Revision nur auf die zweite Alternative in der
Verurteilung der Beklagten, n#mlich auf die Verwen-
dung von Zinkchlorid in der Schmelze als Rlngschluﬁ-
mittel, die vom Berufungsgericht als glatt aqulvalent
mit der Verwendung der im Anspruch des Klagepatents
@0 W genannten Ringschlufmittel betrachtet worden
ist, wahrend die Verurteilung der Beklagten wegen
identischer Verletzung der beiden hlagepatente (Urteils-
formel II 1 erste Alternative - Behandlung der Aus-
gangsprodukte mit wiBrigen oder wiBrig-alkoholischen
Sauren usv. gemif Patent (P D -?» Urteilsformel Ir 2

chwefclsaure ohne zusatzllche Erwarmung gemaﬁ Pa-
tent (D @ -) von der Revision nur in zwei Neben-
punkten (Verurteilung auch wegen der Salze und des
Gemischs, Verurteilung bis zum gesetzllchen.Ablauf

der Klagepatente) angegriffen wird. '

Daraus folgt Jedoch entgegen der Me;nung der
Kldgerin nicht, dafB die in bezug. auf Jene zweite
Alternative erhobenen Rev;5¢onsrugen nlcht einmal
schliissig wiren., Die KlHgerin verkennt dabOl die
Bedeutung des Umstands, dag die Verurteilung der
Beklagten ausdriicklich auch wegen Jener zweiten Al-
ternative erfolgt ist, und zwar auf einen von der
Kldgerin selbst ausdriicklich gestellten Antrag, den
sie in ErW1derung auf die "Erklarung" der Beklagten
vom 5. Februar 1964, wie sie 1hr Z—Phenyl 3-methyl- -
morpholin herstellten, erstmals im Schriftsatz vom
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17. August 1964 angekiindigt hatte. Die Kligerin
hétte diesen Antrag an sich nicht zu stellen
brauchen, weil sie nach den rechtlich nicht zu
beanstandenden Darlegungen des Berufungsgerichts

die Vermutung des § 47 Abs. 3 PatG fur sich in
Anspruch nchmen, sich also auf den Standpunkt

stellen konnte, daB das von den Beklagten herge-
stellte 2-Phenyl-3-methylmorpholin "bis zum Be-
weis des Gegenteils" als nach den ihr patentici-

ten Verfahren - sei ¢s nach dem Klagepatent () @B,
sei es nach dem Klagepatent (-8 - hergestellt
gilt, und weil dic Beklagten cinen solchen "Beweis
des Gegenteils" (daB sie ihr 2-Phenyl-3-methyl- |
morpholin nicht nach den der Kligerin patentiérten
Verfahren, sondern nach einem anderen Verfahren,
ndmlich nach jener erstmals in der "Erklirung' vom'

5. Februar 1964 bezeichneten Alternétive5 d.h, un~
tor Verwendung von Zinkchlorid in der Schmelze als
RingschluBmittel, herstellen) nach der ausdriick-
lichen Feststellung des Berufungsgerichts nicht an-
getreten haben. Die Kldgerin hat Jjedoch, wie sie

in dem eben erwdéhnten Schriftsatz vom 17. August 1964
selbst dargelegt hat, einen solchen Beweis des Ge-
genteils gar nicht erst abwarten, ihn vielmehr von
vornherein dadurch unbehelflich machen wollen, daB |
sie die von den Beklagten als Yihr Verfahren" in
Anspruch genommene Verwendung von Zlnkchlorld in

der Schmelze als eince weitere selbstandlge, zur
Verwendung der im Klagepatent Gl - genannten ng—-
 schlufimittel glatt équlvalente Verletzungsfaﬂm aug-
driicklich in den auf das Patent - E gestﬂtzten
Klagantrag aufgenommen hat. Wenn dann entsprechend
diesem Klagantrag das Berufungsgericht die Beklagten
ausdriicklich auch wegen dieser weiteren selbsténdigen
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Verletzungsform verurteilt hat, so kann den Riigen
der Revision, soweit sie sich ausschlieBlich mit
dieser Verletzungsform befassen, die Schliissigkeit
nicht schon deshalb abgesprochen werden, weil sie
nicht zugleich auch dic im ibrigen fortgeltende Be-
weisvermutung des § 47 Abs. 3 PatG ausridumen,

Richtig ist allerdings, dafB dann, wenn die
Alternative "Verwendung von Zinkchlorid in der Schmel-
ze als RingschluBmittel" in der auf das Klagepatent
B8R 8 gostiitzten Verurteilung gemdf II 1 (i.V.m,

IIZ und IV 1 a, 2, '3) der Urteilsformel des Beru-
fungsgerichts gar nicht enthalten wire, die Kldgerin
sich wieder cinfach auf die Beweisvermutung des § 47
Abs. 3 PatG berufen und das von den Beklagten herge~
stellte 2-Phenyl-3-methylmorpholin als unter Verlet-
zung des Klagepatents (il Wl hergestellt beanstan-
den konnte, bis die Beklagten bewiesen haben, daf8
sie ihr 2-Phenyl-3-methylmorpholin nach einem anderen,
nicht unter dieses Klagepatent fallenden Verfahren
herstellen. Da die von den Beklagten als "ihr" Ver-
fahren bezeichnete Alternative aber nun einmal in
ihre auf das Klagepatent (R W gestiitzte Verurtei-
lung aufgenommen ist, miissen sie sich mit ihrer Re-
vision auch gegen diese Verurteilung wenden konnen

Bei der auf das Klagepatent S0 WP gestitzten
Verurteilung der Beklagten gemdB II 2 (i.V.m. IIT
und IV 1 b, 2, 3) der Urteilsformel des Berufungs—
gerichts dagegen kann s;ch dle Kldgerin in der Tat
’_ohne weiteres auf die Bewexsvermutung des § 47 Abs. 3 PatG
berufen, obwohl (oder ‘richtiger: gerade weil) in die- '
‘ser Verurtellung gar kein anderes Herstellungsver- :
- fahren als das im Patent - ey beanspruchte Her~
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stellungsverfahren genannt ist. DaB es sich auch
bei dem gemdB dem Patent () @ hergestellten
2-Phenyl-3-methylmorpholin um einen '"neuen Stoff"
im Sinne des § 47 Abs. 3 PatG handelt, hat bereits
das Berufungsgericht zutreffend bemerkt; die Quali-
fikation als "neuer!" Stoff im Sinne dieser Vor-
schrift wird dem nach dem Patent () @l herge-
stellten 2-FPhenyl-3-methylmorpholin entgegen der
in der miindlichen Verhandlung geiuBerten Auffassung
der Revision nicht dadurch 'gendmmen, dafl der gleiche
8toff auch schon nach der frilher angemeldeten, aber
nicht vor der Anmeldung des Patents ) @M bekannt-
gemachten Lehre des anderen Klagepatents (il Wl
herzustellen ist. Auf die von der Revision in der
mtindlichen Verhandlung mitgeteilten Erwdgungen, aus
denen heraus dic Beklagten sich nicht bereits in-
den Vorinstanzen auch gegeniiber ihrer Verurteilung
aus dem Patent GJD S auf "ihr" Verfahren (Ver-
wendung von Zinkchlorid in der Schmelze als Ring-
schluBmittel) berufen haben, kommt es beim derzeig
tigen Stand des Prozesses nicht mehr an. '

2, Dic Riigen, mit denen sich die Revision ge-
gen die Feststellung des Berufungsgerichts wendet,
die Zinkchloridschmelze als Reaktionsmittel sei
den im Anspruch des Klagepatents -'- geriannt’e’h’
Ringschlufimittdn patentrechtlich glatt aquivalent,
konnen keinen Erfolg habeno SRR 38

. a) Vie. die I(lﬁgemn in 1hrer' Schriftlichen Res |
wvisionscrwiderung zutreffend bemerkt hat, handelt.
es sich bei der von der Revis :Lon angagmfi‘enen Fes T~
stellung des- Berumngsgemchts m wesentlz.chen um .
einc Feststellung tatsachlicher Art, die .in der Re—- :
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visionsinstanz nur darauf Uberpriift werden kann, ob
das Ecrufungsgericht den von ihm verwendeten Rechts-
begriff der glatten patentrechtlichen Aquivalenz
richtig erfaft, ob es den vorliegenden Sachverhalt da-
nach patentrechtlich richtig gewiirdigt und ob es sei-
ne tatséchlichen Feststellungen ohne Verstofl gegen
Verfahrensvorschriften getroffen hat (vgl. Benkard,
Patentgesetz 5. Aufl. § 47 Rdn. 85 und 87). Dieser

in der Revisionsinstanz allein'zu1§s$igen'ﬁberprﬁfung
h#élt das Berufungsurteil jedenfalls im Ergebnls trotz
der Angriffe der Revision stand.

b) Da dic Beklagten in der Berufungsinstanz nicht

mehr bestritten hatten, daB die Anwendung der Zink-
chloridschmelze der Anwendung wiBriger oder waﬁrig—
alkoholischer SHuren ols Ringschlufimittel "aqulva—
 lent" sei, hatte das Berufungsgericht nur noch zu
priifen, ob auch "glatte" (patentrechtliche) Aquiva-
lenz gegeben sei. Seine Ausfﬁhfungen'zum Begriff der
glatten patentrechtlichen Aquivalenz stchen cbenso |
‘wie die des Landgerichts mit der st§ndigén Recht-
sprechung des erkennenden Senats, wie sie in letzter
Zeit unter anderem in dem Urteil "Sklstlefelverschluﬁ"
vom 24, April 1969 (GRUR 1969, 5341 5/36 bei IT A)
bestatigt worden,ist,vim Einklan }rwgerichtllche
Sachversténdige, Professor Dr. H-, allerdings

- mag. zuar, wie sowohl. das Landgerlcht als auch das

vBerufungsgermcht bemerken, die wvon 1hm in Anlehnung
‘an den BeuelsbeschluB des Landgerlchts vom 28 0kto-,

“ber 1964 vervendeten Rechtshegrlffe der “technischen |

_'Aqulvalenz" ~der “glatten" und der "nicht glatten"
~“patentrechtlichen Aquivalenz" nicht allenthalben f'
zutreffend auselnander gehalten habsn, Dafdr aber9

i
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daf3 auch das Berufungsgericht, wie in der schrift-
lichen Revisionsbegriindung geriligt, hinsichtlich
der Anwvendung dieser Rechtsbegriffe den "Irrtlmern"
des Sachverstindigen erlegen und seinen "Fehlern"
gefolgt widre, besteht schon deshalb kein Anhalts-
punkt, weil das Berufungsgericht - ebenso wie be-
reits das Landgericht -~ solche etwaigen Irrtimer
des Sachverstdndigen ausdriicklich angesprochen

und richtiggestellt hat.

c) Bei ihren Riigen gégen diec vorwviegend. tat- .
siichlichen Ausfiihrungen des Berufungsgerichts, die.
mit den Worten begimnen, es stehe aufgrund der Be-
weisaufnahme zur Uberzeugung des Senats fest, daB.
der Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachwis-
sens am Priorititstage dic prinzipielle Ersetzbar-
keit der im Klagepatent Bl WM verwendeten SHuren
durch Zinkchlorid in der Schmelze ohne weiteres er-
kennen konntc (BU S. 31 Mitte bis S. 34 oben), be-
~achtet die Revision nicht 'geniigend, daB das Beru~
fungsgericht zuvor an anderer Stelle (BU S. 30 oben)
bemerkt hatte, bercits das Landgericht habe in Uber-
einstimmung mit den Feststollungen des gerichtlichen
Sachverstiéndigen das Vorliegen glatter patentrecht—
licher Aquivalenz im Ergebnis zutreffend dargelegt,
und daB daher zus#tzlich zu den eigenen Ausfﬁhrun—
gen des Berufungsgerichts auch ‘die vom Berufungs—

" gericht zitierten Ausfithrungen des. Landger;chts
- (LG-Urteil So 30 bis 32) heranzuzlehen sind.

In dieseniAquﬁhrungen istfdas Lan&gericht{y‘u
den Darlegungen des gerichtlichen Sachversténdigen
in seinem schriftlichen Gutachten vom 7. September 1965
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im einzelnen nachgegangen, wobei es diese Darlegun-
gen nicht lediglich kommentarlos wiedergegeben; sondern
sie unter die rechtlich zutreffenden Gesichtspunkte
eingeordnet und in rechtlich nicht zu beanstandender
Weise in bezug auf den vorliegenden technischen Sach-
verhalt gewlirdigt hat. So hat es insbesondere auf die

~ Seite 7 des Gutachtens vom 7. September 1965 verwie-

sen, wo der Sachverstédndige nach dep_wértlichen Wie-
dergabe einiger Stellen aus dem Lehfbuph der Organi-
schen Chemic von Klages, 1. Band, 1. Halfte (1952)
Scite 208 und Seite 180 den SchluB gezogen hatte,
daB damit dic Tatsache der “technischen Kquivalénz"

~von Sauren und komplexbildenden Metallchlofideng wie

z.B. Zinkchlorid, bei der Atherdarstellung in solcher
Klarheit formuliert sei, daf auf weitere Literatur-

belege verzichtet werden konne. Offensichtlich auf

den Begriff der "glatten patentrechtlichen Aquivalenz!
iiberlecitend, hat das Landgericht daran anschliefiend
ausgefiihrt, aus dieser Gutachterstelle folge zugleich,
daB es keiner "besonderen !‘J’bcerl':év’gt’ing"v-"oe'du:r'f‘l;_habe,9

um anstelle von Sduren Zinkchlorid fir den Ringschluﬁ
anzuvenden. Das Landgericht hat dann weiter darauf
vervicsen, daB der gerichtliche Sachverstindige die
dabei erforderlichen Uberlegungen und Versuche als zur
Routincarbeit des Chemikers gehbrig, d.h. als keiner
"besonderen' Uberlegungen bedﬁrftig,fbezeiChnet‘habe,
daB nach seinen Ausfiihrungen der Fachmann keine Hemmun-
gen zu iberwinden gehabt habe, bevor er sich zur An-
wendung von Zinkchlorid anstelle von SHuren entschloB,
und daB nach Meinung des Sachversténdigen "die Anven-
dung der Zinkchloridschmelze im vorliegenden Fall
durchaus nichts Neues oder auch nur Ungewdhnliches"
bedeutet habe.,
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Das Berufungsgericht hat diese Ausfithrungen
des Landgerichts nicht nur auf Seite 30 des Beru-
fungsurteils crwdhnt, sondern dariiber hinaus in
seinen eigenen Ausfithrungen auf Seiten 31 bis 34
 jedenfalls zum Teil inhaltlich wiederholt und
dort lediglich einige weitere eigene Erwvigungen
hinzugefiigt. ' -

“Alles in allem genommen, bicten“somit die Aus-
fiihrungen des‘Berufungsgerichtu in Verbindung mit |
den’ Ausfﬁhrungen deo Landgerlchts eine sch1ﬁ351ge
'v1510nagcricht dic Rlchtlgkeit der patentrecht~'
“lichen Wiirdigung des Berufungggerlchts uberpru—
fen kann. Die "technische Beweluwﬁrdigung“ im
cinzelnen ist Sache des Tatrichters (Benkard aa0
§ 47 Rdn. 87 S. 1531 unten). DaB dem Tatrichter
dabei ein in der Revisionsinstanz nachpriifbarer
"Rechtsfehler', insbesonderc ein "offenbarer
technischer Irrtumt (Benkard aa0 8. 1532) zum
Nachteil der Beklagten unterlaufen wire, kamn der
Revision nlcht zugegeben werden,

d) Das gilt 1nsbesondere auch vcn der Ruge
der Revision, das Berufungsgericht habe sich von
der offensichtlich unrichtigen Bemerkung des Sach-
verstindigen Prof. Dr. HEEED auf Seite 12 seines
Gutachtens vom 7. September 1965 beeinflussen las-
sen, wo dieser gesagt hatte: daIODooo der erfolg—' i
‘reichc "RingschluB" des 1-Phenyl-1 ~hydroxy-2-
dthanolaminopropan mit Schwefelsture “1iteratur—
bekannt" gewesen sei, habe man nicht zu befurchten
brauchen, daf das mildere Zinkchlorid die Reaktion
stdrker in die Richtung der Olefinbildung lenken
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konnte. Der Revision ist zwar zuzugeben, daB der
~yom Sachversténdigen bezeichnete "RingschluB" am
Prioritidtstag des Klagepatents @i} @B nicht "litera-
turbekannt", sondern daf8 er gerade der Gegenstand
dieser Patentanmeldung war. Die Kl#gerin hatte Je~
doch bereits auf Seiten 17/18 ihrer Berufungser—
widerung vom 23. Oktober 1967 darauf hlngeW1esen,

dafi der Sachverstandige sich mit dem Wort "litera-
turbekannt! lediglich im Ausdruck vergriffen habe,
und weder das Landgericht noch das Berufungsgerlcht
haben die beanstandete Bemerkung im Gutachten des
Sachverstindigen wortlich oder sinngemdB in ihre
Urteilsbegriindungen {ibernommen. Das Berufungsge-
richt hat dem Gutachten des Sachversténdigen vom

7. September 1965 viclmehr nur den durch andere
Literaturstellen belegten Satz entnommen, daB der
Durchschnittsfachmann am Prioritétstag der Klage-
patentc ohne weiteres habe. erkennen konnen, daB sich
die in den Klagepatenten genannten S&uren und Zink-
chlorid "bei Verétherungsreaktlonen" gleichulrkend
verhalten (BU Seite 32). DaB das der wahre Slnnge—
halt auch des schriftlichen Gutachtens des gericht-
llchen.Sachverstandlgen gewesen uar, hatte sich das
Berufungsgericht ubrlgens auch noch bei der mind~
lichen Anhtrung des Sachversténdlgen am 7o Dezember 1967
durch die in das Protokoll aufgenommenen.Worte besti-
tigen lassen, der Durchschnlttsfachmann im Jahre 1952 -
habe die "Funktionsgleichheit" von Zlnkchlorid und
wesserigen Sauren ohne welteres erkennen konnena

c) Mit'der Frage, aﬁf wglche Literaﬁurstelleﬁ
sich dabei der Sachverstindige und das Berufungsge-
richt gestiitzt haben, beschiftigt sich eine weitere
Riige der Revision, n#mlich ihre Verfahrensriige, das
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Berufungsgericht habe die Rechtsgarantie des recht-
lichen Gehdrs (Art. 103 Abs. 1 GG, hier in Ver-
bindung mit § 272 a ZP0) verletzt, weil es den
Beklagten nicht nachgelassen habe, zu dem Li-
teraturzitat des gerichtlichen Sachverstdndigen

im Termin vom 7. Dezember 1967 noch schrifts#tz-
lich Stellung zu nehmen. Der Sachversténdige hat-
te in der Verhandlung vom 7., Dezember 1967 - und
zvar,wie die Revision behauptet, erstmals - auf
eine Arbeit von Mc@EEEEE aus dem Jahre 1927 Bezug
genommen, und das Berufungsgericht hat sich dem
mit den Worten angeschlossen, die Gleichwirkung
(von S#uren und Zinkchlorid bei-Verdtherungsreak-
tionen) sei bereits einer im Jahre 1927 erschie~
nenen Arbeit Me@EEENER zu entnehmen (BU Seite 32).
Was dic Beklagten zu der Arbeit Mo aus dem
Jahre 1927 vorgetragen haben9wﬁrden, wenn ihnen eine
schriftsitzliche Stellungnahme nachgelassen worden
wire, hat die Revision auf Seiten 8/9 der schrift-
lichen Revisionsbegriindung dargestellt. Aus dieser
Darstellung ergibt sich Jjedoch, daB die Verfahrens-
riige der Revision schon deshalb keinen Erfolg ha-
ben kann, weil das Berufungsurteil auf dem geriigten
Verfahrensverstoff, selbst wenn er vorliegen soll-
te, aedenfalls nicht "beruhen" wilrde (§ 549

Abs. 1 ZPO), Nach der Darstellung in der Revisions-
begrindung wirden die Beklagten auf das theratura
zitat des Sachversténdigen vom 7. Dezember 1967

im wesentlichen entgegnet haben, daf Ms_ in .
seiner Arbeit von 1927 die wasserabspaltende Wirkung -
von Zinkchlorid "unter 01efinb11dung" (die bei @er
Ringschlufbildung gerade nicht stattfinden durfe)
beschrieben habe. Genau das aber hatte auch der
Sachversténdige selbst im. Termin vom 70 Dezember 1967
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zu der Arbeit von McENEEE® gesagt, - allerdings mit
dem von der Revision nicht beachteten Zusatz, daB
gleichwohl ("doch") der Fachmann aus den Angaben
McQENMEND dic Wirksamkeit des gleichen Katalysators
auch bei der Atherbildung habe erkennen miissen.
Nicht anders hat ersichtlich auch das Berufungsge-
richt die Bemerkungen des Sachverstﬁndigen'zu der
Arbeit Me@EEEENB verstanden, -venngleich es sie nur
verkiirzt wiedergogeben hat. Bei den Darlegungen des
Berufungsgerichts kommt aber noch hinzu, daBB es sich
auBBerdem auf das schon im schriftlichen Gutachten
des Sachversténdigen vom 7. September 1965 erwdhnte
Lehrbuch von Klages stittzt; soweit die Revision den
Aussagegohalt dieses Lehrbuches anders beurteilt
als das Berufungsgericht, handelt es sich um An~
griffe auf die toechnische Bewelswﬁrdigung des Tat—
richters, die der Revision verwehrt sind.

3. Auch die Ausfiihrungen des Berufungsgeriohts
{iber den Schutzumfang und den Altersrang des Klage-~
patents @) @ halten - jedenfalls im Ergebnis -
der von der Revision erbetenen rechtllchen Nachpru-
fung stand. ’

Die viel diskutierte Frage, ob der Schutz aus
cinem Patent auf ein chemisches Analogieverfahren
sich auch auf die "Kquivalente" erstreckt (vgl. die
Nachweise bei Benkard aa0 § 6 Rdn. 82), bfaucht'hier
nicht nach allen,Richtungen.hin erbrtert zu werden°
Im vorliegenden Fall handelt es szch nnr darum, daB -
-aus gleichen Ausgangsstoffon (1—Pheny1 1—oxy—2—oxy~
athylaminopropan) mlttels eines anderen Verfahrens,

»_.——

gestellt worden ist (Behandlung mit Zznkchlorld in
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der Schmelze . statt Behandlung mit wiBrigen oder
wifrig-alkoholischen Sduren bei Wasserbadtempe-
ratur oder Siedetemperatur der SHuren), das
gleiche Endprodukt (2-Phenyl-3-methylmorpholin)
hergestellt wird. Es ist kein Grund ersichtlich,
warum in einem solchen Fall der Schutz des Klage-
patents sich nicht nach den allgemein geltenden pa-
tentrechtlichen Grundsatzen auch auf das "andere"
"Verfahren erorrecken sollteg wenn dieses dem im
VKlagepatent genannten Verfahren "aqulvalent"9 d.h.
im ‘Sinne des konkreten Erfindungsgedankens des Kla-
gepatents gloichwirkend ist. s

Das wird imJPrinzip auchlvcﬁ.def Revision {
nicht in Zweifel gezogen. Die Revision meint je-
doch, dafl im vorliegenden Fall eine'gérade fiir
den Schutzumfang des Klagepatents (NG bedeut~
same "Priorit#tsverschiebung" eingetreten sei: |
weil der auch fir die Feststellung einer "Aquiva- : |
lenz" bedeutsame "therapeutische Effekt" erst |
nachtréglich dem Patentamt gegeniiber offenbart
wvorden sei, habe das Klagepatent erst mit dieser
Offenbarung seinen '"mormalen", auch die Aquivalen-
te umfassenden Schutzumfang erlangen kdnnen; da
jedoch in diesem Zeitpunkt bereits das in einem
allenfalls ?ﬁquivalénten" Verfahren hefgestellte,
den gleichen therapeutischen Effekt aufﬁéisende 5
"CEEl' der Beklagten auf dem Markt gewesen sel,
musse der Schutzumfang des Klagepatents dann doch |
auch von diesem Zeitpunkt ab auf seinen unmittel-
baren Wortlaut - unter Ausschluﬂ von "Aquivalenten" ~
beschrankt blelbeno R - =
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Die Revision bezieht sich zur Begriindung ihrer
Auffassung unter anderem auf die bereits oben bei
B I mitgeteilte Annahme des Berufungsgerichts, es
sei die dem Klagepatent i) S zugrundeliegende
"Aufgabe! gewesen, das neue ... 2~Phenyl-3-methyl-
morpholin ... als Appetitziigler und Antidepressivum
herzustellen., Es mag der Revision_zugegeben werden,
daB man, wenn das wirklich als die "Aufgabe" des
Klagepatents anzusehen wére, fiir dén Zeitraum vor
der Offenbarung dieser Aufgabe ein abweichendes |
Herstellungsverfahren wohl kaum als “im Sinne des
konkreten Erfindungsgedankens des Klagepatents
gleichwirkend", also als "aqulvalent" beurteilen
kénnte. Bereits oben bei B I ist Jedoch dargelegt
vorden, dafl nach dem Rechtsbeschveraebeschluﬁ des_eréb
kennenden Senats vom 3. Februar 1966 die Angabe des
"therapeutischen Effekts" nicht zum Bereich dessen
 gehdrt, was bei der Anmeldung éines chemischen Ana-
logieverfahrens von der ihm zugrundeliegenden "Aufga-
be" offenbart werden muB. An dem in jenem Rechtsbe-
schwerdebeschlufl apfgestellten'Grundsatz,5daﬁ‘zur
Offenbarung einer ein chemisches Analogieverfahren
betreffenden Erfindung die Angabe der Ausgangsstoffe,
der Arbeitsmethoden und der,Endprodukte des Verfah-
rens geniige, die zur Begriindung der Patentwiirdigkeit
erforderlichen Angaben iiber die besonderen therapeu-
tischen usw, Eigenschaften der'V$rféhrensprodukte
dagegen nachgebracht werden kdnnten, hilt der er-
kennende Senat fest. Der Hinweis der Revision auf
gewisse Stellen in dem erst jetzt?inwFadhkreisen be~
kannt gewordenen schriftlichen Gutachten des Sach-
versténdigen im "Kon@iii"~-Fall, des ”Prof‘essb'“rs Camm,
vermag daran nichts zu #ndern. Der erkemnende Senat
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ist zwar in dem RechtsbeschwerdebeschluB vom 3. Fe~
bruar 1966 von der "Kon{ii}"'-Entscheidung des
Reichsgerichts vom 20, Mirz 1889 (Patentblatt 1889
S, 209) ausgegangen, die vom Senat zu entschei-
dende Frage, was bei der Anmeldung eines chemi-
schen Analogieverfahrens zu offenbaren sei und

was spiter nachgebracht werden kbnne, hatte sich
jedoch dem Reichsgericht im "Kongil®" -Fall noch

gar nicht gestellt, sondern war; wie der Senat

im BeschluB vom 3.’ Februar 1966 ausdriicklich be- -
merkt hat, erst "in den letzten Jahren" Gegenstand
oines lebhaften Meinungsstreits im Schrifttum ge-
worden., Es beeintrichtigt deher die Argumentation
des‘Beschlusses VOm'3} Februar 1966 nicht, wenn
nunmehr die im Beschluf vom 3. Februar 1966 still-
schvweigend zugrundegelegte Annahme, daB im "Kon.——
@D'-Fall der "technische Effekt" von Anfang an offen-
- bart gewesen war, durch das Gutachten des Professors
Cal. als richtig bestétigt werden kann. Zu einer ‘
Uberprtifung oder gar Anderung der im Rechtsbeschwer-
debeschluB vom 3. Februar 1966 vertretenen Auffas~
sung sieht sich der Senat schlleﬁlich auch nicht
durch den Hinweis der Revision auf Nr. IIT 7 Abs. 1
der "Vorl#dufigen Stoffschutz—Rlchtlxnien" des Pri-
sidonten des Deutschen Patentamts vam 2, Januar 1968
(= Nr. ¥ 2 g der "Richtlinien fir die Prufung von
Patentanmeldungen" vom 16, Juni 1969) veranlaﬂt,
dort heiBt es zwar, daB allgemelne Angaben uber dle
Verwendung wie "Arzneimittel", "Kunststoff" usw.
als nicht ausreichend fiir die Offenbarung einer Er-
findung anzusehen seien; diese Bemerkungen beziehen
sich jedoch ausdriicklich nur auf "Stofferfindungen",
und sie sind auch fur diese. noch nicht. gerlohtlich |
iiberprift worden.
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Nach alledem hat die erst nachtriglich dem Pa-
tentamt gegeniiber erfolgte Offenbarung des "thera-
peutischen Effekts" keine Verschiebung der "Prioritdt®
des Klagepatents @) W@ zur Folge gehabt, auch nicht
in dem von der Revision vertretenen Sinne, daB der
Schutzumfang sich nicht auf zwischenzeitlich bekannt-
gewordene Aquivalente erstrecke. "Billigkeitservi-
gungen' vermdgen hieran nichts zu &ndern; sie viirden
{ibrigens, wie schon das Berufungsgericht dargelegt
hat, auch schon deshalb nicht zugunsten der Beklagten
herangezogen werden kénnen, weil nicht das 'CO_
der Beklagten, sondern das "P—' der Klagerin
zuerst auf dem Markt gewesen und in selnen.therapeu~
tischen Eigenschaften beschrieben worden ist, '

IV. Dic Riige der Revision, die Verurteilung der
Beklagton habe sich nicht auch auf die Salze des 2-Phenyl-
3-methylmorpholins und auf das aus den Salzen herge-
stellte Gemisch erstrecken diirfen (II 1 a - ¢ der Ur-
teilsformel des Berufungsgerichts und die Verweisun~ |
gen darauf in II 2, IIT und IV der Urbeilsformol), ist
ebenfalls nicht begriindet. :

a) Das Klagepatent §ll) @l stellt ausdriicklich
das im Patentanspruch gekennzeichnéte,Verfahren_zur |
‘Herstellung von 2-Phenyl-3-methylmorpholin "oder dessen
~ Salzen" unter Schutz. Es bedurfte deshalb keiner be-
“sonderen Ausfiihrungen in den Grunden des Berufungsur—’
~ teils daflir, daB das. Berufungsgerlcht in der auf das
_ Klagepatent (i} S gectutzten Urtellsformel zu II 1
»unter a) das salzsaure Salz und unter b). das 8- Chlor~ ,
theophylllnsalz des 2—Pheny1—3-methylmorphol1ns gcnannt
hat. S :
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b) Das Klagepatent @ dagegen stellt
zvar im Patentanspruch 1 ausdricklich nur das
dort gekennzeichnete Verfahren zur Herstellung
von ndher bezeichneten substituierten Morpholinen,
nicht auch von ihren Salzen unter Schutz. Das Be-
rufungsgericht hat jJedoch insoweit in den auf das
Klagepatent (I8 W und damit auf II 2 der Ur-
‘teilsformel beztiglichen Teilen der Entscheidungs-—
griinde (BU S. 23/24) des niheren ausgeftihrt, daB
auch die aus der Morpholin-Base hergestellten Sal-
ze zu den "unmittelbaren Erzeugnissen des Verfah-
rens" im Simme von § 6 Satz 2 Pat( gehbren. Ein
sachlich—rechtllcher Fehler ist darin nicht zu’

- finden. S ‘ ‘

¢) Ob dic Erstreckung der Verurteilung auf
dic Mischung aus dem: 8~Chlortheophyllinsalz des
2-Phenyl-3-methylmorpholins und dem salzsauren
Salz des 2—Phenyl—3—methylmorpholin—h—N—athanol~
phenyldthylessigsiureesters (II 1 ¢ der Urteils-
‘formel) etwa im Sinno des § 551 Ziff. 7 ZPO "nicht
mit Griinden versehen ist", kann schon deshalb dahin-
gestellt bleiben, weil eine darauf gestutzte Ver-
“fahrensrilge nicht, wie es nach § 554 Abso 3 Nr. 2 b ZPO
erforderlich gewesen ware, in der schrxftlichen Re-
”v;sionsbegrdndung erhoben vorden ‘ist. Bin sachlich-
“rechtlicher Fehler jedenfalls: kann in dieser Er-
“gtreckung der Verurteilung auf das in II 1 ¢ der
‘Urteilsformel bezeichnete Gemisch aus ahnlxchen
Erwégungen, wie sie das Rgrufu ichiffﬁn«dié?
'Erstreckung der Verurtellung X
-- auf die darin nicht ausdriick: ,
"Salze" angestellt hat (BU B 24), nlcht gefunden
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werden. Erstrecken sich die Anspriche der Klégerin mit
‘Recht auf die Salze des 2-Phenyl-3-methylmorpholins,
80 mufl jedenfalls der Unterlassungsanspruch auch das
Gemisch erfassen, dessen Bestandteil ein solches Salz
ist., Das gleiche gilt fiir den Rechnungslegungsanspruch .
~und dic Feststellung der Schadensersatzpflicht der Be-
klagten dem Grunde nach. Ob es etwa fiir die Hohe des
von den Beklagten zu leistenden Schadensersatzes et—
was ausmacht, wenn sie ein "Gemisch" hergestellt und
vertrieben haben, ist im vorllegenden Rechtsstrelt
nicht zu erdrtern. : ‘

V. SchlieBlich ist auch die Rige der Revision un-
begriindet, das Berufungsgericht habe die Verurteilung
der Beklagten nicht schlechthin bis auf den Zeitpunkt
des gesctzlichen Ablaufs der Klagepatente ausdehnen
dirfon. Das Berufungsgericht hat, wie in den/"Ent-
scheiduhgsgrﬁnden" ausdrlicklich bemerkt (BU 8. 35),
die jeweiligen Zeitpunkte des Ablaufs der Klagepa-
tente in der Urteilsformel "im Interesse der Klarheit"
genannt, weil es sich um die Verletzung zveler ver-
schiedener Patente mit verschiedener Laufzelt handelt.
Das ist nicht zu beanstanden. Sollte eines der beiden

Klagepatente vor dem Ende der gesetzlichen Laufzeit
~ erléschen, so wiirden die Beklagten das, falls'erfor- '
derlich, im Wege der Vollstreckungsgegenklage (8 767 zpO)
geltend machen kénnen.

Das Berufungsgerlcht hat jedoch die Zeltpunkte
deu Ablaufs der beiden Klagepatente falsch berechnet,
das Patent @M (II 1 der Urteilsformel) liuft nicht
am 2, Juli 1970, sondern schon am 1. Juli 1970 ab und
das Patent @) @@ (II 2 der Urteilsformel) nicht am
26, Mirz 1971, sondern schon am 25. mérz:1971 Das war,
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wie in der Formel dieses Revisionsurteils ge--
schehen, richtig zu stellen. '

C.

‘Nach alledem war, von der soeben unter B V'

- genannten Richtigsteilung.abgesehen, im ﬁbrigen.
das die Revision der Beklagten zuriickweisende Ver-
‘siumnisurteil des Senats vom 25. November 1969
aufrechtzuerhalten (§ 343 Satz 1 ZPO). Die Kosten-
entscheidung beruht auf den §§ 97, 91 ZPO,

" Spreng Léscher ~  ClaBen

Triustedt o grgchhausen =
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