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Die Umsetzung einer vom Ausgangsstoff des geschiitzten
Herstellungsverfahrens abweichenden neuen Verbindung liber
einen vom Patent verschiedenen chemischen Reaktionstyp zu
demselben Endprodukt schlieft eine Aquivalenz nicht aus.
Wesentlich ist, ob der Fachmann die neue Verbindung als
mit einer wirtschaftlich tragbaren Ausbeute herstellbar
und fiir die Herstellung des erstrebten Endprodukts ver-
wendbar in Betracht ziéhen konnte.
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miilndliche Verhandlung vom 18. Februar 1975
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und Dr. H&uBer

fiir Recht erkannt:

Die Kldgerin ist Inhaberin des Patents 1 101 431,

Auf die Revision der Klédgerin wird das
Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandes-
gerichts Dlisseldorf vom 25, Januar 1974
aufgehoben, Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch iber
die Kosten der Revision, an das Berufungs-
gericht zurilickverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

das ein Verfahren zur Herstellung von neuen Imidazolderi-
vaten betrifft, Die Anmeldung erfolgte am 16, Juni 1958,
Die Prioritdten der Anmeldungen in Frankreich am 20, Sep-
tember 1957 und 27. Februar 1958 sind beansprucht. Die An-

meldung

ist am 9. Mdrz 1961 bekanntgemacht worden.

Der Patentanspruch lautet:

"Verfahren zur Herstellung von neuen Imidazol-
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derivaten der allgemeinen Formel
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in der R Wasserstoff oder einen gegebenen-
falls substituierten Alkyl- oder Aralkyl-
rest, A einen gesdttigten zweiwertigen
aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit
gerader oder verzweigter Kette und 2 bis 4
Kohlenstoffatomen und X Wasserstoff oder
einen Acylrest bedeutet, dadurch gekenn-
zeichnet, daB man ein Imidazolderivat der
allgemeinen Formel

H

C—N
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mit einem Derivat der Formel Z —— A —— 0OY
umsetzt, wobei Z den Rest eines reaktions-
fédhigen Esters, insbesondere ein Halogenatom,
oder den Rest eines Schwefelsiure- oder Sul-
fonsdureesters und Y Wasserstoff oder eine
leicht durch ein Wasserstoffatom ersetzbare
Schutzgruppe des Alkoholrestes darstellt,

R und A die oben angegebenen Bedeutungen
besitzen, und da man das so erhaltene
Derivat gegebenenfalls in saurem Medium
hydrolysiert und, sofern X einen Acylrest
bedeutet, die entsprechenden Alkohole {X = H)
nach an sich bekannten Methoden verestert."

Die Kldgerin stellt nach dem Klagepatent ein wert-
volles Chemotherapeutikum her, n@mlich "Metronidazol®,
das fiir die Behandlung von Trichomonas vaginalis verwen-



det wird. Es wird durch die dem Ausfilhrungsbeispiel 1

des Klagepatents entsprechende Umsetzung von 2-Methyl-
4(5)~nitro-imidazol (I) mit Glykol-Chlorhydrin (II) zu
1-(2'-0xy#thyl)-2-methyl-5-nitro-imidazol (III) gewonnen:
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2~Methyl-5-nitro- Glykolchlorhydrin 1-(2 '=-Oxy#thyl )~
imidazol 2-methyl-5-nitro-
imidazol

Die Beklagte bringt ein Arzneimittel in den Verkehr,
das den Wirkstoff 1-(2'-Oxyithyl)-2-methyl-5-nitro-imidazol
(III) enthdlt. Sie bezieht diesen Wirkstoff von der Firma
Gedeon Richter AG in Budapest, die ihn auf folgendem Wege
herstellt:

2-Methyl-imidazol (IV) wird mit Chloressigsiuredthyl-
ester (V) zu 2-Methyl-imidazol-N,-essigséuredthylester
(VI) umgesetzt; dieser wird zu 2-Methyl-5-nitro-imidazol-
N,-essigsduredthylester (VII) nitriert und dann mit Cal-
ciumborhydrid (VIII) zu 1-(2'-Oxy#dthyl)-2-methyl-5-nitro-
imidazol (III) umgesetzt (reduziert):
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2«-Methyl-5-nitro-imidazol- 1-(2'-0xyidthyl)-2-methyl-
N1-essigs§ure§thylester S5-nitro-imidazol

Die Kl&igerin sieht das Verfahren zur Gewinnung von
1-(2'-0xyéthyl)=-2-methyl-5-nitro-imidazol (III) durch
Reduktion von 2-Methy1-5-nitro-imidazol-N1-essigséure-
dthylester (VII) mittels Calciumborhydrid (VIII) als glat-
tes Aquivalent zu dem im Klagepatent unter Schutz gestell-
ten Verfahren an. Hilfsweise macht die Kl&gerin geltend,
das von der Firma Gedeon RilllllR AG benutzte Verfahren in
seiner Gesamtheit benutze das im Klagepatent unter Schutz
gestellte Verfahren in dquivalenter Weise.

Die Kligerin nimmt die Beklagte mit der Klage auf

Unterlassung, Rechnungslegung und Schadenersatzfeststel-
lung in Anspruch.

Die Beklagte stellt eine Patentverletzung in Abrede.



Das Landgericht hat der Beklagten 1. unter Strafan-
drohung untersagt: '

die Verbindung 1-(2'-Oxy#thyl)-2-methyl-5-
nitro-imidazol als Wirkstoff enthaltende
Arzneimittel gewerbsméBSig feilzuhalten, in
Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen,

die dadurch gewonnen wurde, daB der N1—Essig-
sdurealkylester der Verbindung 2-Methyl-5-
nitro-imidazol mit Hilfe eines Metallhydrid-
komplexes reduziert wird;

2. die Beklagte weiterhin verurteilt, dariiber
Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie
selbst und ihre Rechtsvorgéngerin, die Firma
Dr. Friedrich S , Handlungen der in Zif-
fer 1 bezeichneten Art begangen haben, und zwar
unter Angabe der Liefermengen, Lieferpreise,
Lieferzeiten und der Abnehmer, sowie der An-
gebote unter Angabe der Angebotszeiten, Ange~-
botspreise und der Angebotsempféanger;

der Beklagten aber nach ihrer Wahl vorbehal-
ten, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer
und Empfanger von Angeboten statt der Kla-
gerin einem von der Kldgerin zu bezeichnenden,
zur Verschwiegenheit gegeniiber der Kligerin
verpflichteten beeideten Wirtschaftspriifer
mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen
Kosten trdgt und ihn ermédchtigt, der Kl&gerin
dariiber Auskunft zu geben, ob eine bestimmte
Lieferung oder ein bestimmter Abnehmer in der
Rechnung oder ein bestimmter Empf&anger eines
Angebots in der Auskunft enthalten ist; und



3, festgestellt, daB die Beklagte verpflich-
tet ist, der Klédgerin allen Schaden zu er-
setzen, der dieser durch die in Ziffer 1 be-
zeichneten Handlungen der Beklagten und
ihrer Rechtsvorgingerin, der Firma Dr. Fried-
rich Sasse, entstanden ist und noch entstehen
wird.

Die Beklagte hat Berufung, die Klidgerin AnschluBlbe-
rufung eingelegt. Mit der AnschluB8berufung hat die Kla-
gerin hilfsweise beantragt,

dem Urteilstenor folgendes hinzuzufligen:

.oo Und die Herstellung des genannten
Esters durch Umsetzung von Chloressig-
sduredthylester mit 2-Methyl-imidazol vor
oder nach der Einflihrung der Nitrogruppe
in 5-Stellung des Imidazolringes erfolgt.

Das Oberlandesgericht hat die Klage abgewilesen.
Mit der Revision, um deren Zuriickweisung die Beklagte

bittet, verfolgt die Kligerin ihre Klageantrige nebst
Hilfsantrag weiter.

Entscheidungsgriinde

Die Revision fiihrt zur Aufhebung und quﬁckverwei-
sung.

1. Das Berufungsgericht legt seiner Beurteilung den
durch das Ausfilhrungsbeispiel 1 der Klagepatentschrift



konkretisierten Patentanspruch zugrunde. Darin folgt es
den Parteien, die in gleicher Weise verfahren.

a) Es sieht die dem Klagepatent zugrunde liegende
Aufgabe darin, ein Verfahren zur Herstellung des Metroni-
dazols (III) aufzufinden. Deren L8sung erblickt es darin,
1=(2'-0Oxy#dthyl)=2-methyl-5-nitro-imidazol (III) durch eine
Alkylierungsreaktion am N1-Atom des 2-Methyl-h(5)-nitro-
imidazol (I) unter Verwendung des Glykol-Chlorhydrins (II)
herzustellen.

b) Dies bedarf folgender Klarstellung. Dem Klagepatent
liegt nach seiner Bezeichnung (Titel) und dem einleitenden
Satz der Beschreibung die Aufgabe zugrunde, neue Imidazol-
derivate, d. h. anders substituierte Imidazole bereitzustel-
len, nicht aber ein Verfahren zur Herstellung eines Imida-
zolderivats, nimlich des Metronidazols (III) aufzufinden.
Die Losung dieser Aufgabe besteht darin,

aus dem Ausgangsstoff:
2-Methyl-4(5)-nitro-imidazol (I)
durch die Verfahrensweise (-methode):

durch eine Umsetzung mit Glykol-Chlorhydrin (II),
die zu einer Alkylierung am N1-Atom fiihrt,

das neue Endprodukt (Verfahrenserzeugnis):
1-(2'-oxysithyl)-2-methyl=5~nitro-imidazol (III)

herzustellen,

2. Das Berufungsgericht sieht in dem von der Lie-
ferantin der Beklagten angewandten Verfahren (nachfolgend
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kurz: Verfahren der Beklagten) zur Herstellung des
1-(2'-0Oxydthyl)-2-methyl-5-nitro-imidazol (III) keine
Verletzung des Klagepatents. Es begriindet dies in einer
Hauptbegriindung damit, beim Verfahren der Beklagten wiir-
den funktionell ungleichartige Ausgangsstoffe benutzt und
werde ein abweichendes L¥sungsprinzip angewendet. In elner
zusdtzlichen Begriindung fiihrt das Berufungsgericht aus,
das Verfahren der Beklagten habe fiir den Durchschnitts-
fachmann nicht nahegelegen und es habe sich ihm auch nicht
ohne erfinderische Uberlegung erschlossen.

a) Das Berufungsgericht fiihrt dazu aus: Die letzte
Stufe des Verfahrens der Beklagten, die die Kl&dgerin in
erster Linie als dquivalent ansehe, gehe von nicht gleich-
wertigen Ausgangsstoffen aus und mache vom Ldsungsprinzip
des geschilitzten Verfahrens keinen Gebrauch. Wiahrend das
Klagepatent lehre, die Alkylierungsreaktion am N1-Atom
des 2-Methyl-4(5)-nitro-imidazols (I) durch eine Substitu-
tion des H-Atoms am N1-Atom durch die Oxy#dthylgruppe
-CH,-CH,-0H des Glykol-Chlorhydrins (II) vorzunehmen, bei
der die eingebaute Oxyithylgruppe die Hydroxylgruppe (-OH)
(bereits) enthalte, sei bei dem Ausgangsstoff der letzten
Stufe des Verfahrens der Beklagten das H-Atom am N1—Atom
des 2-Methyl-5-nitro-imidazols (I) bereits durch einen
Essigsduredthylester (-CHZCOOCHZCHB) substituiert.

Geschlitztes Verfahren der Kligerin sei demnach:

AN
N + H-C-C-OH —_—> H-C=C-0OH + HCL
! R Tt
H HH H H .
2-Methyl-=4(5)- Glykol- —> Metronidazol + Salzsdure

+  chlor-
nitro-imidazol hydrin
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Ausgangsstoff der Endstufe des Verfahrens der Beklagten
sei indessen: '

1
N
‘:‘/(’)' H H
L
H-C~C~0-C~C-H
' t oy
H HH

2-Methyl-5-nitro-imidazol-
N1-essigs§ure§thylester

Dessen Umsetzung mit Calciumborhydrid (VIII) fithre nicht
zu einer Substitutionsreaktion am N1-Atom des 2-Methyl-5-
nitro-imidazol—N1-essigséureéthylesters (VII), sondern zu
einer Reduktion des Essigsidureithylesters (Entfernung von
Sauerstoff bzw. Einbau von Wasserstoff) und zur Zersetzung
des dabei gebildeten Komplexes. Dabei handele es sich um
nicht einfach darzustellende, komplexe und komplizierte
Umsetzungen, die - im Gegensatz zum geschiitzten Verfahren-
die N1-C-Bindung am Imidazolring unberiihrt lieBen und erst
zur Bildung der Hydroxylgruppe, nicht aber zum Einbau
eines vollstédndig vorgebildeten Substituenten fithre, der
die OH-Gruppe bereits enthalte. Nur das geschilitzte Ver-
fahren, nicht aber die Endstufe des Verfahrens der Beklag-
ten kotnne mit dem Begriff der B-Hydroxydthylierung bezeich-
net werden. Bei der Endstufe des Verfahrens der Beklagten
handele es sich weder um eine Athylierung noch um eine
Hydroxydthylierung, sondern um eine Reduktion des Essig-
sduredthylesters und die Zersetzung des dabei gebildeten
Komplexes. Die letzte Stufe des Verfahrens der Beklagten
knne der p-Hydroxyithylierung des geschiitzten Verfahrens
nicht als gleichwertig angesehen werden.
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b) Das Berufungsgericht filhrt weiter aus, auch das
Verfahren der Beklagten in seiner Gesamtheit mache sich
nicht das im Klagepatent gelehrte Prinzip der p-Hydroxy-
dthylierung des 2-Methyl-5-nitro-imidazols (I) zu eigen,
denn bei ihm werde nicht das 2-Methyl-5-nitro-imidazol (I)
mit Chloressigsiduredthylester (V) zu 2-Methyl-5-nitro-
imidazol-N,-essigsduredthylester (VII) umgesetzt; viel-
mehr werde zundchst das H-Atom am N1-Atom des nicht nitrier-
ten 2-Methyl-imidazolringes (IV) mit Hilfe von Chloressig-
sdureidthylester (V) zu der neuen Verbindung 2-Methyl-imi-
dazol-N,-essigsduredthylester (VI) substituiert. Erst
diese Verbindung werde zum Ausgangsstoff fiir die Endstufe
des Verfahrens der Beklagten, ndmlich zu der ebenfalls
neuen Verbindung 2-Methy1-5-nitro—N1-essigséureéthylester
(VII) nitriert. Mit diesem werde dann mittels Calciumbor-
hydrid (VIII) im Wege der Reduktion und weiterer Umsetzun-
gen Metronidazol (III) hergestellt. Das Verfahren der
Beklagten sei im Gegensatz zu dem geschiitzten einstufigen
Verfahren der Kldgerin, das vom 2-Methyl-5-nitro-imidazol
(I) ausgehe, mehrstufig und gehe von einem anderen Aus-
gangsstoff aus; es verwende nédmlich als Ausgangsstoff eine
Vorstufe des geschiitzten Verfahrens, ndmlich das noch
nicht nitrierte 2-Methyl-imidazol (IV). Zusammenfassend
fiihrt das Berufungsgericht aus, das Verfahren der Beklag-
ten filhre zwar zum gleichen Verfahrensergebnis wie das
Verfahren nach dem Klagepatent, doch kdnne nicht wn der
Anwendung funktionell gleichwirkender Ausgangsstoffe und
des gleichen Verfahrensprinzips gesprochen werden: Die
Oxyathylgruppe werde nicht unmittelbar, sondern auf einem
Unweg in zwei abweichenden Verfahrensschritten eingebaut.
Nicht vorher, sondern zwischen diesen beiden Verfahrens-
schritten erfolge die Nitrierung. Dabei handele es sich
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nicht um eine bloBe Vertauschung der Verfahrensschritte
oder eine einfache Kombination der beiden im Variations-
bereich des Gegenstandes des Klagepatents liegenden
Varianten, sondern um die v6llige Veré@nderung des L&sungs-
prinzips. Bei Umsetzungen mehrfach substituierter cycli-
scher Verbindungen mit Salpetersdure (oft zugleich mit
Schwefelsdure oder wie beim Verfahren der Beklagten mit
Phosphorpentoxid) zum Einbau der einwertigen Nitrogruppe-N’O2
hénge es von vielen Umstdnden ab, ob die gewlinschte Reak-.
tion an einer bestimmten Stelle des Ringatoms oder eines
der Substituenten eintrete oder ob stérende andere Reak-
tionen an anderen Stellen erfolgten. Das Nitrieren erfolge
oft mit nur schwer beherrschbaren Reaktionen; es bediirfe
hdufig besonderer Vorkehrungen, um unerwiinschte Neben-
reaktionen zu vermeiden.

3. Die Ausfilhrungen des Berufungsgerichts in seiner
Hauptbegriindung werden zwar den Rechtsprechungsgrundsétzen
der Benutzung einer patentierten Erfindung in Hquivalenter
Weise nicht gerecht (siehe unten a - ¢). Die Hilfs-(Zusatz)-M
griindung des Berufungsgerichts ist aber materiellrechtlich

nicht zu beanstanden (siehe unten 4); Jjedoch leidet sie an
einem Verfahrensfehler.

a) Die Grundsdtze des Schutzes gegen eine #quiva-
lente Benutzung der geschiitzten Erfindung sollen den
Patentinhaber davor bewahren, durch eine Umgehting seines
Patents um den ihm gebllhrenden Lohn fiir die Offenbarung
seiner Erfindung gebracht zu werden (BGH GRUR 1962, 29,

31 - Drehkippbeschlag; 1969, 534, 535 - Skistiefelver-
schluB). Aus diesem Grunde wird dem Patentinhaber das
Recht zugebilligt, Dritte von der gewerbsmédSigen Benutzung
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(Herstellen, lFeilhalten usw.) einer in seinem Patent

zwar nicht ausdriicklich genannten abweichenden (abgewan-
delten),aber trotzdem gleichwirkenden Ausfiihrung seiner -
Erfindung auszuschlieBlen, die der Durchschnittsfachmann
mit der durchschnittlichen Sachkunde und Erfahrung im
Prioritédtszeitpunkt aus der Patentschrift zur Losung der
dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe als gleichwirkend
auffinden kann (BGH GRUR 1969, 534, 536 -~ Skistiefelver-
schlu8 - mit weiteren Rechtspréchungsnachweisen). Dabei
kommt es - wie auch sonst bei der Patentverletzung -

nicht darauf an, ob der aus dem Patent Belangte sich auf
die Benutzung der dem Patent entsprechenden abgewandelten,
aber #dquivalenten Ausfilhrung beschridnkt oder ob er diese
als einen abgrenzbaren Teil einer umfassenderen Handlung,
z. B, als Teil eines auch weitere Verfahrensschritte um-
fassenden Gesamtverfahrens, benutzt. Diese Grunds&tze sind
nach der Rechtsprechung des Senats auch auf solche Patente
anzuwenden, die ein Verfahren zur Herstellung von Stoffen
auf chemischem Wege aus bestimmten Ausgangsstoffen mit-
tels bestimmter Verfahrensweisen (-methoden) zum Gegenstand
haben (siehe BGH GRUR 1970, 237, 240 - Appetitziigler II
dort fiir glatte Aquivalente ausgesprochen). Bei derartigen
Patenten kann sich die derselben Aufgabe, némlich der
Herstellung desselben Verfahrenserzeugnisses (Endprodukts),
dienende abgewandelte Hquivalente L&sung sowohl vom Aus-
gangsstoff als.auch von der Verfahrensweise her betrach- -
tet von der im Patent unter Schutz gestellten Lisung
unterscheiden, vorausgesetzt der Fachmann kann sie ohne
erfinderische Uberlegungen aus der Patentschrift als
gleichwirkend auffinden. DaB der von dem im Patentan-
spruch ausdricklich genannten Ausgangsstoff abweichende
Ausgangsstoff des angegriffenen Verfahrens iiber einen
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verschiedenen chemischen Reaktionstyp 2u demselben End-
produkt umgesetzt wird, schlieBt die Benutzung der ge-
schiitzten Erfindung in #quivalenter Weise nicht aus. Eine
dquivalente Benutzung wird auch nicht schon dadurch aus-
geschlossen, daB die Reaktionsabldufe beim geschlitzten
Verfahren und beim als dquivalent angegriffenen Verfahren
in chemischer Hinsicht nicht gleich, nicht verwandt oder
nicht &hnlich sind. Das gleiche gilt in bezug auf die
Anzahl der notwendigen Verfahrensstufen zum Endprodukt.
Eine dquivalente Benutzung einer geschiitzten Verfahrens-
erfindung wird ferner im Einzelfall nicht schon dadurch
ausgeschlossen, dafl die geschiitzte Erfindung.auf einem
direkten Wege zum Endprodukt fithrt, wdhrend die angegrif-
fene Ausfilhrungsform auf dem Wege zum Endprodukt einen
mehrstufigen Umweg einschlédgt. Auch bei verschiedenarti-
gen chemischen Reaktionsabldufen vom Ausgangsstoff zum-
Endprodukt und bei einer unterschiedlichen Anzahl von
Verfahrensstufen vom Ausgangsstoff zum Endprodukt kann
eine &dquivalente Benutzung in Betracht kommen, sofern der
Durchschnittsfachmann mit der durchschnittlichen Sachkunde
und Erfahrung im Prioritédtszeitpunkt die abgewandelte Aus-
filhrung des Verfahrens aus der Patentschrift zur Herstel-
lung desselben Endprodukts auffinden kann. Dem steht der
fir vor dem Inkrafttreten des Patentinderungsgesetzes
vom 4., September 1967 angemeldete Verfahrenspatente zur
Herstellung von Stoffen auf chemischem Wege geltende
Ausschlul des Stoffschutzes vom Patentschutz nicht ent-
gegen. Das sog. Stoffschutzverbot flir auf chemischem Wege
hergestellte Stoffe und die Zulassung von Verfahrenspa-
tenten auf die Herstellung derartiger Stoffe sollte die
Beteiligten zwar dazu anregen, neue und bessere (z. B.
billigere) Verfahren zur Herstellung der betreffenden
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Stoffe aufzufinden. Diese inzwischen auBler Kraft getre-
tene gesetzliche Regelung hatte Jedoch nicht zur Folge,
daBB bereits auf Grund des bloBen Fachkdnnens aus einem
Verfahrenspatent zu entnehmende abgewandelte Verfahren
zur Herstellung desselben Stoffes vom Schutz des betref-
fenden Verfahrenspatents ausgenommen sein sollten. Fir
Verfahren zur Herstellung von neuen Stoffen geblihrt dem
Erfinder die gleiche Belohnung durch ein AusschlieBlich-
keitsrecht wie bei allen ibrigen Patenten. Daraus folgt,
daB nur solche abgewandelten Verfahren vom Schutz des
Verfahrenspatents nicht mehr erfaSit werden, die gegeniiber
dem betreffenden Verfahrenspatent in allen ihren Ver-
fahrensschritten auf einer selbsténdigen erfinderischen
Leistung beruhen (BGH GRUR 1969, 534, 536 - Skistiefel-
verschluB).

b) Die Aquivalenz der vom iibrigen Verfahren der
Beklagten abgrenzbaren letzten Stufe mit dem Gegenstand
des geschiitzten Verfahrens kann demnach nicht allein
wegen der unterschiedlichen Substituierung des N1-Atoms
des Ausgangsstoffes der letzten Stufe des Verfahrens der
Beklagten gegeniiber dem Ausgangsstoff des geschiitzten
Verfahrens verneint werden. Die Ablehnung der Aquivalenz
kann auch nicht allein mit dem unterschiedlichen Reak-
tionstyp vom Ausgangsstoff zum Endprodukt - Alkylierung
mit der vollsténdig vorgebildeten Oxy&athylgruppe, die
bereits die Hydroxylgruppe (-OH) enthi#lt, beim Klagepa-
tent und Reduktion des bereits am N1-Atom mit dem Essig-
sduredthylester substituierten 2-Methyl-5-nitro-imidazol
unter Zersetzung des dabei gebildeten Komplexes bei der
angegriffenen Ausfiihrungsform - begriindet werden. Sie kann
endlich auch nicht mit der Notwendigkeit einer gr&Beren
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Zahl von Verfahrensschritten - Einstufigkeit (direkte
Umsetzung) beim Klagepatent und Mehrstufigkeit (Substi-
tution und Reduktion) beim Verfahren der Beklagten - ver=~
neint werden. Diese Umsténde vermdgen nimlich die Aquiva-
lenz der letzten Stufe des Verfahrens der Beklagten mit
dem geschiitzten Verfahren nicht auszuschlieBlen, mégen

sie auch in chemischer Hinsicht als unterschiedliche
Reaktionstypen und Wege anzusehen sein. In patentrecht-
licher Hinsicht wird erst dann von unterschiedlichen
Losungsprinzipien gesprochen werden, wenn der Durch-
schnittsfachmann die angegriffene Ausfilhrung dem Klage-
patent ohne erfinderische Uberlegungen nicht entnehmen
kann.

c) Auch der Umstand, daB8 der Ausgangsstoff der letz-
ten Stufe des Verfahrens der Beklagten im Prioritédtszeit-
punkt des Klagepatents weder druckschriftlich vorbeschrie-
ben noch im Inland offenkundig vorbenutzt und deshalb
neu war, schlieBt fir sich allein die Aquivalenz der
letzten Stufe des Verfahrens der Beklagten zum patentier-
ten Verfahren nicht aus. Wesentlich ist nur, ob der Durch-
schnittsfachmann mit der durchschnittlichen Sachkunde
und Erfahrung im Prioritdtszeitpunkt des Klagepatents
den Ausgangsstoff fiir die letzte Stufe des Verfahrens der
Beklagten mit einer fiir den betreffenden Verwendungszweck
hinreichenden wirtschaftlich tragbaren Ausbeute als auf
irgendeine ihm auf Grund seines Fachwissens und seiner
Erfahrung zuginglichen Weise herstellbar und fiir die Her-
stellung des erstrebten Endprodukts mit einer ihm dazu
zuginglichen Verfahrensweise verwendbar (weiterverarbeit-
bar) in Betracht ziehen konnte, um so auch das Endpro-
dukt in einer wirtschaftlich tragbaren Ausbeute zu erhal-
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ten. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob

der Fachmann mit dem Fachwissen und der Erfahrung im
Prioritédtszeitpunkt dem Klagepatent, ohne selbst eine
Erfindung machen zu miissen, die Lehre entnehmen konnte,
2-Methyl-4(5)-nitro~imidazol (I) mit Chloressigsdure-
dthylester (V) zu 2-Methyl-5-nitro-imidazol-essigsdure-
dthylester (VII) in einer fiir die Weiterverarbeitung
tragbaren Ausbeute umzusetzen und den letzteren dann mit
Calciumborhydrid (VIII) zu 1-(2'-Oxyithyl)-2-methyl-5-
nitro-imidazol (III) in wirtschaftlich tragbarer Ausbeute
zu reduzieren. Dieses Verfahren wird zwar von der Beklag-
ten nicht angewendet. Das ist Jjedoch fiir die Beurteilung
der Aquivalenzfrage unerheblich. Daflir kommt es zunichst
darauf an, ob sich der Fachmann den Ausgangsstoff der
letzten Stufe des Verfahrens der Beklagten als herstell-
bar vorstellen konnte. Dazu gehdrt auch, daB der Fach-
mann sich den Ausgangsstoff in einer fiir die Herstellung
eines bereits eingefiihrten wertvollen Arzneimittels, bei
dem im Falle der eigenen Entwicklung erfahrungsgemif
nicht unbetrédchtliche Kosten anfallen wiirden, wirtschaft-
lich tragbaren Ausbeute herstellbar vorstellen kénnen
mu. Andernfalls wird der Fachmann den betreffenden Aus-
gangsstoff fiir die Herstellung des erstrebten Endprodukts
nicht in Betracht ziehen, was zu einer Verneinung der
Frage fiihren miiBte, ob der abweichende Ausgangsstoff im
Klagepatent offenbart ist. Wenn der Fachmann die hier-
nach erforderlichen Erkenntnisse, notfalls mit das MaB
des Zumutbaren nicht iiberschreitenden Versuchen auf
Grund seines Fachkdnnens gewinnen konnte, ist die Aquiva-
lenz der letzten Verfahrensstufe des Verfahrens der Be-
klagten zu bejahen. In diesem Falle spielt es dann keine
Rolle, ob der Fachmann auf Grund seines Fachkénnens das
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von der Beklagten tatséchlich benutzte Verfahren'zur
Herstellung des 2-Methy1—5-nitro-imidazol-N1—essigséure-
dthylesters (VII) aus der Klagepatentschrift auffinden
konnte. Eine insoweit vorliegende Erfindung mag gegen-
iiber der im Klagepatent unter Schutz gestellten Erfin-
dung eine erfinderische Verbesserung darstellen; das
fihrt aber die vom Fachmann auf Grund seines Fachkdnnens
auch ohne eine erfinderische Leistung zu realisierende
letzte Stufe des Verfahrens der Beklagten nicht aus denm
geéchﬁtzten Kquivalenzbereich des Klagepatents heraus.

4, a) Im Rahmen seiner zus#tzlichen Begriindung da-
fiilr, daB der Durchschnittsfachmann im Prioritédtszeitpunkt
nicht in der Lage war, einigermaBen erfolgversprechend
vorauszusagen, daB sich das Metronidazol auf Grund der
Gesamtheit des von der Beklagten tatsidchlich benutzten
Verfahrens herstellen lasse, hat das Berufungsgericht die
Feststellung getroffen, dem Fachmann sei im Prioritéts-
zeitpunkt ein Weg fiir die wirtschaftliche Herstellung
des 2-Methy1-5-nitro-imidazol-N1-essigséureﬁthylesters
(VII) durch keine Literaturstelle nahegelegt worden. Die
Umsetzung von Piperidin mit Chloressigs#uredthylester (V)
reiche dafiir nicht aus. Im Gegensatz zu Piperidin, das
nur ein Stickstoffatom im Ring aufweise, séien'beim
2-Methyl-5-nitro-imidazol (I) zwei Stickstoffatome im
Ring vorhanden, die mit dem Chloressigsiuredthylester
reagieren konnten. Schon deshalb habe der Fachmann auf
Grund der Literaturstelle "Bischoff, Ber. 31 (1898),

S. 2840" - zitiert nach dem Privatgutachten Prof. Dr. Ugi
vom 22, Juni 1972, S. 3 (Anlage 8 Moser v. Filseck) =~
nicht einigermaBen erfolgversprechend voraussagen konnen,
ob die Umsetzung von 2-Methyl-5-nitro-imidazol (I) mit
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Chloressigsduretithylester (V) zu einem wirtschaftlich
verwertbaren Erfolg flihren wilrde. Tatsdchlich sel dieser
Weg nicht einmal fiir die Herstellung eines wertvollen
Arzneimittels mit einer wirtschaftlich brauchbaren Aus-
beute gangbar. Das Berufungsgericht entnimmt dies dem
Umstand, daB die Klidgerin der diesbeziiglichen Behauptung
der Beklagten in erster Instanz nicht und in der Beru-
fungsinstanz zundchst nur mit Zuriickhaltung entgegenge-
treten sei. Die bloBe theoretische, labormédBige und wirt-
schaftlich unbrauchbare Moglichkeit, 2-Methyl-5-nitro-
imidazol-N,-essigsduredthylester (VII) durch Umsetzung
von 2-Methyl-5-nitro-imidazol (I) mit Chloressigsiure-
dthylester (V) herzustellen, konne filir die Bejahung der
Patentverletzung nicht herangezogen werden, wenn diese
Mdglichkeit in der Praxis nicht in Betracht komme und

von der Lieferantin der Beklagten auch nicht ausgenutzt
werde. Tatsidchlich habe von der Lehre, 2-Methyl-5-nitro-
imidazol-N1-essigséureéthylester (VII) mit Calciumborhydrid
(VIII) zu Metronidazol (III) zu reduzieren, kein prakti-
scher Gebrauch gemacht werden ktnnen, bis die Herstellung
des 2-Methyl-5-nitro-imidazol-N1-essigséureéthylesters
(VII) im Jahre 1967 durch das von der Lieferantin der
Beklagten tatséchlich benutzte Verfahren wirtschaftlich
durchfiihrbar geworden sei.

b) Den vorstehenden Ausfiihrungen des Berufungsge-
richts liegt die materiellrechtlich nicht zu beanstan-
dende Auffassung zugrunde, daB die Aquivalenz eines ab-
gewandelten Verfahrens zu verneinen ist, wenn dem Durch-
schnittsfachmann mit dem durchschnittlichen Fachk®nnen
im PrioritHtszeitpunkt des Klagepatents ein fiir die Aus-
fiihrung des abgewandelten Verfahrens erforderlicher Aus-
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gangsstoff durch die Klagepatentschrift nicht als her-
stellbar und fiir die Durchfiihrung des abgewandelten Ver-
fahrens zur Herstellung des Endprodukts verwendbar offen-
bart ist. Eine derartige Offenbarung kann auch nicht gege-
ben sein, wenn der Fachmann den erforderlichen Ausgangs-
stoff nicht mit einer fiir die betreffende Verwendung (zur
Herstellung des Endprodukts) wirtschaftlich tragbaren Aus-
beute herstellen kann,

5. Die Revision macht gegenilber den vorstehenden
Ausfiihrungen des Berufungsgerichts geltend, der Ausgangs-
stoff fiir die letzte Stufe des Verfahrens der Beklagten,
nédmlich der Z-Methyl-5-nitro-imidazol-N1-essigséureéthyl-
ester (VII) sei im Prioritdtszeitpunkt ohne weiteres her-
stellbar gewesen. Die Revision riigt ferner, daB die Wirt-
schaftlichkeit der Herstellung der genannten Verbindung
(VII) weder zum Gegenstand der im Klagepatent unter Schutz
gestellten Erfindung gehbre, noch die Verletzungsfrage
von der Erkennbarkeit der Wirtschaftlichkeit abhénge. End-
lich riigt die Revision, dem Berufungsgericht fehle, wie
es selbst eingerdumt habe, die erforderliche Sachkunde,
alle zur Aquivalenzfrage vorgetragenen Argumente der Par-
teien ohne Zuziehung eines Sachversténdigen allein ab-
schlieflend zu beurteilen. Dies gelte insbesondere fir die
Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Herstellung des
genannten Ausgangsstoffes (VII), die von jedem mit den
Branchenverhdltnissen vertrauten Sachversténdigen bestd-
tigt worden wére.

6. Die Verfahrensriige der Revision, das Berufungs-
gericht habe es unter Versto8 gegen §§ 144, 286 ZPO unter-
lassen, zur Frage, ob der Durchschnittsfachmann mit dem
Fachktnnen im Prioritdtszeitpunkt die Herstellbarkeit des
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Ausgangsstoffes der letzten Stufe des Verfahrens der Be-
klagten, nimlich des 2-Methyl—S-nitro—imidazol-N1-essig-
sduredthylesters (VII) erkennen konnte, ein Sachverstin-
digengutachten einzuholen, greift durch. Zwar steht es
grundsédtzlich im pflichtgemdfen Ermessen des Tatrichters,
ob er zu einer technischen Streitfrage ein Gutachten
eines Sachversténdigen einholt oder nicht. Es ist grund-
sdtzlich nicht zu beanstanden, wenn ein stédndig mit Patent-
sachen befaf3ites Gericht von der Hinzutiehung eines Sach-
verstédndigen absieht, wenn die Parteien, wie es im vor-
liegenden Rechtsstreit geschehen ist, ihren Standpunkt
zum technischen Sachverhalt eingehend dargestellt und mit
Privatgutachten untermauert haben. Wenn sich der Tatrich-
ter solchenfalls ein genaues Bild von der Sache verschaf-
fen kann, begegnet es keinen rechtlichen Bedenken, die
technischen Streitfragen ohne die Mithilfe eines gericht-
lichen Sachverstindigen zu entscheiden. Wenn der Tatrich-
ter Jjedoch nicht in der lLage ist, alle von den Parteien
vorgetragenen Argumente ohne Zuziehung eines Sachverstéan-
digen abschlieflend zu beurteilen, wie das Berufungsgericht
in den Entscheidungsgriinden (S. 20 Abs, 2 BU) einrdumt, darf
es nicht von der Hinzuziehung eines Sachverst&ndigen ab-
sehen. Die Entscheidung der Frage, ob der 2-Methyl-5-~
nitro-imidazol-N1-essigséureéthylester dem Fachmann mit
den Kenntnissen im Prioritdtszeitpunkt als mit einer fiir
die Herstellung eines wertvollen Arzneimittels tragbaren
Ausbeute herstellbar erschien, wenn er damit Metronida-
zol (III) herstellen wollte, setzt nicht nur Kentnisse
auf dem Gebiet der chemischen Verfahrenstechnik, sondern
auch betriebswirtschaftliches Verstdndnis voraus. Aus

dem Prozefiverhalten der Kl&dgerin, die den Ausfiihrungen
der Beklagten zu diesem Punkte in erster Instanz nicht
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und im zweiten Rechtszuge zundchst nur mit Zuriickhaltung
entgegengetreten ist, auf das das Berufungsgericht seinen
Standpunkt entscheidend abstellt, konnten zwar Anhalts-
punkte flir die Entscheidung dieser Frage hergeleitet wer-
den; nachdem die Kldgerin der Behauptung der Beklagten
mit einem Privatgutachten von Prof. Dr. Ugi (Anlage

von Falck F 4a S. 20/21) entgegengetreten war, hidtte es
welterer Gesichtspunkte bedurft, um den Standpunkt der
Klidgerin in dieser schwierigen Frage widerlegen und zu
einem abschlieflenden Urteil in diesem Punkte gelangen 2zu
konnen., Derartige Gesichtspunkte 148t das angefochtene
Urteil nicht erkennen.Das notigt zur Aufhebung des ange-
fochtenen Urteils und zur Zuriickverweisung der Sache an
das Berufungsgericht, das auch {iber die Kosten der Revision
zu entscheiden haben wird.

Triistedt Bruchhausen Richter Ochmann ist
: beurlaubt und des-
halb verhindert zu

unterschreiben

Tristedt
Bendler HiuBer
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