Nachschlagewerk: Jja
BGHZ: Ja - zu III 2

PatG § 47 Abs. 3

Alkylendiamine II

§ 47 Abs. 3 PatG ist auch dann anwendbar, wenn ein
abgewandeltes Verfahren in den Schutzbereich des
Patents fdllt und das Verfahrenserzeugnis dieses
abgewandelten Verfahrens mit dem angegriffenen
Stoff identisch ist,

BGH, Urt. v. 25, Juni 1976 - X ZR 4/75 -~ OLG Diisseldorf
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Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-

hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 25. Juni 1976
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Dr., Windisch

fiilr Recht erkannt:

Auf die Rechtsmittel der Beklagten werden das
Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Diisseldorf vom 13. Dezember 1974 teilweise auf-
gehoben und das Urteil der 4., Zivilkammer des
Landgerichts Diisseldorf vom 2. QOktober 1973
teilweise abgeidndert.

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1.

es bei Meidung eines vom Gericht fiir Jjeden
Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Ordnungsgeldes bis zu 500 000 DM oder Ord-
nungshaft bis 2zu sechs Monaten zu unter-
lassen,

in der Bundesrepublik Deutschland und in
West-Berlin Arzneimittel gewerbsmiéBig in
den Verkehr zu bringen und feilzuhalten,

die als Wirkstoff die rechtsdrehende Form

der Verbindung N-(N'-(a -Athyl- g-hydroxy-
&thyl)- B-aminozthyl)- B-fithyl- p-aminodthanol
(=(+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol)

in Form ihres Dihydrochloridsalzes enthalten.

der Kldgerin Rechnung zu legen, in welchem
Unfang die Beklagten Handlungen der zu I 1
bezeichneten Art begangen haben, und zwar
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unter Angabe der Liefermengen, Lieferpreise
und der Abnehmer, sowie der Angebote unter
Angabe der Angebotszeiten, Angebotspreise
und der Angebotsempfédnger. Den Beklagten
wird nach ihrer Wahl vorbehalten, die

Namen und Anschriften ihrer Abnehmer oder
Angebotsempfinger nur einem von der Klégerin
zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit ge-
geniiber der Klédgerin verpflichteten beeide-
ten Wirtschaftspriifer, dessen Kosten die
Beklagten zu tragen haben, mitzuteilen, so-
fern sie diesen ermidchtigen, der Klégerin
dariiber Auskunft zu erteilen, ob eine be-
stimmte Lieferung oder ein bestimmter Abnehmer
in der Rechnung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, daB die Beklagten als

III.

IV,

Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klige-
rin allen Schaden zu ersetzen, der dieser
durch die zu I 1 bezeichneten Handlungen ent-
standen ist und noch entstehen wird.

Die weitergehende Berufung der Kligerin wird
zuriickgewiesen,

Die Beklagten tragen die Kosten des Rechts-
streits.

Von Rechts wegen
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Tatbestand

Die Kldgerin ist Inhaberin des Patents 1 251 770,
das Verfahren zur Herstellung von aliphatischen Hydroxy-
diaminen und deren Siureadditionssalzen betrifft. Die
Anmeldung erfolgte am 24, Februar 1961. Die Prioritét
der Anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika
vom 2. Juni und 20, Dezember 1960 und in GroBSbritannien
vom 7. Februar 1961 ist beansprucht. Die Bekanntmachung
der Anmeldung erfolgte am 25, April 1968. In einem Nich-
tigkeitsverfahren ist das Klagepatent durch Urteil des
erkennenden Senats vom 18. Dezember 1975 - X ZR 51/72 -
(BGHZ 66, 17 ff - Alkylendiamine) teilweise fiir nichtig

erkldirt worden. Der Patentanspruch hat folgende Fassung
erhalten:

"Verfahren zur Herstellung von aliphatischen
Hydroxydiaminen der allgemeinen Formel

R
2
|

13
RI———~N-——~X———— ———'Rh I

worin R1 die Gruppe

-
éHZOH

in der R ein Athylrest ist, R, und R; Wasser-
stoffatome, R, die Gruppe R, und X eine Athylen-
gruppe bedeuten, und von deren SHureadditioms-
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salzen, dadurch gekennzeichnet, daB man in
an sich bekannter Weilse

a)

b)

2 Mol einer Verbindung der allgemeinen
Formel

H
R—b— 2

éHZB II

worin A ein Halogenatom, eine Alkyl- oder
Arylsulfonester- oder eine quartidre Ammonium-
gruppe und B eine Hydroxylgruppe bedeutet,
mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen
Formel

HN—X——-~H ITI

umsetzt oder

unter reduzierenden Bedingungen 2 Mol einer
Verbindung der allgemeinen Formel
R—C=—=0

l
CH,B Iv

mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen
Formel III umsetzt oder '

¢) 2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel

?
R—C

\0

H, -~ v
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mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen
Formel III umsetzt oder

2 Mol einer Verbindung der allgemeinen
Formel

H R

|2
R——l —— N—H
CH2B VI

mit 1 Mol einer Verbindung der allgemeinen
Formel

Halogen ~——X —-Halogen VII

oder mit 1 Mol einer Verbindung der allge-
meinen Formel

0

0
.’! I
z (x*)g—C—2 VIII

worin Z die Hydroxylgruppe oder Halogen

oder eine quartédre Ammoniumgruppe oder ein
Wasserstoffatom oder eine niedrigmolekulare
Alkylgruppe bedeutet und n den Wert O angibt
und X' eine gegebenenfalls mit einem niedrig-
molekularen Alkyl substituierte Methylengruppe
bedeutet, umsetzt und bei Umsetzung mit einer
Verbindung der Formel VIII wiéhrend der Umsetzung
oder anschlieBend reduziert oder

2 Mol einer Verbindung der allgemeinen Formel
II mit 1 Mol eines Salzes der allgemeinen
Formel



f)

g)
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3

o ]
HR l (x')n—-— c—-—-—le IX

umsetzt und anschlieBend reduziert oder

1 Mol einer Verbindung der allgemeinen
Formel II mit 1 Mol einer Verbindung der
allgemeinen Formel

Tz

Ry

unsetzt oder

1 Mol einer Verbindung der allgemeinen
Formel VI mit 1 Mol einer Verbindung der
allgemeinen Formel

R

Halogen X N Rh X1

oder mit 1 Mol einer Verbindung der allge-
meinen Formel

o R
1 N

Z——€ — (X');— CH—N—R,

R

XII
worin R5 ein Wasserstoffatom bedeutet, um-
gsetzt und im Verlauf der Umsetzung oder an-
schlieBend reduziert
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und gegebenenfalls die erhaltenen freien
Basen in die Sdureadditionssalze iiber-
fihrt."

Die Klagepatentschrift bezeichnet die Verfahrens-
erzeugnisse als hochst wertvoll bei der Behandlung von
Infektionen mit Tuberkelbazillen.

Am 5, Mai 1961 haben die Erfinder des Klagepatents
im Journal of the American Chemical Society (Bd. 83,
S. 2212/13 - Ubers. Anl. 9/4A der Klidgerin) eine dort
am 24, Mirz 1961 eingegangene Abhandlung versffentlicht,
in der geschildert ist, wie (+)-2-Amino-l-butanol mit
Athylenchlorid zu (+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1l-~butanol
umgesetzt wurde. Dem Erzeugnis wird darin eine hochaktive
antituberkuldse Wirksamkeit zugeschrieben.

Die Kl&dgerin bringt dieses Erzeugnis unter der Be-
zeichnung "Ethambutol" als Heilmittel gegen Tuberkulose
in den Verkehr.

Die Beklagte zu 1), deren Geschiftsfilhrer der Be-
klagte zu 2) ist, bringt in der Bundesrepublik Deutschland
synthetische Tuberkulostatika in den Verkehr, die mit
"EMB-~Fatol" und "etibie-inh." bezeichnet werden. Sie ent-
halten (+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-l-butanol in Form des
Dihydrochloridsalzes, das von der Beklagten zu 3) herge-
stellt und an die Beklagte zu 1) geliefert wird.

Die Klédgerin macht geltend, die Beklagten verletzten
durch Feilhalten und Vertrieb des "Ethambutoldihydro-
chlorids" im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland das
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Klagepatent. Sie stiitzt ihre Klage in erster Linie
darauf, daB die Konstitutionsformel nach dem Patent-
anspruch des Klagepatents auch die Verbindung
(+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol-dihydrochlorid
umfasse. Jedenfalls sei (+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1-
butanol der hochwirksame Bestandteil des Verfahrenspro-
dukts des Klagepatents. Deshalb sei der Wirkstoff in den
Arzneimitteln der Beklagten von gleicher Beschaffenheit
wie das neue Verfahrenserzeugnis nach dem Klagepatent.
Aus diesem Grunde werde nach § 47 Abs. 3 PatG vermutet,
daB dieser Wirkstoff nach dem der Klidgerin geschiitzten
Verfahren hergestellt sei. Auflerdem sei dem Fachmann
durch das Klagepatent ohne weiteres erkennbar, das vor-
bekannte (+)-2-Amino-l-butanol mit Athylendichlorid zu
(+)=2,2'-(Athylendiimino)-di=l-butanol umzusetzen. Das
neue Erzeugnis dieses #quivalenten, im Klagepatent also
geschﬂtzten Verfahrens sei der Wirkstoff in den Arznei-
mitteln der Beklagten. AuBSlerdem sprdchen verschiedene
Anzeichen dafilr, daB die Beklagte zu 3) den Wirkstoff
nach dem zuletztgenannten Verfahren herstelle, wobei
jedenfalls die freie Base (+)-2-Amino-l-butanol fiir die
Umsetzung mit Athylendichlorid zur Verfligung stehe, wie
das bei dem Verfahren der Beklagten zu 3) nach der Pa-
" tentanmeldung DOS 1 768 610 eintrete.

Die Beklagten vertreten demgegeniiber den Stand-

punkt, Verfahrenserzeugnisse des Klagepatents seien nur

die meso~Form und das d,l-Racemat des 2,2'-(Athylendiimino)-
di-1l-butanol. Gegeniiber dem d,l-Racemat sei die optisch-
aktive d-Modifikation, das (+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1-
butanol, kein Stoff von gleicher Beschaffenheit. Er zeige

in verschiedenen chemischen und physikalischen Parametern
und vor allem in seiner therapeutischen Wirksamkeit als
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Tuberkulosemittel deutliche Unterschiede gegeniiber

der d,1-Form des 2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol,

was die Anwendung des § 47 Abs. 3 PatG ausschlieBe.

Fir eine Heranziehung der Grundsitze der Aquivalenz

sel bei dieser eng auszulegenden Vorschrift kein Raum.
Die Beklagten bestreiten, daB8 bei der Herstellung ihres
Wirkstoffes das Verfahren nach der DOS 1 768 612 der
Beklagten zu 3) benutzt werde. Das Verfahren nach ihrer
weiteren DOS 1 768 610 unterscheide sich vom Verfahren
nach dem Klagepatent. Die Beklagten bestreiten, daB8 bei
diesem Verfahren die freie Base (+)~2-Aminobutanol fiir
die Umsetzung mit Athylendichlerid zur Verfiigung stehe.
Die Beklagte zu 3) beziehe racemisches 2-Amino-1-butanol,
das sie nach Verfahren weiterverarbeite, deren Offenle-
gung ihr nicht zuzumuten sei. Das bel der Herstellung
des Wirkstoffes angewendete Verfahren sei ein wertvol-
les Geheimverfahren. Es bestehe auch keine Veranlassung
fiir eine tatsidchliche Vermutung, daB8 bei der Herstellung
ihres Wirkstoffes das Verfahren nach dem Klagepatent
benutzt werde.

Vor dem Landgericht hat die Kl&gerin klargestellt,
sie behaupte nicht, da8 die Beklagte zu 3) den in Streit
stehenden Wirkstoff durch nachtrigliche Aufspaltung
eines zundchst nach dem Klagepatent hergestellten race-
mischen Gemisches erhalte.

Die Klédgerin hat im ersten Rechtszuge beantragt,
I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es (folgt Strafandrohung) zu unterlassen,
Arzneimittel, die als Wirkstoff die Verbin-

dung (+)-N-(N'-(d~Athyl-p-hydroxy&thyl )- -p-
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aminodthyl )-B-dthyl-B-aminoithanol in

Form ihres Dihydrochloridsalzeg enthalten,
in der Bundesrepublik Deutschland und West-
Berlin gewerbsmiBig in Verkehr zu bringen
oder feilzuhalten,

insbesondere wenn diese Verbindung dadurch
hergestellt wird, daB8 zwei Mol (+)-2-Amino-
1-butanol mit ein Mol Athylendhydrochlorid
umgesetzt werden,

2. der Klagerin Rechnung zu legen ...

II. festzustellen, daB die Beklagten als Gesamt-
schuldner verpflichtet sind, der Kl&dgerin allen
Schaden zu ersetzen, der dieser durch die zu
I, 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und
noch entstehen wird.

Zu Ziffer I, 1 des Klageantrages hat die Kldgerin einen
(weiteren) Hilfsantrag gestellt.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt und zur

Rechnungslegung hilfsweise einen Wirtschaftspriifervorbehalt
erbeten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung der Kl&gerin hat das Oberlandesge-
richt das Urteil des Landgerichts abgeindert. Es hat den
Beklagten gemdB8 Berufungsantrag der Kldgerin unter Straf-
androhung untersagt,
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I. 1. Arzneimittel, die als Wirkstoff die Verbindung
N-(N'-(( - Kthyl-p-hydroxy&thyl)-p-amino&thyl)-
p-dthyl-p-aminoéthanol (=2,2'-(Athylen-diamino)-
di-1-butanél) in Form ihres Dihydrochloridsalzes
enthalten, in der Bundesrepublik Deutschland und
West-Berlin gewerbsmédBig in Verkehr zu bringen
oder feilzuhalten,

deren Wirkstoff unter Einhaltung von Bedingungen,
die zur Entstehung oder nachtridglichen Isolierung
von dessen rechtsdrehender Form fiihren, dadurch
hergestellt ist, daB

a) 2 Mol der Verbindung CZH5-CHCI oder

c 2HO

CZH

5-?HBr

CH20H

mit 1 Mol Athylendiamin umgesetzt werden oder
b) 2 Mol der Verbindung C2H5-g=0
CH20H
mit 1 Mol Athylendiamin unter reduzierenden

Bedingungen umgesetzt werden oder

¢c) 2 Mol der Verbindung CZH5-CH\\0

cuy”

2
mit 1 Mol Athylendiamin umgesetzt werden oder

d1) 2 Mol 2-Amino-l-butanol mit 1 Mol Athylen-
dichlorid oder Athylendibromid umgesetzt wer-
den oder

d2) 2 Mol 2 Amino-1-butanol mit 1 Mol OxalsHure,
Oxal sdurehalogenid, quarternisiertem OXamid
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oder Glyoxal mit gleichzeitiger oder an-
schlieBender Reduktion umgesetzt werden oder

e) 2 Mol 2-Chlor- oder 2-Brom-1-butanol mit
1 Mol eines Oxamidsalzes umgesetzt werden
und anschlieBend reduziert wird oder

f) 1 Mol 2-Chlor- oder 2-Brom-1-butanol mit
1 Mol 2-Aminoithylamino-1-butanol umgesetzt
wird oder

g1) 1 Mol 2-Amino-1-butanol mit 1 Mol
2-Chlor- oder 2-Bromdthylamino-1-butanol
umgesetzt wird oder

g2) 1 Mol 2-Amino-1-butanocl mit 1 Mol
1l-Athyl-2-hydroxydthylaminoessigsdure
oder dem entsprechenden Sdurechlorid
oder -bromid oder l-Athyl-2-hydroxyiéthyl-
aminoacetaldehyd umgesetzt und gleichzei-
tig oder anschlieBend reduziert wird,

insbesondere wenn anschlieend an die vorgenann-
ten Verfahrensschritte die rechtsdrehende Verbin-
dung nach bekannten Methoden isoliert oder in den
Fdllen dl), d2), gl) oder g2) die Umsetzung mit
dem rechtsdrehenden 2-Amino-1-butanol und in den
Fdllen gl) oder g2) auch mit dem rechtsdrehenden
2-Amino-1-butanolderivat vorgenommen wird

die Beklagten verurteilt, der Kl&gerin Rechnung
zu legen und

festgestellt, daB die Beklagten als Gesamtschuldner
verpflichtet sind, der Klidgerin allen Schaden zu
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ersetzen, der dieser durch die zu I 1 bezeich-
neten Handlungen entstanden ist und noch ent-
stehen wird,

Mit der Revision erstreben die Beklagten die
Wiederherstellung des klageabweisenden Urteils des

Landgerichts, widhrend die Kldgerin die Zuriickweisung
der Revision beantragt.

Entscheidungsgriinde

I. Der Urteilstenor des Berufungsurteils

1. Der Urteilstenor zu I 1, auf den die Verurteilung
der Beklagten zur Rechnungslegung (I 2) und die Feststel-
Iung der Schadenersatzpflicht (II) zuriickbezogen sind,
enthdlt im ersten Absatz nach der Strafandrohung eine
Umschreibung der Arzneimittel, deren Inverkehrbringen
und Feilhalten den Beklagten untersagt wird, sofern
die Bedingungen des nachfolgenden Absatzes erfiillt sind.
Im letzten Absatz des Urteilstenors zu I 1 sind dann
noch besondere Bedingungen aufgefiihrt, unter denen die
Beklagten den Vertrieb der Arzneimittel zu unterlassen
haben, Nach der einleitenden Umschreibung der Arznei-
mittel im ersten Absatz nach der Strafandrohung soll
den Beklagten der Vertrieb und das Feilhalten von Arznei-
mitteln untersagt werden, die als Wirkstoff die Verbindung
N-(N'-(d( -Athyl-p-hydroxysthyl)-S-aminokthyl)-p-athyl-p-
aminoithanol(=2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol) in
Form ihres Dihydrochloridsalzes enthalten, Da die genann-
te Verbindung in mehreren Erscheinungsformen auftritt,
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nédmlich als "Gemisch", das zur Hilfte aus der sog.
meso-Form und zur HiéIfte aus dem‘Racemat besteht,

welches wiederum zur Hdlfte die rechtsdrehende Form

der Verbindung und die linksdrehende Form der Ver-
bindung enthdlt, oder als dessen Anteile, umfaBt die
gewdhlte Umschreibung ohne nihere Angabe iiber die
Stereoisomerie zundchst das gesamte "Gemisch", das

Jedoch im Wirkstoff der Beklagten unstreitig nicht
enthalten ist. Aus dem nachfolgenden Absatz ergibt

sich sodann, daB vom Urteilstenor zu I 1 nur die rechts-
drehende Erscheinungsform der Verbindung erfaft werden
soll, die entsteht, wenn die im einzelnen unter a) bis

g2) genannten 9 Verfahren unter Einschaltung von ent-
sprechenden Bedingungen ausgefiihrt werden oder wenn die
rechtsdrehende Form im Anschlufl an die genannten Ver-
fahren nachtrdglich isoliert wird. Die zuletzt genannte
Alternative der nachtréglichen Isolierung der rechtsdrehen-
den Form der Verbindung ist im letzten Absatz des Urteils-
tenors zu I 1 wiederholt, wobei noch angegeben ist, daB
die Isolierung nach bekannten Methoden erfolgt sein soll.
Als weitere besondere Bedingungen zur Entstehung der
rechtsdrehenden Form der Verbindung sind im letzten Ab-
satz des Urteilstenors zu I 1 genannt, daB8 bei den Verfahren
nach d1), d2), g1) und g2) die Umsetzung mit dem rechts-
drehenden 2~-Amino-1-butanol vorgenommen wird oder daB bei
den Verfahren nach g1) oder g2) die Umsetzung mit dem
rechtsdrehenden 2-Amino-1-butanolderivat vorgenommen wird.

Es ergibt sich somit, daB den Beklagten der Vertried
und das Feilhalten von Arzneimitteln untersagt worden
ist, die als Wirkstoff die rechtsdrehende Form der Ver-
bindung 2,2'-(Athylendiimino ) -di-1-butanol in Form
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ihres Dihydrochloridsalzes enthalten, sofern diese
Verbindung dadurch hergestellt worden ist, daB bei

den zu a) bis g2) genannten Verfahren Bedingungen
eingehalten sind, die zur Entstehung der rechtsdrehen-
den Form der Verbindung fiihren oder daB die rechts-
drehende Form der Verbindung nachtridglich isoliert
ist.

2. Die zuletzt genannte Bedingung ist so zu ver-
stehen, daB den Beklagten verboten ist, Arzneimittel
zu vertreiben und feilzuhalten, die als Wirkstoff die
rechtsdrehende Form der genannten Verbindung enthalten,
die im AnschluB an die im Urteilstenor zu I 1 genannten
Verfahren zu a) bis g2) isoliert worden ist. Insoweit
begegnet die Verurteilung der Beklagten zur Unterlassung
und Rechnungslegung und die Feststellung der Schadener-~
satzpflicht rechtlichen Bedenken. Nach der vor dem
Landgericht abgegebenen Erkl&rung der Kligerin, sie be-
haupte nicht, daB die Beklagte zu 3) den streitigen
Wirkstoff durch nachtrédgliche Aufspaltung eines zunichst
nach dem Klagepatent hergestellten racemischen Gemisches
erhalte, fehlt es fiir eine diesbeziigliche Verurteilung
an einer tatsdchlichen Grundlage. Das Berufungsgericht
hat weder festgestellt, daB die Beklagte zu 3) den strei-
tigen Wirkstoff auf diese Weise hergestellt hat, noch
daB in dieser Richtung fiir die Zukunft eine ernstliche
Besorgnis besteht. Es fehlt auch an der Feststellung
einer Wahrscheinlichkeit, daB die Beklagten Arzneimittel
mit einem Wirkstoff feilgehalten und vertrieben haben,
der auf diese Weise hergestellt worden ist. In diesem
Umfange ist der Klageantrag vielmehr unbegriindet und
deshalb unter Abdnderung des Berufungsurteils und Zuriick-
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weisung der Berufung der Kldgerin abzuweisen, ohne
daB es noch einer Entscheidung dariiber bedtirfte, ob
die nachtridglich isolierte rechtsdrehende Form des
2,2'-(Athylendiimino)~di~1-butanol noch als "unmit-
telbares" Erzeugnis der Verfahren a) bis g2) des
Klagepatents anzusehen ist.

3. Die Fassung des Urteilstenors des Berufungs-
urteils begegnet auch insoweit rechtlichen Bedenken,
als darin die zur Entstehung der rechtsdrehenden Form
der Verbindung bei den Verfahren zu a) bis g2) einzu-
haltenden Bedingungen zundchst nicht genannt sind. Das
Fehlen einer ndheren Umschreibung, welche Bedingungen
einzuhalten sind, um bei den Verfahren zu a) bis g2)
zu der rechtsdrehenden Form der streitigen Verbindung
zu gelangen, fiihrt zu einer weiten Erstreckung des aus-
gesprochenen Verbots, das praktisch alle Varianten der
zu a) bis g2) genannten Verfahren ohne Riicksicht darauf
erfaBt, ob sie vom Schutz des Klagepatents erfaBt sind
oder nicht., Das 1lad8t sich Jjedoch nur feststellen, wenn
die einzuhaltenden Bedingungen genannt sind. Da diese
Angaben fehlen, ist der Klageantrag auch insoweit unbe-
grindet und die Klage unter teilweiser Abdnderung des
Berufungsurteils und Zuriickweisung der Berufung der
Kligerin insoweit abzuweisen.

L, Soweit die Beklagten hinsichtlich der rechts-
drehenden Form der Verbindung 2,2'-(Athylendiimino)-
di-1-butanol in der Form des Dihydrochloridsalzes ver-
urteilt sind, die dadurch hergestellt ist, daB die Ver-
fahren a) bis g2) angewendet sind, bestehen gegen den
Urteilstenor des Berufungsurteils ebenfalls rechtliche
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Bedenken. Es ist keinerlei Anhalt dafiir festgestellt,
daB bei der Durchfiihrung der Verfahren, so wie sie

unter a) bis g2) im Urteilstenor I 1 umschrieben worden
sind, das Verfahrenserzeugnis (+)-2,2'-(Athylendiimino)-
di-1- butanol erhalten wird. Bei den Verfahren gemif$

a) bis g2) des Urteilstenors zu I 1 entsteht mangels
Einsatzes eines optisch-aktiven Ausgangsstoffes kein
optisch-aktives Endprodukt, wie es Gegenstand der Ver-
urteilung ist. Deshalb erweist sich auch insoweit die
Verurteilung der Beklagten als nicht gerechtfertigt und
ist der Klageantrag unter Abdnderung des Berufungsurteils
und Zurickweisung der Berufung der Klidgerin insoweit
abzuweisen,

5. Es bleibt deshalb allein zu untersuchen, ob die
Verurteilung der Beklagten zu Recht erfolgt ist, als sie
sich auf Arzneimittel bezieht, deren Wirkstoff aus der
rechtsdrehenden Form der Verbindung 2,2'-(Athylendiimino)-
di-1-butanol in Form ihres Dihydrochloridsalzes (also
(+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol-dihydrochlorid)
besteht, die dadurch hergestellt ist, daB sie in den
Fdllen d1), d2), g1) und g2) durch die Umsetzung mit
dem rechtsdrehenden 2-Amino-1-butanol und in den F&llen
g1) und g2) mit dem rechtsdrehenden 2-Amino-1-butanol-
derivat erhalten worden ist.

II. Der Gegenstand des Klagepatents

1. Das Berufungsgericht sieht die Aufgabe des vom
Bundespatentgericht teilweise aufrechterhaltenen Klage-
patents darin, aliphatische Hydroxydiamine einer formel-
mdBigen Zusammensetzung und deren Sdureadditionssalze
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herzustellen, die sich als héchst wertvoll bei der
Behandlung von Infektionen mit Tuberkelbazillen er-
weisen. Es nimmt insoweit auf Spalte 1, Zeilen 45 ff
der Klagepatentschrift Bezug.

2. Die Lésung dieser Aufgabe sieht das Berufungs-
gericht in den sieben Ausfiihrungsformen des Herstellungs-
verfahrens, von denen zwei noch Jjeweils eine Alternative
besitzen. Nach der im vorliegenden Falle im Vordergrund
stehenden Ausfithrungsform d) gemif Beispiel 2 (Sp. 4,

Z. 60 bis Sp. 5, Z. 22) sollten

2 Mol 2-Amino-1-butanol

? H
c—N—
C

HZOH

H:C

572

mit 1 Mol Athylendichlorid

C1 HZC -CH Cl

2

zu 2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol

y T
H5C2-———-? —~ N —-H,C — CH,— N— F—CZH5
CH,0H CH,OH

umgesetzt werden. Der Durchschnittsfachmann werde das
Verfahren des Klagepatents ohne besondere Beriicksich-
tigung der sterischen Konfiguration ausiiben; er werde
nicht auf die Erlangung von bestimmten sterischen Kon-
figurationen hinarbeiten. Die die verschiedenen stereoiso-
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meren Formen der aliphatischen Hydroxydiamine um-
fassende Strukturformel des Patentanspruches gebe

keine Anweisung an den Durchschnittsfachmann, durch
eine stereospezifische Synthese auch die d-Form als
Endprodukt herzustellen, Der Durchschnittsfachmann,

der nach der gegenstdndlichen Lehre des Klagepatents
arbeite, werde im Prioritdtszeitpunkt 2-Amino-1-butanel
als Ausgangsstoff genommen haben, da im Klagepatent
kein Hinweis enthalten sei, daB8 er anstelle des 2-Amino-
1-butanol auch das (+)-2-Amino-i1~<butanol nehmen solle,
und weil er im Prioritidtszeitpunkt hierzu auch keine
Veranlassung gehabt habe; es sei ihm nicht bekannt ge-
wesen, daB nur der d-Bestandsteil therapeutisch wirk-
sam sei. Entgegen der Ansicht der Kligerin stellt das
Berufungsgericht fest, daB sich bei der Anwendung des
patentierten Verfahrens das 2,2'-(Athylendiimino)-di-1-
butanol als d,l-Racemat ergibt.

2. Die Ermittlung des Gegenstandes des Klagepa-
tents wird von der Revision nicht angegriffen. Auch
die Revisionserwiderung geht davon aus, daf bei dem
Verfahren nach dem Klagepatent ein Isomeren-"Gemisch"
als Verfahrenserzeugnis anfdllt. Die Ausfiihrungen des
Berufungsgerichts zum Gegenstand des Klagepatents las-
sen auch unter Beriicksichtigung der Tatsache, daB das
Klagepatent nach ErlafB des Berufungsurteils eine weiter-
gehende Teilvernichtung erfahren hat, keinen Rechtsfehler
erkennen. Der erkennende Senat hat in seinem das Klage-
patent betreffenden Urteil vom 18. Dezember 1975 - X ZR
51/72 - in der Nichtigkeitssache festgestellt, daB das
Verfahrensprodukt des Klagepatents, das 2,2'-(Athylen-
diimino)-di-1-butanol bei seiner Herstellung nach dem



im Klagepatent beschriebenen Verfahren immer als "Ge-
misch"™ anfdllt, das zu gleichen Teilen aus der meso-
Form und dem Racemat und das Racemat wiederum zu glei-
chen Teilen aus der d-Form und der 1-Form besteht
(siehe S, 31 der Urteilsgriinde).

ITI. Die Verletzungsfrage

1. Das Berufungsgericht hat festgestellt, daB die
von der Beklagten zu 1) im Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland vertriebenen Heilmittel (+)-2,2'-(Athylen-
diimino)-di-1-butanol enthalten, das von der Beklagten
zu 3) hergestellt ist. Es zieht die Vorschrift des
§ 47 Abs, 3 PatG heran, nach der bei einer Erfindung,
die ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes
zum Gegenstand hat, bis zum Beweis des Gegenteils jeder
Stoff von gleicher Beschaffenheit als nach dem patentier-
ten Verfahren hergestellt gilt. Fiir die gleiche Beschaf-
fenheit verlangt das Berufungsgericht keine vollstandige
Identitdat, sondern 1liBt es ausreichen, daf8 die zu ver-
gleichenden Stoffe eine grofBe Verwandtschaft besitzen.
Nach seiner Auffassung liegt gleiche Beschaffenheit vor,
wenn der angegriffene Stoff diejenigen Eigenschaften auf-
weist, die den Stoff nach dem Patent von dem Stoff nach
dem Stand der Technik unterscheiden. Unterschiede zwischen
dem nach dem patentierten Verfahren hergestellten Stoff
und dem angegriffenen Stoff diirfen nach Ansicht des Be-
rufungsgerichts andererseits nicht so erheblich sein,
da3 die Benutzung des patentierten Verfahrens bei der
Herstellung des angegriffenen Stoffes nicht mehr wahr-
scheinlich erscheint., Der Stoff nach dem patentierten
Verfahren unterscheide sich von #dhnlichen Stoffen nach
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dem Stand der Technik durch seine Konstitution, seine
sterische Konfiguration und die bei dhnlichen Stoffen
nach dem Stand der Technik nicht vorhandene Eigen-
schaft, als Mittel zur Behandlung von Infektionen mit
Tuberkelbazillen geeignet zu sein. Bei dem angegriffe-
nen Stoff bestehe hinsichtlich der Konstitution volle
{bereinstimmung mit dem Stoff nach dem Klagepatent.
Hinsichtlich der sterischen Konfiguration bestehe in-
soweit Ubereinstimmung, als sich das d,l-Racemat nach
dem Klagepatent zu 50 % aus der d-Form zusammensetze.
Die reine d-Form und der d-Bestandteil im d,l-Racemat
unterschieden sich zumindest dann nicht, wenn sich
beide Stoffe in Losung befdnden, was bei ihrer Verab-
folgung als Medikament der Fall sei. Beide Stoffe wie-
sen gemeinsam die d-Modifikation auf, die bei beiden
erst die Eigenschaft hervorrufe, als Mittel zur Behand-
lung von Infektionen mit Tuberkelbazillen wirksam zu
sein., Der l-Bestandteil des d,1-Racemats besitze keine
antituberkuldse Wirkung. Die beiden Stoffe stimmten
demnach gerade in den Eigenschaften i{iberein, in denen
sich der Stoff nach dem Klagepatent von dhnlichen Stof-
fen nach dem Stand der Technik unterscheide, Die Tat-
sache, daB dem angegriffenen Stoff der 50 %ige Anteil
der unwirksamen l-Form fehle, und den Unterschied im
Schmel zpunkt hdlt das Berufungsgericht fiir unwesentlich.

Das Berufungsgericht hdlt die Unterschiede zwischen
dem Erzeugnis nach dem Klagepatent und dem angegriffenen
Erzeugnis nicht fiir so grof8, daB die Benutzung des paten-
tierten Verfahrens bei der Herstellung des angegriffenen
Erzeugnisses als nicht mehr wahrscheinlich angesehen wer-
den kénne. Dies begriindet das Berufungsgericht ndher wie
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folgt: Zunichst bestehe die Moglichkeit, die reine
d-Form unter Benutzung des patentierten Verfahrens
herzustellen. Dem Endprodukt des geschiitzten Ver-
fahrens sei in der Klagepatentschrift eine antitu-
berkuldse Wirkung zugeschrieben. Der Fachmann wisse,

dafl die optisch aktiven Antipoden dem Racemat iiber-
legen sein kdnnten. Wenn die Patentschrift nichts
dariiber aussage, ob das Racemat den optisch aktiven
Antipoden {iberlegen sei oder nicht, bleibe es dem
Fachmann iiberlassen, dies selbst auszuprobieren und

die bestmbgliche Ausgestaltung zu ermitteln., Das Auf-
finden der d-Form habe sich im Bereich des Ausprobie-
rens bewegt. Dies zeige die tatsdchliche Entwicklung.
Als sich die d,1-Form wegen Sehsttrungen als nicht

voll befriedigend gezeigt habe, seien die Versuche mit
der d-Form fortgesetzt worden. Das Auffinden der d-Form
habe sich praktisch zwanglos beim Ausprobieren des
d,l-Racemats ergeben und sei sehr schnell erfolgt, wie
der bereits am 24, Mirz 1961 bei der Zeitschrift
J.Am,Chem.Soc. 1961, Bd. 83, S. 2212/13 eingegangene
Aufsatz ergebe. Der Fachmann sei im Prioritdtszeit-
punkt auch in der Lage gewesen, unter Anwendung des
Verfahrens nach dem Klagepatent die d-Form herzustellen.
Hierzu habe er nur anstelle des 2-Amino-1-butanols das
dieselbe Strukturformel aufweisende (+)«2-Amino-1-butanol
einsetzen und dann das an sich bekannte Verfahren unter
schonenden Bedingungen durchfiihren zu brauchen, damit
keine Racemierung eintrat. Es sei nicht ersichtlich,
inwiefern noch dem Fachmann nicht nahegelegte zusdtzliche
MaBnahmen erforderlich gewesen sein sollten, um bei der
Anwendung des Verfahrens nach dem Klagepatent die d-Form
als Endprodukt zu erhalten. Insoweit hdtten fiir den Fach-
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mann keine Schwierigkeiten bestanden, denn die d-Form
habe ohne weiteres zur Verfiigung gestanden, als sich
bei klinischen Versuchen die Nachteile der hohen Do-
sis der d,l1-Form gezeigt habe. Die seinerzeit einge-
setzte d-Form sei rasch nach dem Verfahren nach dem
Klagepatent durch kurzes Erwirmen von Athylendichlorid
mit Uberschiissigem (+)~2-Amino-1-butanol gewonnen wor-
den, wie sich aus J.Am.Chem.Soc. aa0 ergebe.

Das Berufungsgericht gelangt abschlieflend zu dem
Ergebnis, daB8 der nach dem Klagepatent hergestellte
Stoff und der angegriffene Stoff im Sinne von § 47
Abs. 3 PatG von gleicher Beschaffenheit seien.

Das Berufungsgericht hat zur Uberpriifung seines
Standpunkts erwogen, daB3 ein wirksamer Schutz der
Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes nur
dann erreicht werde, wenn die Beweislastregel nicht
nur die Fdlle der unmittelbar gegenstédndlichen Ver-
letzung erfasse. Sie miisse vielmehr zumindest so weit
reichen, daB auch noch die F&lle der &quivalenten, ver-
besserten und verschlechterten Benutzung einbezogen
seien. Andernfalls erfiille § 47 Abs. 3 PatG nicht die
Aufgabe, ein prozessuales Korrelat zu § 6 Satz 2 PatG
zu sein. Bei der Herstellung der d-Form anstelle des
d,l-Racemats handele es sich um den typischen Fall einer
Verbesserung, der im Rahmen des Erfindungsgedankens liege
und der mit den erfindungsgemédfBen Mitteln zu erreichen
sei. Bei einer Interessenabwigung zwischen den Belangen
des Patentinhabers, festzustellen, ob nach seinem Patent
gearbeitet werde, und den Belangen des Beklagten, sein
Verfahren geheimzuhalten, sei zu beriicksichtigen, daB
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durch § 47 Abs. 3 PatG die Frage der Patentverletzung
selbst nicht entschieden, sondern dem Beklagten nur
zugemutet werde, sein Verfahren zu offenbaren und unter
Beweis zu stellen. Ob das offenbarte Verfahren das Pa-
tent verletze, sei dann immer noch zu priifen. DaB im
Einzelfall ein Beklagter einmal sein nicht in den
Schutzbereich des Patents fallendes Geheimverfahren
offenlegen miisse, hdlt das Berufungsgericht nicht fiir
schwerwiegend. Es raumt den Interessen des Patentinha-
bers den Vorrang ein. Der neue Stoff sei dem Beklagten
durch das Patent bekannt geworden; das habe ihm die Mog-
lichkeit erdéffnet, einen unabhidngigen Weg zur Herstellung
des Stoffes zu suchen; ohne das Patent existiere auch

das Geheimverfahren nicht; der Beklagte widre nicht in der
Lage, den mit der Klage angegriffenen Stoff zu vertreiben.
Es lasse sich nicht feststellen, ob der Beklagte tatsich-
lich ein Geheimverfahren besitze oder ob es sich um einen
bloBen Vorwand handele. Normalerweise liege es wesentlich
nédher, daB nach dem Verfahren des Klagepatents gearbeitet
werde, als daf3 ein eigenes Verfahren entwickelt sei.

2. Dem Berufungsgericht ist im Ergebnis, wenn auch
nicht durchweg in der Begriindung, darin beizutreten, daB
im vorliegenden Falle die Vorschrift des § 47 Abs. 3 PatG
anwendbar ist. Nach § 47 Abs. 3 PatG wird bei Erfindungen,
die ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Stoffes zum
Gegenstand haben, bis zum Beweis des Gegenteils vermutet,
daB Jjeder Stoff von gleicher Beschaffenheit nach dem pa-
tentierten Verfahren hergestellt ist., Diese Beweislast-
regel ist zwar dann nicht anwendbar, wenn ein aus dem
Patent angegriffener Stoff nicht nach dem patentierten
Verfahren hergestellt sein kann. Sie erheischt jedoch
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dann Anwendung, wenn ein abgewandeltes Verfahren in
den Schutzbereich des Patents fdllt und das Verfahrens-
erzeugnis dieses abgewandelten Verfahrens mit dem an-
gegriffenen Stoff identisch ist.

a) § 47 Abs., 3 ist im Jahre 1891 in das Patentge-
setz eingefiigt worden. Die Antragsteller hatten zur Be-
griindung ihres Antrages auf Einfiligung dieser Vorschrift
in das Patentgesetz auf den Nachteil der Inhaber von
Verfahrenspatenten zur Herstellung neuer Stoffe gegen-
tiber den Inhabern von Patenten auf dem Gebiet der Mechanik
hingewiesen., Bei den letzteren erweise der Augenschein
leicht die Patentverletzung, widhrend bei den Verfahrens-
patenten der Nachweis, dafB vorgefundene Gegenstdnde nach
dem patentierten Verfahren hergestellt seien, schwer zu
erbringen sei, und sich die Beweisschwierigkeiten erheb-
lich steigerten und oft uniiberwindlich seien, wenn die
Herstellung im Ausland erfolgt sei. Um einen wirksamen
Schutz gegen Patentverletzungen 2zu erreichen, befiir-
worteten sie eine Anderung der Beweislastverteilung,
"die ehrenwerte Fabrikanten nicht beldstige, weil sie
leicht die Herstellung der Stoffe nach einem anderen
als dem patentierten Verfahren nachweisen kénnten"
(zitiert nach Danziger GRUR 1925, 285, 289 1i.Sp.).

Nach dieser AuBerung im Gesetzgebungsverfahren und dem
Inhalt der Regelung des § 47 Abs. 3 PatG besteht der
Zweck der Vorschrift darin, den Inhabern von Verfahrens-
patenten zur Herstellung neuer Stoffe durch eine Be-
weiserleichterung einen wirksamen Schutz gegen Patent-
verletzungen zu gewdhren. Sie sollen bei jedem Stoff
von gleicher Beschaffenheit der Notwendigkeit enthoben
sein nachzuweisen, daB der Stoff nach dem patentierten
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Verfahren hergestellt ist. Dies wird bis zum Beweis
des Gegenteils, den der aus dem Patent Verklagte zu
erbringen hat, vermutet. In der patentrechtlichen
Literatur ist darauf hingewiesen worden, dafB die

in Rede stehende Beweisregel eine Grundlage in dem
gesunden Menschenverstand insoweit habe, als in der
Regel dann, wenn ein irgendwie neues Erzeugnis vor-
liege und nur ein Weg zu seiner Herstellung bekannt
sei, der Hersteller eines solchen Erzeugnisses sich
aber ohne triftigen Grund weigere, sein Herstellungs-
verfahren bekanntzugeben, eine sehr starke tatsidchliche
Vermutung fiir die Benutzung des einzig bekannten Ver-
fahrens vorhanden sei, die so stark sein kénne, daB
der Richter unter sehr freier Beweiswiirdigung den In-
halt der Vermutung fiir wahr annehme; der Gesetzgeber
habe nichts anderes getan, als diese tatsdchliche Ver-
mutung zu einer rechtlichen zu machen (Wirth, Mitt,
Dtsch. Patanw. 1925, 169, 170 1i.Sp.; Reimer, Patent-
gesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl. 1968, § 47
Anm. 114; Pietzcker GRUR 1963, 601, 604 f). Der in
dieser AuBerung angesprochene Zusammenhang der Beweis-
regelung des § 47 Abs. 3 PatG zu tatsdchlichen Gegeben-
heiten hat Bedeutung fiir das Verstdndnis des in § 47
Abs. 3 PatG enthaltenen Begriffes des "Stoffes von
gleicher Beschaffenheit". Als solche konnen nur Stof-
fe angesehen werden, die entstehen, wenn das paten-
tierte Verfahren angewendet wird. In der Patentrechts-
literatur wird auch die Auffassung vertreten, es geniige,
wenn die Stoffe im wesentlichen von gleichen physika-
lischen und chemischen Eigenschaften seien (Kisch, Hand-
buch des deutschen Patentrechts, Erster Band, 1923 S.
435 FuBnote 20) und es sei unerheblich, wenn sich der
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vom Beklagten hergestellte Stoff zwar in mancher Hin-
sicht unterscheide, aber doch die Eigenschaften habe,

die fiir die Neuheit des Stoffes nach dem patentierten
Verfahren maBgebend seien (Tetzner, Patentgesetz

2. Aufl, 1951, § 47 Rdn, 69). Weiter wird der Stand-
punkt vertreten, die Identitdt brauche nur im wesent-
lichen vorzuliegen (Glilland, Einfiihrung in die zivilisti-
sche Praxis in Erfindungs- und Patentsachen, 1909 S. 241),
Das Berufungsgericht will es fiir die Anwendung des § 47
Abs. 3 PatG ausreichen lassen, daf3 die betreffenden
Stoffe eine groBe Verwandtschaft besitzen.

Den vorstehend genannten AuBerungen in der patent-
rechtlichen Literatur und der Auffassung des Berufungs-
gerichts kann nur begrenzt beigetreten werden. Halten
sich festgestellte Unterschiede zwischen zwei Stoffen,
beispielsweise in bezug auf ihren Reinheitsgrad oder
bei nicht einheitlichen chemischen Substanzen, die
auch als neuer Stoff im Sinne von § 47 Abs. 3 PatG
angesehen werden konnen, hinsichtlich ihrer prozen-
tualen Zusammensetzung, im Rahmen dessen, was nach der
technischen Erfahrung im Verfahrensergebnis auf eine
unterschiedliche Ausfiihrung des patentierten Verfahrens
zuridckzufiihren ist, nicht aber ohne weiteres auf die
Anwendung anderer Verfahren hindeutet, dann ist Raum
fir die Anwendung der Beweisregel des § 47 Abs. 3 PatG
(Hahn, Der Schutz von Erzeugnissen patentierter Ver-
fahren, 1968, S. 148). Liegen die festgestellten Unter-
schiede hingegen im Bereich der chemischen Konstitution
der Stoffe, so daB es naturgesetzlich ausgeschlossen
ist, daB die Stoffe unterschiedlicher chemischer Konsti-
tution aus denselben Ausgangsstoffen auf demselben Ver-
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fahrenswege hergestellt sind, dann versagt die An-
wendung des § 47 Abs. 3 PatG, mdgen die Stoffe auch
sonst, insbesondere bei ihrer Verwendung iibereinstim-
mende Eigenschaften zeigen. Ist die Entstehung eines
bestimmten Stoffes bei Anwendung des patentierten
Verfahrens gar nicht denkbar, so kann dieser Stoff
nicht als Stoff von gleicher Beschaffenheit im Sinne
von § 47 Abs. 3 PatG angesehen werden.

Wirde man den Schutzgegenstand des in § 47 Abs. 3
PatG vorausgesetzten Verfahrens zur Herstellung eines
neuen Stoffes, das patentierte Verfahren, nur mit dem
umreiBen, was in der betreffenden Patentschrift aus-
driicklich beschrieben ist, dann miiBte im vorliegenden
Streitfalle die Anwendung der Beweisregel unterbleiben.
Das Berufungsgericht hat zutreffend angenommen, daB End-
produkt des im Klagepatent ausdriicklich beschriebenen
Verfahrens die d,l1-Form des 2,2'-(Athylendiimino)-di-1-
butanol ist. Von diesem unterscheidet sich die d-Form des
2,2'-(Athylendiimino)-d-1-butanol durch das Fehlen der
1-Form des 2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol. (Die
d,1-Form ist optisch inaktiv; die d-Form dreht die Ebene
des polarisierten Lichts nach rechts). Der Schmelz-
punkt beider Stoffe ist nach der Feststellung des Be-
rufungsgerichts verschieden. Die antituberkuldse Wir-
kung der d-Form ist wegen des Fehlens der tuberkulosta-
tisch unwirksamen 1l-Form erheblich gréBer als bei der
d,l-Form. Entscheidend ist jedoch, daB bei der Umsetzung
des in der Klagepatentschrift genannten optisch inak-
tiven 2-Amino-1-butanol mit Athylendichlorid nur das
optisch inaktive (+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol,
nicht jedoch die rechtsdrehende Form des (+)-2,2'-(Athy-
lendiimino)-di-1-butanol entsteht. Um zu der rechts-
drehenden Form des (+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol
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zu gelangen, bedarf es einer Abwandlung des im Klage-
patent ausdriicklich beschriebenen Verfahrens auf sei-
ten des einzusetzenden Ausgangsstoffes. Erst wenn man
anstelle des optisch inaktiven 2-Amino-1-butanol
rechtsdrehendes (+)-2-Amino-1-butanol mit Athylen-
dichlorid umsetzt, kann man (+)-2,2'-(Athylendiimino)-
di-1-butanol erhalten. Aus § 47 Abs. 3 PatG 1aBt sich
keine Vermutung dafiir herleiten, daf8 bei einem dem Ver-
fahrenserzeugnis des Patents verwandten Stoff ein dem
Ausgangsstoff des patentierten Verfahrens verwandter
Ausgangsstoff umgesetzt worden ist. Diese Vorschrift
16st nur in dem Falle der Identitidt der Stoffe die Ver-
mutung fir die Benutzung des patentierten Verfahrens aus.

Es besteht Jedoch keine Veranlassung den Schutz-
gegenstand des in § 47 Abs. 3 PatG vorausgesetzten Ver-
fahrens zur Herstellung eines neuen Stoffes abweichend
von der herkdmmlichen Bestimmung des Schutzumfanges von
Patenten unter Ausschlufl der sonst vom Schutz erfafBten
Aquivalente auf das in der Patentschrift ausdriicklich
beschriebene Verfahren einzuschrinken. Zwar regelt § 47
Abs., 3 PatG die Beweislast abweichend von dem Grundsatz,
dafl der Kliger die Benutzung der ihm geschiitzten Lehre
zum technischen Handeln zu beweisen hat, wenn er An-
spriiche aus Patentverletzung erhebt; dies rechtfertigt
es Jedoch nicht, den Schutzbereich eines Patents bei der
Anwendung des § 47 Abs. 3 PatG abweichend von den her-
komml ichen Grundsdtzen zu bestimmen. Den Grundsidtzen,
nach denen der Schutzbereich eines Patents bemessen wird,
liegt der Gedanke zugrunde, dem Erfinder den ihm gebithren-
den Lohn fiir die Bereicherung der Technik ungeschmélert
zukommen zu lassen, die er der Fachwelt in seinem Patent
offenbart hat (BGH GRUR 1969, 534, 535 - Skistiefelver-
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schluB). Nach dem "Metronidazol"-Urteil des erkennen-
den Senats (BGHZ 64, 86, 93) gebiihrt dem Erfinder
eines Verfahrens zur Herstellung von neuen Stoffen

die gleiche Belohnung durch ein AusschlieBlichkeits-
recht wie den Erfindern aller iibrigen Patente. Er kann
Dritte von der Benutzung einer in seinem Patent zwar
nicht ausdriicklich genannten abweichenden (abgewandel-
ten), aber trotzdem gleichwirkenden Ausfiihrung seiner
Erfindung ausschlieBen, die der Durchschnittsfachmann
mit der durchschnittlichen Sachkunde und Erfahrung im
Prioritdtszeitpunkt aus der Patentschrift zur Losung
der dem Patent zugrunde liegenden Aufgabe als gleich-
wirkend auffinden kann (BGH aa0 S. 93 f). Dieser Grund-
satz gilt sowohl dann, wenn ein abweichender Ausgangs-
stoff durch abweichende Verfahrensschritte zum gleichen
Endprodukt umgewandelt wird, als auch dann, wenn ein
abweichender Ausgangsstoff auf dem gleichen Verfahrens-
wege zu einem abweichenden Endprodukt umgesetzt wird.
Hinsichtlich der "unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse"
im Sinne von § 6 Satz 2 PatG wird der Schutzbereich
eines Verfahrenspatents nicht abweichend von den her-
kémmlichen Grundsédtzen bemessen. Der Patentinhaber soll
davor bewahrt werden, durch eine Umgehung seines Patents
um den allein ihm gebiihrenden Lohn fiir die Offenbarung
seiner Erfindung gebracht zu werden.

Kommt dem Inhaber eines Verfahrenspatents zur Her-
stellung eines neuen Stoffes nach den obigen Grundsitzen
der Schutz gegen eine abgewandelte Ausfilhrung seiner Er-
findung zu, so kann er hinsichtlich der in den Schutz-
bereich seines Patents fallenden abgewandelten Ausfiih-
rung der Erfindung in die gleichen Beweisschwierigkeiten
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geraten wie bei der ausdriicklich in seinem Patent
beschriebenen ¥erfahrensweise, wenn sich sein Pro-
zefBgegner nicht bereitfindet, das von ihm benutzte
Verfahren bekanntzugeben. Wenn er trotz der Identitét
des neuen Erzeugnisses nach dem in den Schutzbereich
seines Patents fallenden abweichenden Verfahren mit
dem vom Beklagten in den Verkehr gebrachten Stoff
nicht zu beweisen vermag, daB der Beklagte den Stoff
unter Benutzung dieses abgewandelten Verfahrens er-
zeugt, wiirde er seiner ihm fiir die Offenbarung seiner
Erfindung gebiihrenden Belohnung verlustig gehen. Der
Zweck des § 47 Abs. 3 PatG gebietet es, dem Patentin-
haber auch in diesem Falle iiber seine Beweisschwierig-
keiten hinwegzuhelfen. Die Beweisvermutung nach dieser
Vorschrift findet demnach auch dann Anwendung, wenn dem
Patentinhaber durch sein Patent ein abgewandeltes Ver-
fahren zur Herstellung eines abgewandelten neuen Stof-
fes geschiitzt ist (d.h. wenn ein abgewandeltes Verfah-
ren zur Herstellung eines neuen abgewandelten Stoffes
im Schutzbereich seines Patents liegt) und der Beklag-
te einen Stoff von gleicher Beschaffenheit wie nach
diesem abgewandelten Verfahren gewerbsm#B8ig herstellt,
in Verkehr bringt, feilhdlt oder benutzt. Der Senat
tritt insoweit der von Hahn (aa0 S. 149) und Schramm
(Der PatentverletzungsprozeB, 1965, S, 268 f) vertre-
tenen Auffassung bei, daB bei der Priifung der Voraus-
setzung des Stoffes von gleicher Beschaffenheit der
Schutzumfang des Klagepatents zu beriicksichtigen ist.

3. Die Entscheidung {iber die Revision hidngt somit
davon ab, ob ihre gegen folgende Feststellungen des
Berufungsgerichts gerichteten Riigen durchgreifen: der
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Fachmann sei im Prioritdtszeitpunkt in der Lage ge-~
wesen, unter Anwendung des Verfahrens nach dem Kla-
gepatent die d-Form des 2,2'-(Athylendiimino)-di-1-
butanol herzustellen; hierzu habe er nur anstelle

des 2-Amino-1-butanol ohne weiteres das (+)=-2-Amino-
1-butanol einzusetzen und dann das an sich bekannte
Verfahren unter schonenden Bedingungen durchzufiihren
brauchen, damit keine Racemierung eintrete. Die Riigen
greifen nicht durch.

a) Die Revision verweist zunichst auf die Aus-
fiihrungen des Berufungsgerichts, die Klagepatent-
schrift gebe keinen Hinweis, den optisch inaktiven
Ausgangsstoff 2-Amino-1-butanol gegen den optisch
aktiven Ausgangsstoff (+)-2-Amino-1-butanol auszu-
tauschen und das Verfahren so zu fiihren, da8 statt
des optisch inaktiven Erzeugnisses 2,2'-(Athylendiimino)-
di-1-butanol das optisch aktive (+)-2,2'-(Athylendiimino)-
di-1-butanol erhalten wird. Die betreffenden Ausfiihrun-
gen des Berufungsgerichts auf den Seiten 25 - 28 der
Urteilsausfertigung befinden sich in demjenigen Ab-
schnitt der Entscheidungsgriinde, in dem das Berufungs-
gericht den unmittelbaren Offenbarungsgehalt der Klage-
patentschrift erdrtert. Dies erhellt schon daraus, da8
diesen Erdrterungen voran ausdriicklich klargestellt ist,
es sel in diesem Zusammenhang nicht zu priifen, ob es fiir
den Durchschnittsfachmann nahegelegen habe, das Verfah-
ren nach dem Klagepatent so abzuwandeln, dafBl er als
Endprodukt die d-Form (des 2,2'-(Athylendiimino)-di-1-
butanol) erhalte.

b) Die Revision h#lt der Uberlegung des Berufungs-
gerichts, wenn die Patentschrift selbst nichts dariiber
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sage, ob das d,l-Racemat den optisch aktiven Verbin-
dungen iiberlegen sei oder nicht, bleibe es dem Fach-
mann iiberlassen, dies selbst auszuprobieren und die
bestmbgliche Ausgestaltung zu ermitteln, entgegen,
die Patentschrift habe dem Durchschnittsfachmann
keinen AnlafB gegeben zum Ausprobieren der d-Form
oder zur Anderung von Ausgangsstoff, Herstellungs-
verfahren und Endprodukt. Die Arbeitsweise nach dem
Klagepatent sei eindeutig beschrieben und fijhre zu
dem angegebenen Stoff mit der angegebenen Wirkung.
Der Durchschnittsfachmann werde sich vor einer Anderung
hiiten, da ihm bekannt sei, daB8 auf pharmakologischem
Gebiet auch die kleinste Anderung die Gefahr mit sich
bringen kdnne, den therapeutischen Effekt zu beein-
trédchtigen oder unbekannte schddliche Nebenwirkungen
herbeizufiihren.

Damit kann die Revision nicht durchdringen. Das
Berufungsgericht hat in tatrichterlicher Wiirdigung der
Angaben der Patentschrift aus deren Inhalt abgeleitet,
daB sie es dem Fachmann iiberlasse zu ermitteln, ob
das Racemat oder dessen optisch aktive Bestandteile
den grdBten Wirkungsgrad entfalteten. Die Ausfiihrun-
gen der Revision zeigen insoweit keinen Verfahrensver-
stoB auf, sie laufen vielmehr darauf hinaus, eine eige-
ne Wirdigung der Angaben der Patentschrift an die Stel-
le der Wirdigung des Berufungsgerichts zu setzen. Das
ist der Revision verwehrt.

¢) Das Bestreiten der Beklagten, daB8 dem Durch-
schnittsfachmann im Prioritidtszeitpunkt ein Verfahren
bekannt sei, anstelle des patentgemiBen Racemats die
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d-Form herzustellen, ist entgegen der Ansicht der Re-
vision unerheblich. Es kommt allein darauf an, ob

der Fachmann auf Grund der Angaben in der Klagepa-
tentschrift mit dem Fachkénnen zur damaligen Zeit in
der Lage war, das geschiitzte Verfahren dahin abzuwan-
deln, anstelle des optisch inaktiven 2-Amino-1-butanols
das rechtsdrehende (+)-2-Amino~1-butanol mit Athylen-
dichlorid zu (+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol um-
zusetzen. Das Berufungsgericht hat die auf Grund des
Fachkdonnens bestehende Méglichkeit der Abwandlung des
geschiitzten Verfahrens bejaht. Es ist nicht rechts-
fehlerhaft, wenn das Berufungsgericht dazu den Aufsatz
in der Zeitschrift “Journal of the American Chemical
Society" 1961 Bd. 83, Seite 2212/13, heranzieht, der
bereits am 24, Mirz 1961 bei dieser Zeitschrift ein-
gegangen ist, und darauf abstellt, daB die Abwandlung
sehr kurze Zeit nach der Prioritédt des Klagepatents
vom 2. Juni 1960 beschrieben worden ist. Aus dieser
Tatsache durfte das Berufungsgericht die SchluBfolge«
rung herleiten, da8 ein Durchschnittsfachmann schon
zur Zeit der Prioritdt des Klagepatents in der Lage
war, die in Rede stehende Abwandlung des geschiitzten
Verfahrens auszufiihren. Es ist nichts dafiir hervorge-
treten, da8 das Berufungsgericht iibersehen hdtte, daB
der Aufsatz von den Erfindern des Klagepatents stammt.
Daraus brauchte das Berufungsgericht keine ernsthaften
Zweifel herzuleiten, daB der Durchschnittsfachmann das
abgewandelte Verfahren aus der Klagepatentschrift er-
kennen und auf Grund seines Fachktnnens im Prioritédts-
zeitpunkt ausfiihren konnte. Mag in dem genannten Auf-
satz auch iliber ein systematisches Forschungsprogramm
auf breitester Basis berichtet worden sein, bei dem
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zshlreiche Homologen und verschiedene Analogen und
Modifikationen untersucht worden sind, so begegnet

es keinen rechtlichen Bedenken, wenn das Berufungs-
gericht auf diesen Aufsatz seine Feststellung stiitzt,
daB8 dem Durchschnittsfachmann auf Grund seines Fach-
konnens im Prioritédtszeitpunkt die Verwendung des
(+)-2-Amino-1-butanols als abgewandelter Ausgangs-
stoff zur Herstellung der streitigen d«Form des
Erzeugnisses erkennbar und dessen Umsetzung mit Athy-
lendichlorid ohne Schwierigkeiten durchfiihrbar war.
Die Verwendung eines optisch aktiven Antipoden des
Racemats des 2-Amino-1-butanols lag niher als die
Verwendung von Homologen, Analogen und Modifikationen
des 2-Amino-1-butanols.

d) Ob das (+)-2-Amino-1-butanol zur damaligen
Zeit im Handel erh¥ltlich war und ob der Durchschnitts-
fachmann das (+)=2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol
ohne Verunreinigungen, d. h. rein herstellen konnte,
ist entgegen der Auffassung der Revision unerheblich,
Fir die Frage, ob der Durchschnittsfachmann aus
(+)-2-Amino-1-butanol das streitige (+)-2,2'-(Athylen-
diimino)-di-1-butanol herstellen konnte, geniigt es,
daB er den unstreitig vorbekannten Ausgangsstoff
(+)=2-Amino-1~butanol herstellen konnte und durch
dessen Umsetzung mit Athylendichlorid das Endprodukt
(+)=2,2'-(Athylendiimino)-di=1butanol erhalten konnte.
Auf den Grad der Verunreinigung dieses Endprodukts
kommt es nicht an. Entscheidend ist allein, ob dieses
Erzeugnis seiner Art nach anfiel. Mag die Reinherstel-
lung des (+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol fiir
sich allein gesehen gegeniiber der Herstellung von
(+)-2,2'-(Athylendiimino )-di~1-butanol mit Verunreini-
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gungen eine Erfindung darstellen, so beriihrt das die
Tatsache der Patentbenutzung nicht, denn auch bei

der Reinherstellung des betreffenden Produkts wird

von der allein dem Patentinhaber vorbehaltenen Lehre
Gebrauch gemacht, durch das in den Schutzbereich seines
Patents fallende abgewandelte Verfahren das seiner

Art nach durch die Patentschrift nahegelegte Produkt
herzustellen.

e) Entgegen der Auffassung der Revision durfte
das Berufungsgericht die streitige Feststellung, ob
der Fachmann das abgewandelte Verfahren auf Grund der
Angaben der Klagepatentschrift erkennen und ausfiihren
konnte, ehne Einholung eines Sachverstandigengutachtens
treffen. Die Parteien hatten ihren Standpunkt eingehend
an Hand von Privatgutachten erl&dutert. Dem Berufungs-
gericht stand eine fachkundige AuBerung in Form des
Aufsatzes der Erfinder des Klagepatents in der genann-
ten Zeitschrift aus der Zeit kurz nach der Prioritat
des Klagepatents zur Verfiigung. Bei dieser Sachlage kann
es nicht als rechtsfehlerhafte Ausiibung des dem Tatrich-
ter eingerdumten Ermessens angesehen werden, daB das
stdndig mit Patentsachen befaBte Richterkollegium des
Berufungsgerichts von der Hinzuziehung eines Sachver-
stindigen abgesehen hat.

4, Die oben bei III 3 genannten tatrichterlichen
Feststellungen des Berufungsgerichts rechtfertigen den
SchlufB3, daB die abgewandelte Lehre, durch Umsetzung von
(+)=-2-Amino-1-butanol mit Athylendichlorid das Endpro-
dukt (+)=2,2'-(Athylendiimino)-di-1-butanol zu erzeugen,
in den Schutzbereich des Klagepatents fdllt. Diese abge-
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wandelte Lehre stellt im Hinblick auf die Feststel=-
lungen des Berufungsgerichts, die in der Revisions-
instanz als bindend hinzunehmen sind, eine glatt
&quivalente Ausfiihrung des im Klagepatent unter d
(erste Alternative) genannten Verfahrens dar. Das
Erzeugnis dieses #quivalenten Verfahrens die Verbin-
dung (+)-2,2v-(Athylendiimino)-di-1-butanol ist un-~
streitig ein neuer Stoff. Deshalb gilt zu Gunsten

der Klégerin die Vermutung des § 47 Abs. 3 PatG,

daB der identische Wirkstoff in den Arzneimitteln

der Beklagten nach dem der Kligerin geschiitzten Ver-
fahren hergestellt ist., Da sich der Schutz eines Ver-
fahrenspatents nach § 6 Satz 2 PatG auch auf die durch
das Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse
bezieht, haben die Beklagten durch das gewerbsmiBige
Inverkehrbringen und Feilhalten ihrer Arzneimittel

mit dem in Rede stehenden Wirkstoff in der Bundesrepu-
blick Deutschland und West-Berlin das Klagepatent ver-
letzt. Das rechtfertigt die Verurteilung der Beklagten
zur Unterlassung und zur Rechnungslegung sowie die
Feststellung der Schadenersatzpflicht der Beklagten
hinsichtlich der Arzneimittel, die als Wirkstoff das
Dihydrochloridsalz des (+)-2,2'-(Athylendiimino)-di-
1-butanol enthalten. Insoweit erweist sich die Revision
der Beklagten als unbegriindet.

IV, Soweit im Ausspruch des Berufungsurteils ange-
geben ist, daB der Wirkstoff in den F&llen d41), d2),
g1) oder g2) durch die Umsetzung mit dem rechtsdrehen-
den 2-Amino-1-butanol und in den Fidllen g1) oder g2)
auch mit dem rechtsdrehenden 2-Amino-1-butanolderivat
erhalten (d.h. gewonnen) ist, soll das offensichtlich
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nur der Klarstellung dienen. Das Klagebegehren war

von Anfang an darauf gerichtet, daB den Beklagten

der Vertrieb und das Feilhalten der niher umschrie-
benen Arzneimittel untersagt wurde und sie insoweit

zur Rechnungslegung verurteilt wurden sowie ihre
Schadenersatzpflicht festgestellt wurde. Eine Ver-
urteilung der Beklagten in diesem Sinne hat die Kl&-
gerin ursprilnglich beantragt. Die Kl&gerin hat in der
miindlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat aus-
driicklich erkl&art, daB die im ersten und zweiten Rechts-
zuge gestellten Klageantrige keinen abweichenden Umfang
gehabt hitten., Mit der Umschreibung der Verfahren im
Klageantrag war keine Einschrinkung des Klagebegehrens
bezweckt., Damit war allenfalls beabsichtigt, einen Ge-
genbeweis der Beklagten von vornherein auszuschlieBen
(siehe BGH GRUR 1970, 237, 241 - Appetitziigler II).

Da eine klarstellende Wirkung durch die genannten An-
gaben nicht herbeigefiihrt wird, vielmehr eine Unklar-
heit {iber die Tragweite der Verurteilung eintritt, wenn
die betreffenden Angaben im Urteilstenor verbleiben,
sind diese zu streichen. § 308 ZPO steht dem nicht ent-
gegen, da durch die Streichung der Klarstellung eine
Erweiterung der Pflicht zur Unterlassung, zur Rechnungs-
legung und zum Schadenersatz nicht eintritt.

V. Die teilweise Abweisung des Klagebegehrens hat

nur eine geringfiigige Bedeutung fiir die Kl&dgerin, Die
Zuvielforderung hat keine Mehrkosten verursacht, Des-
halb ist es gerechtfertigt, es gem#f §§ 97 Abs. 1 und
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92 Abs. 2 ZPO bei der Kostenentscheidung des Be-
rufungsgerichts zu belassen und den Beklagten
nach den genannten Vorschriften die Kosten des
Revisionsverfahrens aufzuerlegen.

Triistedt Ballhaus Bruchhausen

Ochmann Windisch
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