
Die Patentfahig keit des chemisch eigenartigen und des 
Analogieverfah rens 

Von Direktor Dip1.-Chem. Dr. H .  D E R S  I N ,  Miinchen*) 

Das chemisch eigenartige Verfahren wird durch ein Verfahrenspatent geschiitzt mit volliger Schutzwirkung beziig- 
lich der  Verwendung der  Produkte. Ein zusatzliches Vemendungspatent ist nur moglich, wenn eine entsprechende 
zweite Erfindung vorliegt. Das Analogieverfahren fiihrt zum zweckgebundenen, beschrankten Patent, wobei sich 

in vielen Fallen das Festhalten am Verfahrenspatent empfehlen wird. 

Die SchlieBung des Reichspatentamts und die Neugriindung 
des Deutschen Patentamts in Miinchen als Behorde der Deutschen 
Bundesrepublik hat auf dern Gebiet des gewerblichen Rechts- 
schutzes eine neue Lage geschaffen. 

Da das Deutsche Patentamt nur bedingt als Rechtsnachfolger 
des Reichspatentamts anzusehen ist, kann es auch in seiner 
Rechtsprechung nicht an die des friiheren Reichspatentamts ge- 
bunden s@n. Bekanntlich war es friiher notig, wollte ein Be- 
schwerdesenat in einer patentrechtlichen Frage von der durch 
Beschwerdeentscheidungen festgelegten Praxis des Amtes ab- 
weichen, erst den groOen Senat anzurufen. Dieser hat  sich aber, 
wenn man rfickschauend die Entwicklung iiberblickt, als ziem- 
lich schwerfallige Instanz erwiesen. Es  war vielfach fast unm6g- 
lich, aus den eingefahrenen Geleisen herauszukommen, wenn es 
auch manchmal entsprechend der fortschreitenden Entwicklung 
der Technik erwiinscht gewesen ware. 

Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellt, daO man 
eine in Jahrzehnten miihevoller Arbeit entwickelte Rechtspre- 
chung nicht ohne zwingende Griinde verlassen SOH, um nicht 
unnotige Rechtsunsicherheit zu schaffen, so mu5  man doch jetzt, 
wo ein neuer Abschnitt der Rechtsprechung in Patentsachen be- 
ginnen wird, sorgfaltig priifen, wie weit man gerade in vielen, die 
Chemie angehenden Fragen die alte Rechtsprechung fortsetzen 
SOH. 

Es handelt sich da, besonders in Bezug auf die noch geltenden 
Ausnahmebestimmungen des Q 1 des Patentgesetzes betreffend 
die Lebens-, GenuB- und Arzneimittel, um die Frage, was als ein 
b e s t i m m t e s  V e r f a h r e n  im Sinne des Gesetzes anzusehen ist, 
ferner, inwieweit der lebende menschliche oder tierische Korper 
als Objekt der Technik anzusehen ist. Davon hangt die Patent- 
fahigkeit der Behandlung des lebenden menschlichen Yorpers. 
ab. Also beispielsweise, ob Verfahren zur Herstellung von Dauer- 
wellen oder zum Farben lebender Haare kiinftig patentiert werden 
sollen oder nicht**). Umstritten ist auch die Patentfahigkeit 
chemischer antikonzeptioneller Mittel, deren Patentierung friiher 
teils mit der Begriindung eines VerstoDes gegen die guten Sitten, 
teils weil man sie als Arzneimittel ansah, abgelehnt wurde. 

Die Stellungnahme zu diesen Problemen, die in dem friiheren 
Schrifttum vielfach diskutiert worden sind, mu6 jedoch einer 
spateren Zeit iiberlassen bleiben, da zunachst zu der Kardinal- 
frage Stellung genommen werden mu6, namlich der Patentfahig- 
keit des c h e m i s c h  e i g e n a r t i g e n  u n d  d e s  c h e m i s c h e n  
A n a l o g i e v e r f  a h r e n s  im allgemeinen. 

Als Ausgangspunkt der Betrachtungen sei folgendes voran- 
gestellt: 

Jede Rechtsprechung in Patentsachen mu5 sich bewubt sein, 
da6 immer abzuwlgen ist zwischen dem Recht, das der Erfinder 
aus seinem Patent geltend machen kann, und dem lnteresse der 
Allgemeinheit an der Freihaltung der Entwicklungsmoglichkeiten 
der Technik, es mu6 jeweils ein Weg gesucht werden, der beiden 
Forderungen gerecht wird. 

Far die A u s l e g u n g  u n d  d e n  S c h u t z b e r e i c h  von Patenten 
hat Lindtnmaierl) unter Bezugnahme auf die Begriindung zum 
Patentgesetz von 19362) folgende Richtlinien gepragt, die auch 
heute noch gelten miissen: 
*) Vorgetr. auf der Hauptversammlung der GDCh am 1 1 .  Jull 1950 In 

Frankfurt a. M. in der Fachgruppe ,.Oewerblicher Rechtsschutz". 
**) Gema5  Zwischenbescheid des 5. B.-Senats des Dtsch. Patentamtes vom 

10. Nov. 1950 wlrd 'etzt die Patentlerbarkeit derartiger Verfahren aner- 
kannt: vgl. Blatt i'ur Patent-Muster u. Zelchenwesen 1956,352, ferner 
Dersln, ,,L)ber die Patefltfahlgkelt von Verfahren zur Behandldn des le- 
benden menschlichen K6r ers" (Dauerwell- u. Haarfarbeverfahrcn); 
Gewerbl. Rechtsschutz u. Jheberrecht,  1961, S. 2 u. ff .  

l) Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1939, 505. 
s, Blatt f.  Patent-Muster u. Zeichenwes. 1938, 103. 

E r  sagt: 1) Das mit dem Patentrecht gewahrte Ausschlu6- 
recht ist die Belohnung des Erfinders fiir die der Allgemeinheit 
offenbarte Bereicherung der technischen Vorstellungswelt. 

2) Dieses Recht ist in seinem Umfang von dem Umfang dieser 
Bereicherung bestimmt und vom Interesse der Allgemeinheit be- 
grenzt. 

Das chemisch eigenartige Verfahren 
Herstellungs- und Verwendungspatent 

Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkt d a s  c h e m i s c h  
e i g e n a r t i g e  V e r f a h r e n .  Was sol1 darunter verstanden wer- 
den ? 

Ein Verfahren ist an sich eigenartig, wenn nicht vorauszu- 
sehen war, da6 die als Bestandteile des Verfahrens benutzten 
Mittel den bestimmten Erfolg herbeifiihren wiirden. Der Erfolg 
braucht nicht notwendigerweise iiberraschend und eigenartig zu 
sein, wenn das Mittel zu seiner Erreichung bereits als eigenartig 
anzusehen ist. Es kommt auch nicht darauf an, da5  etwa das 
allgemeine Mittel, die besondere Naturkraft, iiberhaupt noch nicht 
angewendet wurde, bestimmend ist vielmehr in erster Linie, ob 
eine besondere Losung fiir die bestimmte Aufgabe benutzt wurde, 
bzw. ob die Anwendbarkeit fur die bestimmte Aufgabe ohne wei- 
teres anzunehmen oder abzuleiten war3). 

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Reichspatentamts 
ist hierbei irnmer d a s  H e r s t e l l u n g s v e r f a h r e n  zu patentieren. 
In der grundlegenden Entscheidung der Beschwerdeabteilung 
vom 19. 10. 19354) ist folgendes gesagt: 

,, Bei Stoffen, die nach eincm neuen und eigenartigen chemischen 
Verfahren hergestellt werden, ist immer das Herstellungsverfahren 
zu schiitzen". 

Diese Auffassung mu8 auch weiter gelten, da  die Erfindung 
in dem neuen V e r f a h r e n  liegt, d. h. im n e u e n  u n d  e i g e n a r -  
t i g e n  W e g  zu neuen oder bekannten Produkten, fur die eine ge- 
werbliche Verwertbarkeit geltend gemacht werden mu5 oder meh- 
rere geltend gemacht werden konnen. Auf die iiberlegenen Eigen- 
schaften der Verfahrenserzeugnisse auf den Gebieten, wo sie ver- 
wendet werden sollen, kommt es in vielen Fallen gar nicht an. Das 
Patentamt priift sie auch nicht nach, laSt auch noch die nach- 
tragliche Angabe weiterer gewerblicher Verwertbarkeiten bis zur 
Erteilung des Patents zu. 

Wie weit erscheint der Schutibereich eines solchen Patentes 
gerechtfertigt ? 

Der Erfinder hat  der Allgemeinheit einen neuen Weg gewie- 
sen und ist daher berechtigt, da6 ihm der unmittelbare Gebrauch 
der Verfahrensprodukte fur a l l e  Zwecke aus Q 6, 2 des P. G. ge- 
schiitzt wird. Um dies auch schon 2uBerlich zu erkennen zu ge- 
ben, erscheint es in diesem Falle zweckmaDig, den Patentan- 
spruch nicht zu einem zweckgebundenen zu machen und z. B. 
n i c  h t  zu formulieren: ,,Verfahren zur Herstellung von Farb- 
stcjffen", sondern ,,Verfahren zur Herstellung von Verbindungen 
von xyz". Es steht dem aber nichts im Wege, dabei noch hinzu- 
zufiigen : ,,insbesondere mit farberischen Eigenschaften", falls 
der Anmelder darauf Wert legt, die Erzeugnisse in einem be- 
stimmten S h e  zu kennzeichnen. 

Das Reichspatentamt hat  bisher auch den Gtandpunkt 
eingenommen, da5 neben dern Verfahrenspatent nicht au5erdem 
ein Verwendungspatent auf s o l c  h e  Verwendungen der Ver- 
fahrensprodukte zu erteilen sei, die im Herstellungspatent als 

a)  Ephraim, Dtsch. Patentrecht fur Chemiker, 1907, 45. 
') Blatt f .  Patent-Muster u. Zeichenwes. 1935, 176. 
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gewerbliche Verwertbarkeit genannt sind. In der Entscheidung 
vom 29. 5. 1937b) ist gesagt: 

,,Samtliche Angaben iiber Verwendungszwecke der Verfahrens- 
produkte, die in einem alteren, nicht vorveroffentlichten Herstellungs- 
patent gemacht sind, erlautern die gewerbliche Verwertbarkeit ge- 
map 8 I ,  Abs. I des P .  G. und schliepen die Erteilung von Patenten 
auf die Verwendung dieser Produkte fur die genannten Zwecke am".  

E s  handelte sich hier um einen Fall, daD bei einem Verfahren zur 
Ilerstellung von Polyvinylalkohol zur Begriindung der gewerbliehen Ver- 
wertbarkeit die Verwendung ale Appretur- und Schlichtemittel angege- 
ben war. Die auf diese Verwendung des Polyvinylalkohols zu dem glei- 
chen Zweck gerichtete jiingero Anmeldung wurde versagt. 

Dieser Standpunkt scheint auch in ubereinstimmung rnit 
den in der Entscheidung vom 16. 10. 19338) iiber die Auslegung 
des alteren Patents aufgestellten Grundsatzen zu stehen. Hier 
ist gesagt, daB fur die Frage der ldentitat nach Q 4, 2 auch ein 
allgemeiner Erfindungsgedanke von Bedeutung sein kann, der 
zwar in den Anspriichen enchapfenden Ausdruck n i c  h t gefunden 
hat, aber aus der Patentschrift fiir den durchschnittlichen Fach- 
mann e r k e n n b a r  ist. 

In einer anderen Entscheidung vom 2. 6. 1938') ist gesagt, 
daD das Rechtsempfinden nicht befriedigt wiirde, wenn der jiin- 
gere Anmelder einen Schutz auf eine Anordnung erhielte, die als 
geistiges Eigentum des alteren Patentanmelders erkennbar ist. 

Zweifelsohne gehort aber die als gewerbliche Verwertbarkeit 
eines in einem Herstellungspatent genannten Stoffes, aus der sich 
die Verwendbarkeit dieses Stoffes in einem bestimmten Zweig der 
Technik fur den Fachmann ergibt, nicht u n m i t t e l b a r  zum Ge- 
genstand der Erfindung des Hers te l lungspa ten ts ,  sonst hatte 
das Patentamt in jahrzehntelanger Praxis nicht noch die Nach- 
reichung von Angaben fiber Moglichkeiten der Verwendung der 
Produkte zulassen dtirfen, sondern sie gema0 Q 26 des P. G. als 
unzulassige Abanderungen beanstanden miissen. Ebenso hatte 
die Praxis des Patentamts die Umwandlung eines Verfahrens- in 
einen Verwendungsanspruch nach erfolgter Bekanntmachung, 
d. h. also den ubergang von der Verfahrenskategorie in die Ver- 
wendungskategorie nicht beanstanden diirfen, wenn als zum Ge- 
genstand des Herstellungsanspruchs zugehorend auch die in der 
Beschreibung angegebenen Verwendungsmoglichkeiten anzu- 
sehen waren. Man kann also rnit dem Q 4, 2 des P. G. die Nicht- 
zulassung eines jiingeren Verwendungspatentes auf die im al- 
teren Herstellungsverfahren genannten Verwendungsmoglich- 
keiten nicht u n m i t t e l b a r  begrunden. 

Jedoch mu8 unterstellt werden, dab der Erfinder des alteren 
Patents die Verwendungsmijglichkeiten der von ihm erfundenen 
Stoffe e r k a n n t  hatte, sonst hatte er sie nicht in der Beschrei- 
bung erwahnt, und sie sind somit sein geistiges Eigentum. Zu- 
gleich hat er rnit der Erwahnung der Verwendungen zum Aus- 
druck gebracht, daB diese Verwendungen fur ihn die naheliegen- 
den, sich aus den Eigenschaften der Stoffe von selbst ergebenden 
waren, und daB er sie als rnit zu seiner Erfindung gehorig ange- 
sehen hat. 

Die in der Entscheidung vom 16. 10. 19338) iiber die AUS- 
legung des alteren Patents gegtbenen Grundsatze geben offenbar 
eine verniinftige Basis fur die Beurteilung der jiingeren Ver-  
wen d u  ngsanmeldung gegeniiber dem H e r s  t el 1 u n gspatent. 
Dieses ist rnit den Augen des Fachmannes darauf zu untersuchen, 
ob die in ihm enthaltenen Verwendungsangaben in Bezug auf die 
Eigenschaften der Produkte naheliegend oder ob sie an sich er- 
finderisch sind. In beiden Fallen ist die Sachlage verschieden. 

Handelt es sich um eine ohne weiteres zu erwartende Brauch- 
barkeit, so liegt vom Standpunkt des alteren Patentes aus keine 
weitere 'Erfindung vor. In der Entscheidung vom 19. 10. 1935') 
ist mit Recht gesagt: 

,,Es wiirde zu praktisch untragbaren Ergtbnissen fuhren, wenn 
einem Anmelder das Herstcllungsverfahren und einem anderen die 
an sich nicht eigenartige Anwendung der verfahrensgemap herge- 
stellten Stoffe auf den vom ersten Anmelder in der Beschreibung bt- 
reits erwahnten Anwendungsgebieten geschiitzt wiirde". 

Anders ist die Sachlage, wenn n e u e  u n d  i i b e r l e g e n e  
E i g e n s c  haf  t e n  der Verfahrensprodukte eines chemisch eigen- 

artigen Verfahrens auf einem bestimmten Verwendungsgebiet 
aufgefunden wurden, die sich aus den Eigenschaften der Stoffe 
n l c h t  von selbst ergeben. Dann liegt eine zweite Erfindung vor, 
die zur Entnahme eines Verwendungspatents berechtigt. Das 
Patentamt wird dann zweckmaBig, sobald die Priifung diesen 
Tatbestand ergeben hat, den Anmelder auffordern, diese Ver- 
wendung auszuscheiden und zum Gegenstand einer selbstandigen 
Anmeldung zu machen, die dann. in der betreffenden Verwen- 
dungsklasse zu priifen ware. Verzichtet der Anmelder der Ver- 
fahrensanmeldung darauf, eine solche Anmeldung zu tatigen, so 
bestehen offenbar keine Bedenken, auch einem anderen, jungeren 
Anmelder auf diese erfinderische Verwendung ein Patent zu er- 
teilen. 

In der Entscheidung vom 28. 9. 193S8) ist ausgefuhrt: 
, , lst das Verfahren zur Herstellung eints chemischen Stoffes a n  

s i ch  erfinderisch, so stellcn Herstellung und Verwendung des Stof- 
fes z w e i  selbstandige Erfindungtn dar. Das auf das Herstellungs- 
verfahren erteilte, - nicht vorveroffentlichte Patent - steht daher 
der Verwendungsanmeldung nicht gemap 8 4, 2 des Patentgesetzes 
patenthindernd entgegen". 

E s  handelte sich bei d i e m  Entscheidung um ein a n  sieh erfinderisches 
Verfahren zur Herstellung von Parbstoffen und urn die Verwendung die- 
ser Farbstoffe a18 Sensibilisatoren fur  photographische Emulsionen, ein 
Gebiet, auf welchem diese Farbstoffe cine erhebliche Bereicherung der 
Technik darstellten. Diese Entscheidung s teht  somit i m  Einklang mit 
der vorzitierten von 1938'), als hier die beanspruchte Verwendung der 
Farbstoffe nicht die normale gewerbliche Verwertbarkeit von Farb-  
etoffen, d. h. das Parben von Textilien, ist, sondern auf einem anderen 
Gebiet, der Photographie, liegt, wo sie cine selbstandige Erflndung dar- 
stellt. 

In einer spateren Entscheidung vorn 16. 9. 19408) wurde die 
Patentfahigkeit einer j i ingeren  Verwendungsanmeldung neben 
dem Herstellungspatent anerkannt, in dem die betreffende Ver- 
wendung als eine der gewerblichen Verwertbarkeiten der Ver- 
fahrenserzeugnisse in der Beschreibung angegeben war. 

Die Sachlage war folgende: Das altere Patent  670964 betrifft die 
Bntaschung mineralischcr Kohlen und erzeugt einen entaschten Braun- 
kohlenkoks, der gemaD Abs. 1 der Beschreibung als Aktivkohle, zur Ab- 
sorbtion von Dampfen, und als Katalysator zur Spaltung von Kohlen- 
wasserstoffen verwendet werden kann. Die jiingere Anmeldung war auf 
die Verwendung des gemti0 dem Verfahren des alteren Patentes veredel- 
ten Kokses zur Spaltung von Kohlenwasserstoffen gerichtct. D a  das 
Produkt  des ~Ierstellungsverfahrens cine Aktivkohle mit den iiblichen 
Eigenschaften ist, wie sich aus den Angaben der Eignung als Jfittel zur 
Absorbtion von Dampfen, zur Entfarbung usw. ergibt, war es nicht er- 

'Anderisch, sic auch zum Spalten von Kohlenwasserstoffen zu verwenden, 
fur welchen Zweek Aktivkohle seit langem bekannt war. 

Es handelte sich also um keine erfinderische, sondern um 
eine naheliegende Verwendung. Ein zweites Patent hatte also 
nicht erteilt werden diirfen, wenn man sich -auf den oben 
eingenommenen Standpunkt stellt. 

Sachlage bei dem chemischen Analogieverfahren 
Es gibt verschiedene Arten von Analogieverfahren : 
Das Herstellungsverfahren ist bekannt, es wird auf bisher 
nicht verwendete, analoge Ausgangsstoffe angewandt (Analc- 
gie der Ausgangsstoffe). 
Die Ausgangsstoffe sind die gleichen, aber eine bekannte Ar- 
beitsweise wird in neuer, aber in der Methode analoger Weise 
abgegndert (Analogie der Arbeitsweise). 
Wenn im folgenden von Analogieverfahren gesprochen wird. - -  

ist immer die Voraussetzung gemacht, da6 es sich um ein enges 
und naheliegendes, a n  s i c h  n i c h t  e r f i n d e r i s c h e s  Analogie- 
verfahren handelt. 

In welcher Weise kann ein solches Verfahren patentiert wer- 
den? 

Die Rechtsprechung des Reichspatentamts hat  sich bisher 
immer auf den Standpunkt gestellt, da6 ein solches Analogie- 
verfahren nur  patentfahig ist, wenn Produkte mit neuen und un- 
erwarteten Eigenschaften erzeugt werden, deren Verwendung auf 
einem bestimmten Gebiet der Technik eine wesentliche Berei- 
cherung bedeutet. Die Herstellung und die Verwendung der Pro- 
dukte wurden als e i n e  Erfindung angesehen, wie sich aus den 
Farbstoffentscheidungen aus dem Jahre 1905lO) ergibt, in denen - 

&) Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht, 1937; 1070. 
Blatt f. Patent-Muster u. Zeichenwes. 1933, 263. 

') Mitteil. Dtsch. Patentanwalte, 1938, S. 345. 

Ebenda 1938 398. 
O) Ebenda 1941' 18. 

lo) Blatt f. Pateht-Muster u. Zeichenwes. 1905 ,  120/21. 
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ausgefchrt ist, da6 neben dem Verfahren zur Herstellung eines 
Farbstoffs nicht auch das Farbeverfahren geschiitzt werden 
konne, wenn dieses selbst nichts Erfinderisches biete. 

Das Reichspatentamt hat  sich ferner in der Entscheidung 
vom 31. 10. 190611) auf den Standpunkt gestellt, da5 die Ent- 
scheidung, ob die Erfindung als Herstellungs- oder Verwendungs- 
verfahren zu schutzen sei, nicht vom Willen des Anmelders ab- 
hinge, sondern sich nach ,,objektiven Gesichtspunkten" richte. 
D a  das neue Produkt durch ein V e r f a h r e n  gewonnen werde, das 
allerdings erst durch die wertvollen Eigenschaften seines Erzeug- 
nisses den Charakter einer patentfahigen Erfindung erhalte, sei 
stets das Herstellungsverfahren zu patentieren. 

Aus den Beschwerdeentscheidungen vom 8. 12. 193412) und 
vom 19. 10 19354) ergibt sich, da6 dieser Standpunkt auch noch 
in der neueren Rechtsprechung des Reichspatentamts aufrecht 
erhalten worden ist. 

In der erstgenannten Entscheidung wird gesagt: 
,, Bei Analogieverfahren, die hinsichtlich ihrer Arbeitsweise 

nichts Charakteristisches bieten, aber zu neuen Korpern rnit Eigen- 
schaften fuhren, durch die sie auf den angegebenen Verwendungs- 
gebieten den auf diesen Gebieten vcrwendeten K6rpern iiberlegen 
sind, ist das Herstellungsverfahren und nicht das Anwendungsver- 
fahren zu  patentieren". 

Es lag hier der Fall vor, da6 der Prufer vom Anmelder die 
Umwandlung der Verfahrens- in eine Verwendungsanmeldung 
verlangt hatte, weil die Erfindung auf dem Verwendungssektor 
Iage. Der Anmelder hatte auf dem Verfahrensanspruch beharrt, 
und der Beschwerdesenat hatte ihm Recht gegeben. 

Diese Praxis des Reichspatentamts, dal3 bei chemischen 
Analogieverfdhren stets Patente auf das I-lerstellungsverfahren 
zu erteilen seien, wurde bis kurz vor dem Yriege fortgesetzt. Sie 
beruhte auf den , , R i c h t l i n i e n  z u r  B e u r t e i l u n g  v o n  c h e -  
m i s c h e n  A n a l o g i e v e r f a h r e n  u n d  A n w e n d u n g s v e r f a h -  
ren", die vom Prlsidenten des Reichspatentamts am 5. 12. 1937 
herausgegeben waren. 

Nachdem im Jahre 1937 
dar groBe Senat wegen der Frage der Patentierung dcr Analogievcrfahrcn 
von einem Beschwerdesenat angerufen worden war, aber nieht zu einer 
Entsclicidung der Frage gekommen war, erlien dcr PrLdident des Reichs- 
patentamts Richtlinien fur die Prufung, die fur den inneranitlichen G e -  
brauch bestimmt waren und die nicht veraffentlicht worden sind, obwohl 
dies in der Pachpresse sehr ungunstig aufgenommen worden ist. 

In diesen ,,Richtlinien" wurden folgende Thesen aufgestellt 
(gekurzt): 
I ) ,,Analogieverfahren sind patentfahig, wenn die Verfahrens- 

erzeugnisse iiberraschende und technisch wertvolle Eigen- 
schaften aufweisen. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen ist 
ein auf die Herstellung der Erzeugnisse gerichteter Anspruch 
aufzustellen. 

2) Zur Begrtindung der Patentfahigkeit geniigt die Angabe e i n e s  
Verwendungszwecks, die tibrigen sind aus der Beschreibung 
zu streichen. (Diese Forderung wird begrtindet aus 5 3b der 
Anmeldebestimmungen fllr Patente, wonach alles, was nicht 
der Beschreibung der Erfindung dient, auch nicht in die Be- 
schreibung gehort). 

3) Ein Verwendungsanspruch ist nu r  dann gewahrbar, wenn ein 
nach b e k a n n t e n  oder v o r a n g e m e l d e t e n  Verfahren her- 
gestellter Stoff eine erfinderische Verwendungsmoglichkeit hat. 

4) Ein Nebenelnander von Herstellungs- und Verwendungsan- 
spruch ist, wenn nicht wirklich zwei selbstandige Erfindungen 
vorliegen, nicht zul8ssig. Die verschiedene Einkleidung der- 
selben technischen Wirkung in einen Herstellungs- oder Ver- 
wendungsanspruch Bndert an dem Gegenstand (Identitlt) der 
Erfindung nichts. Ob ein Herstellungs- oder Verwendungs- 
anspruch zu formulieren ist, richtet sich nach sachlichen 
Voraussetzungen. (Damit ist die Entscheidung von 1906") 
mit den sog. ,,objektiven Gesichtspunkten" gemeint). 

5) Der Grundsatz der Identitlt der Erfindung, ob Herstellung 
oder Verwendung, gilt auch fur  den Fall, daO mehrere Anmel- 
der fur ihre Erfindung dieselbe technische Wirkung, einmal 
als Herstellung und zum anderen als Verwendung, geltend 
machen. Hier greift 4 Abs. 2 des Patentgesetzes durch. 

Ihre &ntstehungsgeschichte ist folgende: 

__ 
11) Ebenda 1906, 325. la) Ebenda 1935, 28. 

6 )  Falls in der ersten Anmeldung, die den Herstellungsanspruch 
fordert, neben dem Nachweis der besonderen Brauchbarkeit 
des erzielten Stoffes noch ein anderer erfinderisch neuer Ver- 
wendungszweck angefiihrt ist - was nach These 2 aber nicht 
zugelassen werden sol1 -, ohne dal3 dieser zum Gegenstand 
einer abgezweigten Anmeldung gemacht wurde, so liegt keine 
Identitat im Sinne von 5 4, 2 mit einer splteren Anmeldung 
vor, die fur diesen erfinderisch neuen Zweck tinen Verwen- 
dungsanspruch geltend macht". 
Der Standpunkt dieser Richtlinien, da6 beim Analogiever- 

fahren regelma6ig das Herstellungsverfahren zu patentieren sei 
und ein Verwendungspatent n u r  erteilt werden diirfe, wenn die 
Herstellung der zu verwendenden Stoffe bekannt oder Gegen- 
stand einer ilteren Anmeldung bzw. Patents waren, hat  vielfach 
mit Recht den Widerspruch der Anmelder hervorgerufen. 

Es  ist mehrfach vorgekommen, dal3 der Anmelder gezwungen 
wurde, einen urspriinglich eingereichten Verwendungsanspruch 
in einen Herstellungsanspruch umzuwandeln, weil sich im Prii- 
fungsverfahren die Herstellung des zu verwendenden Stoffes nicht 
als bekannt nachweisen lieO, und da6 dann spater im Einspruchs- 
verfahren sich doch die Herstellungsweise als bekannt und somit 
als nicht patentfahig herausstellte und nach der Bekanntmachung, 
d. h. nach Eintreten des vorlaufigen Schutzes der flbergang von 
der Yategorie ,,Herstellungsverfahren" zur Kategorie ,,Verwen- 
dungspatent" nicht mehr moglich war, und der Anmelder somit 
uberhaupt kein Patent erhielt. 

Die Rechtsprechung der chemischen Senate hat auch kurz 
vor dem Kriege das starre F e s t h a l t e n  a m  V e r f a h r e n s p a t e n t  
a u f g e g e b e n ,  ohne noch einmal den Versuch mit dem gro6en 
Senat zu wiederholen. In der Entscheidung vom 28. 12. 193813) 
ist die Patentfahigkeit der Verwendung eines nicht bekannten, 
aber nach einem Analogieverfahren zuganglichen Farbstoffs zum 
Nachbehandeln von Farbungen anerkannt worden. 

In der Entscheidung vom 29 1 1 .  1941l4) ist die Verwendung 
in der Literatur nicht beschriebener, aber nach einern Analogje- 
verfahren zuganglicher Stoffe (Alkylphenolpolysulfide) als Zu- 
satzmittel zu Brennstoffen patentiert worden. 

V o r a u s s e t z u n g  dieser Entscheidungen war, da6 das Her- 
stellungsverfahren ein an sich nicht erfinderisches Analogiever- 
fahren war, dal3 es in der Beschreibung des Patentes angegeben 
und ein klarer Verzicht auf den Schutz des Herstellungsverfah- 
rens ausgesprochen war. Diese Anderung der Praxis ist zu be- 
gruOen. Man sollte auch in Zukunft die Forderung nach dem 
Herstellungsanspruch beim Analogieverfahren aufgeben und ent- 
gegen der Entscheidung von 1906 (mit den sog. objektiven Ge- 
sichtspunkten) es d e m  A n m e l d e r  i iber lassen ,  welchen Weg, 
d. h. Verfahrens- oder Verwendungspatent, er beim Analogie- 
verfahren fur die Patentierung seiner Erfindung ftir zweckmlDig 
hllt.  Dieser Standpunkt ist auch vielfach schon in der Literatur 
vertreten worden16). Im tibrigen ist es wiinschenswert, da6 die 
Richtlinien von 1937 auch noch heute die Grundlagen der pa- 
tentamtlichen Priifung der Analogieverfahren bleiben. 

Die patentamtliche Prllfung i s t  bis jetzt so erfolgt, daD, nach- 
dern der Charakter der Anmeldung als Analogieverfahren fest- 
gestellt war, in dem betreffenden Verwendungsgebiet der Ver- 
fahrenserzeugnisse gepriift wurde, inwieweit diese auf dem Ver- 
wendungssektor bekannten Produkten tiberlegen waren. Auch 
bei Anmeldungen, in denen nach Analogieverfahren Stoffe mit 
therapeutischeriverwendung erzeugt wurden, wurde die bessere 
therapeutische Wirkung nachgeprtift und als patentbegriindend 
angesehen, w2hrend bekanntlich die therapeutische Wirkung hei 
reinen Mischverfahren von Arzntistoffen nicht als patentbe- 
griindend angesehen wird, sondern hier n u r  technische Vorteile 
gelten. 

Das Patentamt hat auch nur  die eine Verwendungsangabe 
zugelassen, die die Patentfahigkeit des Analogieverfahrens be- 
griindet und diese in das Kennzeichen des Anspruchs als die zu 
liisende Aufgabe aufgenommen. Es erscheint zweckmlBig, auch 
weiter diese Regelung beizubehalten. 

Die Praxis, das A n a l o g i e v e r f a h r e n  z u  e i n e m  z w e c k g e -  
b u n d e n e n  Patent zu rnachen, ist darin rechtlich begrllndet, daB 
Is) Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1940, 199. 
la) Ebencia 1942 163. 
Is) Ebenda 1938:  748 u. f f . ,  bes. 749, linke Spalte. 
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eine solche Arbeitsweise ja keine an sich patentfahige Lehre zu 
neuem technischem Handeln darstellt, vielmehr das Herstellungs- 
verfahren erst sekundar wegen der vorteilhaf ten Eigenschaften 
seiner Erzeugnisse auf einem bestimmten Verwendungssektor als 
patentfahige Erfindung anerkannt wird. Ein solches Herstellungs- 
verfahren, losgelost von dem gepriiften, fortschrittlichen Ver- 
wendungszweck seiner Erzeugnisse zu patentieren, hiebe dern 
Anmelder mehr unter Schutz stellen, als was e r  am Tage der An- Verfahren eur Herstelhng yon Asphaltemulaionen 
meldung offenbart hatte und was als Erfindung anerkannt und unter Verwendung der Sulfonsauren gems0 An- 

spruch 1 und 2. 
Verwendung der Emulsionen zur Herstellung Yon gepriift worden ist. 

Bei Analogieverfahren ware also z. B. zu formulieren: ,,Ver- Dachpappe. 
fahren zur Herstellung eines Pflanzenschutzmittels" . . . . , . oder Verwendung der Emulsionen zur Herstellung von 
,,Verfahren zur Herstellung von Azofarbstoffen" . . . . . . . . usw. wassordiehtem Papier. 

Verwendung der Emulsionen zur Herstellung YOU 
StraOenbelag. Werden noch andere Brauchbarkeiten der Erzeugnisse des Ana- 

logieverfahrens geltend gemacht, so sind die nicht zur Begriin- ~i~ Beschreibung wiirde zunachst den Stand der ~ ~ ~ ~ ~ i k  i n  
dung der Patentfahigkeit dienenden und hier nicht nachgepruf- Bezug auf die Herstellung der Sulfonsauren enthalten und dem- 
ten Anwendungsangaben auS der Anmeldung auszuscheiden und gegeniiber den Gegenstand der  Herstellungsanspruche als Er- 
zum Gegenstand besonderef Verwendungsanmeldungen zu ma- findung klarstellen. Dann kame als zweiter Teil der Patentschrift 
chen, da ja die auf anderen Gebieten liegenden Brauchbarkeiten der Stand der Technik in B~~~~ auf die verwendung der su1fon- 
an einem anderen Stand der Technik nachgepriift werden miissen. sluren nach Anspruch 3 fur die Herstellung Asphaltcmul- 

Beim zweckgebundenen Analogieverfahren muB man, wenn sionen. Das gleiche miiBte dann fiir Dachpappe, fa r  wasser- 
man sich auf den Standpunkt der vorangestellten Thesen von dichtes Papier und for den StraBenbau erfoigen, 
Lindenmaier stellt, auch ZU eifler engeren Auslegung des Schutz- Die Patentschrift wljrde. somit aus 5 ganz verschiedenen Tei- 
UmfangeS als beim neuen und eigenartigen Verfqren kommen; len bestehen, fGr die im Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren 
es ware nicht zu rechtfertigen, wollte man mit einem solchen Pa- verschiedene Abteilungen bzw. senate a ~ s  ~ ~ ~ ~ b ~ i t ~ ~  zustandig 
tent aus 5 6, 2,des P. G. den Gebrauch der Erzeugnisse fur a l l e  w3ren. Man sieht aus djesem ~ ~ i ~ ~ i ~ l ,  daB bier 5 verschiedene 
Zwecke uber den im Patentanspruch angegebenen VeWendungs- Erfindungen vorliegen und die nach 8 26, Satz 2 des P. G .  er- 
zweck hinaus geltend tinter Schutz Stellen. AuCh in der LiteratUr forderliche E i n h e i t l i c h k e i t  d e r  E r f i n d u n g  n i c h t  g e w a h r t  
ist mehrfach der Standpunkt vertreten worden, da8 beim Analo- ist. ~i~ Abgehen der bisherigen praxis kann daher n i c h t  
gieverfahren der allgemeine Schutz auf den beliebigen Gebrauch empfohlen werden. 
der Produkte aus Fj 6, 2 des P. G .  dem Erfinder mehr gebe, als 
billig sei (vgl. KirchrreP) und Weidlich'?)). 

Inwieweit sind Herstellungs- und Verwendungsanspruche die Verwendung der zu erteilen. 

reichung von Angaben tiber die gewerbliche Verwertbarkeit der 
Verfahrensprodukte nicht mehr moglich sein. Zumindest durfte 
der Anmelder nur auf solche Verwendungen Anspriiche richten, 
die er urspriinglich genannt hatte. 

Wie eine solche Patentschrift sich etwa gestalten wiirde, sei 
an einem Beis  p i e l  demonstriert: 
Anspruch 1 und 2: Verfahren zur Herstellung von Sulfonsauren. 
Anepruch 3: 

Anspruch 4:  

Anspruch 5:  

Anspruch 6 :  

Zusam menfassu ng 
1 )  Auf das chemisch eigenartige Verfahren ist ein V e r f a h -  

r e n s p a t e n t  mit un'eingeschrankter Schutzwirkung in Bezug auf 

2) Ein V e r w e n d u n g s p a t e n t  fur Produkte des chemisch 

auf einem Verwendungssektor eine zwei  t e  Erfindung vorliegt. 
Im allgemeinen schlieBt d i e  Erwahnung der gewerblichen Ver- 

Bcschreibung der Herstellungsanmeldung die Patentierung 
Verwendungspatenten auf diese Verwendungen 

3) Venvendungsunteransprtiche auf naheliegende Verwen- 
dungen werden beim neuen und eigenartigen Verfahren i m  all- 
gemeinen liberfliissig sein, da sie nur  die sich aus $ 6, 2 des P. G .  
von selbst ergebende patentrechtliche Wirkung der vorange- 

im gangenen Verfahrensanspriiche ausdriicken. Betreffen sie aber 
Venvendungen von erfinderischer Bedeutung, so werden sie die 
Einheitlichkeit nach 5 26 P. G. stsfen, sie sind somit in selb- 
standige Anmeldungen iiberzufuhren* 

f'hrt z' einem zweckgebun- 

in ein und derselben Anmeldung zulassig? 

abgclehnt, wie in der Entscheidung vom 27. 12. 1937'8) ausge- 
fiihrt ist. Es  ist auch zutreffend, da8 beim Analogieverfahren 

angesehen, weil sie zu Produkten mit neuen, vorteilhaften Eigen- 
schaften fiihrt. LBDt man dem Anmelder die Freiheit, derartjge 
Erfindungen je nach seinem Bediirfnis als Herstellungs- oder Ver- 
wendungsverfahren zu patentieren, besteht auch kein AnlaB, An- 
spriiche beider Art aufzustellen. 

Sa&lage beim und ehemisch ,ggenartigen Verfahren 

allgemeinen aus den Griinden der Einheitlichkeitsentscheidung 

nicht moglich sein, da die Herstellung eines Stoffes und seine 
Vetwendung fur  bestimmte Zwecke, die sich nicht ohne weiteres 

len. Zumindest wfirden die Problemlosungen verschiedene Lo- wendungssektor gerichteten Schutzbereich* 

derartige Unteranspruche immer abgelehn t, sich auS als eine Erfindung anzusehen, da  das Herstellungsverfahren erst 
der Entscheidung vom 7. 191720) ergibt. (Papierflachgarn- durch die wertvolien Eigenschaften seiner Erzeugnisse sekundsir 
Entscheidung). , Gegen die Patentierung erfinderischer patentfahig wird. Beim Herstellungsanspruch ist auf die Ver- 
dungen neben dem Herstellungsverfahren in einem besonderen wendung zu nehmen* 

vom 28. 9. 19388)). 

Das Reichspatentamt hat bei Analogieverfahren bisher eigenartigen Verfahrens kann daneben nur erteilt werden,' wenn 

nur  i n e  Erfindung vorliegt' Die Herstellung wird a's Erfindung wendung der Verfahrensprodukte in  der nicht vo~erof fen t l ich ten  

Unteranspriiche auf die Verwendung der Produkte 

191318), die sich bewahrt hat und an der man festhalten 

4, Das 
aUs seinen Eigenschaften ergibt, verschiedene Probleme darstel- denen Patent e inem beschrankten, auf den angegebenen Ver- 

sungsprinzipien e-forderlich machen. Das Reichspatentamt hat  5, Beim sind Herstellung und Verwendu% 

Patent bestehen keine Bedenken. (Vgl. die-zitierte Entscheidung 6, Beim Analogieverfahren wird sich in vielen Fa11en das 
Festhalten am Verfahrenspatent empfehlen, jedoch ist auch fur 
in der Literatur nicht beschriebene Stoffe ein Venvendungspatent 

schreibt und eine Verzichterklarung auf den Schutz des Her- 
stellungsverfahrens ausspricht. 

herstellungsverfahren iiberfliissig, d a  sie gegeniiber dem schon 

Herstellungsanspruch nichts Erfinderisches mehr enthalten. 

lassen, die etwas Erfinderisches enthalten und die njcht nur die 
patentrechtliche Wirkung eines vorangegangenen Anspruchs aus- 
drficken oder den gleichen Erfindungsgedanken in anderer Aus- 
drucksform darstellen, sollte festgehalten werden. 

Wollte man jetzt  diese Praxis und bei chemisch eigen- 

hBtte das zur Folge, daO der Priifung in  der Herstellungs- 
klasse auch eine Priifung in der betreffenden Verwendungsklasse 

Anmeldung in mehreren I<lassen nicht herum; such m i i ~ t e  dann 

ist nicht klar, wieweit dann .noch in  der Beschreibung gel- 

die kein besonderer Anspruch gerichtet ist, aus des p. G.  
geschiitzt sind. Perner dfirfte dann die bisher 7ulassige Nadh- 

~ 

I;) Ebenda 1919, 399, Iinke Spa!te. 

artigen Verfahren Verwendungsu n teranspriiche zulassen, so zuzulassen, wenn der AnmeIder das Herstellungsverfahren be- 

erfoIgen miiBte. Man kame such um cine Bekanntmachung, der 7) Unteransprache auf die Verwendung sind beim Analogit- 

ein entsprechender Aufdruck auf der Patentschrift erfolgen. Es cine bestimmte Verwefldung, bzw. ein Mittel abgestellten 

tend gemachte Verwendungszwecke, bzw.: Brauchbarkeiten, auf 8) An der Praxis, Ansprtiche nu r  fur  solche Gegenstande zuzu- 

6, 

l a )  Ebenda 1949,  217, rechte Spalte. 

la) Blatt f .  Patent-Muster u. Zeichenwesen, 2938, 28. 
Is) Ebenda 1913, 292. 20) Ebenda 1917, 99. Eingeg. am 29. September 1950 [A 3201 
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