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Der Verwendungsanspruch  
 
 
 
1. Einleitung 

 
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluß vom 5. November 19961) im 

Nachgang zum Beschluß „Abschlußblende“2,3) gegenüber dem Bundespatentgericht, 
hier dem 2. Nichtigkeitssenat, noch einmal die wesentlichen Unterschiede zwischen 
einem Erzeugnisanspruch, hier einem  Vorrichtungsanspruch, und einem Verwendungs-
anspruch herausgestellt:4)  

 
„Eine Vorrichtung wird durch Ihre räumlich-körperlichen Gestaltungsmerkmale 
gekennzeichnet. Auf Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwend-
barkeit hin sind deshalb diese und nicht etwa die Zwecke und Funktionen zu ü-
berprüfen, die in der Patentschrift genannt sind. War eine Vorrichtung der ge-
lehrten konstruktiven Ausgestaltung bereits bekannt oder dem Fachmann nahe-
gelegt, scheidet mithin der Ausschließlichkeitsschutz, den ein Patent gewährt, 
aus, auch wenn die Zwecke und Funktionen, auf die das Patent abhebt, im Stand 
der Technik noch nicht verwirklicht waren.“ 
 
Unter III der Entscheidungsgründe stellt der Bundesgerichtshof dann fest, daß der 

erst in der Berufung hilfsweise geltend gemachte Verwendungsanspruch als ursprünglich 
offenbarte Beschränkung des Vorrichtungsanspruchs gemäß Hauptantrag nicht nur 
zulässig ist, sondern auch nur dieser im Gegensatz zu der in der ersten Instanz  
vertretenen Meinung zum Vorrichtungsanspruch auch auf einer erfinderischen Tätigkeit 
beruht. Auch vermittle der Verwendungsanspruch entgegen der Meinung der 
Nichtigkeitsklägerin eine so deutliche und vollständige Offenbarung, daß ein Fachmann 
auf diesem Gebiete, ein diplomierter Maschinenbauingenieur, diese ausführen könne. 
Diese Meinung vertritt der befaßte Senat aufgrund des Gutachten des gerichtlichen 
Sachverständigen, eines Hochschullehrers, der auch ein Ingenieurbüro betreibt. 
Schließlich ist der Verwendungsanspruch auch nicht wegen eines Verstoßes gegen eine 
DIN-Vorschrift unzulässig, da der Patentschrift nicht entnommen werden kann, daß 
Industrienormen genügt werden soll, sondern vielmehr nur die erfindungsgemäße 
Aufgabe gelöst wird. 

Der vorgenannte Beschluß zeigt, daß Anmelder(vertreter), die nicht wenigstens 
manchmal mit chemisch / pharmazeutischen oder metallurgischen Sachverhalten befaßt 
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sind, in den meisten Fällen diese Anspruchskategorie im Patenterteilungsverfahren, 
Patenteinspruchsverfahren, Beschränkungsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren aus 
Unkenntnis in den wenigstens Fällen in Betracht ziehen, um ein Patent zu erhalten oder 
aufrechtzuerhalten.  

Hierzu sollte man sich folgendes ins Gedächnis rufen:5) Der Schutzbereich eines 
Anspruchs eines Verwendungspatents umfaßt das alleinige Herstellen, das Anbieten, 
das Inverkehrbringen, das Einführen oder das Besitzen des Erzeugnisses durch den 
Patentinhaber, wenn das Erzeugnis objektiv auf die geschützte Verwendung ausgerichtet 
ist. Einem Dritten ist es daher verboten, die zur Verwendung gelangende Substanz im In-
land gewerblich der geschützten Verwendung augenfällig herzurichten, durch einen Ver-
wendungshinweis auf der Verpackung, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrau-
chen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Auch eine mittel-
bare Patentverletzung kann in Betracht kommen.  

 
 

2. Der Verwendungsanspruch in der deutschen Praxis 
 
 Die Verwendungsansprüche sind nicht im Patentgesetz, aber in den 
Prüfungsrichtlinien6) als Anspruchskategorie ausdrücklich erwähnt und eigentlich schon 
lange bekannt.7) Beispielsweise führt der Bundesgerichtshof in der „Zahnpasta-
Entscheidung“8), hierzu aus: „Sie gehören zur Kategorie der Verfahrensansprüche. Sie 
sind auf den Schutz des Einsatzes einer zumeist bekannten Sache (Stoff, Vorrichtung) 
zur Erzielung einer bestimmten Wirkung bzw. eines bestimmten Endproduktes gerichtet“. 
Im Gebrauchsmustergesetz ist der Verwendungsanspruch kraft Gesetz als spezielle 
Ausprägung eines Verfahrens nach § 2 Nr. 3 GebrMG ausgeschlossen. 9) 
 
 
 2.1 In der Chemie, den benachbarten Wissenschaften und in der Metallurgie 
    
 Derartige Ansprüche werden vom Deutschen Patentamt und den mit der 
Patenterteilung / Überprüfung befaßten Gerichten üblicherweise außerhalb der Medizin / 
Pharmazie in der Form  „Verwendung des Stoffes X für die Verwendung Y“ 
gewährt.10) In einer der ersten Entscheidungen führt der BGH hierzu aus: 
„Verwendungsansprüche treten insbesondere im Bereich des Chemie-Patents in 
verschiedener Gestalt auf.7) Bei der später entwickelten zweiten medizinischen 
Indikation lautete die Formulierung entsprechend „Verwendung von X zur Behandlung 
der Krankheit Y“. 11)  
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2.2 In den sonstigen Bereichen der Ingenieurwissenschaften und der Physik 
 
Der praktische Einsatz der Patentkategorie Verwendung neben dem klassischen 

Erzeugnis- und Verfahrensanspruch kommt, wie die Rechtsprechung zeigt, stets erst 
dann in Betracht, wenn ein weitergehender Schutz durch den neuen Stand der Technik 
nicht mehr möglich ist, also selten als ursprüngliche zusätzliche Patentkategorie. 1-3,12) 

Ein Übergang von dem Erzeugnisanspruch auf den Verwendungsanspruch ist, sofern 
diese Verwendung ursprünglich offenbart war, zulässig. 1-3) 
 
 
3. Der Verwendungsanspruch beim Europäischen Patentamt 

 
 Im Gegensatz zum Patentgesetz ist bereits in der Ausführungsverordnung zum  
EPÜ in Regel 29 (2) der Verwendungsanspruch als zulässige Anspruchsform nicht nur 
im Zusammenhang mit chemischen oder pharmazeutischen Erfindungen definiert.13) 
Weiter war in der bis zum 31.5.1991 geltenden Regel 30 der AO EPÜ  eine Erfindung 
einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPÜ, wenn neben dem Erzeugnis und dessen 
Herstellung auch die Verwendung des Erzeugnisses unter Schutz gestellt war.14)  In 
Zusammenhang mit Artikel 54 (5) EPÜ wurde der Verwendungsanspruch für die erste 
medizinische Indikation sogar im EPÜ definiert.15) Schließlich wird auch in den 
Richtlinien bereits im einzelnen der Einsatz von Verwendungsansprüchen geregelt.16) 
 
 
3.1 In der Chemie, den benachbarten Wissenschaften und in der Metallurgie 
 
 Hier erfolgte durch die Rechtsprechung die Definition der ersten medizinischen 
Indikation eines Wirkstoff(gemische)s durch die Formulierung: „Stoff(gemisch) X, zur 
Verwendung als therapeutisches Wirkstoff“17) und bei der zweiten und weiteren 
medizinischen Indikation - nach schweizerischer Patentpraxis -  durch „Verwendung des 
Stoff(gemische)s X zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung der 
Krankheit Y“.18) Dagegen wurde die Formulierung  „Verwendung einer Substanz X bei 
der therapeutischen Anwendung Y“ wegen der dann zwangläufig mitumfaßten 
therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers als nicht patentfähig nach Artikel 
52 (4) EPÜ angesehen.17, 19)  In analoger Weise konnte auch auf dem Gebiete 
außerhalb der Medizin die zweite nicht-medizinische Verwendung durch die 
Formulierung „Verwendung eines bekannten Stoffs für eine weitere nicht-
medizinische Verwendung“beansprucht werden.20) Derartige Ansprüche existieren 
bereits neben der Chemie(technik),21)  dem Bereich der Kunststoffe und Bindemittel, 22)  
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dem Gebiete der sonstigen biologisch wirksamen Stoffe,23) der Kosmetik,24) der Tierme-
dizin,25)  der Lebensmitteltechnologie26) und auf dem Gebiete der Legierungen.27)   
 
 
3.2 In den sonstigen Bereichen der Ingenieurwissenschaften und der Physik 

 
Der praktische Einsatz der Patentkategorie „Verwendung“ neben dem klassischen 

Erzeugnis- und Verfahrensanspruch kommt, wie die Rechtsprechung zeigt, stets erst 
dann in Betracht, wenn ein weitergehender Schutz durch den neuen Stand der Technik 
im Einspruchsverfahren nicht mehr möglich ist. Ein Übergang von dem 
Erzeugnisanspruch auf den Verwendungsanspruch ist, sofern diese Verwendung 
ursprünglich offenbart war, zulässig.20) Die hier aufgezeigten Fälle zu 
Verwendungsansprüchen sind überwiegend von ausländischen Anmeldern oder 
Patentinhabern des Europäischen Patentübereinkommens in die Praxis umgesetzt 
worden.28)  
 
 
4. Ausblick 

 
 Die vorstehende Übersicht soll aufzeigen, bei der Abfassung von 
Patentansprüchen schon frühzeitig die Anspruchskategorien vielfältiger zu fassen, da es 
in den meisten Fällen möglich sein wird, mehrere Kategorien von Erzeugnisansprüchen 
und Verfahrensansprüchen (einschließlich Verwendungsansprüchen) nebeneinander 
beanspruchen zu können, um sämtliche Aspekte einer Erfindung abzudecken und 
spätere Auswahlerfindungen von Wettbewerbern auszuschließen, und dies nicht erst auf 
Druck des Standes der Technik in der letzten Instanz. 
 
 __________________________ 
*) Diplom-Chemiker, Dr., Patentanwalt und European Patent Attorney in Düsseldorf. 
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