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PatG § 1 Abs., 2 Nr, 2 aF, § 6; PatindG 1967 Art. 7
§ 1 Abs., 5
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Db Auslegung eines Patentanspruchs "Schiddlingshekdmpiungs—
mittel enthaltend den Uirkstoff X! als zweckgebundener
Sachanspruch stcht nicht entgegen, daB im Anspruch weitere
Bestandteile der Mischung bzw, Losung nicht genannt, dem
Fachmann Jedoch hierfiir bekannt und geldufig sind.

Der Schutzbereich cines solchen Anspruchs ist durch das
Stoffschutzverbot begrenzt, wenn das Patent unter seiner
Geltung crteilt ist.

Die Aufhebung des Stoffschutzverbots hat, wie sich aus
den Uberleitungsbestimmungen ergibt, auf den durch das
frihere Verbot begrenzten Schutzumfang solcher Patente
keinen Einfluf. :

BGH, Urt. v. 24, Februar 1970 - X 2R 49/66 - OLG Frankfurt
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. Prozefbevollmichtigters

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

_49/66 URTEIL Verktindet am
: v | ‘24, Februar 1970

- Schwingen,
 Justizhauptsekretiir

' als Urkundsbeamter
~ der Geschiftsstelle

in dem Reohtsstreit

der UGEED CENED Corporation, HID PEER Avenue, NGB YEED,
N.Y,/USA, vertreten durch ihren Prisidenten Birny M@,

Kligerin und Revisionskligerin,

'Re'c»htsanwalt Dr. IS in

gegen

dic EIED @GS und S-Fabmk AG, 1—/_

vertreten durch ihren Vorstand,

Beklagte und Rev:.sionsbeklagte,

Rechtsanwiilte Prof. Dr. GHNEEED
~ und Dr. (D in—’- :

- Prbzef&be\follméichti‘gte:
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundes-—
gerichtshofs hat auf die miindliche Verhandlung
vom 13, Januar 1970 unter Mitwirkung des Senats—
préasidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter
Schneider, Triistedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

filr Recht erkannt:

Die Revision der Kligerin gegen das
Urteil des 6. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts in Frankfurt (Main)
vom 30. Juni 1966 mrd zuruckgewwseno

Die Klagerin trigt d:u.e Kosten des Re-'
visionsverfahrens,

Von Rechts wegen

Tatbestand g

Die Kldgerin ist Inhaberin des deutschen Bundes-
patents B (P @, dessen einziger An,spruch lautet:

"Sch’“idl.lngsbekampfungsmlttel, enthal—-
tend fmc Verbindung aer allgemeinen
ror Aﬂe
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worin R fiir einen niedrigen Alkylrest steht."
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Aus diesem Patent macht die Kldgerin gegen die Beklagte
Angpriiche aus Patentverletzung geltend.

Im Erteilungsverfahren betreffend das Klagepa-
tent hatte die Klégerin (Anmelderin) urspriinglich
auch Patentanspriiche eingercicht, die Verfahren zur
Herstellung des Wirkstoffes betrafen. Die Priifungs-
stelle hat im Bescheid vom 13. Jenuar 1960 dazu un-
tor anderem wic folgt Stellung genommen:

“Die Priifungsstelle vermag der neuen An-
spruchsfassung nicht zuzustimmen, da der
Anspruch 1 praktisch einen Verwendungsan-
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spruch darstellt ...., d.h,” die Verwendung
bestimmter Urethsne zur Schidlingsbekdmp-
fung betrifit, deren Herstellung Gegenstand
der folgenden Anspriiche ist. Es wird somit
im Rahmen einer Anmcldung Schutz sowohl fiir
dic Herstellung, wic die Verwendung der im
Anspruch 1 formelmidfipg wiedergegebenen
Urethane begehrt. Damit ist aber der Anmel-
dungsgegenstand uneinheitlich. Da nun das
Herstellungsverfahren als (an sich nicht
schutzfihiges) Analogieverfehren anzusehen
ist, also nur eine Erfindung vorliegt, ist
der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung
entweder auf ein zweckgebundenes (Analogie-)
Verfahren zur Herstellung der neuen Urethane
abzustellen, oder auf deren Verwendung zur
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Schddlingsbekampiung, "

Dic Anmelderin entwortete in ihrer Eingabe vom
28. Mdrz 1960, daB sie “die vorliegende Anmeldung.l
auf den Anspruch 1 beschrénkt®, Ferner teilte sie
mit, daB sie flir die Herstellung der neuen Schid~-
lingsbhekdmpfungsmittel eine Ausscheidungsanmeldung
cinzureichen beabsichtige’;. In einem Bescheid vom o
21, Oktober 1960 teilte die Priifungsstelle der An- .
melderin folgendes mits - |
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"Ferner ist .... alles das wegzulassen, was
nicht zur Erl8uterung der Verwendung der
Wirkstoffc als Ingektizide dient. .co.o -
Gegen cine kurze, skizzenhafte Beschreibung
des Herstellungsverfahrens .... ist dagegen
nichts einzuwenden., In die Beschreibung ist
Jjedoch eine Erkldrung aufzunehmen, dafl sich
das. Schutzbegehren nicht auf das Herstellungs-
verfahren, sondern nur auf die Verwendung er-
streckt.V

Die Anmelderin antwortete mit einer Anpassung der Un-
terlagen und schrieb im librigen in ihrer Eingabe
vom 8. Mirz 1961: ' |

"Es wird als genligend angeschen, werm die
Erkldrung, daB die vorliegende Erfindung
das Herstellungsverfshren der Wirkstoffe
nicht umfaft, zu den Akten gegeben wird. .
Das Schutzbcgehrcn igt auf die niedrigen
Alkyldérivate beschrdnkt worden.

In dor Patentschrift steht der Vermerk: "Verfshren
zur Herstellung der Wirkstoffe gehtren nicht zum Gegen-
stand der Erfindung" (Spalte 1 Zeilen 23 - 25),

Die Beklagte stellt einen Wirkstoff in der Bun-
desrepublik Deutschlend her, wie er im Patentamspruch
gekennzeichnet ist, und liefert ibhn an vérschiedene |
Empfinger im patentfreien Ausland. Eine Gesellsehaft
in Belgien, an der die Beklagte beteiligt 1st, " for-
muliert" den von der Beklagten gelieferten Wirkstoff
und vertreibt ihn als Schadl1ngsbekampfungsm1ttel
in patentfrelen Gebieten., :

' Soweit die Beklagte auch Yirkstoff der Kldgerin
aus dem Ausland eingefiihrt und in der Bundesrepublik
vertrieben hatte, ist der Rechtestreit durch Ver-

. gleich in erster Instenz erledigt. |
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Die Klédgerin hat in erster Instanz neben Aus—
kunftserteilung und Festgtellung der Schadensersatz-
pflicht verlangt, der Beklagten zu untersagen,

Schddlingsbekimpfungsmittel, enthal-
tend eine Verbindung der allgemeinen
Formel
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vorin R fiir einen niedrigen Alkylrest
steht, - :

herzustellen, anzubicten oder in den Verkehr zu
bringen.

In der Berufungsinstenz hat die Klégerin zu
den Antrigen erster Instenz hilfsweise beantragt,
der Beklagten zu untersagen,

Schidlingsbekimpfungsmittel, das nur

aus dem Virkstoff nach der im Haupt-
antrag bezeichneten Formel besteht, her-
zustellen, feilzuhalten oder in denfver~}
kehr zu bringen. | |

Beidé Vorinsténzen haben die.KlagQ abgewieSeni
mit der Begriindung, daB die Beklagte das Patent, das
eine Verwendung des in ihm genannten Wirkstoffes
als Schddlingsbekampfungsmittel oder fiir ein solches
unter Schutz stelle, nicht verletze. = B
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Dagegen richtet sich die Revision der Klégerin
mit dem Antrag,

unter Aufhebung des angefochtenen Ur-
teils nach den zuletzt in der Berufungs-
instanz gestellten Antrégen der Kligerin
zu erkennen,

Dic Beklagte beentragt,

die Revision der Kldgerin zurlickzuweisen,

Entscheidungsgriinde:

Dic Revision ist sachlich nicht gerechtfertigt:

I, Landgericht und Oberlendesgericht kommen im
Ergebnis ibercinstimmend zu dem SchluB, daB die Be-
klagte von der geschiitzten Lehre des Klagepatents
keinen Gebrauch mache. Sie folgern dies deraus, daB
der Patentanspruch des Streltpatents als Vervendungs-
anspruch zu deuten sei,

" Dem tritt die Revision entgegen. Sie ist der Mei-
nung, daf der Patentenspruch des Streitpatents sls Sach-
anspruch ausgelegt werden miisse. ‘

Der erkennende Senat, der éls Revlsionsinétanz
im Verletzungsstreit hinsichtlich der Auslegung des
im Streit befindlichen deutschen Patents sowohl im
‘ganzen als auch bezliglich elner»etwalgen.Beschrapkung
oder eines Verzichts im Erteilungéﬁerfahren nicht an
dic Feststellungen der tatrichterlichen Instanzen ge-
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bunden ist (Reimer 3. Aufl., PatG § 47 Anm. 134;
Benkard 5. Aufl., PatG § 47 Rdn. 88), folgt inso-
welt den Ausfithrungen der Revision,

a) Auszugehen ist bei der Auslegung eines Pa-
tents zuniichst von der Gestaltung des Patentanspruchs,
Diesor hat hier die Fassung, daff ein Sch#dlingsbe-
kdmpfungsmittel, enthaltend einen ndher bezeichneten
Virkstoff, geschiltzt sein soll. Diesc Ausdrucksweisc
deutet auf einen "zweckgebundenen Sachanspruch" hin
(Mittel zur Sch#dlingsbekdmpfung), in dem das ge-
schiitzte Mittel unter anderen Stoffen einen chemisch
nidher bezeichneten Wirkstoff "enthalten! soll. Das
Wort "enthalten! zeigt ferner an, wie sich auch aus
der Beschreibung ergibt, daf das geschiitzte Mittel
einc Mischung bzw. Losung und nicht ein chemisch ein-~
heitlicher Stoff sein soll. Die Besonderheit, daf} die
weitceren Bestandteile nceben dem Wirkstoff im Anspruch
nicht nsher bezeichnet sind, steht dem nicht entgegen,
veil es sich bei den weiteren Bestendteilen, wie eben—
falls aus der Beschreibung hervorgeht, win bekannte und

satzstoffe handelt

b) Auth die Patentbeschreibung steht dieser Aus-
legung nicht entgegen. Die Beschreibung beginnt mit
der dem Patentanspruch konformen Feststellungs "Die
Erfindung betrifft Schédlingsbekdmpfungsmittel, die
cine Verbindung der allgemeinen Formel .... enthalten."
Wenn dann geschildert wird, wie "éie erfindungSgeméB
zu vervendenden Wirkstoffe" hergestellt werden, so
deutet diese Wendung nicht zwingend auf einen Ver-

wendungsanspruch hin. Es kinnte damit zwar, wenn
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man nur diese Stelle in Betracht zieht, gemeint sein,
daf3 die Erfindung in der "Verwendung®" eines bestimm~-
ten Wirkstoffes als oder fiir Schédlingsbekﬁmpfungs—
mittel bestchen solle. Liest man dagegen diese Stel-
le im Zusammenhang mit dem vorhergenahnten Satz

und der iibrigen Beschreibung, so enthélt er ledig-
lich die Feststellung, daB zur Zubereitung fiir das

zu schiitzende Schidlingsbekémpfungsmittel ein be-
stimmter Wirkstoff "verwendet":werden so1l, der al-
lerdings die Schutzwiirdigkeit der Erfindung begriinden
und tragen soll. Nach der in der Beschreibung nunmehr
folgenden Herstellungsmethode folgt der Satz: "Ver-
fahren zur Herstellung der virkstoffe gehoren nicht
zum Gegenstand der Erfindung". Damit ist das Herstel-
lungsverfahren des Wirkstoffes vom Patentschutz aus-
genommen, Es wird demit Jedoch nicht zwingend zum
Ausdruck gebracht, dafl nur die Verwendung des Wirk-
stoffes geschittzt sein solle. Uber die davon zu un-
terscheidende Frage eines Sachschutzes wird demit
nichts ausgesagt, zumal das seinerzeit bestehende
Vorbot fir chemischen Stoffschutz die Méglichkeit

des Patentschutzes fiir eine Mischung bzw. Lésung von
Stoffen ohne chemische Bindung nzcht ausschloB. Die
Patentbeschrelbung "erldutert die Erflndung" odann
in lingeren &usfuhrungen an einem Belsplel Aus dle~
sem ergibt sich unter anderem, da8 das fortige Schad-
lingsbekdmpfungsmittel durch Zugebe von Ldsungsmit-
teln (z.B. Aceton), von Netz- und Emulgiermitteln
und von Verdiinnungsmitteln (Wasser) zu dem Wirkstoff
gebrauchsfah;g gemacht wird. Neben dem eo entstandenen
Sprihmittel aus Virkstoff mit den genannten Zusatz~
stoffen kann das Schédllngsbekampfungsmmttel nach
der Beschreibung (Sp. 3 Zeilen 50 £f) auch aus einem




-9 -

Stdubemittel bestchen, wobei nach Trocknung das
zuniichst fliissig hergestellte Mittel mit bestimm-
ten Streckmitteln (z.B. Talk) vermischt werden
kann. Bei diesen Zubereitungen des gebrauchsfdhigen
Schddlingsbekampfungsmittels handelt es sich somit
um Mischungen bzw. Losungen des Wirkstoffes mit
Hilfs- oder Zusatzstoffen ohlne chemische Bindung,
auch wenn einzelne Zusatzstoffe z.B. durch Ver-
dunstung in dem gebrauchsfihigen Schiadlingsbekdmp-
fungsmittel nicht mehr oder nur noch in geringen
Mengen vorhanden sind. Die "endgliltigen wiBrigen
Sprith- oder Stdubemittel" enthalten nach der Be-
schreibung (Sp. 4 Zeilen 14 £f) “worzugsweise 10
bis 70 Gewichtsprozent Wirkstoff"., Sie sollen nach
der Beschreibung (Sp. 4 Z. 20 £f) auch mit anderen
Zusatzmaterialien oder anderen Insektiziden oder
Fungiziden gemischt werden kdnnen, “wie sie flr

das endgiiltige Sprihmittel erwinscht sind und in
der Londwirtschaft gewthnlich verwendet werden”.
¥Wie diese Erdrterungen in der Beschreibung zeigen,
komen die aufgefithrten Hilfs- und Zusatzstoffe zu
dem "erfindungsgemdfen" Wirkstoff wohl vielfaltig
sein, sie werden aber simtlich als beksnnt oder iib-
lich vorausgesetzt und hindern deshalb nicht die Aus~
legung des Patentenspruchs als eines Sachenspruchs .
im angegebenen Sinne. - g '

¢) Auch den Patenterteilungsskten ist nicht zu

Bescheid vom 13. Januar 1960'diefﬁn9iéht geluBert,
daB der damalige Ahspruch 1, der dem erteilten An-
anspruch im wescntlichen gleicht, praktisch einen
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Verwendungsanspruch darstelle, Im Bescheid vom 21, Okto-
ber 1960 wird, offenbar von der gleichen Auffassung
ausgehend, gefordert, daB nach Ausscheiden des Her-
stellungsverfahrens fiir den Wirkstoff in die Beschrei~
bung eine Erklérung aufzunehmen sei, daB sich das
Schutzbegehren nicht auf das Herstellungsverfshren,
sondern "nur'! auf die Verwendung erstrecke. Dieser
Forderung ist Jjedoch die Anmelderin nicht in vollem Unm-
fange gefolgt; sie hat vielmehr in der Eingabe vom

8., Mirz 1961 mitgeteilt, daB sie es als gentigend ansche,
wenn in die Beschreibung eine Erklérung aufgenommen .
werde, daB die vorliegende Erfindung nicht das Herstel-
lungsverfahren der Wirkstoffe umfasse. So ist es dann
auch geschehen. Aus diesem Geng des Frteilungsverfahrens
ist deshalb nicht zu entnehmen, dafl die Anmelderin .-
sich auf den Schutz eines Verwendungsanspruchs . beschrén-
ken vollte., Sic hat eine solche Beschréhkungserklérung
ausdrilicklich vermieden,

Der Inhalt der in der Patenterteilung liegenden
patentamtlichen Verlautbarung ist so auszulegen, wie
er in der Patentschrift zum Ausdruck gekommen ist. Ein
davon gtwa abweichender Wille der das Patent erteilenden
Priifungsstelle mu8 -~ von dem hier stattgefundenen mehr-
fachen Prﬁferwechsel ganz abgesehen - unbeachtet blei-
ben, soweit er nicht in der Patentschrift eindeutigen
Ausdruck gefunden hat. Wie die vorstehenden Erwigungen
ergeben, kann aber weder dem Patentanspruch noch der
Patentbeschreibung entnommen werdén, daB nur ein Patent
auf Verwendung des Wiirkstoffes erteilt3worden ist. Dem-
gegenliber kann selbst die Meinung der Priifungsstelle,
das von ihr erteilte Patent habe praktisch nur die Be-
deutung‘eines Verwendungspatents; nicht zu einer anderen
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Auslegung flihren. Die Erwiigungen des fritheren Ia-

Senats im Urteil "Ferromagnetischer Korper"

(BGH 25.11.1965, GRUR 1966, 201) bezogen sich von

sachlichen Unterschieden abgesehen suf ein Anmel-

dungsverfahren bei dem die endgiiltige Formulierung
des Anspruchs noch in der Schwebe war und auf die

Zulqssxgk01t eines Veruendungsanspruchs gegenuber

dem Staffschutzverbot :

II. Der Revision kann jedoch nicht gefolgt
werden, wenn sie meint, daB im vorliegenden Falle
eine Patentverletzung vorliege, wenn von einem Sach-
anspruch im Streitpatent auszugehen sei.

" a) Der Gegenstand des Streitpatents besteht,
wenn man ihn als Sachanspruch auffaBt, aus einem
Gemisch (bzw. einer Losung)von Stoffen, von denen der
im Anspruch gekennzeichnete Wirkstoff zwar der ent-
scheidende Bestandteil ist, dag dariiber hinaus aber
weitere im-Anspruch nicht im einzelnen festgelegte
des Streltpatents hat aber die Beklagte unstreltwg,
gowelt es auf den jetzigen Verfahrensstand ankommt,
weder hergestellt noch feilgehalten.,

b) Die Herstellung und der Verksuf des Wirk-
stoffes ollein kenn entgegen der Meinung der Revision
nicht als Patentverletzung angesehen werden.,

1, Zwar konnte an sich in Erwdgung zu zichen
scin, ob schon die Herstellung und der Verkauf des
Wirkstoffes als eines Teiles des unter Schutz gestell-
ten Schédlingsbekdmpfungsmittels als patentverletzende
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Handlung anzusehen ist, Dabei kann dahingestellt blei-
ben, ob der Wirkstoff nur flir das im Klagepatent unter
Schutz gestellte Schidlingsbekémpfungsmittel oder,
voriiber bisher keine endgultigen Feststellungen ge-
troffen sind, praktisch auch fiir andere Zwecke in Be~
tracht kommt. Sicher durfte nach dem vorliegenden Sach-
verhalt jedenfalls sein, daB die Beklagte den Wirkstoff
ausschliefilich zu dem Zwecke der Zubereitung eines Schéd-
llng»bekampfungsmlttels ins Ausland verkauft oder daB
sic ¢s jedenfalls in dem vollen BewuBtsein tut, daB nur
dicse Zuberoitung'in Betracht kommen kann., Da es sich
bei diesem Wirkstoff im Hinblick auf das Klagepatent
deshelb nicht um einen neutralen Teil hendeln kenn, son-
dern um den wichtigsten und den Erfindungsschutz aus~
schlieBlich bedingenden Bestandteil handelt, konnte
somit cine Patentverletzung in Betracht kommen.

- 2. Hier liegen Jjedoch besondere roechtliche Umstdn-
de vor, die das Vorliegen einer Verletzungshandlung bei
dor Herstellung und dem Verkauf des Wirkstoffes ins
Ausland ausschlicBen. Diese besonderen Umstinde beruhen
darauf, daB gerade.der Wirkstoff als solcher vom Pa-
tentschutz ausgeschlossen sein sollte und auch ausge—
schlossen uorden ist.

aa)'DurchNdie Erklérung in der Beschreibung des
Klagepatents, daB der Patentschutz sich nicht auf das
Herstellungsverfabren bezicht, ist das Herstellungsver— .
fahren vom Patentschutz ausgenommenu Demit kann aber -
weder unmittelbar noch mittelbar ein Schutz des Wirk-
gstoffes als des unmittolbaren Erzeugnlsses dleses Ver—- .
fahrens (§ 6 Satz 2 PatG) Gegenstand eines aus dam»-
Streltpatent abzuleitenden Patentschutzes sein.,
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bb) Daraus ergibt sich aber auch, daB dice Pa-
tentinhaberin, was das Klagepatent angeht, auf
einen Patentschutz fiir den Wirkstoff allein ver-
zichtet hat. Sie kann deshalb auch nicht auf dem
Umvege iiber einen Elementenschutz oder einen sonsti-
gen allgemeinen Erfindungsgedanken Patentschutz fiir
den Virkstoff als solchen oder in seiner Bindung an
einen bestimmten Vervendungszweck verlangen. Diese
Rechtslage ergibt sich allein schon daraus, daf der
vom Patentamt zugelassene Mittel-Anspruch, wie man
‘seine Wirksamkeit und seine patentrechtliche Bedeu-
tung auch sonst beurteilen mag, Jjedenfalls nicht
dazu fithren kann, um unter Umgehung des demals be-
stehenden 8toffschutzverbotes Handlungen als pa-
tentverletzend zu verfolgen, die einen patentrecht-
lichen Schutz auf den Wirkstoff allein voraussetzen
viirden. Deshalb gehen auch dic Uberlegungen der Re-~
vision insoweit fehl, als sie sich darauf stiitzen
will, daf der Wirkstoff allein auch ohne Zutaten
als Schddlingsbekdmpfungsmittel gebrauchsfihig sein
konne, Ob das der Fall ist, ist tatbestandsmédBig bis-
her nicht festgestellt worden. Die Herstellung und
der Verkauf des Wirkstoffes ohne bevuBte Fertigstel-
lung (Formulierung) des gebrauchsfertigen Schidlings—
bekampfungsmittels kann jedenfalls keine Patentver-
- letzung sein. Denn sonst wiirden die damals erteilten
Mittel-Anspriiche in Fillen wic dem vorliegenden auf
cine glatte Umgehung des Stoffschutzverbotes hinaus-
laufen. Das war aber weder die Absicht der Patent-
‘sucher noch der Erteilungsbehdrde, weil sie es ntht :
darauf abstellen wollten und konnten, Patente zu
schaffen, die dem Stoffschutzverbot zuwiderliefen.
Es kann hier dehingestellt bleiben, welchen Sinn der
Versuch der damaligen Praxis, durch Mittel-Anspriiche
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mehr als eince bestimmte Verwendung des Wirkstoffes
unter Schutz zu stellen, gehabt hat. Am Stoffschutz-
verbot muB der Schutzbereich dieser Patente jeden-
falls seine absolute Grenze haben.

Dabei ist zu berlicksichtigen, dafl die nach al-
tem Recht, d.h, unter dem frither geltenden Stoff-
schutzverbot erteilten Patente, durch die wihrend
ihrer Laufzeit erfolgte Aufhebung dieses Verbots sich -
hinsichtlich ihres eben geschilderten Schutzumfenges
nicht geéndert haben. Das ergibt sich zumindest mit-
telbar .aus Art. 7 § 1 Abs. 5 PatkndG. Danach kbnnen
vor dem 1. Oktober 1968 gotatigte Anmeldungen bzw.
Erfindungen von Stoffen, die auf chemischem Wege her-
gestellt sind, nur dann nach dem neuen Gesetz behan-
delt werden, wenn die betreffenden Anmeldungen Zu
dem genannten Zeitpunkt noch nicht bekanntgemacht wa-
ren, Nur ihnen gegeniiber gilt deshalb auch zum Aus—
- gleich fir die veriénderte Rechtslage ein gesetzlich
besonders eingeriumtes Vorbenutzungsrecht. Daraus . _
folgt, daB frihere Anmeldungen und Patente, die nicht
unter die genannte Ubergangsregelﬁng,fglleng in ihrer
Virksamkeit und ihrem Schutzumfang5Von'den Aufhebung
des Stoffschutzverbots nicht beriihrt sein sollen. |

III. Dic Antrédge der Revision h#tten aber auch
denn nicht zum Ziele fithren kbnnen, wenn man mit den
Vorinstanzen den Patentanspruch des Streitpatents als
einen Verwendungsanspruch ansehen wollte. Diec Aus-
fiihrungen des angefochtenenvvrteils.lassen,insbweit
keinen Rechtsirrtum erkennen als es Verletzungshand-
lungen fiir den Fall verneint, daB das Streitpatent
nach der Kategorie eines Verwendungsanspruchs ausge-
legt werden konnte. o L

e e
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a) VWollte man dem Patentenspruch des Streit-
patents einen sprachlichen Ausdruck geben, der ihn
cindeutig als einen Verwendungsanspruch einstufen
lieBe, so miifite er die Verwendung des besonders
gekennzeichneten Wirkstoffes als Schiddlingsbekdmp-
fungsmittel unter Schutz stellen. Diese Verwendung
wire ihrerseits ein Verfahren zur Anwendung des
Wirkstoffes bei der Schidlingsbekimpfung. Diese
Ausdrucksweise wiirde zundchst wirtlich genommen
nur den Fall zum Inhalt haben, daBf der Wirkstoff
als solcher allein als Schadlingsbekimpfungsmittel
geeignet wdre, Will man, was selbstverstédndlich er-
scheint, auch die Fille erfassen, in denen der Wirk-
stoff zwar den wichtigsten Teil des Schédlingsbekimp-
fungsmittels ausmacht, dieses aber dancben noch an-
dere Bestandteile (Hilfs- und Zusatzstoffe) enthdlt,
so miifte cin entsprechender Anspruch die Verwendung
des Wirkstoffes als bzw. in einem Schidlingsbekémp-
fungsmittel unter Schutz stellen. Auch in diesem Falle
wiirde aber die Verwendung als patentrechtlich rele-
vante Benutzungshendlung nicht schon bei der Formu-
lierung des gebrauchsfertigen Schiddlingsbekdmpfungs-
mittels beginnen, sondern erst mit der Anwendung des
fertigen Mittels bei der Schédlingsbekémpfung selbst.

b) Die Herstellung des Wirkstoffes kann, wie
das angefochtence Urteil mit Recht feststellt, schon
begrifflich keinen Beginn oder Tell des Anwendungs—
verfahrens darstellen, da die Herstellung des Wirk-
stoffes nach der ausdriicklichen Erklérung in der Pa-
tentbeschreibung nicht unter Schutz gestellt ist.

¢) Auch das Feilhalten oder Inverkehrbringen
des Wirkstoffes ist kein Teil des Anwvendungsverfshrens,
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und zwar weder dann, wenn das Schidlingsbekdmpfungs-—
mittel erst unter Verwendung des Wirkstoffes herge-
stellt werden soll, noch dahn, wenn der Wirkstoff als
solcher als Schiddlingsbekdémpfungsmittel verwendet wer-
den soll. Der Tatbestand einer mittelbaren Patentver-
letzung scheidet schon deshalb aus, weil er eine un-
nittelbare Verletzung durch einen Dritten voraussetzt,
dic¢ hier tatbestandsmdfig nicht vorliegt. Davon ist
auch das angefochtene Urteil zutreffend ausgegangen.

Ob die besonderen Umsténde der von der Revision ange-
zogenen Entscheidung (GRUR 1960, 423 - Kreuzbodenven-
tilsticke) mit dem vorliegenden Fall vergleichbar sind,
kann dahingostellt bleiben, wie auch das Berufungsur-
teil nicht verkannt hat. Im ﬁbrigen scheiden aber das
Feilhalten und Inverkehrbringen des Wirkstoiffes aus
den gleichen Grinden als Verletzungshandlungen aus, die
unter II ertrtert sind. Denn auch beim Schutz fiir die
Verwvendung cines chemisch hergestellten Stoffes muB

der Schutzbereich dort seine Grenze habenﬁ wo unter
dem seinerzeitigen Stoffschutzverbot ein dem Patent-
schutz nicht zuginglicher Bercich bestand. Dieser Be-
reich beginnt aber bereits dort, wo entgegen dem Sinn _
des Stoffschutzverbotes ein chemisch hergestellter Stoff
unabhéngig von dem Schutz eines bestimmten Herstellungs-
verfahrens unter Patentschutz gestellt werden wiirde.
Deshalb kann das Angebot oder der Vertrieb des auf che-
mischem Wege hergestellten Wirkstoffes weder unmittolbar
noch mittelbar als Verletzungstatbestend in Betracht
kommen, Der Schutz des zuléissigen Verwendungsanspruchs
kénnte vielmehr erst dort einsetzen, wo eine Anwendung
des Verfahrens zur Schédlingsbekém?fung beginnt. h

Der Auffassung des Berufungsgefichts ist deshalb
im Ergebnis zuzustimmen, wenn es die Verletzung des
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Streitpatents durch die Beklagte verneint, ohne daB
es auf die weiteren im angefochtenen Urteil ange-
stellten Erwdgungen ankommt. Auch mit dem Hilfs~
antrag kenn die Kldgerin, wie sich aus den vor-
1iegénden Ervigungen ergibt, keinen Erfolg haben.

Dic Revision der Kligerin war deshalb als un-
begriindet zuriickzuweisen, Die Kostenentscheidung
folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. ' ‘

Spreng | ‘ Séhneider c ' Tristedt

Ballhaus * Bruchhaugen
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in dem Rechtsstreit

der UGHED C@EE® Corporation, Wl PP Avenue, N@ YWD,
N.Y./USA, vertreten durch ihren Prisidenten Birny MEED,

Kldgerin und Revisiounsklégerin,

- ProzeBbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. G iv
S -

gégen

die B- ASEER- und S@-Fabrik AG, D—/R-

vertreten durch ihremn Vorstand,
Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBSbevollméchtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. (D
S ' und Ir. @D in GNP -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshof
hat in der Sitzung vom 9. Juni 1970 unter Mitwirkung des
Senatsprisidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter ClaBen,
Schneider, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

GemdB § 319 ZPO wird das Urteil vom 24. Pebruar 1970
in Abschnitt II unter b 2 bb der Entscheidungsgriinde
von Amts wegen dahin berichtigt, da8 der Satz (im
amtlichen Abdruck Seite 14 Zeilen 11 - 17): "Danach
konnen vor dem 1. Oktober 1968 getdtigte Anmeldungen
bzw. Erfindungen von Stoffen, die auf chemischem Wege
hergestellt sind, nur dann nach dem neuen Gesetz be-
handelt werden, wenn die betreffenden Anmeldungen zu
" dem genannten Zeitpunkt noch nicht bekanntgemacht
waren." nunmehr wie folgt lautet: "Danach konnen vor
dem 1. Januar 1968 getdtigte Anmeldungen bvetr, Erfin-
dungen von Stoffen, die auf chemischem Wege herge-—
stellt sind, nur dann nach dem neuen Gesetz behandelf
werden, wenn fiir die betreffenden Anmeldungen zu dem
genannten Zeitpunkt die Bekanntmachung noch nicht be-
. schlossen war," " ‘

'Spréng ClaBen -Schneider Ballhaus Dr. Bruchl}:u
. . : n
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