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Vorwort

Vorwort zur vierten Auflage

Mit der vierten Auflage ist die Veroffentlichung "Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des Europaischen Patentamts" auf den Stand von Ende Dezember 2001 gebracht, wobei fir
die zweite Jahreshalfte 2001 hauptsachlich alle zur Veréffentlichung ins ABI. EPA
anstehenden Entscheidungen berlicksichtigt wurden.

Das bewahrte Konzept, die Rechtsprechung der Beschwerdekammern systematisch
gegliedert durch kurze Zusammenfassungen ausgewahlter Entscheidungen zu prasentieren,
wurde beibehalten. Viele Kapitel wurden griindlich tberarbeitet, um zu einer umfassenden
und aktuellen Darstellung zu gelangen, ohne den Umfang des Werks (ber Geblihr
anwachsen zu lassen.

Das Buch soll das Auffinden einschlagiger Entscheidungen erleichtern. Die Lektiire der
Entscheidung selbst kann auch die sorgfaltigste Zusammenfassung nicht ersetzen. Uber die
CD-ROM ESPACE-Legal oder den Internet sind nahezu alle Entscheidungen der
Beschwerdekammern in der Verfahrenssprache zuganglich, die im ABI. EPA verdéffentlichten
zusatzlich in der Ubersetzung in die beiden anderen Amtssprachen des EPA.

Mein Dank gilt den Mitarbeitern des Wissenschaftlichen Dienstes der Beschwerdekammern,
die mit groBem Engagement den Text auf den neuen Stand gebracht und die umfangreichen
Register angefertigt haben. Ich danke auch den Ubersetzern des EPA, ohne deren
Kooperationsbereitschaft und tatkraftigen Einsatz eine gleichzeitige Verdffentlichung in den
drei EPA-Sprachen nicht méglich gewesen ware. Und Dank gebuhrt schlieBlich all den
weiteren Mitarbeitern des EPA, die durch ihre Unterstiitzung zum Zustandekommen dieser
Verdffentlichung beigetragen haben.

Mit dem vorliegenden Bericht Uber die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europaischen Patentamts steht allen, die mit dem europaischen Patentrecht befaBt sind, ein
reicher Schatz an Informationen zur Verfligung.

Peter Messerli
Vorsitzender der GroBen Beschwerdekammer
Vizeprasident Generaldirektion 3
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Hinweise fiur die Benutzung

1. Abkiirzungen

ABI.
a.E.
Art.
BIfPMZ
bzgl.
bzw.
CAFC
Corr.
DEM
d.h.
EG
EMRK
EPA
EPI
EPO
EPU
GebO
ggf.
insbes.
IPEA

IPER

IRB

ISA
Authority)
i.S.v.
i.V.m.
Kap.

Nr.

PatG
PCT
PCT-Richtlinien
PIBD
PvU

R.
Richtlinien
R.P.C.
Rdnr.
Rspr BK
S.

S.

s.0.

Amtsblatt des Europaischen Patentamts

am Ende

Artikel

Blatt fir Patent-, Muster- und Zeichenwesen

beziiglich

beziehungsweise

US Court of Appeal for the Federal Circuit

corrigendum

Deutsche Mark

das heiBt

Europaische Gemeinschaft

Européische Menschenrechtskonvention

Europaisches Patentamt

Institut der beim Europaischen Patentamt zugelassen Vertreter
Europaische Patentorganisation

Européisches Patentiibereinkommen
Gebuhrenordnung

gegebenenfalls

insbesondere

Mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte Behérde
(International Preliminary Examining Authority)
Internationaler vorlaufiger Prifungsbericht
Internationales Patentinstitut
Internationale Recherchenbehérde (IRB) (International Searching
im Sinne von

in Verbindung mit

Kapitel

Nummer

Patentgesetz

Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty)
Richtlinien

Propriété industrielle Bulletin Documentaire

Pariser Verbandsibereinkunft

Regel

Richtlinien fur die Prifung im Européischen Patentamt

Reports of Patent Design and Trademark cases

Randnummer

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Européaischen Patentamts
Seite

siehe

siehe oben
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so0g. sogenannt

TRIPS Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights
u.a. unter anderem

USPTO United States Patent and Trademark Office

USW. und so weiter

UPOV Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzichtungen

VDV Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern
VEP Vorschriften Uber die europaische Eignungsprifung fiir zugelassene
Vertreter

VOBK Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

vgl. vergleiche

WIPO World Intellectual Property Organization

z.B. zum Beispiel

2. Zitierweise

a) Die zitierten Artikel und Regeln des EPU verstehen sich in der Fassung, die zu dem
Zeitpunkt gultig war, in dem die Entscheidung erlassen wurde, auf die sich das Zitat
bezieht.

b) Das Amtsblatt des EPA wird als "ABI." nach Jahr, Seite zitiert (z.B. ABI. 1993, 17)

c) Im ABI. veréffentlichte Entscheidungen der Beschwerdekammern werden in der Regel
mit der Angabe der Fundstelle im ABI. zitiert.

Im ABI. nicht veréffentlichte Entscheidungen der Beschwerdekammern werden in der
Regel nur mit dem Aktenzeichen zitiert.

In dem Entscheidungsregister sind die bibliographischen Daten aller zitierten
Entscheidungen (Aktenzeichen, Angabe, welche Beschwerdekammer Uber den Fall ent-
schieden hat, das Datum und gegebenenfalls die Fundstelle im ABI.) aufgefihrt.

d) Die Zitierweise "Sonderausgabe zum Amtsblatt 1999 - Rechtsprechung" bedeutet: Die
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA im Jahr 1998, verdffentlicht als
Sonderausgabe zum Amtsblatt des EPA 1999).

3. Zu den Aktenzeichen der Beschwerdekammerentscheidungen

Die Aktenzeichen bestehen aus einem Buchstaben und einer Ziffernfolge:

G Entscheidungen der GroBen Beschwerdekammer

J Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekammer

T Entscheidungen einer Technischen Beschwerdekammer

w Entscheidungen einer Technischen Beschwerdekammer tber
Widerspriiche nach R. 40.2 oder 68.2 PCT

D Entscheidungen der Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten
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Die Zahl vor dem Schragstrich ist eine fortlaufende Nummer, die nach der Reihenfolge des
Eingangs der Beschwerden bei der Generaldirektion 3 des EPA (Beschwerdekammern)
vergeben wird; die beiden letzten Ziffern des Aktenzeichens beziehen sich auf das Jahr des
Eingangs der Beschwerde bei der Generaldirektion 3.
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Leitsétze

Leitsatze  von zur  Veroéffentlichung vorgesehenen
Entscheidungen, die nach Redaktionsschluf eingegangen sind
(nur in der Verfahrenssprache).

T 9/00 - 3.3.2 (18. Dezember 2001)
Leitsatz:

Legt eine (juristische) Person durch zwei verschiedene Schriftsatze Einspruch gegen ein
erteiltes Patent ein, so erlangt sie nur einmal die Rechtsstellung als Einspruchspartei, auch
wenn beide Schriftsatze die Voraussetzungen der Art. 99 (1) EPU und der R. 55 EPU erfillen
(siehe Grinde 2.cc)).

Begriindet der zuletzt gestellte Einspruch dieser Person keine Anderung des rechtlichen
Rahmens im Einspruchsverfahren gegenliber dem zuerst gestellten Einspruch, so ist der
spater gestellte Einspruch mangels allgemeinen Rechtsschutzbediirfnisses unzulassig.

Ein allgemeines Rechtsschutzbedirfnis kann flir den zuletzt gestellten Einspruch nicht
daraus abgeleitet werden, daB er einem anderen Geschéaftsbereich zugeordnet wird als der
zuerst eingelegte Einspruch und nur dieser Geschéftsbereich an einen Dritten Gbertragen
wird.

Ist der Gegenstand eines Einspruchs zwei verschiedenen Geschéftsbereichen des
Unternehmens der Einsprechenden zugeordnet, wie im vorliegenden Fall, kann die
Parteistellung der Einsprechenden nur durch Ubertragung beider Geschéftsbereiche oder
des gesamten Unternehmens auf einen Dritten Gbergehen.

T 789/96 - 3.4.1 ( 23. August 2001)

Leitsatz:

Est dépourvue de caractére thérapeutique au sens de l'art. 52(4) CBE une méthode
appliquée au corps humain ou animal qui implique I'utilisation d'un stimulateur cardiaque
produisant des effets thérapeutiques, des lors que l'invention consiste a perfectionner ladite

méthode, mais que le perfectionnement n'a pas pour effet de prévenir ou de traiter un état
pathologique.
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Leitsétze

T 323/97 - 3.3.6 (17. September 2001)

Leitsatze:

I. An amendment to a patent by the introduction of a "negative" technical feature into a claim
resulting in the exclusion of certain embodiments is, regardless of the name "disclaimer",
none the less an amendment governed by Art. 123(2) and (3) EPC (point 2.2 of the Reasons
for the Decision).

II. Re: Admissibility of disclaimers (point 2.3 to 2.5 of the Reasons for the Decision).
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I.A.1. Technischer Charakter der Erfindung

. PATENTIERBARKEIT

Européische Patente werden fiir Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

A. Patentféhige Erfindungen

Art. 52 (2) EPU enthélt eine nicht erschépfende Aufzahlung von Dingen, die nicht als
Erfindungen angesehen werden. Die in der Aufzahlung enthaltenen nicht patentfahigen
Dinge sind alle entweder abstrakter Art (z. B. Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien
usw.) oder nicht technischer Natur (z. B. asthetische Formschdpfungen oder Wiedergabe von
Informationen). GemaB Art. 52 (4) EPU gelten Verfahren zur chirurgischen oder
therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers und
Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommen werden,
nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen.

1. Technischer Charakter der Erfindung

Eine Erfindung muB technischen Charakter aufweisen oder - anders ausgedriickt - einen
technischen Beitrag zum Stand der Technik leisten. Dieses Erfordernis ist insbesondere dann
nicht erflllt, wenn sich die Patentanmeldung oder das Patent auf mathematische Methoden,
Regeln und Verfahren flir gedankliche oder geschéftliche Tatigkeiten, auf die Wiedergabe
von Informationen oder auf Programme flir Datenverarbeitungsanlagen als solche bezieht
(vgl. Art. 52 (2) und (3) EPU).

Zur Beurteilung des letzten Kriteriums wurde in einer Reihe von Entscheidungen der Ansatz
verfolgt, wonach eine Erfindung technischen Charakter hat, wenn sie einen technischen
Beitrag zum Stand der Technik auf einem Gebiet leistet, das nicht nach Art. 52 (2) EPU vom
Patentschutz ausgeschlossen ist (T 121/85, T 38/86 (ABI. 1990, 384), T 95/86, T 603/89 (ABI.
1992, 230), T 71/91, T 236/91, T 833/91, T 77/92).

In neueren Entscheidungen wurde aber die Meinung vertreten, daB sich dieser Ansatz nicht
fur die Beurteilung der Frage eignet, ob eine Erfindung technischen Charakter hat.

In der Entscheidung T 931/95 (ABI. 2001, 441) stellte die Kammer fest, daB das EPU jeder
Grundlage entbehre, bei der Priifung, ob die fragliche Erfindung als eine Erfindung im Sinne
des Art. 52 (1) EPU anzusehen sei, zwischen "neuen Merkmalen" und Merkmalen der
Erfindung, die aus dem Stand der Technik bekannt sind, zu unterscheiden. Daher fehle auch
die Rechtsgrundlage, hierbei den sogenannten Beitragsansatz anzuwenden. Bei diesem
Ansatz werde namlich das Erfordernis der "Erfindung" in unzuladssiger Weise mit den
Erfordernissen der "Neuheit" und der "erfinderischen Tatigkeit" vermengt. Bereits in der
Sache T 1173/97 (ABI. 1999, 609) wurde erklart, daB die Ermittlung des technischen
Beitrags, den eine Erfindung zum Stand der Technik leiste, eher ein probates Mittel zur
Prifung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit sei als zur Entscheidung der Frage, ob
das Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) und (3) EPU greife.



Patentfahige Erfindungen

GemaB T 931/95 kann bei der Entscheidung, ob eine beanspruchte Erfindung das
Erfordernis des technischen Charakters oder der Technizitat erfillt, als Kriterium dienen, ob
die Erfindung eine technische Wirkung erzielt (z. B. der "weitere technische Effekt" eines
Computerprogramms im Sinne der Entscheidung T 1173/97, ABI. 1999, 609 - siehe
nachstehend 1.A.1.1) oder ob zur Ausfilhrung der Erfindung technische Uberlegungen
erforderlich sind (vgl. T 769/92, ABI. 1995, 525 - siehe nachstehend |.A.1.4). Allerdings sei
die bloBe Zitierung technischer Merkmale in einem Anspruch nicht ausreichend fur das
Vorliegen einer Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPU. Ein solcher Ansatz ware zu
formalistisch und wiirde dem Begriff "Erfindung" nicht geblhrend Rechnung tragen.

1.1 Computer-implementierte Erfindungen

In den Richtlinien fiir die Prifung im Européischen Patentamt in der 2001 revidierten Fassung
wird jetzt der Begriff computer-implementierte Erfindungen fir Anspriiche verwendet, die
Computer, Computernetze oder andere herkémmliche programmierbare Vorrichtungen
umfassen, wobei prima facie die neuen Merkmale der beanspruchten Erfindung durch ein
Programm oder mehrere Programme realisiert werden. Die Nichtpatentierbarkeit von
Computerprogrammen als solchen steht der Patentierung von computer-implementierten
Erfindungen nicht entgegen. Hat der beanspruchte Gegenstand technischen Charakter, so
ist er nicht durch Art. 52 (2) und (3) EPU von der Patentierbarkeit ausgeschlossen. Auch
nach der Kritik am "Beitragsansatz" fur die Beurteilung der Technizitat einer Erfindung bleibt
die Rechtsprechung seit der Entscheidung T 208/84 (ABI. 1987, 14) die Grundlage fir die
Praxis des EPA bei computer-implementierten Erfindungen.

Die Entscheidung T 208/84 (ABI. 1987, 14) legte die Grundsatze dar, nach denen
computerbezogene Erfindungen patentierbar sein kénnen. Dort wird ausgefiihrt, daB, auch
wenn der einer Erfindung zugrunde liegende Gedanke auf einer mathematischen Methode
beruht, mit einem Anspruch, der auf ein technisches Verfahren gerichtet ist, bei dem diese
Methode verwendet wird, kein Schutz flir die mathematische Methode als solche begehrt
wird. Ein Anspruch auf ein technisches Verfahren, das programmgesteuert ablauft (wobei das
Programm durch Hardware oder Software realisiert sein kann), kann nicht als auf ein
Computerprogramm als solches gerichtet angesehen werden. Ein Anspruch, der als auf
einen Computer gerichtet angesehen werden kann, der so vorbereitet ist, daB er ein
technisches Verfahren nach einem bestimmten Programm (das durch Hardware oder
Software realisiert sein kann) steuert oder durchfihrt, kann nicht als auf ein
Computerprogramm als solches gerichtet angesehen werden.

In der nachsten Grundsatzentscheidung T 26/86 (ABI. 1988, 19) wurde die Frage untersucht,
ob eine Réntgeneinrichtung, die eine programmgesteuerte Datenverarbeitungseinheit
aufweist, patentierbar ist. Nach Ansicht der Kammer hatte der Anspruch weder ein
Computerprogramm allein, losgelést von jeder technischen Anwendung, noch ein
Computerprogramm in Form einer Aufzeichnung auf einem Datentrager, noch eine bekannte,
universelle Datenverarbeitungsanlage in Verbindung mit einem Computerprogramm zum
Gegenstand. Sie war vielmehr der Auffassung, daB das Ablaufprogramm in der
Réntgeneinrichtung eine technische Wirkung ausibt, d. h. die Réntgenréhren von dem
Ablaufprogramm so gesteuert werden, dal3 geman einer Parameter-Prioritatsbeziehung eine
optimale Belichtung bei hinreichender Sicherheit vor Uberbelastung der Réntgenrdhren
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erzielt wird.

Diese Erfindung war somit patentfahig, und zwar unabh&ngig davon, ob die
Réntgeneinrichtung ohne das Computerprogramm zum Stand der Technik gehérte oder
nicht. Die Kammer vertrat die Auffassung, daB eine Erfindung in ihrer Gesamtheit zu
wirdigen sei. Bediene sich eine Erfindung sowohl technischer als auch nichttechnischer
Mittel, so kénne die Verwendung nichttechnischer Mittel nicht der gesamten Lehre ihren
technischen Charakter nehmen. Das EPU verbiete nicht die Patentierung von Erfindungen,
die aus einer Mischung technischer und nichttechnischer Bestandteile bestliinden.

Die Kammer war daher der Auffassung, daB es zur Entscheidung der Frage, ob ein
Patentanspruch auf ein Computerprogramm als solches gerichtet sei, einer Gewichtung
seiner technischen und nichttechnischen Merkmale nicht bediirfe. Bediene sich die durch
den Anspruch definierte Erfindung technischer Mittel, so falle sie nicht unter die
Ausnahmebestimmung des Art. 52 (2) ¢) und (3) EPU und kénne patentiert werden, wenn
sie die Patentierungsvoraussetzungen der Art. 52 bis 57 EPU erfillle.

In der Entscheidung T 209/91 bestatigte die Kammer den in der Entscheidung T 26/86 (ABI.
1988, 19) entwickelten Grundsatz, daB eine Erfindung, die von technischen und
nichttechnischen Mermalen Gebrauch mache, nicht a priori von der Patentierung
ausgeschlossen sei. Denn der Anspruch sei als Ganzes zu nehmen; der technische
Charakter der gesamten Lehre gehe nicht dadurch verloren, daB der Anspruch auch
nichttechnische Merkmale enthalte, sofern auch die letzteren zur Erreichung der technischen
Wirkung beitriigen.

In der Entscheidung T 6/83 (ABI. 1990, 5) stellte die Kammer fest, daB eine Erfindung, die
sich auf die Koordinierung und Steuerung der internen Kommunikation zwischen
Programmen und Dateien beziehe, die in einem Datenverarbeitungssystem mit einer Vielzahl
von in einem Telekommunikationsnetz miteinander verbundenen Prozessoren bei
verschiedenen Prozessoren gefiihrt wiirden, und deren Merkmale nicht auf die Art der Daten
und die Art und Weise gerichtet seien, wie ein bestimmtes Anwendungsprogramm auf diese
einwirke, als L&sung einer im wesentlichen technischen Aufgabe anzusehen sei. Dieses
Kontrollprogramm sei daher mit herkémmlichen Betriebssystemen vergleichbar, die fir jeden
Computer benétigt wiirden, um die internen Grundfunktionen zu koordinieren, und damit das
Betreiben verschiedenster Anwendersoftware gestatteten. Eine derartige Erfindung sei als
eine im wesentlichen technische Problemldsung und somit als eine Erfindung im Sinne des
Art. 52 (1) EPU anzusehen.

In der Entscheidung T 158/88 (ABI. 1991, 566) stellte die Kammer fest, daB3 ein Verfahren zur
Darstellung von (beispielsweise arabischen) Schriftzeichen in einer fest vorgegebenen von
mehreren mdéglichen Zeichenformen auf einem Datensichtgerat seinem Wesen nach kein
technisches Betriebsverfahren fur eine Datenverarbeitungsanlage und ihr Datensichtgerat
umschreibe, sondern eine Programmidee. Ein Computerprogramm werde nicht zum
Bestandteil eines technischen Betriebsverfahrens, wenn die beanspruchte Lehre sich auf
Veranderungen der Daten beschranke und keine Gber die bloBe Informationsverarbeitung
hinausgehende Wirkung auslése. Bei der Prifung, ob dieses Verfahren womdglich zur
Ldsung einer technischen Aufgabe dient, die das im Anspruch definierte Programm
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gegebenenfalls als Teil einer Lehre zum technischen Handeln patentfahig machen kénnte,
kam die Kammer zu dem SchluB3, daB die gemaB dem beanspruchten Verfahren zu
verarbeitenden Daten weder Betriebsparameter einer Vorrichtung reprasentierten noch eine
Vorrichtung, noch auf die physikalisch-technische Arbeitsweise der Vorrichtung einwirkten
und daB durch das beanspruchte Verfahren keine technische Aufgabe gelést werde. Die
durch den Anspruch definierte Erfindung bediene sich daher keiner technischen Mittel und
sei gemaB Art. 52 (2) c) und (3) EPU nicht als patentfahige Erfindung im Sinne des Art. 52
(1) EPU anzusehen.

In der Entscheidung T 769/92 (ABI. 1995, 525) befand die Kammer, daB eine Erfindung, die
durch Software (Computerprogramme) realisierte funktionelle Merkmale umfaBt, nicht unter
das Patentierungsverbot gemaB Art. 52 (2) c) und (3) EPU fallt, wenn die erfindungsgeméaBe
Lésung der Aufgabe in ihren Einzelheiten technische Uberlegungen erforderlich macht, damit
die Erfindung ausgefiihrt werden kann. Solche technischen Uberlegungen verleihen der
Erfindung insofern technischen Charakter, als sie eine technische Aufgabe implizieren, die
durch (implizite) technische Merkmale zu I6sen ist. Eine Erfindung dieser Art bezieht sich
nicht auf ein Computerprogramm als solches im Sinne des Art. 52 (3) EPU. Die Entscheidung
besagt, daB die Bejahung der Patentfahigkeit nicht durch ein zusatzliches Merkmal zunichte
gemacht werden kann, das als solches dem Patentierungsverbot unterliegen wiirde, wie im
vorliegenden Fall durch Merkmale, die sich auf Verwaltungssysteme und -verfahren
beziehen, die méglicherweise unter die nach Art. 52 (2) ¢) und (3) EPU von der Patentierung
ausgeschlossenen "Verfahren fiir geschaftliche Tatigkeiten" fallen.

In T 59/93 wurde ein Verfahren zur Eingabe eines Drehwinkelwertes in ein interaktives
System zum grafischen Zeichnen beansprucht. Anhand dieses auf einem vom Benutzer
bedienten programmgesteuerten Computer installierten Verfahrens konnten die auf dem
Bildschirm abgebildeten grafischen Gegenstande mit gréBerer Genauigkeit gedreht werden.
Die Kammer vertrat die Auffassung, daB der Verfahrensanspruch durch die
Verfahrensschritte die funktionellen Merkmale des Systems definiere. Diese Merkmale
bezdgen sich weder auf ein mathematisches Verfahren als solches (die Berechnungsschritte
stellten namlich lediglich innerhalb des Gesamtverfahrens eingesetzte Mittel dar), noch seien
sie als Anspriiche auf ein Computerprogramm als solches zu betrachten (der Betrieb des
Systems unter der Steuerung dieses Programms zeitige technische Wirkungen, die eine
Aufgabe I8sten, die technische Uberlegungen voraussetze), noch seien sie auf die
Wiedergabe von Informationen als solche gerichtet (der unter das Patentierungsverbot
fallende Gegenstand werde nicht als solcher beansprucht, sondern sei nur ein Hilfsmittel zur
Ausflihrung bestimmter Schritte des beanspruchten Gesamtverfahrens). Die Kammer stellte
zusammenfassend fest, daB Verfahren, die Merkmale umfaBten, die zwar unter das
Patentierungsverbot fielen, aber dennoch eine technische Aufgabe I6sten und technische
Wirkungen hervorbréchten, als Beitrag zum Stand der Technik anzusehen seien.

In T 953/94 bezog sich Anspruch 1 des Hauptantrags auf eine Methode, mit einem digitalen
Computer eine Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve zu erzeugen, die durch
eine Mehrzahl von Punkten dargestellt war, die zwei Parameter zueinander in Beziehung
setzten. Die Kammer war der Ansicht, eine solche Methode kdénne nicht als patentfahige
Erfindung angesehen werden, weil eine Analyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve
eindeutig eine mathematische Methode sei und als solche von der Patentierbarkeit
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ausgeschlossen sei. Mit der Bezugnahme auf einen digitalen Computer werde nur der
Hinweis gegeben, daB die beanspruchte Methode mit Hilfe eines Computers, d. h. eines
programmierbaren Universalrechners, ausgefiihrt werde; seine Funktion werde von einem
Programm gesteuert, das als solches von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Die
Tatsache, daB die Beschreibung Beispiele sowohl auf nichttechnischen als auch auf
technischen Gebieten offenbare, bestatige die Auffassung, daB die durch die beanspruchte
mathematische Methode geldste Aufgabe vom Anwendungsgebiet unabhangig sei und somit
in diesem Fall nur auf mathematischem und nicht auf einem technischen Gebiet liegen
kénne.

Der flinfte Hilfsantrag lautete wie folgt: "Eine Methode zur Steuerung eines physikalischen
Vorgangs, die auf der Analyse einer funktionellen Beziehung zwischen zwei Parametern des
physikalischen Vorgangs beruht und folgende Schritte umfaBt: Messen der beiden
Parameterwerte und Erzeugen einer Datenanalyse des zyklischen Verhaltens einer Kurve,
die durch eine Mehrzahl von Punkten dargestellt ist, die die beiden Parameter zueinander
in Beziehung setzen ..., mittels eines digitalen Computers." Das letzte Merkmal lautete wie
folgt: "(h) wobei der Bereich des einen Parameters zur Verwendung bei der Steuerung des
physikalischen Vorgangs entsprechend den zur Darstellung der Kurvenverlangerung auf
einem Datensichtgerat erzeugten Daten erweitert wird."

Die Kammer betonte jedoch, daB Anspruch 1 des flinften Hilfsantrags nur wegen der
Einfligung der Worte "zur Verwendung bei der Steuerung des physikalischen Vorgangs" nicht
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Anders als die Einspruchsabteilung entschied
die Kammer, daB diese Formulierung den Anspruch in technischer Hinsicht einschranke.
Anspruch 1 beziehe sich nicht mehr auf eine bloBe Mdéglichkeit, die mathematische Methode
bei einem technischen oder physikalischen Verfahren anzuwenden. Wenn der Ausdruck "zur
Verwendung" allerdings nur als Hinweis darauf zu verstehen sei, daB die beanspruchte
Erweiterung eines Parameterbereichs fiir die Darstellung der Kurvenverlangerung zur
Verwendung bei der Verfahrenssteuerung "geeignet" sei, dann lasse diese Auslegung
tatsachlich zweifelhaft erscheinen, ob der Anspruch wirksam eingeschrénkt worden sei. In
Verbindung mit der ausdriicklich beabsichtigten Beschrankung der beanspruchten Methode
auf eine "Methode zur Steuerung eines physikalischen Verfahrens" kénne das Wort "zu" aber
nicht mehr bloB als "geeignet" interpretiert werden, sondern bedeute "zur Steuerung eines
physikalischen Verfahrens verwendet". Die Kammer gelangte zu dem Schlu3, daB3 der
Gegenstand des fiinften Hilfsantrags bei richtiger Auslegung nicht von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen sei.

In T 1173/97 (ABl. 1999, 609) und T 935/97 prifte die Beschwerdekammer die
Patentfahigkeit von Programmprodukten fiir Datenverarbeitungsanlagen. Die von der
Priifungsabteilung zuriickgewiesenen Anspriiche waren u. a. auf Programmprodukte, die
direkt in den internen Speicher eines digitalen Computers geladen werden kénnen oder auf
einem computergeeigneten Medium gespeichert sind, oder auf einen maschinenlesbaren
Trager gerichtet, auf dem ein Programm aufgezeichnet ist. Die Kammer wies darauf hin, daB
das EPU die allein maBgebende Quelle fiir das materielle Patentrecht sei. Neuere Entwick-
lungen auf dem Gebiet des Patentschutzes fiir Computerprogrammprodukte in den USA und
in Japan (obwohl dort die Rechtslage starke Abweichungen gegeniiber dem EPU aufweise)
und das TRIPS-Ubereinkommen (auch wenn dieses nicht direkt auf das EPU anwendbar sei)
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béten jedoch hilfreiche Anhaltspunkte fur eine Deutung der zeitgemaBen Trends und kénnten
zu einer weltweiten Harmonisierung des Patentrechts beitragen.

Die Kammer ging davon aus, daB eine Erfindung technischen Charakter besitzen miisse, um
nach dem EPU patentfahig zu sein. Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen kénnten als
patentfahige Erfindungen gelten, wenn sie einen technischen Charakter hatten. Dieser kénne
ihnen aber nicht allein deshalb zuerkannt werden, weil sie physikalische Anderungen bei der
Datenverarbeitungsanlage (z. B. elektrische Stréme) hervorriefen, die bei Ausfihrung der
Programmbefehle auftraten. Ein technischer Charakter kdnnte sich jedoch durch weitere
Effekte ergeben, die auftraten, wenn die Anlage die Programmbefehle ausfiihre: Seien diese
weiteren Effekte technischer Art oder bewirkten sie, daBB mit der Software eine technische
Aufgabe geldst werde, so kénne eine Erfindung, die diesen Effekt bewirke, grundsatzlich
Gegenstand eines Patents sein.

Jedes Programmprodukt fir eine Datenverarbeitungsanlage wiirde jedoch in der physischen
Realitdt nur dann einen Effekt hervorrufen und zeigen, wenn das betreffende Programm auf
einer Datenverarbeitungsanlage laufe. Das Programmprodukt selbst besitze nur das
"Potential" zur Erzeugung eines "weiteren" technischen Effekts. Da die Kammer keinen
tritigen Grund sah, weshalb zwischen einem direkten technischen Effekt und dem Potential
zur Erzeugung eines technischen Effekts unterschieden werden sollte, vertrat sie die
Auffassung, daB ein Programmprodukt, das potentiell einen vorgegebenen weiteren
technischen Effekt bewirken kénne, grundsatzlich nicht nach Art. 52 (2) und (3) EPU vom
Patentschutz  ausgeschlossen sei. Somit ist ein  Programm fir eine
Datenverarbeitungsanlage, das als solches beansprucht wird, nicht von der Patentierbarkeit
ausgenommen, wenn es auf einer Datenverarbeitungsanlage lauft oder in eine solche
geladen wird und dann einen technischen Effekt bewirkt oder bewirken kann, der Gber die
"normale” physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und der
Datenverarbeitungsanlage (Hardware) hinausgeht, auf der es lauft. Die Kammer hat noch
nicht entschieden, wie ein solcher Anspruch zu formulieren ist.

In T 513/98 betraf die Anmeldung die Aufgabe, die Nutzung der Postversendestationen mit
computersteuerbaren Datenbanken, die durch eine Kommunikationsverbindung mit einer
rechnergestitzten zentralen Datenstation verbunden sind, auf effizientere und
wirtschaftlichere Weise zu ermdglichen. Die Aufgabe stellte sich bei der Nutzung eines
Systems, das als solches technisch ist und daher nicht von der Patentierbarkeit
ausgenommen (Art. 52 (2) und (3) EPU). Auch wenn die neuen Merkmale des Systems die
Hardware des bekannten Systems nicht &nderten, wiirden die erforderlichen Anderungen der
Software trotzdem dazu fUhren, daB das System hinsichtlich des Aufteilens, Speicherns und
der Ubertragung der Postbearbeitungsdaten technisch unterschiedlich ist. Dariiber hinaus
hob die Kammer hervor, daB diese Anderungen zwar im wesentlichen durch die Verfahren
fiir geschaftiiche Tatigkeiten veranlaBt sein kdnnen, aber trotzdem technische Uberlegungen
in bezug auf das Gebiet des Postversands umfaBten, wie der gesamte Betrieb des
verbundenen  Systems, die Bereitstellung von  Speicherabschnitten  fir
Postbearbeitungskategorien, die Verhinderung von unberechtigtem Zugriff auf die Kategorien
und die Ubermittlung von Informationen aus diesen Kategorien. Deshalb muBten diese
Merkmale als technische Merkmale im Sinne der R. 29 (1) EPU betrachtet werden, die zur
Losung einer Aufgabe beitrugen, die sich bei Postversendesystemen stellte, und aus diesen
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Grlinden bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht auBer acht gelassen werden
konnten (s. auch T 769/92, ABI. 1995, 525, Nr. 3.3 und T 1173/97, ABI. 1999, 609, Nrn. 7.4
und 8).

1.2 Textverarbeitung

In der Entscheidung T 115/85 (ABI. 1990, 30) ging es um ein Verfahren zur optischen
Darstellung einer aus mehreren Woértern bestehenden Meldung aus einem Satz
vorgegebener Meldungen, wobei jede Meldung ein konkretes Ereignis betraf, das in einer
Ein-/Ausgabe-Vorrichtung einer Textverarbeitungsanlage vorkommen konnte, die auBerdem
eine Tastatur, eine Anzeige und einen Speicher umfaBte.

Die Kammer stellte fest, daB die automatische visuelle Anzeige der in einer Vorrichtung oder
Anlage herrschenden Bedingungen in der Regel eine technische Aufgabe darstellt. Die
Anmeldung schlug vor, ein solches technisches Problem durch den Einsatz eines
Computerprogramms und bestimmter in einem Speicher enthaltener Tabellen zu I&sen. Die
Kammer wandte die in der Entscheidung T 208/84 (s. |.A.1.1) entwickelten Grundsétze an
und stellte fest, daB eine Erfindung, die nach den herkdmmlichen Patentierbarkeitskriterien
patentierbar ware, nicht allein deshalb vom Schutz ausgeschlossen werden sollte, weil zu
ihrer Ausflihrung moderne technische Mittel etwa in Form eines Computerprogramms
eingesetzt wirden. Daraus diirfe jedoch nicht der UmkehrschluBB gezogen werden, daB ein
Computerprogramm in jedem Fall als technisches Mittel zu betrachten sei. Die Kammer
gelangte zu der SchluBfolgerung, daB der hier in funktionellen Merkmalen ausgedriickte
Gegenstand des Anspruchs nicht aufgrund des Art. 52 (2) c) und (3) EPU vom Patentschutz
ausgeschlossen sei.

In T 22/85 (ABI. 1990, 12) muBte die Kammer (ber die Patentierbarkeit eines Verfahrens zur
automatischen Zusammenfassung und Speicherung von Eingabedokumenten in einem
System zur Informationsspeicherung und -wiederauffindung sowie eines entsprechenden
Verfahrens zur Wiederauffindung eines Dokuments in diesem System entscheiden. Nach
Feststellung der Kammer fiel das beschriebene Verfahren unter die in Art. 52 (2) ¢) EPU
definierten Tatigkeiten. Eine bloBe Darlegung der zur Ausfiihrung der Tatigkeit erforderlichen
Schrittfolge in Form von Funktionen oder funktionellen Mitteln, die mit herkdmmlichen
Computer-Hardware- Elementen zu realisieren seien, bringe jedoch keinerlei technische
Uberlegungen ins Spiel und kénne deshalb weder dieser Tatigkeit noch dem beanspruchten
Gegenstand als Ganzem technischen Charakter verleihen. Ebensowenig kénne
beispielsweise die Lésung einer mathematischen Gleichung mit einer herkdmmlichen
Rechenmaschine als technische Tatigkeit angesehen werden.

In der Entscheidung T 38/86 (ABl. 1990, 384) hatte die Kammer zun&chst Uber die
Patentierbarkeit eines Verfahrens zur automatischen Erkennung und Substitution
sprachlicher Ausdrilicke zu befinden, die in einer Liste sprachlicher Ausdriicke oberhalb eines
vorgegebenen Verstandlichkeitsniveaus angesiedelt waren. Nach Ansicht der Kammer wiirde
eine Person, die ihr Wissen und ihr Urteilsvermdégen nutzen wollte, um diese Aufgabe
auszufiihren, eine rein gedankliche Tatigkeit im Sinne des Art. 52 (2) ¢) EPU durchfiihren,
wobei die fir diese gedanklichen Tatigkeiten herangezogenen Plane, Regeln und Verfahren
keine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPU seien. Die Kammer fiihrte weiter aus, daB der
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Einsatz technischer Mittel ein Verfahren, das ganz oder teilweise ohne menschliche Eingriffe
vonstatten gehe und das einem Menschen, der es durchfihren wolle, eine gedankliche
Tatigkeit abverlange, im Hinblick auf Art. 52 (3) EPU zu einem technischen Vorgang oder
Verfahren machen kénne, so daB eine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPU vorliege. Da
ein Patentierungsverbot nur insoweit bestehe, als sich die Patentanmeldung auf die
ausgeschlossenen Gegenstande oder Tatigkeiten als solche beziehe, ziele das EPU wohl
darauf ab, eine Patentierung nur in den Fallen zuzulassen, in denen die Erfindung einen
Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet
leiste. Im vorliegenden Fall waren diese Bedingungen nicht erfiillt: Sobald die Schritte des
Verfahrens zur Durchfiihrung der betreffenden gedanklichen Tatigkeit definiert waren,
erforderte die Realisierung der bei diesen Verfahrensschritten zu verwendenden technischen
Mittel nur die unmittelbare Anwendung herkémmlicher technischer Verfahren und muBte
deshalb als fir den Fachmann naheliegend angesehen werden. Wenn ein Anspruch flr ein
Gerat (hier: ein Textverarbeitungssystem) zur Durchflihrung eines Verfahrens keine anderen
technischen Merkmale enthélt als die, die bereits in einem Anspruch fiir das betreffende
Verfahren angegeben sind, und das Gerat auch nicht vom physikalischen Aufbau her,
sondern nur durch funktionelle Angaben, die den Verfahrensschritten entsprechen, definiert,
tragt das beanspruchte Gerat zum Stand der Technik nicht mehr bei als das Verfahren,
obwohl der Anspruch von seiner Formulierung her zu einer anderen Anspruchskategorie
gehdrt. Ist in einem solchen Fall das Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen, so gilt
dasselbe fir das Gerat.

Die Entscheidung T 38/86 wurde durch die Entscheidung T 121/85 bestatigt. Die Anspriiche
bezogen sich auf eine Textverarbeitung, die durch ein Textverarbeitungssystem mit einem
programmgesteuerten Prozessor ausgefiihrt wurde. Die Kammer gelangte zu dem SchluB,
die Offenbarung enthalte keinerlei Hinweis auf einen Beitrag, welcher tGber den Bereich der
Sprache und den Bereich der wie ein Programm unmittelbar aus den anzuwendenden
sprachlichen Regeln abgeleiteten Computerfunktion hinausgehe (der Anmelder
beanspruchte insbesondere eine Softwarelésung des sprachlichen Problems der
Uberpriifung der Rechtschreibung eines Wortes). Daher war der Anspruch gemaB Art. 52 (2)
c) und (3) EPU nicht patentierbar.

Mit der Patentierbarkeit computerbezogener Erfindungen beschéftigte sich ein weiteres Mal
die Entscheidung T 95/86. Der Anmelder hatte ein Texteditierverfahren beansprucht. Die
Kammer sah in der Textedition eine Aktivitdt, die vornehmlich mit linguistischen und
Layoutproblemen verbunden ist. Das Editieren von Texten als solches falle daher - "auch
wenn es mit Hilfe von Maschinen durchgefiihrt werde" - in die Kategorie der Plane, Regeln
und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten und sei deshalb gemaB Art. 52 (2) c) und (3) EPU
nicht patentfahig. Nach Ansicht der Kammer stellt es keine technischen Uberlegungen dar,
wenn lediglich die Reihenfolge der Schritte angegeben wird, welche notwendig sind, um eine
als solche nicht patentfahige Aktivitat auszufiihren, selbst wenn dabei diese Schritte als
Funktionen oder funktionelle Merkmale beschrieben werden, die mit Hilfe von herkdmmlichen
Computerhardwareelementen verwirklicht werden.

In T 110/90 (ABI. 1994, 557) betraf die Erfindung ein Verfahren, mit dem eine mit einem im
Stapelbetrieb arbeitenden Textverarbeitungssystem erstellte erste aufbereitungsfahige
Dokumentenform in eine zweite aufbereitungsfahige Dokumentenform zur Verwendung in
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einem im Dialog- oder im Stapelbetrieb arbeitenden Textverarbeitungssystem umgewandelt
wurde. In Anlehnung an die Entscheidung T 163/85 (ABI. 1990, 379) stellte die Kammer fest,
daB Steuerzeichen (z. B. Steuerzeichen fiir den Drucker), die in einem in digitalisierter Form
vorliegenden Text enthalten seien, flir das Textverarbeitungssystem, in dem sie vorkamen,
insofern charakteristisch seien, als sie flir dessen internen technischen Betrieb
kennzeichnend seien. Deshalb stellten diese Steuerzeichen technische Merkmale des
Textverarbeitungssystems dar, in dem sie vork&dmen. Infolgedessen stelle die Umwandlung
von Steuerzeichen, die als technische Merkmale zu einem bestimmten
Textverarbeitungssystem gehdérten, in Steuerzeichen, die zu einem anderen
Textverarbeitungssystem gehérten, ein Verfahren dar, das technischen Charakter aufweise.

Im Verfahren T 71/91 befaBte sich die Kammer mit der Patentierbarkeit eines elektronischen
Dokumentensystems aus mehreren Prozessoren oder Workstations, die Dokumente in Form
eines Datenstroms empfangen und Ubermitteln. Die Daten umfassen sowohl den Inhalt eines
Dokuments als auch Anweisungen fiir dessen Verarbeitung. St6Bt ein Prozessor auf
Verarbeitungsanweisungen, die er nicht ausflihren kann, so werden diese Angaben nicht
einfach ignoriert, sondern in einem Speicher abgelegt und bei Weiterleitung des Datenstroms
an einen anderen Prozessor wieder abgerufen. Auf diese Weise wird der urspriingliche
Datenstrom wiederhergestellt, so daB die weitergeleiteten Daten im wesentlichen den
empfangenen Daten entsprechen und keine Angaben verlorengegangen sind. Die Kammer
befand daher in Anlehnung an die Entscheidung T 38/86 (ABI. 1990, 384), daB der
beanspruchte Gegenstand unverkennbar einen Beitrag zum Stand der Technik auf einem
vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste. Die Kammer wies auch auf den
ahnlich gelagerten Fall T 110/90 (ABI. 1994, 557) hin, in dem entschieden worden sei, daB
die "Steuerung eines Gerats wie z. B. eines Druckers" nicht unter das Patentierungsverbot
gemaB Art. 52 (2) ¢) EPU falle, weil es nicht um die "sprachliche Bedeutung von Wértern des
Textes" gehe. Analog dazu hatten auch im vorliegenden Fall die zu verarbeitenden Daten
nichts mit dem Inhalt des Dokuments selbst zu tun.

Dem Zusammenhang zwischen ausgeschlossenen und nicht ausgeschlossenen Merkmalen
wurde in der Sache T 236/91 nachgegangen. Im AnschluB an die Entscheidungen T 208/84
(ABI. 1987, 14), T 38/86 (ABI. 1990, 384) und T 26/86 (ABI. 1988, 19) bestatigte die Kammer,
daB das EPU die Patentierung von Erfindungen, die aus einer Mischung ausgeschlossener
und nicht ausgeschlossener Merkmale bestiinden, nicht verbiete und ein Patentierungsverbot
auch nur insoweit bestehe, als sich die Patentanmeldung auf die ausgeschlossenen
Gegenstande oder Tatigkeiten als solche beziehe; somit ziele das EPU wohl darauf ab, eine
Patentierung (nur) in den Fallen zuzulassen, in denen die Erfindung einen Beitrag zum Stand
der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste.

Bei der Anwendung dieser Aussage auf den vorliegenden Fall gelangte die Kammer zu dem
SchluB, daB auch dann, wenn der beanspruchte Computer bereits fiir nicht naheliegend
befunden worden sei, noch entschieden werden miisse, ob sein oder seine nicht
naheliegenden Merkmale auch einen technischen Beitrag zum Stand der Technik leisteten.
Den Kern der beanspruchten Erfindung sah die Kammer darin, daB ein Satz in natlrlicher
Sprache nicht erst nach seiner vollstandigen Eingabe in den Computer, sondern vielmehr
schrittweise nach Eingabe der einzelnen Wérter oder Satzteile grammatisch analysiert und
auf der Grundlage des Ergebnisses dieser Analyse ein neues Menl( erstellt werde, das nur
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eine Auswahl méglicher Fortsetzungen des Satzes prasentiere, und zwar eine Auswahl, die
der Systementwickler nicht vorab festlegen kénne. In dieser Hinsicht entspreche die interne
Arbeitsweise des beanspruchten Computers nicht dem Ublichen und miisse daher als
technische Wirkung angesehen werden.

1.3 Wiedergabe von Information

Die Sache T 163/85 (ABI. 1990, 379) betraf ein Farbfernsehsignal, das durch die technischen
Merkmale des Systems gekennzeichnet war, in dem es auftrat. Nach Ansicht der Kammer
war bezliglich der Frage der Informationswiedergabe zwischen zwei Arten von Informationen
zu unterscheiden: So kénne zwar ein TV-System, das ausschlieBlich durch die Informationen
als solche gekennzeichnet sei, z.B. durch bewegte Bilder, die nach einem TV-Standardsignal
moduliert wiirden, unter den AusschluB nach Art. 52 (2) d) und (3) EPU fallen, nicht jedoch
ein TV-Signal, das so definiert sei, daB es inharent die technischen Merkmale des TV-System
enthalte, in dem es auftrete. Da die Aufzahlung der Ausnahmen von der Patentierbarkeit in
Art. 52 (2) EPU i. V. m. Art. 52 (3) EPU wegen des Zusatzes "insbesondere" nicht
erschépfend ist, erschien der Kammer der verallgemeinernde SchluB3 vertretbar, daB3 der
AusschluB generell fir Sachverhalte gilt, die im wesentlichen abstrakt, also nicht
gegenstandlich und deshalb nicht durch technische Merkmale im Sinne der R. 29 (1) EPU
gekennzeichnet sind.

Bei der Entscheidung T 603/89 (ABI. 1992, 230) bestand die Erfindung in einem Apparat und
in einem Verfahren zum Erlernen des Spiels auf einem Tasteninstrument; in den
Notenblattern wurden die Téne auch numerisch gekennzeichnet, und die Tasten trugen
entsprechende numerische Markierungen. Technisches Anspruchsmerkmal war die
Tastenmarkierung. Der Patentierung stand Art. 52 (2) ¢) und d) EPU entgegen. Denn da die
Tastenmarkierung nur bekannte technische Merkmale aufwies, lag der Beitrag der
vorgeblichen Erfindung zur Verwirklichung des Lehrapparates nur im Inhalt der sichtbar
gemachten Information und nicht im Apparat selbst. Der Erfindung liege kein technisches
Problem zugrunde, sondern die Verbesserung einer Lehrmethode, was auf ein Verfahren zur
Verbesserung der Ausflihrung gedanklicher Tatigkeiten hinauslaufe.

In T 77/92 betraf die Erfindung ein fir Notfallsituationen gedachtes Verfahren zur Auswahl
der richtigen Patientenbehandlungswerte, d. h. der Arzneimitteldosierung, des Energiewerts
des Defibrillierungsverfahrens und/oder der VorrichtungsgréBe. Das Verfahren umfaBte die
Messung der Kérperlange des Notfallpatienten mit einem speziellen Band und die schnelle
Auswahl der richtigen Patientenbehandlungswerte ohne klinische Begutachtung,
Berechnungen oder Heranziehung anderer Datenquellen. Das spezielle Band war in
verschiedene Abschnitte fiir die Ferse-zu-Scheitel-Lange unterteilt, wobei jeder Abschnitt
Angaben Uber den jeweils richtigen Behandlungswert trug, der durch ein Verhaltnis zwischen
der gemessenen Ferse-zu-Scheitel-Lange eines Patienten und einem richtigen
Behandlungswert vorgegeben war. Zur Klarung der Frage, ob die Erfindung nicht von der
Patentierung ausgeschlossen war, muBte die Kammer in T 77/92 gemaB der standigen
Rechtsprechung priifen, ob der beanspruchte Gegenstand als Ganzes betrachtet
technischen Charakter hatte oder einen technischen Beitrag zum Stand der Technik, d. h.
einen Beitrag auf einem von der Patentierung nicht ausgeschlossenen Gebiet leistete. Nach
Abgrenzung des Stands der Technik gelangte die Kammer insbesondere zu dem SchluB,
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daB in der angefochtenen Entscheidung der Zusammenhang zwischen der Ferse-zu-
Scheitel-Lange eines Patienten und den jeweiligen auf dem MeBband angegebenen
Behandlungswerten nicht hinreichend gewirdigt worden sei. Dieser Zusammenhang
zwischen der gemessenen Lange und der Angabe auf dem MeBband bewirke, daB das bei
den beanspruchten Verfahren verwendete Band zu einer neuen MeBvorrichtung werde, mit
der sich die Patientenbehandlungswerte direkt messen lieBen, so wie man durch bloBen
Austausch der Skala eines DruckmefBgeréats gegen eine Skala mit H6henangaben einen
Hbéhenmesser erhalte. Eine solche neue MeBvorrichtung zur direkten Messung der
Patientenbehandlungswerte habe eindeutig technischen Charakter.

Im AnschluB an T 115/85 (ABI. 1990, 30, s. S. 7) gelangte die Kammer in der Entscheidung
T 362/90 zu dem SchluB, daB die automatische optische Anzeige von in einem Gerat oder
System herrschenden oder anzustrebenden Zustianden grundsatzlich eine technische
Aufgabe sei. Daher war ein Anspruch auf eine Schaltanzeige, insbesondere fiir LKW-
Getriebe, die sowohl den eingelegten als auch den (aufgrund der Auswertung von Signalen
Uber den Fahrzustand des Fahrzeugs) als jeweils glinstigsten ermittelten Gang anzeigte,
trotz nicht-technischer, auf Informationswiedergabe bezogener Merkmale im Anspruch nicht
gemaB Art. 52 (2) d) EPU von der Patentierung ausgeschlossen.

In der Entscheidung T 790/92 ging die Kammer auf die Entscheidung T 115/85 (ABI. 1990,
30) ein, in der festgestellt worden war, daB die Anzeige von Meldungen, die ein bestimmtes
Ereignis anzeigten, das in einer Vorrichtung eines Textverarbeitungssystems eintreten
kénne, im Grunde eine technische Aufgabe sei. Der Aufgabe sei deshalb technischer
Charakter zugesprochen worden, weil die Ereignisse mit dem internen Betrieb einer
Vorrichtung zu tun hatten. Die Kammer stellte jedoch fest, daB3 die Meldung im vorliegenden
Fall nicht von einem solchen "technischen" Ereignis oder Zustand ausgeldst werde, der den
Betrieb einer Vorrichtung betreffe und daher eine technische Aufgabe stelle, sondern
vielmehr von einer Abweichung zwischen der im Schaubild wiedergegebenen Information
und der Information, die das Schaubild normalerweise zeigen solle. Die Kammer war der
Ansicht, daB einer solchen Abweichung zwischen einer normalen und einer geanderten
Wiedergabe von Informationen kein technischer Charakter zuerkannt werden kdénne.

In T 887/92 war die Erfindung unter anderem darauf gerichtet, die bei vielen
Computerprogrammen mitgelieferte HELP-Funktion benutzerfreundlicher zu gestalten. Das
beanspruchte Verfahren umfaBte folgende Schritte: 1. Feststellung der nachsten in Frage
kommenden Befehle durch Analysieren des aktuellen Stands der zum Zeitpunkt der
Inanspruchnahme der HELP-Funktion vom System durchgefiihrten Aufgabe, 2. Anzeige
eines HELP-Tableaus, das ausschlieBlich diese Befehle enthalt, 3. Bewegen eines
"Auswabhl"-Cursors in die Zeile des angezeigten Befehls und 4. Ausflihrung des auf diese
Weise angewahlten Befehls durch Betatigung der "Enter"-Taste des Bedienungspults. Die
Kammer hatte die Auffassung vertreten, daB das automatische optische Anzeigen von
Zustanden, die in einer Vorrichtung oder einem System auftraten, im Grunde eine technische
Aufgabe sei. Daher weise ein Vorgang, bei dem nur die in Frage kommenden Befehle auf
dem HELP-Tableau angezeigt wiirden, technischen Charakter auf, weil er den Stand oder
den Zustand des Systems klar und deutlich wiedergebe. Das Computerprogramm, das in
Schritt 1 eingesetzt werde, stelle ein technisches Mittel zur Ausfihrung der Erfindung dar.

11



Patentfahige Erfindungen

In T 599/93 wurde eine Anordnung zum gleichzeitigen Darstellen von mehreren Bildern auf
einem (Computer-) Bildschirm beansprucht. Der Bildschirm wurde z. B. durch eine
horizontale und eine vertikale Grenzlinie in vier Felder unterteilt, deren GréBe durch
Verschieben der auf dem Kreuzungspunkt liegenden Einstellmarke verandert werden konnte.
Die in den Fenstern liegenden Flachen der Einstellmarke konnten jeweils gesondert
angesteuert werden und, etwa durch Farbveranderung, auf besondere Inhalte des
betreffenden Fensters hinweisen, auch wenn dieses gerade nicht oder nicht vollstédndig
sichtbar war.

Die Kammer war der Auffassung, daB die Information Uber Ereignisse in einem Bildschirm-
fenster durch Farbveranderung der zugehdrigen Anzeigeflache der Einstellmarke keinen
technischen Charakter habe (sie informiere z. B. nicht Uber Betriebszustande der
beanspruchten Anordnung), sondern lediglich den Betrachter auf spezielle Inhalte der
zugehorigen Bilder aufmerksam mache und damit der Wiedergabe von Informationen im
Sinne von Art. 52 (2) d) EPU diene. Dieses Merkmal konnte daher nicht zur erfinderischen
Tatigkeit beitragen.

In T 1194/97 (ABIl. 2000, 525) betraf die Patentanmeldung ein zweiteiliges
Bildwiederauffindungssystem, bestehend aus einem Aufzeichnungstradger und einer
Lesevorrichtung, also zwei gesonderten, aber zusammenwirkenden Artikeln, die getrennt
verkauft werden kénnen, die aber jeder fir sich fiir die Umsetzung komplementarer Aspekte
des gleichen erfinderischen Gedankens eigens angepaft sind. Anspruch 1 ist auf das
System gerichtet, wahrend mit Anspruch 4 der Aufzeichnungstrédger an sich geschitzt
werden soll. Bei Erfindungen dieser Art - die landlaufig als "Pfeil- und Bogen"- oder "Stecker-
und  Steckdose"-Erfindungen  bekannt sind, entspricht es der (blichen
Anspruchsformulierung, im Zusammenhang mit dem Aufzeichnungstrager nach Anspruch
4 anzugeben, daB er "zur Anwendung in dem System nach Anspruch 1" gedacht ist.

Die Prifungsabteilung hatte den Anspruch 4 dahingehend ausgelegt, daB er einen
bekannten Aufzeichnungstrager definiere, auf dem Daten gespeichert seien, die keine
eindeutige technische Funktion hatten. Sie hatte im Hinblick auf Art. 52 (2) d) EPU daraus
geschlossen, daB "das, was auf dem Aufzeichnungstrager gespeichert ist, fiir die Zwecke
der Beurteilung des technischen Gehalts des Aufzeichnungstragers effektiv eine bloBe
Wiedergabe von Informationen darstellt". Die Kammer vertrat die Auffassung, daB die
Prifungsabteilung bei ihrer Auslegung des Anspruchs 4 die Formulierung "zur Anwendung"
falsch interpretiert hat. Sie hob hervor, daB der Aufzeichnungstrager richtig verstanden nach
Anspruch 4 funktionelle technische Merkmale aufweist - namlich Zeilennummern, codierte
Bildzeilen, Adressen und Synchronisationsinformationen -, die so angepaft sind, daB sie mit
entsprechenden Mitteln in der Lesevorrichtung zusammenwirken und ein
Bildwiederauffindungssystem bereitstellen.

Nach Ansicht der Kammer ist der Aufzeichnungstrager nach Anspruch 4 bei analoger
Anwendung und Weiterfihrung der in der Entscheidung T 163/85 enthaltenen rechtlichen
Beurteilung nicht nach Art. 52 (2) d) und (3) EPU vom Patentschutz ausgeschlossen, da auf
ihm funktionelle Daten, insbesondere eine Datenstruktur flir die Synchronisation von
Bildzeilen, Zeilennummern und Adressen, aufgezeichnet sind. Um ihrer Auffassung beziglich
eines Datenstrukturprodukts zusatzliches Gewicht zu verleihen, verwies die Kammer auch
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auf die Entscheidung T 1173/97 (ABI. 1999, 609) und zwar insbesondere auf die Bemerkung
unter Nummer 9.4 der Entscheidungsgriinde, wonach der vorgegebene potentielle
technische Effekt eines auf einem Trager aufgezeichneten Programms diesem Produkt
technischen Charakter verleihen kénne, so daB es nicht unter die AusschluBbestimmungen
des Art. 52 (2) und (3) EPU falle.

Zusatzlich hob die Kammer hervor, daB die Passage in den Richtlinien fir die Prifung im
EPA, C-IV, 2.3 unter der Uberschrift "Wiedergabe von Informationen” den AusschluB von der
Patentierbarkeit nach Art. 52 (2) und (3) EPU insofern liber Gebiihr erweiterte, als sie nicht
unterscheidet zwischen der Wiedergabe von Informationen, die durch einen kognitiven Inhalt
gekennzeichnet sind, und den Aufzeichnungen von Informationen, die funktionelle Daten
enthalten, wie unter den Nummern 3.3. bis 3.6 der Entscheidung dargelegt. Die betreffende
Passage lautet wie folgt: "Jede Art der Wiedergabe (sic) von Informationen, die lediglich
durch den Inhalt der Informationen gekennzeichnet wird, ist nicht patentierbar”, [...] und dort
sind unter den Beispielen fiir ausgeschlossene Gegenstdande "Magnetbander von
Datenverarbeitungsanlagen, die durch die auf ihnen gespeicherten Daten oder Programme
gekennzeichnet sind" genannt.

1.4 Verfahren fiir geschéftliche Tétigkeiten

Ein Computerhersteller meldete ein Verfahren zum Betreiben und zur Handhabung einer
elektronischen Selbstbedienungsmaschine, z. B. eines Bankautomaten, an, die der Kunde
mittels einer beliebigen maschinenlesbaren Karte benutzen konnte. Wer die
Benutzungsberechtigung fir einen solchen Automaten erwerben wollte, muBte bei der ersten
Benutzung eine beliebige maschinenlesbare Karte einfiihren, deren Identifizierungsmerkmale
gespeichert wurden, und Uber eine Tastatur in ein "elektronisches Antragsformular”
Informationen Uber seine Kreditwirdigkeit eingeben. Aufgrund dieser Informationen konnte
Uber die kinftige Benutzungsberechtigung entschieden werden, und der neu zugelassene
Nutzungsberechtigte konnte sich mit der beim ersten Mal verwendeten Karte als solcher
ausweisen. In der Entscheidung T 854/90 (ABI. 1993, 669) verneinte die Kammer die
Patentfahigkeit: Ein Teil der beanspruchten Verfahrensschritte stelle lediglich eine Anweisung
fUr die Bedienung der Maschine dar, und die Verwendung technischer Komponenten &ndere
nichts an der Tatsache, daB eine geschéftliche Methode als solche beansprucht sei.

In der Entscheidung T 636/88 war in Anspruch 1 ein Verfahren fir das Verteilen
freiflieBenden Materials beansprucht: Loses Material im Laderaum eines Schiffes wurde zu
einem Hafenkai transportiert, auf dem eine in Containern mit StandardmaBen transportable
Einsackanlage mit Wiegeeinrichtung aufgestellt wurde, mit der das lose Material aus dem
Schiff entladen und in Sacke abgefillt werden konnte; anschlieBend konnte die
Einsackanlage zum néachsten Hafen transportiert werden. Die weiteren Anspriiche bezogen
sich auf die Einsackanlage selbst.

Der Einsprechende hatte eingewendet, der wirtschaftliche Erfolg des Patentinhabers beruhe
darauf, daB3 er mit dem Abpacken von Schittgut auf vertraglicher Basis ein Verfahren fiir eine
geschaftliche Tatigkeit im Sinne von Art. 52 (2) ¢) EPU entwickelt habe, das den
Schiffsversand freiflieBenden Materials insbesondere zu Héafen in Entwicklungslandern
erlaube, die nicht mit einer Einsackanlage ausgestattet seien. Nach Auffassung der Kammer
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war diese Argumentation nicht geeignet, den technischen Charakter des beanspruchten
Verfahrens in Frage zu stellen. Der Anspruch habe ohne Zweifel technischen Charakter, da
er den Gebrauch technischer Ausristung (der Einsackanlage) zur Erreichung eines
technischen Zwecks (Herstellung von versiegelten, abgewogenen Sécken des betreffenden
Materials) erfasse. AuBerdem erfordere das Verfahren die Verwendung einer Einsackanlage,
die im Stand der Technik keine Entsprechung habe.

In T769/92 (ABI. 1995, 525) beanspruchte der Anmelder ein Computersystem flir mehrere
Arten voneinander unabhéngiger Verwaltungsaufgaben, darunter zumindest einer Finanz-
und einer Bestandsverwaltung, sowie ein Verfahren flir den Betrieb dieses Systems. Die
Daten flr die verschiedenen Verwaltungsaufgaben, die mit diesem System unabhéangig
voneinander durchgefliihrt werden konnten, konnten mittels eines einzigen "Buchungsbelegs"
eingegeben werden, der z. B. in Form eines Bildes auf dem Bildschirm der Anzeigeeinheit
des Computersystems angezeigt wurde.

Obwohl die Finanz- und die Bestandsverwaltung normalerweise unter "geschéaftliche
Tatigkeiten" fallen wiirden, kam die Beschwerdekammer zu dem SchluB3, daB die Erfindung
nicht nach Art. 52 (2) ¢) und (3) EPU von der Patentierung ausgeschlossen sei. lhres
Erachtens waren die genannten Verwaltungsaufgaben nicht ausschlaggebend; maBgebend
sei, daB es sich um verschiedene, "spezifische" Aufgaben handle, die "unabhangig"
voneinander durchzufiihren seien. Die anmeldungsgemaBe Lehre bestehe darin, daB in der
Speichereinheit des Computersystems bestimmte Dateien und Verarbeitungsmittel
vorgesehen seien, die die eingegebenen Daten speicherten und weiterverarbeiteten und die
Verarbeitungseinheit zur Ausfiihrung dieser Funktionen veranlaBten. Die Ausfihrung dieser
Lehre erfordere technische Uberlegungen. Nach Auffassung der Kammer gilt das
Patentierungsverbot auch dann nicht, wenn technische Uberlegungen zu den Einzelheiten
der Erfindungsausfiihrung angestellt werden missen. Die bloBe Notwendigkeit solcher
technischer Uberlegungen impliziere, daB es eine zumindest implizite technische Aufgabe
zu l6sen gelte und zumindest implizite technische Merkmale vorlagen, die ebendiese
Aufgabe I6sten.

Auch die Bereitstellung eines einzigen Buchungsbelegs setze technische Uberlegungen
voraus. Auch dieser "Benutzeroberflache" liege der Gedanke zugrunde, auf diese Weise ein
Finanz- und ein Bestandsverwaltungssystem, die beide voneinander unabhangig seien,
durch eine gemeinsame Eingabevorrichtung so zu verbinden, daB Daten, die fiir die Zwecke
des einen Systems eingegeben wiirden, bei Bedarf auch im anderen System verwendet
werden kdnnten. Die Bereitstellung einer solchen Benutzeroberflache in dem beanspruchten
Computersystem stelle daher keine reine Programmierung dar, sondern erstrecke sich auf
eine ganze Reihe von Tétigkeiten einschlieBlich technischer Uberlegungen, die dem
Programmieren vorausgehen miBten.

Nach Ansicht der Kammer bietet die Beschrankung in der vorliegenden Anmeldung auf ein
Finanz und ein Bestandsverwaltungssystem keinen Grund zu einer Beanstandung nach Art.
52 (2) ¢) EPU. Der beanspruchte Gegenstand gewinne vielmehr durch diese Beschrankung -
zusétzlich zu der Kombination nicht vom Patentschutz ausgeschlossener Merkmale - noch
eine neue Komponente hinzu, der als solcher die Patentfahigkeit abgesprochen werden
miBte. Entsprechend der geltenden Praxis der Beschwerdekammern sei jedoch eine
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Mischung aus technischen und nichttechnischen Merkmalen patentfahig.

In T 1002/92 (ABI. 1995, 605) wurde ein System beansprucht, das die Reihenfolge flr die
Bedienung der Kunden an mehreren Servicepunkten festlegte. Das System bot dem Kunden
die Mdglichkeit, einen bestimmten Servicepunkt auszuwahlen; es umfaBte insbesondere eine
Einheit fiir die Vergabe der Reihenfolgenummern, Terminals fiir jeden Servicepunkt sowie
eine Informationseinheit, die dem Benutzer die jeweilige Reihenfolgenummer und den jeweils
freien Servicepunkt anzeigte.

Nach Auffassung der Kammer lie 3 die Anspruchsformulierung keinen Zweifel daran, daf sich
das Schutzbegehren auf einen raumlichen Gegenstand mit bestimmten Eigenschaften
bezieht: Der Anspruch definiere einen technischen Gegenstand, der eindeutig zur Kategorie
der Vorrichtungen gehoére, deren Bauteile durch ihre Funktion definiert seien.
Zusammenfassend stellte die Kammer fest, daB der Anspruch auf eine Vorrichtung gerichtet
sei, die unter anderem einen Computer umfasse, der nach einem bestimmten Programm
arbeite. Das programmgesteuerte Ausgabesignal des Gerats werde zur automatischen
Steuerung eines anderen Systembauteils (der Informationseinheit) eingesetzt und I6se damit
eine rein technische Aufgabe. DaB eine der praktischen Anwendungen des Systems die
Bedienung von Kunden einer "Geschéaftseinrichtung" betreffe, bedeute noch nicht, daB der
beanspruchte Gegenstand gleichbedeutend sei mit einem Verfahren flr eine geschéaftliche
Tatigkeit an sich.

In T 931/95 (ABI. 2001, 441) befaBte sich die Kammer mit der Patentierbarkeit von
Erfindungen, die sich auf geschaftliche Tatigkeiten beziehen. Sie bestatigte erneut, daB Art.
52 (2) und (3) EPU dahingehend zu verstehen sei, daB er ein "Erfordernis des technischen
Charakters" oder "etwas Technisches" impliziere, das durch eine beanspruchte Erfindung zu
erfillen ist, um patentféhig zu sein. Eine Erfindung kann daher eine Erfindung im Sinne des
Art. 52 (1) EPU sein, wenn z. B. durch die Erfindung eine technische Wirkung erzielt wird
oder technische Uberlegungen erforderlich sind, um die Erfindung auszufithren. Die Kammer
bezog sich auch auf T 1173/97 (ABIl. 1999, 609), in der sie entschieden hatte, daB ein
Computerprogrammprodukt, das technischen Charakter aufweist, nicht ein
Computerprogramm als solches und daher nicht von der Patentierung ausgeschlossen ist,
sondern eine patentfahige Erfindung darstellt.

Im vorliegenden Fall bezog sich der Anspruch 1 des Hauptantrags auf ein Verfahren zur
Kontrolle eines Pensionskassensystems durch Verwaltung mindestens eines
angeschlossenen Arbeitgeberkontos. Die Kammer stellte fest, daB3 das Verfahren, auch wenn
es technisch sei oder in anderen Worten technischen Charakter aufweise, trotzdem ein
Verfahren fir eine geschéaftliche Tatigkeit, aber nicht ein Verfahren fir eine geschaftliche
Téatigkeit als solche sei. Jedoch seien alle Merkmale des Anspruchs 1, d. h. die einzelnen
Schritte zur Definition des beanspruchten Verfahrens, Schritte zur Verarbeitung oder
Erzeugung von Informationen mit rein administrativem, versicherungsmathematischem
und/oder finanziellem Charakter. Verarbeitung und Erzeugung solcher Informationen seien
typische Schritte geschaftlicher oder wirtschaftlicher Verfahren. Daher gehe die beanspruchte
Erfindung nicht Gber ein Verfahren fiir geschéftliche Tatigkeiten als solche hinaus und sei
nach Art. 52 (2) ¢) EPU in Verbindung mit Art. 52 (3) EPU nicht patentfahig.
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Die Kammer flihrte weiter aus, daB die einzelnen Schritte, die das beanspruchte Verfahren
definierten, lediglich auf die allgemeine Lehre hinausliefen, Mittel zur Datenverarbeitung fir
die Verarbeitung oder Bereitstellung von Informationen mit rein administrativem,
versicherungsmathematischem und/oder finanziellem Charakter zu verwenden, wobei der
Zweck jedes einzelnen Schritts und des Verfahrens insgesamt rein wirtschaftlich sei. Die
Verwendung technischer Mittel fir einen rein nichttechnischen Zweck und/oder fir die
Verarbeitung rein nichttechnischer Informationen verleihe den einzelnen Schritten der
Verwendung oder dem Verfahren insgesamt nicht zwangslaufig technischen Charakter. Das
bloBe Vorhandensein technischer Merkmale in einem Anspruch mache den Gegenstand des
Anspruchs nicht zu einer Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPU.

Im vorliegenden Fall Gberpriifte die Kammer T 208/84 (ABI. 1987, 14) und hob hervor, daB
das damals beanspruchte Verfahren zur digitalen Verarbeitung von Bildern im wesentlichen
als technisches Verfahren angesehen wurde, weil es ein auf eine physikalische Erscheinung
angewandtes technisches Verfahren war. Das Verfahren flihrte zu einem technischen
Ergebnis, indem besondere Verfahren zur digitalen Verarbeitung von Bildern z. B. fiir die
Verbesserung und Wiederherstellung von Bildern angewandt wurden; in T 769/92 (ABI. 1995,
525) wies das Verfahren fiir den Betrieb eines universellen computergestitzten
Verwaltungssystems technischen Charakter auf, da bei der Ausfihrung dieser Erfindung
technische Uberlegungen erforderlich waren. Eine technische Erfindung konnte ihren
technischen Charakter nicht verlieren, weil sie flir einen nichttechnischen Zweck verwendet
wurde wie z. B. finanztechnische Verwaltung. Der Zweck eines solchen Verfahrens bleibt ein
technischer, ndmlich der Betrieb eines technischen Systems; in T 1002/92 (ABI. 1995, 605)
wurde entschieden, daB3 das System zur Bestimmung der Reihenfolge der Bedienung von
Kunden an mehreren Servicepunkten eine rdumliche Vorrichtung ist und daher eindeutig
technischer Natur.

In bezug auf den ersten Hilfsantrag des Beschwerdeflhrers, in dem er Schutz fiir eine
Vorrichtung zur Kontrolle eines Pensionskassensystems begehrte, vertrat die Kammer die
Auffassung, daB ein fiir die Verwendung auf einem speziellen Gebiet entsprechend
programmiertes Computersystem den Charakter einer konkreten Vorrichtung habe, auch
wenn es sich um das Gebiet geschaftlicher oder wirtschaftlicher Tatigkeiten handle. Eine
Vorrichtung, die eine physikalische Erscheinung oder ein konkretes Produkt darstelle, das
fir die Durchflihrung oder Unterstiitzung einer wirtschaftlichen Tatigkeit geeignet sei, sei eine
Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) EPU.

In der Sache T 27/97 hatte die Beschwerdeflihrerin/Einsprechende aus dem Wortlaut des
Anspruchs das Argument abgeleitet, daB der Umfang des Anspruchs trotz der Definition
betreffend die Verwendung des Verfahrens in elektronischen Systemen rein gedankliche
Verfahren umfasse und daB der beanspruchte Gegenstand nach Art. 52 (2) ¢) EPU als von
der Patentierung ausgeschlossen gelten miisse. Da die Kammer mit dieser Auslegung des
Anspruchs nicht einverstanden war, entschied sie, daB der Anspruch 1 als
Schutzgegenstand ein Verfahren zur Verschlisselung oder Entschliisselung einer in Form
eines digitalen Worts dargestellten Nachricht definiere, die mit Hilfe von Algorithmen mit
einem offentlichen Schllissel des Typs RSA dargestellt sei, wobei das Verfahren zur
Verwendung in elektronischen Systemen bestimmt sei. Diese Definition gebe eindeutig an,
daB es sich um ein Verfahren auf dem Gebiet der Informatik und der Telekommunikation
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handele, das nicht nach Art. 52 (2) und (3) EPU von der Patentierbarkeit ausgenommen
ware, auch wenn der Erfindung ein abstrakter Algorithmus oder eine mathematische Methode
zugrunde lagen.

1.5 Asthetische Formschépfungen

In T 686/90 hatte die Kammer dartiber zu entscheiden, ob das Merkmal "Kunstwerk nach Art
einer Glasmalerei" die beanspruchte Erfindung gemaB Art. 52 (2) b) EPU vom Patentschutz
ausschlofB. Die Kammer befand, funktionelle Angaben mit Bezug auf allgemeine &sthetische
Formsch&pfungen definierten keine asthetische Formschépfung als solche, jedenfalls sofern
und soweit sie technische Merkmale eines Anspruchsgegenstands ausreichend bestimmten.
Da im Anspruch eine formal nicht spezifizierte asthetische Formschdpfung als Zweckangabe,
zusammen mit den anderen Merkmalen, einen technischen Gegenstand ausreichend
definiere, liege keine asthetische Formschdpfung als solche vor. Aus diesem Grund sei ein
Einwand gegen den Anspruch im Hinblick auf Art. 52 (2) b) EPU infolge Art. 52 (3) EPU nicht
gegeben.

In der Entscheidung T 962/91 vertrat die Kammer dagegen die Auffassung, daB die der
Anmeldung zugrunde liegende objektive Aufgabe - wie offenbart - darin bestehe, im
AuBenbereich auftretende, das Aussehen des Informationstrdgers beeintrachtigende
Inhomogenitaten durch eine Mattierung so zu kaschieren, daB diese sogenannten Fehler flr
den Betrachter nicht hervortreten. Die Kammer stimmte der Priifungsabteilung darin zu, daB
solche Fehler die technische Funktion des Informationstrdgers in keiner Weise
beeintrachtigten. Daraus folge, daB die Verwendung der beanspruchten Mattierung zum
Verdecken von Fehlern nicht auf die L&sung eines technischen Problems abgestellt sei,
sondern sich auf das Erzielen einer asthetischen Wirkung beschranke.

In der Entscheidung T 119/88 (ABI. 1990, 395) bezog sich die streitige Anmeldung auf eine
flexible Plattenhiille aus einer Kunststoffolie, die dem Betrachter eine Oberflache darbietet,
deren Farbe eine bestimmte Mindestlichtstarke aufweist. Die Kammer stellte zunachst fest,
daB die Tatsache, daB ein Gegenstand oder eine Vorrichtung ganz oder teilweise eine
bestimmte Farbe habe, als solche kein technisches Merkmal darstelle. Sie schloB jedoch
nicht aus, daB dies nicht in jedem Fall gelte. Das Merkmal an sich scheine keinen
technischen Aspekt aufzuweisen. Ob sein Charakter technisch sei oder nicht, hange jedoch
von der Wirkung ab, die erzielt werde, wenn es einem Gegenstand hinzugefligt werde, der
dieses Merkmal vorher nicht aufgewiesen habe. Im vorliegenden Fall gelangte die Kammer
zu der Auffassung, daB die angebliche Widerstandsfahigkeit gegen Fingerabdriicke eine rein
asthetische Wirkung war, die der betreffenden Erfindung nichts Technisches hinzufiigte (Art.
52 (2) b) EPU) und daB der weitere Vorteil, daB sich die Plattenhdillen leicht nach der Farbe
ordnen lieBen, ebenfalls keine technische Wirkung darstellte, sondern die Wiedergabe von
Informationen war, die als solche nach Art. 52 (2) d) und (3) EPU vom Patentschutz
ausgeschlossen ist.

1.6 Fehlen des technischen Charakters im allgemeinen

Sch_on in friheren Entscheidungen wurde betont, eine Erfindung miisse, um nach Art. 52
EPU patentféhig zu sein, einen technischen Charakter aufweisen: Sie habe ein technisches
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Problem zu I&sen (vgl. auch oben unter Punkt .A.1).

In T 51/84 (ABI. 1986,226) ging es um ein Verfahren zur Sicherung von Tontragern gegen
Nachahmung durch das Aufbringen kodierter Kennzeichnungen. Die Kammer stellte fest, das
Verfahren falle unter die durch Art. 52 (2) ¢) und (3) EPU von der Patentfahigkeit ausge-
schlossenen Sachverhalte, da der Patentanspruche sich nur auf Verfahrensschritte richte,
die von einer Person auf beliebige Weise durchgefiihrt werden kénnten; technische Mittel zu
ihrer Durchfiihrung seien nicht angegeben oder vorausgesetzt.

In T 222/89 kam die Beschwerdekammer zu dem SchluB, daB eine patentfahige technische
Lehre nicht vorliege, wenn dem einzigen kennzeichnenden Merkmal die kausale Bedeutung
fOr die Herbeiflihrung des Erfolges fehle. Sie schloB sich damit der Entscheidung T 192/82
(ABI. 1984, 415) an, gemaB der das andernde Merkmal nicht nur die Erfindung kennzeichnen
misse, d. h. sie vom Stand der Technik unterscheiden, sondern ursachlich zu der
Verbesserung der erzielten Wirkung beitragen miisse, wenn die Erfindung in der Abanderung
eines bekannten Gegenstandes zur Verbesserung seiner bekannten Wirkung bestehe. Die
Kammer betrachtete in einem Anspruch auf die optimale Gestaltung eines Kolbentriebs das
einzige charakterisierende Merkmal nicht als technisches Merkmal, das die angestrebte
Optimierung kausal herbeiflihrte, sondern lediglich als geometrische Beschreibung der
gewlnschten Gestalt der Bauteile, weil die Optimierung nicht mit Hilfe der
anspruchsgemaBen Lehre, sondern aufgrund anderer Uberlegungen des Konstrukteurs zu
erreichen war.

In einigen Entscheidungen konnten die Kammern nach Prifung des Sachverhalts keinen
technischen Beitrag zum Stand der Technik erkennen:

In T 833/91 diskutierte die Kammer Art. 52 (2) EPU abermals in Verbindung mit den in der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern entwickelten Kriterien. Sie fihrte aus, dafB3 diese
Kriterien auf der Uberlegung basierten, daB zum einen alle in Art. 52 (2) EPU aufgefiihrten
Gegenstande und Tatigkeiten den nichttechnischen Charakter als gemeinsamen Nenner zu
haben schienen und daB nach dem EPU zum anderen, wie aus Art. 52 (3) EPU hervorgehe,
eine Patentierung wohl (nur) dann statthaft sein solle, wenn die Erfindung einen Beitrag zum
Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht ausgeschlossenen Gebiet leiste. Die
Kammer gelangte daher zu dem SchluB3, daB festgestellt werden kénne, daB der technische
Beitrag zum Stand der Technik, der eine beanspruchte Erfindung zu einer Erfindung im Sinne
des Art. 52 (1) EPU und damit patentfahig mache, in der zugrunde liegenden und durch die
Erfindung geldsten Aufgabe, in dem Mittel zur Lésung der Aufgabe oder in der bei der
Lésung der Aufgabe erzielten Wirkung bestehen kénne. Im vorliegenden Fall betraf die
beanspruchte Erfindung die konzeptionelle oder praktische Entwicklung von Anwendungs-
oder Benutzerprogrammen fir Computer, richtete sich also an Programmentwickler oder
Programmierer. Die Kammer wies darauf hin, daB Computerprogramme als solche
ausdriicklich vom Patentschutz ausgeschlossen seien und die Arbeit eines Programmierers
mit einer geistigen Tatigkeit einhergehe und somit ebenfalls unter das Patentierungsverbot
nach Art. 52 (2) c) EPU falle. Uberdies sei die Anzeige von Daten eine Form der Wiedergabe
von Informationen und damit nach Art. 52 (2) d) EPU nicht patentierbar. Die Kammer stellte
fest, daB der Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik nichttechnischer Natur sei und
der Gegenstand keinen Beitrag zum Stand der Technik auf einem vom Patentschutz nicht
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ausgeschlossenen Gebiet leiste, weshalb er nicht als "Erfindung" im Sinne des Art. 52 (1)
EPU angesehen werden kénne.

In T 204/93 bezog sich die beanspruchte Erfindung auf die Erzeugung "konkreter" (d. h. in
einer bestimmten Programmiersprache geschriebener) Softwareprogramme. Diese
"konkreten" Softwareprogramme werden aus vorgegebenen "generischen" Spezifikationen,
namlich Programmkomponenten oder -modulen, erzeugt, die in einer breiter anwendbaren
Sprache geschrieben sind und daher vor dem Einbau in das "konkrete" Programm
"Ubersetzt" werden miissen. Die Kammer meinte, die Verwendung mit Namen bezeichneter,
anderswo gespeicherter Programmodule in einem zu erzeugenden Computerprogramm
gleiche vom Prinzip her, wenn man einmal von der Sprachebene absehe, dem bekannten
Aufruf gespeicherter Subroutinen in den Hauptprogrammen. Was den beanspruchten
Gegenstand anbelangte, so bestritt die Kammer nicht, daB er die Effizienz des
Programmierers verbessern wirde. Dies bedeute aber nicht, daB der Computer aus
technischer Sicht auf eine im wesentlichen neue Weise arbeite.

Computerprogramme seien unabhangig von ihrem Inhalt nicht patentfahig, kénnten also auch
dann nicht patentiert werden, wenn ihr Inhalt die ablaufenden Programme zur Steuerung
eines technischen Verfahrens nutzbar mache. Ebensowenig sei die Programmierarbeit eines
Programmierers als geistige Tatigkeit patentierbar, selbst wenn das daraus resultierende
Programm zur Steuerung eines technischen Verfahrens verwendet werden kdnnte.
SchlieBlich verhelfe auch eine Automatisierung dieser Tatigkeit, bei der nur die iblichen Mittel
zum Einsatz kdmen, der betreffenden Programmiermethode - unabhangig vom Inhalt des
daraus resultierenden Programms - nicht zur Patentfahigkeit.

In T 453/91 wurde der auf einen VLSI-Chip gerichtete Erzeugnisanspruch fiir neu und
erfinderisch erachtet. Das ebenfalls beanspruchte Verfahren fir das physikalische Entwerfen
des VLSI-Chips wurde jedoch mit der Begriindung zuriickgewiesen, daB sich diese
Anspriiche nur auf die einzelnen Schritte des Entwerfens des Chips bezdgen und deshalb
dahingehend ausgelegt werden kénnten, daB sie lediglich einen "Entwurf" in Form eines
Bildes eines real nicht existierenden Gegenstands lieferten, der méglicherweise nie realisiert
werde. Das Verfahren fihre nicht zwangslaufig zu einer "physikalischen Erscheinung” im
Sinne der Entscheidung T 208/84 (ABI. 1987, 14). Die Kammer lieB jedoch
Verfahrensanspriiche zu, die nicht nur die Schritte des Entwerfens des Chips, sondern auch
das Merkmal "materielle Herstellung des so entworfenen Chips" enthielten. lhres Erachtens
sei namlich dieser Anspruch eindeutig auf ein Verfahren zur Herstellung eines realen
(physikalischen) Gegenstands, der technische Merkmale aufweise, und damit auf ein
technisches Verfahren beschrankt.

2. Medizinische Methoden

2.1 Einleitung

Art. 52 (4) EPU stellt fest, daB Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung
des menschlichen Kérpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen

Kérper vorgenommen werden, nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen gelten. Die
Formulierung dieses Artikels 1aBt zwar implizit erkennen, daB solche Verfahren tatsachlich
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gewerblich anwendbar sind, stellt jedoch gleichzeitig vermittels einer Rechtsfiktion fest, daB
sie nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen "gelten”. Dies heiBt mit anderen Worten,
daB fiir die besonderen Verfahren nach Art. 52 (4) EPU dieser Artikel Vorrang vor Art. 57
EPU hat (T 116/85, ABI. 1989, 13).

Die Verfahren nach Art. 52 (4) EPU werden aus grundsatzlichen Erwagungen vom
Patentschutz ausgeschlossen. Dieser AusschluB von der Patentierbarkeit ist keine vom EPU
eingefilhrte Neuerung. Er bestand auch schon vor dem Inkrafttreten des EPU im nationalen
Recht vieler europaischer Lander. Dahinter steht offenbar die Uberlegung, daB diejenigen,
die diese Verfahren als Teil einer medizinischen Behandlung am Menschen oder am Tier
durchfiihren, nicht durch Patente eingeschrankt werden sollten (vgl. T 116/85, ABI. 1989, 13,
T 82/93, ABI. 1996, 274).

Nach der Entscheidung G 5/83 (ABI. 1985, 64) besteht der Zweck des Art. 52 (4) EPU darin,
nichtkommerzielle und nichtindustrielle Tatigkeiten auf dem Gebiet der Human- und
Veterindrmedizin von patentrechtlichen Beschrankungen freizuhalten (vgl. T 245/87, ABI.
1989, 171). In der Entscheidung T 385/86 (ABIl. 1988, 308) vertrat die Kammer die
Auffassung, daB Art. 52 (4) EPU, Satz 1, eine Ausnahme vom allgemeinen
Patentierungsverbot darstelle. Art. 52 (4) EPU, Satz 1, darf nicht auf Behandlungsverfahren
angewandt werden, die ihrem Charakter nach weder therapeutisch noch chirurgisch oder
diagnostisch sind (s. T 144/83, ABI. 1986, 301), denn er ist wie jede Ausnahmeregelung eng
auszulegen, was hier durch den Satz 2 dieses Absatzes noch unterstrichen wird, wonach
das Patentierungsverbot nicht fiir Erzeugnisse gelten soll, die in solchen Verfahren zur
Anwendung kommen.

2.2 Gewihrbarkeit von Anspriichen nach Artikel 52 (4) EPU
2.2.1 Aligemeines

In der neueren Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum Patentierungsverbot des Art.
52 (4) EPU wird ganz klar festgestell, daB bereits ein einziges unter die
AusschluBbestimmung des Art. 52 (4) EPU fallendes Merkmal geniigt, um den ganzen
Anspruch von der Patentierung auszuschlieBen. Es ist wichtig, daB zwischen diesem
Grundsatz und der standigen Rechtsprechung zu Art. 52 (2) und (3) EPU klar getrennt wird,
wenn es um die Patentierbarkeit einer Mischung aus technischen und nichttechnischen
Merkmalen geht, weil fir den AusschluB medizinischer Verfahren und fir das
Patentierungsverbot nach Art. 52 (2) und (3) EPU unterschiedliche Griinde gelten. Art. 52 (4)
EPU schlieBt die darin aufgefiihrten Verfahren vom Patentschutz aus, obwohl es sich um
Erfindungen handelt, die sonst als gewerblich anwendbar im Sinne des Art. 52 (1) EPU
angesehen wiirden. Art. 52 (2) und (3) EPU hingegen liegt der Gedanke zugrunde, daB nur
technische Erfindungen patentrechtlich geschiitzt werden kdénnen und damit solche
Gegenstande und Tatigkeiten ausgeschlossen sind, die keinen technischen Charakter
aufweisen (s. T 116/85, ABI. 1989, 13, T 769/92, ABI. 1995, 525, Leitsatz 2).

Zur Klarung der Frage, ob ein Verfahrensanspruch nach Art. 52 (4) EPU gewéhrbar ist,

kommt es laut Rechtsprechung der Beschwerdekammern entscheidend darauf an, ob keiner
der Verfahrensschritte unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPU fallt (T 820/92, ABI.
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1995, 113) oder, anders ausgedrickt, ob ein Verfahren offenbart wird, das nach diesem
Artikel vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Ein solches Verfahren kann weder Gegenstand
eines Verfahrensanspruchs sein noch Bestandteil eines Gegenstands, der von einem
Verfahrensanspruch abgedeckt wird (T 438/91). Ein Anspruch ist nicht gewahrbar, wenn er
auch nur ein Merkmal enthalt, das eine Tatigkeit oder eine MaBnahme definiert, die ein
Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Kérpers darstellt (T 82/93, ABI.
1996, 274). Viel wichtiger sind hier der Zweck des beanspruchten Gegenstands und die
zwangslaufige Wirkung des betreffenden Merkmals (T 329/94, ABI. 1998, 241).

2.2.2 Mehrstufige Verfahren und Artikel 52 (4) EPU

In T 820/92 (ABI. 1995, 113) wurde die beanspruchte Erfindung, bei der es um ein Verfahren
zur Empfangnisverhiitung ging, das gleichzeitig einen therapeutischen Schritt beinhaltete,
von der Prifungsabteilung mit der Begriindung zuriickgewiesen, dafB die Anspriiche den
Anforderungen des Art. 57 EPU nicht entsprachen. In einem amtlichen Bescheid nach Art.
110 (2) EPU erklarte die Kammer, daB auch die Frage beriicksichtigt werden miisse, ob die
Kombination eines Verfahrens zur Empfangnisverhiitung mit einer therapeutischen
Behandlung nach Art. 52 (4) EPU von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Der
Beschwerdeflhrer brachte das Argument vor, daB eine therapeutische Behandlung mit den
Anspriichen nicht angestrebt werde, sondern daB insbesondere die Verfahrensanspriiche
auf die Verhltung einer Schwangerschaft und nicht auf eine therapeutische Anwendung
gerichtet seien, so daB das Patentierungsverbot von Art. 52 (4) EPU nicht zum Tragen
komme.

Die Kammer stellte fest, daB das weibliche Saugetier zwar mit einer bestimmten wirksamen
Menge einer LHRH-Zusammensetzung im Hinblick auf die zu erzielende empfangnis-
verhiitende Wirkung behandelt werde, die gleichzeitige Behandlung mit dem Ostrogen- und
dem Gestagensteroid jedoch nicht zur Empfangnisverhiitung erfolge, sondern prophylaktisch
zur Vermeidung der schadlichen Folgen, die sonst bei Anwendung der LHRH-
Zusammensetzung auftreten wirden. Dieser zweite Schritt sei deshalb eine therapeutische
Behandlung im Sinne des Art. 52 (4) EPU. Bei einem Verfahren, bei dem zwei oder mehr
Stoffe verabreicht wiirden, gehe es - wie die Kammer feststellte - fir die Zwecke des Art. 52
(4) EPU nicht um die Frage, ob das beanspruchte Verfahren als Ganzes hauptsachlich oder
ausschlieBlich aus nichttherapeutischen Griinden durchgefihrt werde. Vielmehr falle ein
Verfahrensanspruch bereits dann unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPU, wenn
die Verabreichung eines der Stoffe eine therapeutische Behandlung darstelle und ein
Anspruchsmerkmal sei (vgl. T 1077/93).

In T 82/93 (ABI. 1996, 274) vertrat die Kammer die Auffassung, daB zwar auch Anspriiche
mit Merkmalen méglich seien, die sowohl auf Tatigkeiten als auch auf Gegenstande gerichtet
seien, daB jedoch ein Anspruch aufgrund des Art. 52 (4) EPU nicht gewahrbar sei, wenn er
mindestens ein Merkmal enthalte, das auf eine Tatigkeit oder MaBnahme (z. B. einen
Verfahrensschritt) gerichtet sei, die ein "Verfahren zur therapeutischen Behandlung des
menschlichen ... Kérpers" darstelle.

In T 182/90 (ABI. 1994, 641) wurden Verfahrensanspriiche gewéahrt, obwohl das Verfahren
einen chirurgischen Verfahrensschritt an einem lebenden Tier umfaBte. Begriindet wurde
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die Gewahrbarkeit allerdings damit, daB3 das Verfahren notwendigerweise mit dem Tod des
Versuchstiers ende und der chirurgische Verfahrensschritt daher nicht als vom Patentschutz
ausgeschlossene chirurgische Behandlung zu werten sei. In der Regel, so die Kammer,
verleiht ein chirurgischer Verfahrensschritt einem mehrstufigen Verfahren zur Behandlung
des menschlichen oder tierischen Kérpers chirurgischen Charakter und bewirkt damit den
AusschluB von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (4) EPU.

In der Entscheidung T 385/86 (ABI. 1988, 308) vertrat die Kammer die Auffassung, daB als
Diagnostizierverfahren nur solche Verfahren vom Patentschutz auszunehmen sind, deren
Ergebnis unmittelbar gestattet, lber eine medizinische Behandlung zu entscheiden. Zur
Beantwortung der Frage, ob ein Verfahren ein Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 52
(4) EPU, Satz 1, ist, muB daher gepriift werden, ob das beanspruchte Verfahren alle Schritte
enthalt, die beim Stellen einer arztlichen Diagnose auszufiihren sind. Verfahren, die lediglich
Zwischenergebnisse liefern, sind noch keine Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 52
(4) EPU, Satz 1, selbst wenn sie beim Stellen einer Diagnose verwertbar sind.

2.2.3 Therapeutischer oder technischer Zweck eines Merkmals

In T 82/93 (ABI. 1996, 274) hatte der Einsprechende geltend gemacht, daB es sich bei dem
beanspruchten Verfahren um eine therapeutische Behandlung des menschlichen Kérpers
handle, das nach Art. 52 (4) EPU als nicht gewerblich anwendbar gelte und deshalb nicht
patentierbar sei. Dieser Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung mit der Begriindung
zurlickgewiesen, dafB3 das genannte Verfahren fiir den Betrieb eines Herzschrittmachers
Schritte enthalte, die zwangslaufig die Verwendung eines Algorithmus zur Steuerung des
Herzschlags erforderten. Da diese Steuerung "eine an einem technischen Gegenstand
vorgenommene technische Handlung" sei, kbnne das beanspruchte Verfahren nicht als
therapeutische Behandlung des menschlichen Kérpers im Sinne des Art. 52 (4) EPU
angesehen werden. Es handle sich vielmehr um ein gewerblich anwendbares Verfahren im
Sinne des Art. 57 EPU. Die Kammer stellte fest, daB es fiir die Anwendung des Art. 52 (4)
EPU rechtsunerheblich sei, ob der Anspruch Merkmale enthalte, die auf "eine an einem
technischen Gegenstand vorgenommene Handlung" gerichtet seien. Selbst wenn ein
Anspruch ausschlieBlich technische Merkmale enthalte, die auf eine an einem technischen
Gegenstand vorgenommene Handlung und eine anschlieBend am menschlichen oder
tierischen Kérper vorgenommene technische Handlung gerichtet seien, wére er dennoch
nach Art. 52 (4) EPU nicht gewahrbar, wenn er auf ein Verfahren zur therapeutischen oder
chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers gerichtet wére.

In T 245/87 (ABI. 1989, 171) wurde mit Anspruch 1 u. a. Patentschutz fir ein Verfahren
begehrt, bei dem die elektrisch leitfahige Flissigkeit ein Medikament, z. B. Insulin, enthielt
und durch die Pumpe eines implantierbaren Dosiergerates in den Kdérper gebracht wurde.
Der Anspruch wurde jedoch von der Priifungsabteilung unter Berufung auf Art. 52 (4) EPU
zurlickgewiesen. Die Kammer vertrat die Auffassung, daB durch die gemaB Anspruch 1
vorzunehmenden Handlungen selbst bei Anwendung des Verfahrens an einem implantierten
Medikamentendosiergerat nur das pro Zeiteinheit in den Kérper flieBende Volumen der
Medikamentenldsung gemessen wurde, ohne daB auf die Strdmung selbst EinfluB
genommen wurde. Sie sind daher ohne jegliche medizinischen Kenntnisse ausfihrbar und
haben fir sich allein keinerlei therapeutische Wirkung, und somit wird der Arzt in der
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Auslbung seiner Heilkunst, d. h. bei der Vorbeugung, Heilung oder Linderung einer
Krankheit, keinesfalls behindert. Die Kammer hat klargestellt, daB kein unter Art. 52 (4) EPU,
Satz 1, fallendes Verfahren vorliegt, wenn zwischen dessen Anwendung in einem
Therapiegerat und der vom Therapiegerat auf den Kérper ausgelibten therapeutischen
Wirkung kein funktioneller Zusammenhang und somit keine physikalische Kausalitat besteht.

In T 329/94 (ABI. 1998, 241) bestand der Gegenstand des Anspruchs 12 hauptsachlich in
einem Verfahren, das die kontinuierliche vendse Durchblutung in Richtung eines
Blutextraktionspunkts in der Vene einer menschlichen oberen GliedmaBe dadurch
erleichterte, daB der Blutspender durch einen selektiven, automatischen taktilen Stimulus
dazu angehalten wurde, bei der Aufrechterhaltung der gewiinschten Durchblutung
mitzuwirken. Die Kammer stellte zunachst fest, daB es unter Berlcksichtigung der standigen
Praxis des EPA angezeigt sei, einem Verfahren zur Blutextraktion fiir sich genommen den
Schutz zu verweigern, da sonst ein groBer Teil der Tatigkeiten auf dem Gebiet der Medizin
behindert wiirde. Allerdings misse fiir die Beurteilung, ob die fraglichen Merkmale ein
Verfahren zur therapeutischen Behandlung darstellen, der anmeldungsgemaBe Zweck des
beanspruchten Gegenstands definiert werden, wie er aus der Beschreibung und den
Zeichnungen erkennbar sei (Art. 69 EPU und dazugehériges Auslegungsprotokoll). Nach
Auffassung der Kammer kommt es kaum darauf an, ob die MaBnahme von einem Arzt oder
einer anderen Person, die Gber medizinische Kenntnisse verfligt, oder unter der Aufsicht
einer solchen Person durchgefihrt wird (siehe auch T 24/91, ABI. 1995, 512). Anhand dieses
Kriteriums allein 148t sich nicht entscheiden, ob der Verfahrensschritt nach Art. 52 (4) EPU
zu beanstanden ist, auch wenn die medizinische Kompetenz des Arztes auf den ersten Blick
ein nltzlicher Anhaltspunkt sein kann. Viel wichtiger sind der Zweck und die zwangslaufige
Wirkung des betreffenden Merkmals. Ist der beanspruchte Gegenstand tatsachlich auf den
Betrieb einer Vorrichtung zur Durchfiihrung eines Verfahrens beschrankt, dessen
technisches Ziel darin besteht, die Durchblutung in Richtung eines Blutextraktionspunkts
zu erleichtern, so hat das Betriebsverfahren keinen therapeutischen Zweck und keine
therapeutische Wirkung und ist deshalb nicht vom Patentschutz ausgeschlossen.

In ihrer Entscheidung bemerkte die Kammer, daB der Schutzbereich des auf eine
Hilfsvorrichtung zur Erleichterung der Blutextraktion gerichteten Verfahrensanspruchs 12
bereits vom Schutzbereich des Vorrichtungsanspruchs 1 mit umfaBt wird, der diese
Vorrichtung zum Gegenstand hat, und somit unter die Ausnahme in Art. 52 (4) EPU, Satz 2
fallt. Sollte der Anspruch 12 jedoch als einfacher Verfahrensanspruch betrachtet werden, so
besteht - wie die Kammer bemerkte - sein Ziel lediglich darin, dem Spender in Form eines
Stimulus die Anweisung zu geben, die Vorrichtung zu betétigen, um die Durchblutung in
Richtung des Blutextraktionspunkts zu erleichtern. Das Verfahren hat keine therapeutische
oder prophylaktische Wirkung auf den Spender selbst, etwa im Hinblick auf die Erhaltung
oder Wiederherstellung seiner Gesundheit durch Prévention oder Heilung von Krankheiten.
Es ist lediglich technischer Natur und dient allein dem Zweck, die Effizienz der
Blutentnahme bei einem Spender zu steigern. Der Anspruch 12 fallt deshalb nicht unter die
Ausnahmeregelung nach Art. 52 (4) EPU.

2.2.4 Medizinischer Charakter der ausgeschlossenen Verfahren

Wie gesehen, 148t sich allein anhand des Kriteriums, ob die MaBnahme von einem Arzt oder
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einer anderen Person, die Gber medizinische Kenntnisse verfligt, oder unter der Aufsicht
einer solchen Person durchgeflihrt wird, nicht entscheiden, ob der Verfahrensschritt nach Art.
52 (4) EPU zu beanstanden ist (s. T 24/91, ABI. 1995, 512; T 329/94, ABI. 1998, 241). Die
medizinische Kompetenz des Arztes kann jedoch ein nitzlicher Anhaltspunkt sein.

In der Entscheidung T 385/86 (ABI. 1988, 308) untersuchte die Kammer, ob die Anspriiche
Verfahren definieren, die nicht als gewerblich anwendbar gelten kénnen, weil sie ausschlieB-
lich von einem Arzt in Auslibung seiner Heilkunst ausgefiihrt werden kénnen. Sie kam zu
dem SchluB, daB ein Fachmann fiir magnetische Kernresonanzspekiroskopie die
beanspruchten MaBnahmen im gewerblichen Rahmen eines Laborbetriebes ohne medizi-
nische Fachkenntnisse und Fahigkeiten auszuflhren vermag, und stellte fest, daB die
Verfahrensschritte, fiir die Schutz begehrt wird, keinerlei MaBnahmen umfassen, die den
Charakter einer arztlichen Behandlung haben oder die zu ihrer Durchfliihrung einen Arzt
erfordern. Der Techniker ist vielmehr in der Lage, mit Hilfe der beanspruchten MaBnahmen
selbstandig eine Arbeitsgrundlage fir die nachfolgende Diagnosetatigkeit des Arztes zu
schaffen.

In der Entscheidung T 400/87 stellte die Kammer fest, daB die Anwendung des permanenten
statischen Magnetfelds und der magnetischen Gradientenfelder nach Anspruch 1 - soweit
bekannt sei - keine schadlichen Nebenwirkungen fiir lebende Materie habe. Deshalb kénne
das beanspruchte Verfahren auch ohne medizinisches Fachwissen und Kénnen
durchgeflhrt werden.

In T 426/89 (ABI. 1992, 172) gelangte die Kammer zu der Auffassung, daB Art. 52 (4) EPU
der Patentfahigkeit von Anspriichen nicht entgegenstehe, die auf ein Erzeugnis gerichtet
seien, namlich auf einen Herzschrittmacher zum Beenden einer Tachykardie. Dem von der
Beschwerdefiihrerin vorgetragenen Argument, die Durchsetzung der Rechte aus den
vorliegenden Anspriichen kénnte einen Arzt daran hindern, einen rechtm&Big erworbenen
frei programmierbaren Herzschrittmacher so zu programmieren, daB er die beanspruchten
Verfahrensschritte ausfiihrt, und ihn daher in der Ausiibung der Heilkunde in unzulassiger
Weise einschranken, konnte die Kammer nicht folgen. Das Programmieren eines
Herzschrittmachers stelle nédmlich lediglich eine an einem Gerét durchgefihrte MaBnahme
dar, die zwar von einem Arzt im Rahmen der Ausiibung der Heilkunde ausgefiihrt werden
kénne, an sich jedoch noch keine unmittelbare therapeutische Behandlung des
menschlichen oder tierischen Kérpers sei, wie sie allein durch die Bestimmungen des Art. 52
(4) EPU von der Ausiibung von Patentrechten freigehalten werden solle. Ebenso kénne ja
auch jedes glltige Patent fir ein Erzeugnis zur therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Kérpers der Herstellung dieses Erzeugnisses durch einen Arzt
entgegen-stehen, ohne daB deswegen von einer unzulassigen Einschrankung bei der
Auslibung der Heilkunde die Rede sein kénne.

In T 24/91 (ABI. 1995, 512) hatte die Kammer die Frage zu beantworten, ob es sich bei der
beanspruchten Erfindung, die ein Verfahren zum Nachprofilieren der Krimmung auf der
Vorderseite einer zur Korrektur des Sehvermégens auf die Hornhaut des menschlichen
Auges aufgesetzten kiinstlichen Linse durch Abtragen (d. h. Entfernen) von Linsenteilen mit
einem Laser betraf, um ein Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung
des menschlichen Kérpers im Sinne des Art. 52 (4) EPU handle. Die Kammer erklarte, daB
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ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Kérpers zumindest in den Fallen, in denen
es in Anbetracht des damit verbundenen gesundheitlichen Risikos von einem Arzt oder
unter der Aufsicht eines Arztes durchgefihrt werden musse, in der Regel unter das
Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPU, Satz 1, falle. Das beanspruchte Verfahren miisse
vom Augenarzt oder vom Augenchirurgen selbst oder zumindest unter seiner Aufsicht
durchgefiihrt werden, so daB das Verfahren unter das Verbot des Art. 52 (4) EPU falle. Wenn
der Laserstrahl auf die Linse gerichtet werde, bestehe die groBe Gefahr, daB das umliegende
Gewebe verletzt werde. Der Arzt misse daher sowohl wahrend der medizinischen
Behandlung als auch beim Einsatz medizinisch-technischer Gerate duBerste Vorsicht walten
lassen und sei darliber hinaus fiir die Uberwachung seines medizinischen und
nichtmedizinischen Personals verantwortlich. Da die Linse auf die Hornhaut aufgesetzt (und
spater von dieser Uberwachsen) werde, handle es sich hier - im Gegensatz zu einer Arm-
oder Beinprothese - um ein echtes Implantat. Deshalb stelle das beanspruchte Verfahren
eine therapeutische Behandlung dar.

In T 655/92 (ABI. 1998, 17) entschied die Kammer, daB die Patentierbarkeit eines
diagnostischen Verfahrens vom Wesen dieses Verfahrens abhénge. Es sei deshalb legitim,
aus seinem diagnostischen Zweck nicht den Charakter einer &rztlichen Diagnosetétigkeit
herzuleiten, wenn das Verfahren Schritte umfasse, die insgesamt nichtmedizinischer Art
seien (vgl. z. B. T 385/86, ABI. 1988, 308). Einem Verfahren, flir das Schutz begehrt werde,
kénne jedoch ein diagnostischer Charakter im Sinne des Art. 52 (4) EPU zugesprochen
werden, wenn es tatsachlich wesentliche Schritte umfasse, die von medizinisch geschultem
Personal oder unter arztlicher Aufsicht durchgefiihrt werden miiBten (siehe auch T 469/94).

2.2.5 Der AusschluB der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 52 (4) EPU

Die in Art. 52 (4) EPU genannten Verfahren werden aus grundsatzlichen Erwagungen vom
Patentschutz ausgeschlossen, obwohl sie gewerblich angewandt werden kénnen. Die
Gegenstande in Art. 52 (2) EPU hingegen werden hauptsachlich deshalb vom Patentschutz
ausgeschlossen, weil sie im nationalen Patentrecht seit jeher mehr als Ideen denn als
gewerbliche Erzeugnisse betrachtet werden. Der Unterschied im Wortlaut der Absétze 2 und
4 des Art. 52 EPU ergibt sich aus der Art der Gegenstande, die von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen werden sollen (T 116/85, ABI. 1989, 13).

In der Entscheidung T 116/85 (ABI. 1989, 13) stellte die Kammer fest, obwohl die
therapeutische Behandlung von Tieren gemeinhin ein Aspekt der Landwirtschaft sei und
landwirtschaftliche Verfahren im allgemeinen patentfihig seien, seien die in Art. 52 (4) EPU
definierten besonderen Verfahren zur Behandlung von Tieren bei richtiger Auslegung der Art.
52 EPU und Art. 57 EPU aus dem Zusammenhang heraus dennoch von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen. Fiir diese Verfahren habe das Patentierungsverbot nach Art. 52 (4) EPU
Vorrang vor Art. 57 EPU. Werde bei einem beanspruchten Verfahren ein tierischer Kérper
therapeutisch behandelt, so falle dieses Verfahren unter das Patentierungsverbot nach Art.
52 (4) EPU. Es sei rechtlich unméglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch
einen Zichter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihr also im ersten Fall
gewerblichen Charakter und damit Patentierbarkeit gemaB Art. 57 EPU zuzuerkennen, ihr
jedoch im zweiten Fall als therapeutischer Behandlung die Patentféhigkeit aufgrund von Art.
52 (4) EPU abzusprechen. Ebensowenig sei eine rechtliche Unterscheidung zwischen der
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Anwendung des Verfahrens zur Behandlung von Ektoparasiten und der von Endoparasiten
mdoglich.

In T 1165/97 wurde durch die Kammer geprift, ob der AusschluB der gewerblichen
Anwendbarkeit nach Art. 52 (4) EPU auf ein Verfahren fiir die Verwendung einer vaginalen
AusfluBsammelvorrichtung anwendbar sei. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daB die
ledigliche Einflihrung der AusfluBvorrichtung in und Entnahme der AusfluBvorrichtung aus
der weiblichen Vagina kein chirurgisches oder therapeutisches Behandlungsverfahren am
menschlichen oder tierischen Kérper darstelle, auch wenn der Vorgang von einer medizinisch
ausgebildete Person oder einem Arzt vorgenommen werde. Eine Voraussetzung dafiir sei
die Vornahme eines chirurgischen Eingriffs oder einer heilenden oder vorbeugenden
Behandlung einer Erkrankung oder die Verbesserung von Symptomen, die Schmerzen oder
Leiden verursachten, was bei dem Verfahren der Erfindung nicht der Fall sei. Auch seien
keine besonderen medizinischen Fahigkeiten fir die Positionierung und Entfernung der
AusfluBsammelvorrichtung erforderlich, da diese Vorgédnge mit der Einfilhrung und Entnahme
kontrazeptiver Vorrichtungen wie einem Pessar identisch seien, die von der Frau selbst
vorgenommen werden. Auch handele es sich im vorliegenden Fall nicht um ein
diagnostisches Verfahren, das am menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommen
werde, denn dieser AusschluB sei nur auf diagnostische Verfahren anwendbar, deren
Ergebnisse eine direkte Entscheidung lber zu erwdgende medizinische Behandlungen
ermogliche. Fir einen AusschluBB miisse das beanspruchte Verfahren jedoch alle Schritte
umfassen, die fiir die Erstellung einer medizinischen Diagnose erforderlich sind.

2.3 Therapeutische Verfahren
2.3.1 Bedeutung des Begriffs "therapeutische Behandlung"

Die erste Definition wurde in der Entscheidung T 144/83 (ABI. 1986, 301) gegeben. Danach
hat eine therapeutische Behandlung die Behandlung einer Krankheit im allgemeinen oder
eine Heilbehandlung im engeren Sinne sowie eine Linderung der Schmerz- und
Leidenssymptome zum Ziel.

Nach standiger Rechtsprechung kommt eine prophylaktische Behandlung, die darauf abzielt,
die Gesundheit durch Abwenden sonst auftretender schadlicher Wirkungen zu erhalten,
einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung im Sinne des Art. 52 (4) EPU gleich; der
Begriff "therapeutische Behandlung" beschrankt sich nicht allein auf die Wiederherstellung
der Gesundheit durch Heilung einer bereits ausgebrochenen Krankheit (siehe z. B. G 5/83,
ABI. 1985, 64). Sowohl prophylaktische Behandlungen als auch Heilbehandlungen fallen
unter den Begriff der "therapeutischen Behandlung", da sie beide demselben Zweck dienen,
namlich der Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit (T 19/86, ABI. 1989, 24, T
290/86, ABI. 1992, 414, T 438/91, T 820/92, ABI. 1995, 113).

In T 81/84 (ABI. 1988, 207) stellte sich die Frage, ob die Behandlung von Menstruations-
beschwerden, die sich zum Beispiel in starken Kopfschmerzen oder anderen Schmerz-
symptomen auBern, unter den Begriff der "therapeutischen Behandlung" fallt. Die Kammer
vertrat die Ansicht, daB3 der Begriff "Therapie" nicht zu eng ausgelegt werden dirfe. Es gebe
viele chemische Mittel, die von den Arzten zur Linderung von Schmerzen und Beschwerden
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und zur Wiederherstellung der kdrperlichen Leistungsfahigkeit eingesetzt wirden. Auch wenn
zumindest einige dieser oder ahnlicher Befindlichkeitsstdrungen natirliche Ursachen hétten
(z. B. Menstruation, Schwangerschaft und Alter) oder Reaktionen auf die Umweltbe-
dingungen seien (z. B. die atmosphéarischen Bedingungen, die Mldigkeit, Kopfschmerzen
usw. hervorriefen), so deckten sie sich doch mit Krankheits- oder Verletzungssymptomen und
seien oft kaum davon zu unterscheiden. Es sei nicht méglich und auch nicht zweckmaBig,
zwischen einer ursachlichen und einer symptomatischen Therapie zu unterscheiden, d. h.
zwischen Heilung und bloBer Linderung. Die Verwendung eines Medikaments kann immer
dann angezeigt sein, wenn der menschliche Koérper unter Krankheiten, Schmerzen,
Beschwerden oder einer Minderung der Leistungsfahigkeit leidet und die Verabreichung des
Arzneimittels eine vollstandige oder teilweise Heilung oder Linderung oder aber eine
Wiederherstellung der Leistungsféhigkeit bewirkt oder dazu beitragt. Die Kammer bestétigte,
daB die Linderung von Schmerzen und die Wiederherstellung der koérperlichen
Leistungsfahigkeit durch Verabreichung eines geeigneten Mittels - unabhéngig von den
Ursachen der Befindlichkeitsstérung (im entschiedenen Fall Menstruationsbeschwerden) -
einer therapeutischen Behandlung oder therapeutischen Anwendung im Sinne des Art. 52
(4) EPU gleichkommt.

In T 24/91 (ABI. 1995, 512) stellte die Kammer fest, daB der Begriff "therapeutische
Behandlung" von seiner Bedeutung her nicht auf die Heilung von Krankheiten und die
Beseitigung ihrer Ursachen beschrankt ist. Er umfaBt vielmehr jede Behandlung, die dazu
dient, die Symptome einer Funktionsstérung oder Funktionsschwéche des menschlichen
oder tierischen Kérpers zu heilen, zu lindern, zu beseitigen oder abzuschwachen, oder die
dazu geeignet ist, dem Risiko ihres Erwerbs vorzubeugen oder dieses zu verringern. Das
beanspruchte Verfahren, so die Kammer, beseitigt durch eine Behandlung am Auge des
Patienten die Symptome von Myopie, Hyperopie und Astigmatismus; folglich handelt es sich
um eine therapeutische Behandlung.

Nach der Entscheidung T 774/89 ist als Ziel einer Therapie immer die Riickkehr von einem
pathologischen Zustand zum Normalzustand bzw. die Vorbeugung gegen einen
pathologischen Zustand zu sehen. Eine nichttherapeutische Leistungsférderung ist dagegen
ausgehend von einem zu definierenden Normalzustand zu betrachten.

Im Fall T 469/94 merkte die Kammer an, dafB3 die Patentierbarkeit dieses Gegenstands von
der Art der Behandlung abhangt. Es galt zunachst die Frage zu klaren, ob eine Erhéhung
des Acetylcholinspiegels in Gehirn und Gewebe und damit eine Verminderung der
Wahrnehmung der Ermidung im Fall von Personen, die sich einer groBen kdrperlichen
Anstrengung unterziehen oder eine solche vollbracht haben, als therapeutische oder als
nichttherapeutische Behandlung des menschlichen Kérpers anzusehen ist. Die Kammer wies
darauf hin, daB ein Ermidungszustand nach kérperlicher Anstrengung ein voriibergehender
physiologischer Zustand sei, der naturliche Ursachen hat und durch bloBes Ausruhen wieder
beseitigt werden kann. Die Wahrnehmung der Ermidung kénne bekanntlich durch einfaches
Training hinausgez&gert werden. Schmerzen und schweres Leiden hingegen seien wohl
kaum als Ermidungserscheinungen anzusehen und daher nicht vergleichbar mit dem fir
eine Krankheit oder Verletzung typischen pathologischen Zustand. Die Kammer hielt fest,
daB eine Behandlung zur Verminderung der Wahrnehmung von Ermiidung auch nicht mit der
Linderung von Schmerzen oder Beschwerden und der Wiederherstellung der kérperlichen
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Leistungsfahigkeit verglichen werden kénne (T 81/84, ABI. 1988, 207).

In der Sache T 74/93 (ABIl. 1995, 712) bezog sich die beanspruchte Erfindung auf
alicyclische Verbindungen und ihre Verwendung zur Empfangnisverhiitung. Gegen die
Erzeugnisanspriiche und einen Anspruch auf das Verfahren zur Herstellung eines
empféangnisverhiitenden Stoffgemischs durch Formulieren der beanspruchten Verbindungen
mit einem nichttoxischen Trager wurde kein Einwand erhoben. Die Anmeldung wurde
allerdings von der Prifungsabteilung zuriickgewiesen, weil Anspruch 5, der auf die
Verwendung eines diese Verbindungen enthaltenden empfangnisverhiitenden Stoffgemischs
(z. B. eine Creme) gerichtet ist, das auf den Gebarmutterhals eines empfangnisfahigen
weiblichen Saugetiers aufgetragen wird, insoweit nicht nach Art. 57 EPU gewerblich
anwendbar sei, als die Verbindung auf den Gebarmutterhals eines weiblichen Menschen
aufzutragen sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daB ein Verfahren zur Empfangnisverhiitung nicht schon
an sich aufgrund der Art. 57 EPU und Art. 52 (4) EPU, Satz 1, wegen mangelnder
gewerblicher Anwendbarkeit von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sei. Schwangerschaft
sei keine Krankheit und ihre Verhltung daher nicht generell eine Behandlung im Sinne des
Art. 52 (4) EPU (s. als konkretes Beispiel T 820/92, ABI. 1995, 113). In den Vertragsstaaten
dirfte die Auffassung vorherrschen, daB Verfahren dieser Art gewerblich anwendbar sind (s.
Entscheidung in der Sache Schering AG (1971) R.P.C. 337 (P.A.T.); Bruchhausen in
Benkard, 9. Aufl. 1993, § 5 PatG, Rdnr. 13; Urteil des Appelationsgerichts Paris, 24.
September 1984, PIBD 1984 lil, 251). Es genlige jedoch nicht, daB solche Verfahren im
allgemeinen gewerblich anwendbar sind. Vielmehr misse die im Einzelfall beanspruchte
Erfindung das Erfordernis des Art. 57 EPU erfiillen (s. Kapitel E zum Erfordernis der
gewerblichen Anwendbarkeit nach Art. 57 EPU).

In T 241/95 (ABI. 2001, 103) vertrat die Kammer die Ansicht, daB die selektive Besetzung
eines Hormonrezeptors nicht als therapeutische Anwendung gelten kdnne; die Entdeckung,
daB eine Substanz sich selektiv an den Serotoninrezeptor bindet, auch wenn dies einen
wichtigen Schritt fir das Wissen in der Medizin bedeute, erfordere immer noch eine
praktische Anwendung als definierte, reale Behandlung einer pathologischen Erkrankung,
um einen realen Beitrag zum Stand der Technik darzustellen und um als dem Patentschutz
wirdige Erfindung gelten zu kdénnen.

2.3.2 Verfahren mit sowohl therapeutischer als auch nichttherapeutischer Wirkung

Ob eine beanspruchte Erfindung unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPU fallt,
kann vom Wortlaut des betreffenden Anspruchs abhangen.

In T 820/92 (ABI. 1995, 113) hatte die Kammer darlber zu befinden, ob eine als
nichttherapeutisch bezeichnete Behandlung, die einen empfangnisverhitenden und
zwangslaufig auch einen therapeutischen Schritt umfaBte, nach Art. 52 (4) EPU als Ganzes
von der Patentierbarkeit ausgenommen ist. Sie stellte fest, daB das in Art. 52 (4) EPU
verankerte Patentierungsverbot nicht dadurch umgangen werden kénne, daB3 der Anspruch
schlicht so formuliert werde, als sei der Gegenstand des Verfahrens als unteilbares Ganzes
nicht therapeutischer Natur. Eine andere von den Beschwerdekammern angestellte
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Uberlegung ging dahin, ob sich die in der betreffenden Anmeldung beschriebene
nichttherapeutische Wirkung von der therapeutischen Wirkung unterscheiden |48t oder ob
sie untrennbar damit verknipft ist. Bei letzterem Sachverhalt schlésse der Anspruch
unweigerlich auch eine therapeutische Behandlung mit ein und wére nach Art. 52 (4) EPU
als Ganzes vom Patentschutz ausgeschlossen, wie dies in &hnlichen Fallen bereits
entschieden wurde, siehe T 290/86 (ABI. 1992, 414), T 780/89 (ABI. 1993, 440) oder T
1077/93.

a) Unweigerliche und untrennbar verknlipfte therapeutische Wirkung des beanspruchten
Verfahrens

In T 116/85 (ABI. 1989, 13) stellte die Kammer folgendes fest: Wird das betreffende
Verfahren bei einzelnen Tieren angewandt, so kommt es einer tierarztlichen Behandlung
gleich; wird es hingegen bei ganzen Herden angewandt, hat es auch den Charakter einer
gewerblichen Tatigkeit. Die Viehzucht, z. B. die Schweinezucht, gehért zweifellos zu den
Tatigkeiten eines Landwirts, ist also im weiteren Sinne Teil der Landwirtschaft und damit
wiederum eine gewerbliche Tatigkeit im Sinne des EPU. Hier fallt es leicht, die von der
Beschwerdeflhrerin vorgeschlagene Unterscheidung zwischen individueller tierarztlicher
Behandlung einerseits und der vom Landwirt durchgeflihrten Massenbehandlung
andererseits vorzunehmen. Wenn jedoch das in den Anspriichen definierte Verfahren beide
Tatigkeitsformen umfaBt, nltzt diese Unterscheidung nichts mehr. SchlieBlich kann jede
therapeutische Behandlung eines Nutztieres auch als gewerbliche Téatigkeit betrachtet
werden, da die Landwirtschaft zweifellos zu den gewerblichen Tatigkeiten gehért; mit der
medizinischen Behandlung von Krankheiten sowohl beim einzelnen Nutztier als auch bei
ganzen Herden soll ja die Effizienz dieser gewerblichen Tatigkeit gesteigert werden. Wenn
eine medizinische Behandlung bewirkt, da ein Hausschwein an einer Krankheit nicht
eingeht oder von ihr geheilt wird, und wenn damit der Fleischertrag gesteigert wird, so liegt
in beiden Fallen sowohl eine gewerbliche Tatigkeit als auch eine therapeutische Behandlung
vor. Somit stellt die therapeutische Behandlung von Tieren ganz allgemein einen Aspekt der
Landwirtschaft dar. Die Kammer vertrat die Auffassung, daB ein beanspruchtes Verfahren
von der Patentierbarkeit nach Art. 52 (4) EPU ausgeschlossen ist, wenn es die
therapeutische Behandlung eines tierischen Kérpers erforderlich macht, obwohl die
therapeutische Behandlung von Tieren gemeinhin ein Aspekt der Landwirtschaft ist und
landwirtschaftliche Verfahren im allgemeinen patentféhig sind. In diesem Fall hielt die
Kammer es jedoch fir rechtlich unméglich, zwischen der Anwendung des Verfahrens durch
einen Ziichter und der durch einen Tierarzt zu unterscheiden, ihm also im ersten Fall
gewerblichen Charakter zuzuerkennen, im zweiten Fall als therapeutische Behandlung
jedoch die Patentfahigkeit aufgrund von Art. 52 (4) EPU abzusprechen.

In der Entscheidung T 780/89 (ABIl. 1993, 440) heiBt es, daB der Sekundarerfolg einer
therapeutischen Behandlung diese noch nicht patentierbar mache. Der streitige Anspruch
bezog sich auf eine Methode zur allgemeinen Immunstimulierung bei Tieren. Der Anmelder
machte unter anderem geltend, daB damit die Fleischproduktion erhéht werde, die Methode
also nicht zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werde. Die Kammer war jedoch der
Ansicht, daB die erhéhte Fleischproduktion auf den besseren Gesundheitszustand der Tiere
zurlickzufiihren sei. Auch gehe die allgemeine Stimulierung des Immunsystems zwangslaufig
mit einer spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte Infektionen einher.
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In T 438/91 behauptete der Patentinhaber, der Hauptzweck des beanspruchten Verfahrens
bestehe darin, daB die Tiere an Gewicht zunahmen, und diese Wirkung sei von der anderen,
namlich der Vorbeugung gegen die Ruhr bzw. deren Heilung, zu trennen. Letzteres sei
lediglich eine vorteilhafte Nebenwirkung. Es war zu entscheiden, ob sich das Verfahren zur
Zichtung von Haustieren nach den Anspriichen 1 und 2 auf eine therapeutische oder
prophylaktische Behandlung bezog. Als Ergebnis des beanspruchten Ziichtungsverfahrens
waren zwei Wirkungen zu beobachten: 1. die Heilung der Ruhr und 2. eine
Gewichtszunahme bei den gezlchteten Tieren. Die Kammer befand aufgrund der
Offenbarung in der Patentschrift, daB beide Wirkungen mit der Fltterung der Tiere
zusammenhingen und der Erfindung die Absicht zugrunde liege, bei den an der Ruhr
erkrankten Tieren beide Wirkungen gleichzeitig zu erzielen (therapeutische Behandlung) und
bei den noch nicht befallenen Tieren den Ausbruch der Krankheit zu verhindern
(prophylaktische Behandlung). Die Kammer stellte abschlieBend fest, daB die Anspriiche 1
und 2 eine therapeutische oder prophylaktische Behandlung von Haustieren zum
Gegenstand hatten und somit unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPU fielen.

In der Entscheidung T 290/86 (ABI. 1992, 414) hielt die Kammer keinen der
Verfahrensanspriiche fir gewéahrbar, weil das darin offenbarte Verfahren zur Beseitigung von
Zahnbelag unweigerlich auch eine therapeutische Wirkung, namlich die der Vorbeugung
gegen Karies und periodontale Erkrankungen, habe und somit unter das Patentierungsverbot
des Art. 52 (4) EPU falle, und zwar unabhangig davon, ob die Entfernung des Zahnbelags
insofern auch eine kosmetische Wirkung habe, als die Zahne besser aussahen. Ob eine
beanspruchte Erfindung unter das Patentierungsverbot des Art. 52 (4) EPU fallt, hangt nach
Auffassung der Kammer insbesondere vom Wortlaut des betreffenden Anspruchs ab. Ist die
beanspruchte Erfindung nicht allein auf eine kosmetische Wirkung gerichtet, sondern
definiert sie zwangslaufig auch eine therapeutische Behandlung des menschlichen
Korpers, so ist ein solcher Anspruch nicht patentierbar (in Abgrenzung gegen die
Entscheidung T 144/83 (ABI. 1986, 301)). Hat die beanspruchte Verwendung eines
chemischen Stoffes neben einer kosmetischen Wirkung immer auch eine therapeutische
Wirkung, so definiert die Erfindung in dieser beanspruchten Form zwangslaufig auch eine
therapeutische Behandlung des menschlichen Kérpers und ist somit von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen.

In T 1077/93 hatte die Einspruchsabteilung in der beanspruchten Erfindung kein nach Art.
52 (4) EPU vom Patentschutz ausgeschlossenes therapeutisches Verfahren, sondern eine
kosmetische Behandlung gesehen. Die Anspriiche 1 und 11 bezogen sich auf die
Verwendung des Kupferkomplexes der 3,5-Diisopropylsalicylsdure (im folgenden CuDIPS
genannt) als kosmetisches Erzeugnis und in einer kosmetischen Zusammensetzung sowie
auf ein kosmetisches Behandlungsverfahren zum Schutz der menschlichen Epidermis, das
auf der Verwendung dieses Komplexes basierte. Ziel der patentgeméaBen Zusammensetzung
war es, die menschliche Epidermis vor UV-Strahlen zu schiitzen und insbesondere die
Hautrétung, in der sich die schadigende Wirkung der Sonne auf die Haut bekanntlich am
deutlichsten manifestiert, sowie Zellverdnderungen in der Haut wie die Bildung entarteter und
nekrotischer Keratinozyten - allgemein als "sun burn cells (SBC)" bezeichnet - zu verringern.
Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung legte der Beschwerdeflihrer
Beschwerde ein. Die Beschwerdekammer stellte in Anlehnung an die Entscheidung T 820/92
(ABI. 1995, 113) (s. oben) fest, daB das in Art. 52 (4) EPU verankerte Patentierungsverbot
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nicht dadurch umgangen werden kénne, daB der Anspruch schlicht so formuliert werde, als
sei der Gegenstand des Verfahrens als unteilbares Ganzes nicht therapeutischer Natur. Bei
der Prufung der Patentierbarkeit der Anspriiche 1 und 11 miiBten die Wirkungsweise des
CuDIPS und der Zusammenhang zwischen all seinen Wirkungen geklart werden. Die
Kammer gelangte zu dem SchluB, daB die Schutzwirkung flr die Haut zumindest teilweise
nicht nur auf eine Filterung des Lichts an der Hautoberflache, sondern vielmehr auf eine
Wechselwirkung mit dem Zellgeschehen in der Epidermis zurlickzufihren sei. Da auf diese
Weise pathologische Folgen (Hautrétung) vermieden werden sollten, liege eine echte
therapeutische Wirkung vor.

b) Unterscheidbare therapeutische und nichttherapeutische Wirkungen

In der Entscheidung T 144/83 (ABI. 1986, 301) hatte die Kammer die Patentierbarkeit eines
Anspruchs bejaht, der geméaB seinem Wortlaut eindeutig Patentschutz fir ein Verfahren zur
Behandlung des menschlichen Kérpers nur fir kosmetische Zwecke begehrte, nicht jedoch
fur die ebenfalls mégliche Behandlung zu therapeutischen Zwecken. Die Kammer machte
darauf aufmerksam, daB der Wortlaut der fraglichen Anspriiche "eindeutig ein kosmetisches
Verfahren umfaBt und mit einer therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Kérpers im (blichen Sinne nichts zu tun hat. Ein Gewichtsverlust wird namlich -
ebenso wie eine Gewichtszunahme - meist nicht aus medizinischen Griinden angestrebt.”
Aufgrund des Tatbestands befand die Kammer, daB es oft nicht leicht sei, eine klare
Grenze zwischen der kosmetischen und der therapeutischen Wirkung, d. h. zwischen dem
Gewichtsverlust und der Heilung der pathologischen Fettsucht, zu ziehen. Dies diirfe jedoch
einem Anmelder, der gemaB Anspruchswortlaut Patentschutz nur fiir die kosmetische
Behandlung begehre, nicht zum Nachteil gereichen. Daher hat die Kammer entschieden,
daB die Tatsache, daB ein chemischer Stoff sowohl eine kosmetische als auch eine
therapeutische Wirkung habe, wenn er zur Behandlung des menschlichen oder tierischen
Korpers verwendet werde, die kosmetische Behandlung nicht unpatentierbar mache (vgl. Nr.
4 der Entscheidungsgriinde). Art. 52 (4) EPU sei eng auszulegen, damit er sich fiir einen
Anmelder nicht nachteilig auswirke, der nur fir die kosmetische Behandlung Patentschutz
begehre.

In der Entscheidung T 36/83 (ABI. 1986, 295) war in der Beschreibung ausdriicklich von
zwei ganz verschiedenen Eigenschaften einer bei der Behandlung von Komedonen
eingesetzten Verbindung die Rede, namlich von einer antibakteriellen und einer
kosmetischen Wirkung. Die Anmeldung zeigte, daB die pharmazeutische und die
kosmetische Zubereitung der Form nach sehr &hnlich, wenn nicht gar identisch sein kénnen.
Der Unterschied war in der Beschreibung in der eingereichten Fassung deutlich
herausgestellt worden. Die Kammer hat die kosmetische Anwendung eines Erzeugnisses,
das daneben therapeutisch anwendbar war, flr patentfahig erklart, weil die Anmelderin
eindeutig nur die Anwendung "als kosmetisches Erzeugnis" beansprucht hatte. Nach
Ansicht der Kammer wurde durch die Verwendung des Wortes "kosmetisch" eine
ausreichende Préazisierung vorgenommen, obwohl die anmeldungsgeméBe kosmetische
Behandlung gelegentlich auch eine therapeutische Behandlung miteinschlieBt.

In T 584/88 wurde in Anspruch 1 die Verwendung einer Substanz zur Herstellung eines
Mittels zur therapeutischen Behandlung gesundheitsschadigenden Schnarchens bean-
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sprucht und in Anspruch 15 die Verwendung der Substanz gegen stérendes Schnarchen.
Anspruch 1 stellte durch die Qualifikation des zu behandelnden Schnarchens als
"gesundheitsschadigend" sicher, daB der Anspruch nur die Verwendung der angespro-
chenen Substanz fir die Herstellung solcher Mittel unter Schutz stellt, die der Behandlung
krankhafter Symptome dienen. Anspruch 15 erfaB3t nur die Behandlung bloB stérenden, also
nicht krankhaften Schnarchens; diese Verwendung kann demgemas nicht als Verfahren zur
therapeutischen Behandlung gelten. Die Kammer lie beide Anspriiche nebeneinander zu:
Wahrend Schnarchen gemeinhin als bloB stérendes, aber nicht als krankhaftes Phanomen
gelte, gebe es Stimmen in der medizinischen Fachwelt, die vor den gesundheitsscha-
digenden Auswirkungen jedenfalls haufigen, starken Schnarchens warnten; soweit solche
tatsachlich auftreten kdnnten, handele es sich bei der Bekdmpfung des Schnarchens um
eine vorbeugende therapeutische (prophylaktische) MaBnahme, andernfalls um eine solche,
die sich am ehesten mit einer kosmetischen Behandlung des menschlichen Kérpers
vergleichen lasse. Eine Grenzziehung zwischen bloB stérendem und gesundheitsschadi-
gendem Schnarchen falle schwer. Daher hielt es die Kammer fir angemessen, in Anlehnung
an die Entscheidungen T 36/83 (ABI. 1986, 295) und T 144/83 (ABI. 1986, 301) beide
Anspruchsformen nebeneinander zuzulassen.

Im oben zitierten Fall T 774/89 wurde die Patentierbarkeit der Verwendung eines
Medikaments zur Erhéhung der Milchproduktion von Kithen deshalb bejaht, weil die Erfolge
der Behandlung unabhéngig vom Gesundheitszustand der Tiere feststellbar waren und im
Anspruch durch das Einfigen des Wortes "nichttherapeutisch” die therapeutischen
Wirkungen in der Form eines Disclaimers ausgeschlossen waren.

In T 469/94 muBte die Frage geklart werden, ob zwischen der in der streitigen Anmeldung
beanspruchten nichttherapeutischen und der therapeutischen Wirkung von Cholin
unterschieden werden kann. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daB3 die beiden
Wirkungen von Cholin nicht untrennbar miteinander verbunden oder korreliert, sondern
vielmehr leicht unterscheidbar seien, weil sie zwei eindeutig verschiedene Personen- (bzw.
Patienten-)Gruppen betrafen. Die eine Gruppe bestehe aus Patienten mit offensichtlichen
Muskelerkrankungen, Muskelverletzungen oder epileptischen Zustédnden, wahrend die zweite
gesunde Personen umfasse, die durch die Behandlung keine therapeutische Wirkung
erfiihren. AuBerdem seien die ZeitrAume, nach denen die jeweilige Wirkung sichtbar werde
(Tage bei der therapeutischen Wirkung und Minuten oder Stunden bei der nichttherapeu-
tischen), so unterschiedlich, daB es nicht zu einer unerwiinschten Uberschneidung von thera-
peutischer und nichttherapeutischer Behandlung kommen kdénne. Deshalb entschied die
Kammer, daB der betreffende Anspruch auf ein nichttherapeutisches Verfahren gerichtet war.

2.4 Chirurgische Verfahren

In T 182/90 (ABI. 1994, 641) betraf die Anmeldung ein Verfahren zur Durchblutungsmessung
bei einem Versuchstier. Dieses Verfahren umfaBte neben eindeutig als chirurgische
Behandlung zu wertenden Verfahrensschritten auch die Tétung des Tiers. Die Kammer
stellte zunachst fest, daB ein chirurgischer Verfahrensschritt einem mehrstufigen Verfahren
zur Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers in der Regel chirurgischen
Charakter verleihe. Im vorliegenden Fall gelangte sie aber zu dem SchluB3, daB das
Verfahren, das ganz bewuBt mit der Tétung des Versuchstiers ende, nicht als Verfahren zur
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chirurgischen Behandlung eines Tiers angesehen werden kénne.

Wie die Kammer ausfilhrte, muB bei der Auslegung des Art. 52 (4) EPU geklart werden, was
im medizinischen und juristischen Sprachgebrauch unter "chirurgischer Behandlung des
menschlichen oder tierischen Kdrpers" zu verstehen ist. Der Begriff "Chirurgie” erscheine
nicht vereinbar mit dem heutigen medizinischen und juristischen Sprachgebrauch, nach dem
auch Behandlungen zu anderen Zwecken als Heilzwecken - etwa kosmetische Behand-
lungen, Schwangerschaftsabbriiche, Kastrationen, Sterilisationen, kiinstliche Inseminationen,
Embryotransplantierungen, Behandlungen zu Versuchs- und Forschungszwecken und die
Entnahme von Organen, Haut oder Knochenmark bei einem lebenden Spender - als
chirurgische Behandlung verstanden wirden, wenn sie sich der Chirurgie bedienten. Der
Begriff "chirurgische Behandlung" habe offenbar einen Bedeutungswandel erfahren und
kénne heutzutage auch besondere Behandlungsverfahren umfassen, die nicht auf die
Gesundheit des menschlichen oder tierischen Kérpers gerichtet seien. Die Kammer war
allerdings der Ansicht, der Bedeutungswandel der Terminologie kénne nicht so weit gehen,
daB der Begriff auch das Gegenteil seiner urspriinglichen Bedeutung abdecke; mithin kdnne
ein Verfahren, bei dem das Versuchstier bewuBt getétet werde, nicht als chirurgische
Behandlung gelten. In den Richtlinien fir die Prufung im EPA (vgl. C-IV, 4.3) werde
festgestellt, daB der Begriff Chirurgie nicht den Zweck, sondern die Art der Behandlung
kennzeichne. Diese Aussage musse jedoch nicht in allen Fallen richtig sein. Die Kammer
befand, daB ein Verfahren, das neben einem am lebenden Versuchstier vorgenommenen
chirurgischen Verfahrensschritt als weiteren fiir die Durchfihrung des Verfahrens
notwendigen Schritt die Tétung dieses Tiers umfasse, nicht als Ganzes als Verfahren zur
chirurgischen Behandlung von Tieren im Sinne des Art. 52 (4) EPU angesehen werden
kénne (s. T 329/94 (ABI. 1998, 241) oben).

In der Entscheidung T 35/99 (ABI. 2000, 447) vertrat die Kammer die Auffassung, daf3 im
Gegensatz zu Verfahren, die - absichtlich oder unabsichtlich - zum Tod des "in Behandlung"
befindlichen Lebewesens flihrten (z. B. dem Schlachten von Tieren oder Verfahren zur
Messung biologischer Funktionen eines Tieres, die die Tétung dieses Tieres umfassen, vgl.
T 182/90, ABI. 1994, 641), diejenigen physischen Eingriffe am menschlichen oder tierischen
Korper, die unabhéngig von ihrem besonderen Zweck vorrangig der Erhaltung des Lebens
oder der Gesundheit des Korpers dienten, an dem sie vorgenommen wiirden, "ihrem Wesen
nach" Verfahren zur chirurgischen Behandlung im Sinne des Art. 52 (4) EPU seien. Die
Begriffe "Behandlung" und "Chirurgie” in Art. 52 (4) EPU stellten keine zwei gesonderten
Bedingungen flr den darin enthaltenen AusschluB3 dar. Der AusschluB umfasse jede
chirurgische Tatigkeit, unabhangig davon, ob sie alleine oder in Verbindung mit anderen
medizinischen oder nichtmedizinischen MaBnahmen durchgefihrt werde.

In der Entscheidung T 775/97 legte die Anmelderin einen Anspruch vor, der auf die einen
chirurgischen Verfahrensschritt umfassende Verwendung einer (bekannten) Vorrichtung zur
Herstellung einer Vorrichtung gerichtet war; ein weiterer Anspruch war auf eine Vorrichtung
gerichtet, die durch eine Konstruktion gekennzeichnet war, die nur im AnschluB an einen
chirurgischen Verfahrensschritt im menschlichen oder tierischen Kérper hergestellt werden
kann.

Die Kammer hielt fest, daB derartige Anspriiche tatsachlich auf ein chirurgisches Verfahren
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gerichtet sind. Die Verwendung eines bekannten Materials sozusagen als Ausgangsmaterial
flr eine medizinische Tatigkeit unterscheide sich maBgeblich von der Verwendung eines
bekannten Stoffgemischs zur Herstellung eines Medikaments, bei der es sich um ein
industrielles Verfahren handle. In der Frage des Ausschlusses nach Art. 52 (4) EPU kénne
keine Analogie zwischen der Verwendung von Materialien oder Vorrichtungen bei einem
chirurgischen Verfahren und der zweiten medizinischen Verwendung von Stoffen oder
Stoffgemischen hergestellt werden, die in der laut G 5/83 zugelassenen Anspruchsform
patentfahig sind. Die Kammer entschied daher, daB kein europaisches Patent mit
Anspriichen erteilt werden kann, die auf eine neue und mdglicherweise sogar erfinderische
Art der Verwendung von Materialien oder Vorrichtungen, insbesondere Endoprothesen,
gerichtet sind, die eine chirurgische Behandlung umfaBt. Gleiches gilt fir
Erzeugnisanspriche, die durch eine Konstruktion gekennzeichnet sind, die nur nach
Ausfiihrung eines chirurgischen Verfahrensschritts im menschlichen oder tierischen Kérper
hergestellt werden kann.

2.5 Diagnostische Verfahren

GemaB Art. 52 (4) EPU gelten Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen
Kdrper vorgenommen werden, ebenfalls als nicht patentierbar.

In der Entscheidung T 208/83 fiihrte die Kammer aus, daB ihres Erachtens ein
diagnostisches Verfahren in jedem Fall einen Hinweis auf die zu stellende Diagnose
enthalten misse. Ein solches Verfahren misse also nicht nur die Untersuchung, die zu
einem bestimmten Ergebnis flihre, sondern auch die Diagnose als Untersuchungsergebnis
umfassen. Da das beanspruchte Verfahren keinen Hinweis auf die Diagnose als Unter-
suchungsergebnis enthalte, kdnne es schon aus diesem Grunde kein Diagnostizierverfahren
im Sinne des Art. 52 (4) EPU sein (vgl. T 61/83, T 18/84, T 45/84).

In T 385/86 (ABI. 1988, 308) sind nach Uberzeugung der Kammer deshalb als
Diagnostizierverfahren nur solche Verfahren vom Patentschutz auszunehmen, deren
Ergebnis unmittelbar gestattet, Uber eine spezielle Methode einer medizinischen
Behandlung zu entscheiden, z. B. Verfahren, die alle Schritte enthalten, die beim Stellen
einer arztlichen Diagnose auszufiihren sind. Verfahren, die lediglich Zwischenergebnisse
liefern, sind noch keine Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 52 (4) EPU, Satz 1, selbst
wenn sie beim Stellen einer Diagnose verwertbar sind.

Die Kammer hat beschlossen, daB bei einem unter den Wortlaut des Art. 52 (4) EPU, Satz
1, fallenden Tatbestand sowohl die Untersuchungsphase (Istwert-Ermittlung) als auch die
Feststellung des Symptoms anhand des Untersuchungsergebnisses (das ist die
Abweichung der ermittelten Istwerte von Normwerten) am lebenden menschlichen oder
tierischen Kérper vorgenommen werden miissen.

Die systematische Auflistung der einzelnen zu einer Diagnose flihrenden Verfahrensschritte
in der einschlagigen Literatur umfasse folgendes:

- die Aufnahme der Krankheitsgeschichte, das Betrachten, Betasten und Abhorchen von
Kdrperpartien sowie die Vielzahl der medizinisch-technischen Untersuchungen und Tests
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(Untersuchungsphase, Datensammlung),

- den Vergleich der gewonnenen Untersuchungsdaten mit Normwerten, die Feststellung einer
signifikanten Abweichung (Symptom) und schlieBlich

- die Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild (deduktive
medizinische Entscheidungsphase)

Fehlt auch nur einer der drei letzten Verfahrensschritte, so liegt nach Auffassung der
Kammer kein Diagnostizierverfahren vor, sondern allenfalls ein Verfahren, zum Beispiel der
Datenermittlung oder -verarbeitung, das in einem Diagnostizierverfahren verwendbar ist. Wie
die Kammer auBerdem feststellte, setzt die Vornahme eines Diagnostizierverfahrens am
menschlichen oder tierischen Kérper im Sinne des Art. 52 (4) EPU, Satz 1, voraus, daB auch
die als Krankheitssymptom zu wertende Abweichung von einem Normwert unmittelbar am
Korper selbst wahrnehmbar ist. Typische Beispiele fur ein am Kdérper vorgenommenes
Verfahren sind: ein Allergietest, bei dem die anomale Abweichung anhand einer
Hautveranderung feststellbar ist; ein Verfahren zur Feststellung der Durchgéangigkeit einer
Koérperréhre, bei dem mit einem Katheter Flissigkeit in die Gebarmutter injiziert und der
Druckaufbau in der Gebarmutter beobachtet wird; ein Verfahren, bei dem Scharlachflecken
direkt betrachtet oder photographiert werden; oder eine Kérperspiegelung zur Feststellung
von Leberschaden.

Hingegen reicht es nach Auffassung der Kammer nicht aus, daB lediglich irgendeine
Untersuchung zur Ermittlung des Zustands eines menschlichen oder tierischen Kérpers fir
medizinische Zwecke durchgefiihrt wird. Der ermittelte Zustand muB ohne weiteres die
pathologische Abweichung darstellen. Ein gemessener Blutdruck ist ein Absolutwert, der erst
nach einem Vergleich mit einem Normwert eine Abweichung erkennbar macht. Erst der
Vergleich sowie die explizite Angabe, wie groB3 die Abweichung sein muB3, um fir eine
bestimmte Krankheit oder Gruppe von Krankheiten charakteristisch zu sein, machen aus
dem MeB- ein Diagnostizierverfahren. So macht etwa eine Durchleuchtung mittels
Réntgenstrahlen den inneren Zustand nicht am Kérper selbst, sondern erst nach einer
auBerhalb des Kérpers vorgenommenen Bildwandlung der Réntgenquanten in sichtbares
Fluoreszenzlicht auf einem Bildschirm wahrnehmbar. Auch hier ist ein pathologischer
Zustand erst durch Vergleich der Schwarzungsstruktur mit Normwerten feststellbar.

In dieser Sache handelte es sich um ein Verfahren zur Ermittlung chemischer und/oder
physikalischer Zustdnde innerhalb des tierischen oder menschlichen Kérpers unter
Verwendung magnetischer Resonanz. Die Kammer muBte deshalb tberprifen, ob die mit
den MaBnahmen nach Anspruch 1 ermittelte Temperatur oder der gemaB Anspruch 2
ermittelte pH-Wert ohne weiteres direkt an Kdrperpartien ablesbar ist. Es stellte sich heraus,
daB die MaBnahmen der unabhangigen Anspriiche 1 bzw. 2 zu einem MeBwert fiihrten, der
erst auBerhalb des Kérpers im hochaufgeldsten Resonanzspektrum, das auf einem
Bildschirm oder Schreiberblatt in der Endstufe des Untersuchungsgerates erscheint,
wahrnehmbar ist. Die gesammelten Daten Uber Temperatur und pH-Wert waren also auf
einem vom Korper losgelésten Datentrager erst nach weiteren technischen Schritten, die
auBerhalb des Kdrpers vorgenommen werden, wahrnehmbar. Jeder weitere Schritt, der ge-
gebenenfalls durch Vergleiche mit einem Normwert eine anormale Abweichung aufdeckt,
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setzt hier nicht die Prasenz des Kérpers voraus. Aus diesem Grunde definieren nach Mei-
nung der Kammer die Merkmale des Anspruchs 1 ebensowenig wie die des Anspruchs 2 ein
Verfahren, "das am menschlichen Kérper vorgenommen wird" (bestatigt in T 83/87 und T
400/87).

In T 775/92 enthielt jeder unabh&ngige Anspruch folgenden einleitenden Satz: "Verfahren zur
Ermittlung der Knochendichten ... zur Auswertung einer Rdntgenaufnahme eines Knochens,
das folgende Schritte aufweist: ...". Die Kammer setzte sich mit der Frage auseinander, ob
damit ein diagnostisches Verfahren beansprucht worden sei. In Anbetracht der gewahlten
Formulierung war sie der Auffassung, daB der Ausdruck "Auswertung einer
Réntgenaufnahme" so vage und allgemein gehalten erscheine, daB auch eine diagnostische
Anwendung darunter fallen kénne. Der fragliche Ausdruck kénne also allem Anschein nach
so ausgelegt werden, daB die mit den beanspruchten Verfahrensschritten letztlich ermittelten
Knochendichteverteilungen z. B. von einem Arzt ausgewertet wirden, der sie mit
Musterverteilungen vergliche, um AufschluB Uber den Zustand eines Patienten im Hinblick
auf Alterungserscheinungen oder Knochenerkrankungen zu gewinnen. Eine solche
Auswertung liefere nicht nur Zwischenergebnisse, sondern ermdgliche die Lokalisierung
einer Abweichung von einem bestimmten klinischen Bild und die anschlieBende Einleitung
einer medizinischen Behandlung durch den Arzt. Bei einer solchen Auslegung seien
samtliche Anspriiche auf diagnostische Verfahren gerichtet und fielen damit unter das
Patentierungsverbot gemaB Art. 52 (4) EPU.

In der Entscheidung T 530/93 bestétigte die Kammer die standige Rechtsprechung der Be-
schwerdekammern des EPA und befand, daB Verfahren, die sich auf die Erfassung der fiir
eine Diagnose benétigten Daten beschrénken und nur Zwischenergebnisse liefern, die erst
in einem weiteren Schritt einem bestimmten klinischen Bild zugeordnet werden kénnten, kei-
ne Diagnostizierverfahren im Sinne des Art. 52 (4) EPU sind. Das Verfahren gemaB
Anspruch 1 entsprach dieser Definition und fiel somit nicht unter das Patentierungsverbot des
Art. 52 (4) EPU.

In T 964/99 vertrat die Kammer den Standpunkt, daB durch Art. 52 (4) EPU alle am
menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommenen diagnosebezogenen oder
diagnoserelevanten Verfahren vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollen. Die
Kammer befand, daB die Entnahme einer Probe aus dem K&rper zum Zweck einer
medizinischen Untersuchung unabhangig von den eingesetzten technischen Mitteln
prinzipiell zur Diagnosetatigkeit gehdrt. Somit war der beanspruchte Schritt der Entnahme
einer Substanz diagnosebezogen und in diesem Zusammenhang ein wesentliches
diagnostisches Verfahren, das am lebenden menschlichen oder tierischen Kérper
vorgenommen wird. Nach Auffassung der Kammer spielt es keine Rolle, daB die
beanspruchten Verfahren vom Patienten selbst ausgefiihrt werden kdnnen und weder
nennenswerte Auswirkung auf den Kérper haben noch ein ernstliches gesundheitliches
Risiko bergen. Entscheidend ist, dafB3 alle aktenkundigen Verfahrensanspriiche den Schritt
der Entnahme einer Probe aus dem Kérper zu Diagnosezwecken umfaBten und ein solcher
Schritt als eine flr die Diagnose wesentliche Tatigkeit gilt und am menschlichen Kérper
vorgenommen wird.

Die Kammer stellte fest, daB der Beschwerdefiihrer in der Annahme fehlging, in der
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standigen Rechtsprechung zu Diagnostizierverfahren sei T 385/86 durchgangig restriktiv
ausgelegt worden (s. zum Beispiel T 329/94, T 655/92). Sie betonte, daB die in T 385/86
vorgenommene einschrankende Auslegung des Ausschlusses von Diagnostizierverfahren
von der Patentfahigkeit darauf hinauslaufe, fiir diagnostische einen anderen MaBstab als fiir
chirurgische oder therapeutische Verfahren anzulegen, die vom Patentschutz bereits dann
ausgeschlossen sind, wenn sie auch nur einen einzigen Schritt chirurgischer oder
therapeutischer Art umfassen (s. zum Beispiel T 35/99 ABI. 2000, 447) und T 82/93 (ABI.
1996, 274)). Nach Ansicht der Kammer sollte die Formulierung "Diagnostizierverfahren, die
am menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommen werden" in Art. 52 (4) EPU nicht so
verstanden werden, als beziehe sie sich auf Verfahren, die samtliche Schritte der Erstellung
einer medizinischen Diagnose umfassen.

2.6 Erzeugnisse zur Anwendung in medizinischen Verfahren

Nach Art. 52 (4) EPU ist die Patentierung von Erzeugnissen zur Anwendung in Verfahren zur
chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers
und in Diagnostizierverfahren ausdriicklich erlaubt (Art. 52 (4) EPU, Satz 2).

In T 712/93 war der streitige Anspruch auf eine Vorrichtung zur Verwendung als Pfanne in
einem kiinstlichen Kugelpfannengelenk gerichtet. Der Beschwerdegegner behauptete in der
mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer, der Anspruch verstoBe gegen Art. 52
(4) EPU, da er einen Verfahrensschritt zur chirurgischen Behandlung des menschlichen
Korpers enthalte, der von der fachméannischen Entscheidung eines Chirurgen abhénge. Ein
Anspruch sei nicht gewahrbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthalte, das eine Tatigkeit
oder eine MaBnahme definiere, die ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen Kérpers
darstelle. Die Kammer stellte fest, daB der Anspruch auf eine Vorrichtung gerichtet sei, die
teilweise durch funktionelle Merkmale definiert sei. Diese Art der Definition des
Schutzbereichs sei zuldssig, wenn sie die Bedingungen des Ubereinkommens erfiille und
dem Anmelder nur so ein angemessener Schutz gewahrt werden kénne. Der Umstand an
sich, daB3 einige der Merkmale funktionell seien, mache den Anspruch noch nicht zu einem
Verfahrensanspruch. Infolgedessen stehe der Anspruch im Einklang mit Art. 52 (4) EPU.

B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit
1. Einleitung

Art. 53 EPU definiert die Ausnahmen von der Patentierbarkeit wie folgt:
a) Erfindungen, deren Verdffentlichung oder Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung
oder die guten Sitten verstoBen wirde; ein solcher VerstoB kann nicht allein aus der
Tatsache hergeleitet werden, daB die Verwertung der Erfindung in allen oder einem Teil
der Vertragsstaaten durch Gesetz oder Verwaltungsvorschrift verboten ist;
und
b) Pflanzensorten oder Tierarten sowie im wesentlichen biologische Verfahren zur
Zichtung von Pflanzen oder Tieren; diese Vorschrift ist auf mikrobiologische Verfahren
und auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse nicht anzuwenden.

Die neuen R. 23b bis 23e EPU Uber biotechnologische Erfindungen traten am 1.9.1999 in
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Kraft (ABI. 1999, 437 ff). Sie geben Hinweise zur Definition bestimmter Begriffe und besagen,
daB die maBgebenden Bestimmungen des EPU in Ubereinstimmung mit diesen Regeln
anzuwenden und auszulegen sind. Die Richtlinie 98/44/EG vom 6.7.1998 (ABI. 1999, 101)
Uber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen ist hierfir erganzend
heranzuziehen.

Nach der Rechtsprechung sind die Ausnahmen von der Patentierbarkeit eng auszulegen (zu
Art. 53 a) EPU siehe T 356/93 (ABI. 1995, 545); zu Art. 53 b) EPU siehe T 320/87 (ABI. 1990,
71) und T 19/90 (ABI. 1990, 476)). Nach der letztgenannten Entscheidung geht es bei der
Ermittlung des Gesetzeszwecks (ratio legis) jedoch nicht nur um die tatsachliche Absicht des
Gesetzgebers im Zeitpunkt des Erlasses des Gesetzes, sondern darum, was er unter
Beriicksichtigung der seither eingetretenen Anderungen der Verhaltnisse beabsichtigt haben
kénnte.

Lebende Materie wird durch das EPU nicht generell vom Patentschutz ausgeschlossen.
Unter Bezugnahme auf Art. 53 b) EPU stellte die Kammer in der Sache T 49/83 (ABI. 1984,
112) fest, daB ein genereller Ausschluf3 von Erfindungen auf dem Gebiet der belebten Natur
dem Europaischen Patentiibereinkommen nicht zu entnehmen ist. In der Entscheidung T
356/93 (ABI. 1995, 545) kam die Kammer zu dem SchluB, daB Samen und Pflanzen an sich
nach Art. 53 a) EPU nicht allein deshalb von der Patentierbarkeit ausgenommen werden
sollten, weil es sich um "lebende" Materie handelt oder weil das genetische Material von
Pflanzen das "gemeinsame Erbe der Menschheit" bleiben sollte. Des weiteren gilt nach T
19/90 die Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Art. 53 b) EPU fiir bestimmte Gruppen
von Tieren, jedoch nicht fir Tiere an sich.

Im Verfahren G 1/98 (ABI. 2000, 111) stellte die GroBe Beschwerdekammer fest, daB ein
Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell beansprucht werden, nicht nach
Art. 53 b) EPU vom Patentschutz ausgeschlossen ist, auch wenn er méglicherweise
Pflanzensorten umfaBt.

2. Sittenwidrige Erfindungen

Die erste Entscheidung in der Frage der guten Sitten nach Art. 53 a) EPU war T 19/90. Die
Ansprliche umfaBten einen transgenen nichtmenschlichen Sauger, dessen Keim- und
somatische Zellen im Genom ein aktiviertes Onkogen enthielten, das die Neigung des Tieres
zur Entwicklung von Neoplasmen erhdhte, und ein Verfahren zur Erzeugung eines solchen
Tieres. Die Kammer vertrat die Auffassung, daB es aus zwingenden Griinden geboten sei,
bei der Priifung auf Patentierbarkeit Art. 53 a) EPU zu beriicksichtigen. Da dies in der ersten
Instanz unterblieben war, verwies die Kammer die Angelegenheit mit der Anordnung an die
Prifungsabteilung zurlck, eine sorgféltige Abwagung der Leiden der Tiere und einer
moglichen Gefahrdung der Umwelt einerseits gegen den Nutzen der Erfindung fir die
Menschheit andererseits anzustellen und erst dann tber die Zuriickweisung der Anmeldung
oder die Erteilung eines Patents zu entscheiden. Mit ihrer Entscheidung (ABI. 1992, 588)
erteilte die Priifungsabteilung schlieBlich das Patent, gegen das dann mehrere Einspriiche
eingelegt wurden, die noch vor der Einspruchsabteilung anhangig sind.

Seit dem ErlaB dieser Entscheidung ist die Ausflihrungsordnung geéndert worden. Nach der
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neuen R. 23d d) EPU werden Patente nicht erteilt fiir biotechnologische Erfindungen, die
Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitat von Tieren zum Gegenstand haben,
die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizinischen Nutzen fir den
Menschen oder das Tier zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeugten
Tiere.

Ein weiteres Mal wurde die Thematik der guten Sitten in der Entscheidung T 356/93 (ABI.
1995, 545) aufgeworfen. Ziel der Erfindung war die Entwicklung von Pflanzen und Samen,
die gegen eine bestimmte Klasse von Herbiziden resistent sind und dadurch selektiv gegen
Unkraut und Pilzbefall geschiitzt werden kdénnen. Dies wurde erreicht mit einer stabil in das
Genom der Pflanzen integrierten heterologen DNA flr ein Protein, das die Herbizide
inaktivieren oder neutralisieren konnte. Das Patent wurde unter Berufung auf Art. 53 a) EPU
insbesondere mit der Begriindung angefochten, daB die Verwertung der Erfindung die
Umwelt voraussichtlich ernsthaft gefahrden wirde.

Die Kammer raumte zwar ein, daB sich méglicherweise nur schwer beurteilen lasse, ob ein
beanspruchter Gegenstand mit der 6ffentlichen Ordnung oder den guten Sitten zu
vereinbaren sei, vertrat aber die Auffassung, daB die Bestimmungen des Art. 53 a) EPU nicht
auBer acht gelassen werden dirften. Jeder Einzelfall misse gesondert hierauf geprift
werden.

Die Kammer subsumierte unter dem Begriff der "6ffentlichen Ordnung" den Schutz der
offentlichen Sicherheit und der physischen Unversehrtheit des Individuums als Mitglied der
Gesellschaft und rechnete hierzu auch den Schutz der Umwelt. DemgemaRB seien
Erfindungen, deren Verwertung voraussichtlich die Umwelt ernsthaft gefahrde, wegen
VerstoBes gegen die 6ffentliche Ordnung von der Patentierung auszuschlieBBen.

Der Begriff der guten Sitten kniipfe an die Uberzeugung an, daB ein bestimmtes Verhalten
richtig und vertretbar, ein anderes dagegen falsch sei; diese Uberzeugung griinde sich auf
die Gesamtheit der in einem bestimmten Kulturkreis tief verwurzelten, anerkannten Normen.
Fiir die Zwecke des EPU sei dies der europaische Kulturkreis, wie er in Gesellschaft und
Zivilisation seine Auspragung finde. Entsprechend seien Erfindungen, deren Verwertung
nicht in Einklang mit den allgemein anerkannten Verhaltensnormen dieses Kulturkreises
stehe, wegen VerstoBBes gegen die guten Sitten von der Patentierung auszuschlieBen.

Im Hinblick auf Art. 53 a) EPU muBte daher entschieden werden, ob die Verwertung eines
der beanspruchten Gegenstande die Umwelt voraussichtlich ernsthaft gefdhrden wiirde oder
einen MiBbrauch oder destruktiven Gebrauch pflanzenbiotechnologischer Verfahren
beinhaltete.

Die Kammer vertrat die Auffassung, daB ein Patent nur dann gemaB Art. 53 a) EPU mit der
Begriindung widerrufen werden kann, die Verwertung der Erfindung gefahrde ernsthaft die
Umwelt, wenn die Bedrohung der Umwelt zum Zeitpunkt der Widerrufsentscheidung des EPA
hinreichend substantiiert ist.

Im vorliegenden Fall befand die Kammer, die vom Beschwerdeflhrer (Einsprechenden)
vorgelegten Unterlagen lieferten zwar grundlegende Hinweise auf mégliche Gefahren einer
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Anwendung gentechnischer Verfahren auf Pflanzen, es ergebe sich aus ihnen aber nicht der
definitive SchluB, daB die Verwertung eines der beanspruchten Gegenstande die Umwelt
ernsthaft gefdhrden wiirde.

Die Kammer stellte ferner fest, daB keiner der Anspriiche einen Gegenstand enthalte, der mit
einem MiBbrauch oder destruktiven Gebrauch von Verfahren der Pflanzenbiotechnologie
verbunden sei; beansprucht wiirden namlich Tatigkeiten (Erzeugung von Pflanzen und
Samen, Schutz von Pflanzen vor Unkraut und Pilzbefall) und Erzeugnisse (Pflanzenzellen,
Pflanzen, Samen), die als solche im Lichte der im europaischen Kulturkreis allgemein
anerkannten Verhaltensnormen nicht als falsch angesehen werden kénnten. Die
Pflanzenbiotechnologie kénne per se nicht sittenwidriger sein als die herkdmmliche, auf
Selektion beruhende Ausleseziichtung.

Aus diesen Griinden gelangte die Kammer zu der Auffassung, daB Art. 53 a) EPU in diesem
besonderen Fall kein Patentierungshindernis darstelle.

3. Patentierbarkeit von Pflanzen und Pflanzensorten

Nach Art. 53 b) EPU wird ein Patent nicht erteilt, wenn der beanspruchte Gegenstand auf
Pflanzensorten gerichtet ist. Ist in einem Erzeugnisanspruch keine bestimmte Pflanzensorte
individuell angegeben, so ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht im Sinne
des Art. 53 b) EPU auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet. Somit kann ein Patent
zwar nicht flir eine einzelne Pflanzensorte, wohl aber dann erteilt werden, wenn
Pflanzensorten unter den Anspruch fallen kénnen. Individuell beanspruchte Pflanzensorten
sind, unabhangig davon, wie sie erzeugt wurden, nicht patentierbar (G 1/98 (ABI. 2000, 111).
In der neuen R. 23b (4) EPU wird der Begriff "Pflanzensorte" definiert als

"jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb eines einzigen botanischen Taxons der untersten

bekannten Rangstufe, die unabhangig davon, ob die Bedingungen fiir die Erteilung des

Sortenschutzes vollstandig erfillt sind,

a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer bestimmten Kombination von

Genotypen ergebende Auspragung der Merkmale definiert,

b) zumindest durch die Auspragung eines der erwahnten Merkmale von jeder anderen

pflanzlichen Gesamtheit unterschieden und

c) in Anbetracht ihrer Eignung, unveréndert vermehrt zu werden, als Einheit angesehen

werden kann."

Die GroBe Beschwerdekammer kam in der Entscheidung G 1/98 zu dem SchluB3, daB bei
zutreffender Auslegung von Art. 53 b) EPU transgene Pflanzen nicht vom Patentschutz
ausgeschlossen seien, wenn keine bestimmten Pflanzensorten angegeben sind, auch wenn
die Anspriiche u. a. Pflanzensorten umfassen. Die Kammer befand, daB Art. 53 b) EPU die
Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz bestimme. Der Umfang des Ausschlusses
von der Patentierung sei das Gegenstlick zur Verflgbarkeit von Sortenschutz. Da
Sortenschutzrechte nur fiir konkrete Pflanzensorten erteilt wiirden, aber nicht f(ir technische
Lehren, die in einer unbestimmten Vielzahl von Pflanzensorten verwirklicht werden kénnten,
komme ein AusschluB vom Patentschutz nach Art. 53 b) EPU nicht schon dann zum Tragen,
wenn eine oder mehrere Pflanzensorten unter die Anspriiche fielen oder fallen kénnten.
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Weiter stellte die Kammer fest, daB in Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung, wonach
sich der Schutz eines Verfahrenspatents auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse
erstreckt, auch wenn diese per se nicht patentierbar sind (s. 11.B.6.1 und 6.2), Art. 64 (2) EPU
bei der Prifung eines Anspruchs fiir ein Verfahren zur Zlichtung einer Pflanzensorte nicht
zu bericksichtigen ist.

SchlieBlich entschied die Kammer, daB das Patentierungsverbot des Art. 53 b) erster
Halbsatz EPU fir Pflanzensorten unabhangig davon gilt, auf welche Weise sie erzeugt
wurden. Daher sind Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der
rekombinanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom Patentschutz
ausgeschlossen. Begriindet wurde dies damit, daB der AusschluB in Art. 53 b) EPU dazu
geschaffen worden sei, Gegenstande von der Patentierbarkeit auszuschlieBen, fiir die
Sortenschutz erlangt werden kdénne. Es spiele fiir die Erfordernisse nach dem
UPOV-Ubereinkommen oder nach der Verordnung (iber den Sortenschutz keine Rolle, ob
eine Pflanzensorte durch herkémmliche Ziichtungsverfahren oder gentechnische Verfahren
gewonnen wurde. Dies bedeute, daB der Begriff "Pflanzensorte" unabhangig vom Ursprung
der Pflanzensorte zur Bestimmung der Grenze zwischen Patentschutz und Sortenschutz
dienen kdnne. Das Argument, die Verfasser des EPU hatten die Méglichkeit genetisch
veranderter Pflanzensorten nicht vorhergesehen und daher nicht die Absicht haben kénnen,
sie von der Patentierbarkeit auszuschlieBen, kdnne nicht akzeptiert werden. Die Anwendung
von Gesetzen sei nicht auf diejenigen Falle beschrankt, die dem Gesetzgeber bekannt sind.

Die friheren Entscheidungen zu diesem Punkt sind heute vor allem von historischem
Interesse:

In der Entscheidung T 49/83 (ABI. 1984, 112) wurde erstmals der Begriff "Pflanzensorten”
als Vielzahl von Pflanzen definiert, die in ihren Merkmalen weitgehend gleich sind und nach
jedem Vermehrungszyklus innerhalb bestimmter Toleranzgrenzen gleich bleiben. In der
Sache T 320/87 (ABI. 1990, 71) entschied die Kammer dann, daB Hybridsamen und
-pflanzen, bei denen eine gesamte Generationspopulation in einem Merkmal nicht bestandig
ist, nicht als Pflanzensorten im Sinne des Art. 53 b) EPU bezeichnet werden konnten.

In T 356/93 (ABI. 1995, 545) stellte die Kammer fest, daB Pflanzenzellen als solche, die sich
dank der modernen Technik fast wie Bakterien und Hefen kultivieren lieBen, nicht unter der
Definition einer Pflanze oder Pflanzensorte subsumiert werden konnten. Dies wurde durch
die Stellungnahme G 1/98 bestatigt, wonach Pflanzenzellen wie Mikroorganismen zu
behandeln sind.

Hingegen ist die Feststellung der Kammer in T 356/93, daB3 ein Erzeugnisanspruch, dessen
Gegenstand "Pflanzensorten" umfaBt, nach Art. 53 b) erster Halbsatz EPU nicht patentierbar
sei, durch G 1/98 Uberholt.

4. Patentierbarkeit von Tieren und Tierarten

In der Entscheidung T 19/90 (ABI. 1990, 476) bestatigte die Kammer den allgemeinen

Grundsatz, daB die Ausnahme von der Patentierbarkeit nach Art. 53 b) EPU fiir bestimmte
Gruppen von Tieren, jedoch nicht fir Tiere an sich gilt.

41



Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Bei der Auslegung des Begriffs "Tierarten" betonte die Beschwerdekammer in dieser
Entscheidung, daB die Bestimmungen des Art. 53 b) EPU eng ausgelegt werden miissen.
Unter Verweis darauf, daB fiir Tiere - anders als fiir Pflanzensorten - keine anderen
gewerblichen Schutzrechte zur Verfligung stehen, entschied die Kammer, daB das
Patentierungsverbot gemaB Art. 53 b) EPU zwar fiir bestimmte Gruppen von Tieren, jedoch
nicht fir Tiere an sich gilt. Die Kammer sah daher in dieser Bestimmung kein

Patentierungshindernis fiir einen Gegenstand, der nicht unter die Begriffe "Tierarten", "animal
varieties" oder "races animales” fallt.

In derselben Entscheidung stellte die Kammer fest, daB in Art. 53 b) EPU der allgemeine
Grundsatz der Patentierbarkeit nach Art. 52 (1) EPU fiir Erfindungen wiederhergestellt wird,
die mikrobiologische Verfahren und deren Erzeugnisse einschlieBen. Das
Patentierungsverbot des Art. 53 b) EPU erster Halbsatz erstreckt sich nicht auf die
Erzeugnisse eines mikrobiologischen Verfahrens, die nach Art. 53 b) EPU zweiter Halbsatz
patentiert werden dirfen. Demnach kénnen fir Tiere, die durch ein mikrobiologisches
Verfahren erzeugt werden, Patente erteilt werden, wenn dieser Begriff auch nicht definiert
wurde.

5. Im wesentlichen biologische Verfahren

Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren sind nicht patentierbar, wenn es sich um
im wesentlichen biologische Verfahren handelt. Wenn sie keine im wesentlichen biologischen
Verfahren sind, sind sie hingegen patentierbar.

In der Entscheidung T 320/87 (ABI. 1990, 71) wurde festgestellt, daB die Frage, ob ein
(nichtmikrobiologisches) Verfahren als "im wesentlichen biologisch" im Sinne des Art. 53 b)
EPU anzusehen ist, ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Beriicksichtigung des
Gesamtanteils der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis
beurteilt werden misse. Die Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung sei dabei allein noch
kein hinreichendes Kriterium dafiir, daB das Verfahren kein "im wesentlichen biologisches"
sei. Menschliches Zutun kénne unter Umstanden lediglich bedeuten, daB das Verfahren kein
"rein biologisches" sei, und kénne sich in einem unwesentlichen Beitrag erschépfen. Auch
gehe es nicht nur um die Frage, ob diese Mitwirkung quantitativer oder qualitativer Art sei.

In diesem besonderen Fall wurde entschieden, daB der AusschluB von der Patentierbarkeit
nicht auf die beanspruchten Verfahren zur Erzeugung von Hybridpflanzen zutraf, weil sie eine
wesentliche Anderung der bekannten klassischen biologischen Zuchtverfahren mit sich
brachten und der mit dem Erzeugnis verbundene hohe Wirkungsgrad und der hohe Ertrag
einen bedeutenden technologischen Charakter aufwiesen.

In T 19/90 bestatigte die Kammer, daB die beanspruchten Verfahren zur Erzeugung
transgener nichtmenschlicher Sauger durch den chromosomalen Einbau einer aktivierten
Onkogen-Sequenz in das Genom eines nichtmenschlichen Saugers keine "im wesentlichen
biologischen Verfahren" im Sinne des Art. 53 b) EPU waren. Der Erzeugnisanspruch fiir
genetisch manipulierte Tiere umfaBte Nachkommen, die selbst nicht direkt genetisch
manipuliert wurden, sondern das Ergebnis des im wesentlichen biologischen Verfahrens der
geschlechtlichen Fortpflanzung waren. Die Kammer vertrat die Auffassung, daB es sich um
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einen Erzeugnisanspruch handle, bei dem das Erzeugnis durch sein Herstellungsverfahren
definiert werde, und daB ein Product-by-process-Anspruch unabhéngig von dem Verfahren,
auf das er sich beziehe, ein Erzeugnisanspruch bleibe.

In T 356/93 (ABI. 1995, 545) ging es um ein Verfahren zur Erzeugung von Pflanzen, das die
Transformation von Pflanzenzellen oder -gewebe mit rekombinanter DNA sowie
anschlieBend die Regeneration und die Vervielfaltigung der Pflanzen oder Samen umfafte.
Im AnschluB an die Entscheidung T 320/87 entschied die Kammer, daB das Verfahren als
Ganzes kein "im wesentlichen biologisches" Verfahren im Sinne des Art. 53 b) EPU war, weil
der Schritt der Transformation unabhangig davon, inwieweit sein Erfolg dem Zufall unterliegt,
ein wesentlicher technischer Verfahrensschritt war, der entscheidenden EinfluB auf das
gewiinschte Endergebnis hatte und nicht ohne menschliches Zutun durchgefliihrt werden
konnte.

Seit dem ErlaB dieser Entscheidungen ist die Ausfiihrungsordnung geandert worden. In der
neuen R. 23b (5) EPU wird nun klargestellt, daB ein Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen
oder Tieren im wesentlichen biologisch ist, wenn es vollstandig auf nattirlichen Phdnomenen
wie Kreuzung oder Selektion beruht.

6. Mikrobiologische Verfahren und daraus entstehende Produkte

In T 356/93 (ABI. 1995, 545) verwies die Kammer auf die Entscheidung T 19/90 (ABI. 1990,
476), wonach Tierarten patentiert werden dirfen, wenn sie das Erzeugnis eines
mikrobiologischen Verfahrens im Sinne des Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPU sind, und kam
zu dem SchluB, daB dieses Prinzip entsprechend auch fiir Pflanzensorten gilt. Nach der
Definition der Kammer bezeichnet der Begriff "Mikroorganismus" nicht nur Bakterien und
Hefen, sondern auch Pilze, Algen, Protozoen sowie menschliche, tierische und pflanzliche
Zellen, also alle fir das bloBe Auge nicht sichtbaren, im allgemeinen einzelligen Organismen,
die im Labor vermehrt und manipuliert werden kénnen; diesen sind auch Plasmide und Viren
zuzurechnen.

Demzufolge bezeichnet der Begriff "mikrobiologisch" nach Auslegung der Kammer
technische Tatigkeiten unter unmittelbarem Einsatz von Mikroorganismen. Dazu gehéren
nicht nur traditionelle Fermentations- und Biotransformationsverfahren, sondern auch die
Manipulation von Mikroorganismen durch gentechnische oder Fusionsverfahren, die
Herstellung oder Veranderung von Erzeugnissen in rekombinanten Systemen usw., also kurz
gesagt alle Tatigkeiten, bei denen biochemische und mikrobiologische Verfahren
einschlieBlich gentechnischer und verfahrenschemischer Methoden gesamtheitlich
eingesetzt werden, um die Fahigkeiten von Mikroben und kultivierten Zellen zu nutzen.

Somit definierte die Kammer den Begriff "mikrobiologische Verfahren" nach Art. 53 b) EPU
als Verfahren, in denen Mikroorganismen zur Herstellung oder Veranderung von
Erzeugnissen verwendet oder flir bestimmte Anwendungszwecke neue Mikroorganismen
entwickelt werden. Als "mit Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse" gelten demnach
durch Mikroorganismen hergestellte oder veradnderte Erzeugnisse sowie neue
Mikroorganismen als solche.
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In der Entscheidung G 1/98 (ABI. 2000, 111) bestatigte die Kammer zwar die oben erwéhnte
Definition von Mikroorganismen, flihrte aber weiter aus, daB gentechnische Verfahren und
mikrobiologische Verfahren nicht identisch seien. In Art. 53 b) EPU werde der Begriff
"mikrobiologische Verfahren" als Synonym flr Verfahren gebraucht, bei denen
Mikroorganismen verwendet werden. Mikroorganismen seien etwas anderes als die Teile von
Lebewesen, mit denen bei der genetischen Veranderung von Pflanzen gearbeitet wird.
Genetisch veranderte Pflanzen als Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren im Sinne des
Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPU zu behandeln, wiirde dem Zweck des Ausschlusses von
Pflanzensorten in Art. 53 b) EPU zuwiderlaufen, namlich Gegenstande von der
Patentierbarkeit auszuschlieBen, fiir die Sortenschutz erlangt werden kann. Somit spiele es,
so die Kammer, fiir die Erfordernisse nach dem UPOV-Ubereinkommen oder nach der
Verordnung Uber den Sortenschutz keine Rolle, wie eine Pflanzensorte gewonnen wurde.
Es sei nicht maBgeblich, ob eine Pflanzensorte das Ergebnis herkdmmlicher
Zichtungsverfahren ist oder ob eine unterscheidbare pflanzliche Gesamtheit unter
Verwendung gentechnischer Verfahren erzeugt wurde. Dies bedeute, daB der Begriff
"Pflanzensorte" unabhangig vom Ursprung der Pflanzensorte zur Bestimmung der Grenze
zwischen Patentschutz und Sortenschutz dienen kénne.

Bei der Priifung der Patentierbarkeit der beanspruchten pflanzlichen Gesamtheit behandelte
die Kammer in T 356/93 auch die Frage, ob mehrstufige Verfahren zur Erzeugung von
Pflanzen, die mindestens einen mikrobiologischen Verfahrensschritt umfassen (z. B. die
Transformation von Zellen mit rekombinanter DNA), als Ganzes als "mikrobiologische
Verfahren" im Sinne des Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPU angesehen und demzufolge die
Erzeugnisse solcher Verfahren (z. B. Pflanzen) fir die Zwecke dieser Bestimmung als "mit
Hilfe dieser Verfahren gewonnene Erzeugnisse" gewertet werden kénnen.

Sie entschied, daB "technische Verfahren mit einem mikrobiologischen Verfahrensschritt"
nicht einfach mit "mikrobiologischen Verfahren" gleichgesetzt werden kénnen. Ebensowenig
kénnen die aus solchen Verfahren hervorgehenden Endprodukte (z. B. Pflanzensorten) als
"Erzeugnisse mikrobiologischer Verfahren" im Sinne dieser Bestimmung angesehen werden.

Die spezielle beanspruchte Pflanze wurde durch ein mehrstufiges Verfahren erzeugt, das
neben dem ersten, mikrobiologischen Verfahrensschritt, der Transformation von
Pflanzenzellen oder -gewebe mit rekombinanter DNA, als weitere Verfahrensschritte die
Regeneration von Pflanzen aus den transformierten Pflanzenzellen oder dem transformierten
Gewebe und die Vermehrung des Pflanzenmaterials umfaBte. Die Kammer vertrat die
Auffassung, daB die Pflanze nicht das Produkt eines mikrobiologischen Verfahrens war.
Obwohl der einleitende mikrobiologische Verfahrensschritt zweifelsohne entscheidenden
EinfluB auf das Endergebnis hatte, da die Pflanze in ebendiesem Verfahrensschritt ihr
kennzeichnendes, von Generation zu Generation weitergegebenes Merkmal erhielt, war die
beanspruchte Pflanze nicht nur das Ergebnis dieses ersten (mikrobiologischen)
Verfahrensschritts. Die Folgeschritte der Regeneration und Vermehrung der Pflanzen waren
weitere wichtige Elemente und trugen ebenfalls, wenngleich auf andere Weise, zum
Endergebnis bei.

Die Kammer gelangte daher zu dem SchluB3, daB das mehrstufige Verfahren, durch das die
beanspruchte Pflanze erzeugt wurde, ungeachtet des entscheidenden Einflusses des
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mikrobiologischen Verfahrensschritts auf das Endergebnis kein mikrobiologisches Verfahren
im Sinne des Art. 53 b) zweiter Halbsatz EPU war und die betreffende Pflanze mithin nicht
als "Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens" angesehen werden konnte.

Die neue R. 23b (6) EPU definiert ein "mikrobiologisches Verfahren" als jedes Verfahren, bei
dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material
durchgeflhrt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Eine Interpretation dieser
Definition im Rahmen einer Kammerentscheidung gibt es bislang noch nicht.

C. Neuheit

Eine Erfindung kann nur dann patentiert werden, wenn sie neu ist. Eine Erfindung gilt als neu,
wenn sie nicht zum Stand der Technik gehért. Art. 54 (1) EPU verfolgt den Zweck, den Stand
der Technik von der erneuten Patentierung auszuschlieBen (T 12/81, ABI. 1982, 296; T
198/84, ABI. 1985, 209).

Zur Prufung der Frage, ob eine Erfindung neu ist, ist zunachst zu definieren, was zum Stand
der Technik gehért, welcher Stand der Technik relevant ist und welchen Gehalt der relevante
Stand der Technik besitzt. Danach ist ein Vergleich der Erfindung mit dem so definierten
Stand der Technik vorzunehmen, und schlieBlich ist festzustellen, ob sich die Erfindung von
diesem Stand der Technik unterscheidet. Falls ein Unterschied besteht, ist Neuheit gegeben.

1. Zurechnung zum Stand der Technik

Zum Stand der Technik gehért nach Art. 54 (2) EPU alles, was vor dem Anmelde- bzw.
Prioritatstag der europdischen Patentanmeldung der Offentlichkeit durch schriftliche oder
mindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zuganglich gemacht
worden ist.

1.1 MaBgebender Zeitpunkt

Eine Anmeldung mit gleichem Anmelde- bzw. Prioritatstag wie die zu prifende Anmeldung
scheidet als Stand der Technik aus (vgl. T 123/82).

Der Inhalt des Stands der Technik muB nach standiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammer so ausgelegt werden, wie ihn der Fachmann zum Zeitpunkt der
Zugéanglichmachung verstehen konnte. Insbesondere ist fir die Ermittlung des
Offenbarungsgehalts einer im Sinne von Art. 54 (2) EPU zum Stand der Technik gehérenden
Druckschrift ihr Veréffentlichungsdatum maBgebend. Eine Auslegung einer Druckschrift unter
Verwendung von Wissen, das der Fachwelt erst zwischen dem Verdffentlichungsdatum des
entgegengehaltenen Standes der Technik und dem Anmeldetag oder ggf. dem Prioritatstag
der zu prifenden Anmeldung oder des streitigen Patents zuganglich geworden ist, gehort
nicht mehr zur Ermittlung der Offenbarung dieser Druckschrift im Rahmen einer
Neuheitspriifung, sondern in den Bereich der Priifung im Hinblick auf das Vorliegen einer
erfinderischen Tatigkeit (vgl. T 205/91, T 965/92, T 590/94). In T 74/90 prifte die Kammer
jedoch, wie der Fachmann eine Entgegenhaltung am Anmeldetag des angefochtenen
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Patents verstanden hat. Sie war der Auffassung, deren Offenbarungsgehalt umfasse eine
Auslegungsmadglichkeit nicht, die der Fachmann am Anmeldetag des Streitpatents infolge
eines technischen Vorurteils fiir undurchfiihrbar gehalten habe.

1.2 Altere europiische Rechte

Nach Art. 54 (3) und (4) EPU umfaBt der Stand der Technik auch den Inhalt europaischer
Patentanmeldungen, die vor dem Anmeldetag der zu prifenden Anmeldung eingereicht und
erst an oder nach diesem Tag nach Art. 93 EPU verdffentlicht worden sind, und zwar
insoweit, als fur die friihere und die spatere Anmeldung dieselben Vertragsstaaten
rechtswirksam (R. 23a EPU) benannt sind.

In J 5/81 (ABI. 1982, 155) vertrat die Kammer die Auffassung, dafB3 eine veréffentlichte
europaische Patentanmeldung gegeniiber Anmeldungen, die nach dem Anmelde- oder
Prioritatstag, aber vor der Verdffentlichung der Anmeldung eingereicht worden sind, Stand
der Technik nach Art. 54 (3) EPU wird, und zwar riickwirkend mit dem Anmelde- oder
Prioritatszeitpunkt; dies diirfte aber nur fiir den Fall gelten, daB diese "altere Anmeldung" zum
Zeitpunkt der Veréffentlichung noch existent war.

In T 447/92 war der gesamte Inhalt eines friheren Dokuments im Sinne des Art. 54 (3) und
(4) EPU fir die Neuheitsfrage als Stand der Technik zu betrachten. Die Kammer wies darauf
hin, daB die Beschwerdekammern den Offenbarungsgehalt in einem solchen Fall stets sehr
restriktiv auslegten, um die Gefahr einer Selbstkollision zu verringern. Sonst wiirde nach
Meinung der Kammer ungewollt das Prinzip unterlaufen, da8 Dokumente im Sinne des Art.
54 (3) EPU bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nach Art. 56 EPU, Satz 2, nicht
in Betracht gezogen werden.

1.3 PCT-Anmeldungen als Stand der Technik

Eine noch nicht veréffentlichte internationale Anmeldung, fiir die das EPA Bestimmungsamt
ist, gilt als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (3) EPU, d. h. mit Wirkung ab ihrem
Anmelde- bzw. Prioritatsdatum, sobald sie dort in einer Amtssprache eingereicht und die
nationale Gebiihr entrichtet worden ist (Art. 158 (2) und (3) EPU).

In T 404/93 war die europaische Patentanmeldung mit Ricksicht auf eine Aaltere
internationale Anmeldung, die erst nach dem Anmeldetag der europaischen Anmeldung
verdffentlicht worden war, auf die Vertragsstaaten IT, NL und SE beschrankt worden. Die
Kammer stellte fest, daB in der alteren PCT-Anmeldung mehrere EPU-Vertragsstaaten,
darunter auch IT, NL und SE, fiir ein europaisches Patent benannt waren. Da jedoch bei
Eintritt der &lteren Anmeldung in die européaische Phase keine Benennungsgebihren fiir IT,
NL und SE entrichtet worden waren, entschied die Kammer, daB3 diese Anmeldung far IT, NL
und SE nicht als Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (3) EPU gilt (s. auch T 623/93).

In T 622/91 beantragte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents flr alle benannten
Vertragsstaaten. Der Vertragsstaat FR war sowohl in zwei Aalteren internationalen
Anmeldungen als auch im européischen Patent benannt. Die Kammer stellte fest, daB die
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Erfordernisse des Art. 158 (2) EPU erfiillt seien, und vertrat die Auffassung, daB die
internationalen Anmeldungen gemasB den Art. 54 (3) EPU und den Art. 158 (1) EPU als fiir
das streitige Patent maBgeblicher Stand der Technik galten. Die Kammer wandte sich dann
der Prifung des Anspruchs 1 des Hauptantrags zu und stellte fest, daB die friheren
Anmeldungen insoweit neuheitsschadlich seien, als FR benannt sei.

1.4 AusschluB ilterer nationaler Rechte

In der Entscheidung T 550/88 (ABI. 1992, 117, s. S. 533) stellte die Kammer klar, daB bei
richtiger Auslegung des Art. 54 (3) EPU altere nationale Rechte nicht zum Stand der Technik
gehéren. Was die Bezugnahmen auf Teil VIl des EPU betrifft, so halfen diese dem
Beschwerdeflihrer nach Ansicht der Kammer nicht, sondern bestatigten vielmehr, daB die
Wirkung eines A&lteren nationalen Rechts gegenlber einem europaischen Patent
ausschlieBlich Sache des nationalen Rechts ist, wahrend die Wirkung einer friheren
europdischen Patentanmeldung gegeniiber einem europaischen Patent in Art. 54 (3) EPU
(der gemaB Art. 138 (1) a) EPU auch nach nationalem Recht als Nichtigkeitsgrund geltend
gemacht werden kann) genau geregelt ist. Mit anderen Worten sollen die Art. 138 (1) EPU
und 139 EPU in Verbindung miteinander dem nationalen Recht das Bestehen eines alteren
nationalen Rechts als weiteren mdglichen Nichtigkeitsgrund an die Hand geben, der ihm
nach Art. 54 EPU nicht zur Verfiigung steht.

Nach Auffassung der Kammer liegt es auf der Hand, daB Art. 54 (3) EPU bewuBt so
formuliert wurde, daB nationale Anmeldungen gegeniliber europaischen Patenten keine
Wirkung als &lteres Recht entfalten sollten. Als das EPU in Kraft trat, stand noch nicht fest,
ob das nationale Recht der Vertragsstaaten dieselbe Bestimmung beziiglich der Wirkung des
alteren Rechts vorsehen wiirde, wie sie Art. 54 (3) EPU beinhaltet. Das nationale Recht der
Schweiz sieht auch heute noch eine andere Regelung des alteren Rechts vor ("prior claim"
(Alterer Patentanspruch)) als Art. 54 (3) EPU ("whole contents" (Gesamtinhalt)). DaB altere
nationale Rechte aus Art. 54 (3) EPU ausgespart blieben, steht in Zusammenhang mit dieser
internationalen UngewiBheit. Wenn Art. 54 (3) EPU &ltere nationale Rechte einschlieBen
wirde, so die Kammer weiter, hatte dies auBerdem - insbesondere im Fall der Schweiz - im
Hinblick auf Art. 139 (2) EPU eine rechtliche Unvereinbarkeit zur Folge: Wiirde namlich beim
EPA ein Einspruch gegen ein europdisches Patent eingelegt, der mit einem &lteren
nationalen Recht nach Art. 54 (3) EPU begriindet wiirde, so wiirde der Streit entsprechend
dem "Whole-contents"-System nach Art. 54 (3) EPU geldst, wahrend er in der Schweiz in
einem nationalen Nichtigkeitsverfahren zum europaischen Patent (CH) nach Art. 139 (2) EPU
entsprechend dem "Prior-claim"-System gel&st wirde (Art. 7a, Bundesgesetz betreffend die
Erfindungspatente).

1.5 Artikel 55 EPU

In Art. 55 EPU sind zwei Falle genannt, in denen eine friihere Offenbarung der Erfindung als
Stand der Technik im Sinne des Art. 54 EPU auBer Betracht bleibt: wenn sie unmittelbar oder
mittelbar zurlickgeht a) auf einen offensichtlichen MiBbrauch zum Nachteil des Anmelders
oder seines Rechtsvorgangers oder b) auf die Tatsache, daB der Anmelder oder sein
Rechtsvorgénger die Erfindung auf einer amtlichen internationalen Ausstellung zur Schau
gestellt hat.
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In den verbundenen Verfahren G 3/98 (ABI. 2001, 62) und G 2/99 (ABI. 2001, 83) hat die
GroBe Beschwerdekammer entschieden, daB fiir die Berechnung der Frist von sechs
Monaten nach Art. 55 (1) EPU der Tag der tatsachlichen Einreichung der europaischen
Patentanmeldung maBgebend ist; der Prioritétstag ist fiir die Berechnung dieser Frist nicht
heranzuziehen.

In der Entscheidung T 173/83 (ABl. 1987, 465) beschloB die Kammer, daB ein
offensichtlicher MiBbrauch im Sinne von Art. 55 (1) a) EPU vorliegt, wenn klar und
unzweifelhaft feststeht, daB der Dritte ohne Genehmigung in Schadigungsabsicht oder in
Kenntnis seiner Nichtberechtigung unter Inkaufnahme eines Nachteils fiir den Erfinder oder
unter Verletzung eines Vertrauensverhaltnisses anderen Personen die erhaltene Information
mitgeteilt hat.

In T 585/92 (ABI. 1996, 129) ging es um eine am 14.7.1976 in Brasilien eingereichte
Anmeldung, in der urspringlich die Prioritait mehrerer GB-Anmeldungen in Anspruch
genommen worden war; die alteste dieser Anmeldungen war am 15.7.1975 eingereicht
worden. Nach brasilianischem Patentrecht hatte das Dokument am 16.8.1977 verdéffentlicht
werden mussen. Der Anmelder verzichtete jedoch auf alle beanspruchten Prioritaten, was
zu einem Aufschub der Veréffentlichung um 12 Monate hétte filhren missen. Trotz dieses
Prioritatsverzichts wurde die Anmeldung versehentlich vor dem Prioritatstag des Streitpatents
veroffentlicht. Die Kammer vertrat die Auffassung, daB die vorzeitige Veroffentlichung einer
Patentanmeldung durch eine Regierungsbehdrde infolge eines Versehens nicht zwangslaufig
einen MiBbrauch zum Nachteil des Anmelders im Sinne des Art. 55 (1) a) EPU darstellt, so
verhangnisvoll und nachteilig deren Folgen auch sein mégen. Wenn festgestellt werden soll,
ob ein MiBbrauch im Sinne des Art. 55 (1) a) EPU vorliegt, spielt es eine Rolle, welche
Absichten derjenige verfolgt, der "miBbréuchlich" handelt. Es wurde davon ausgegangen,
daB die veréffentlichte brasilianische Anmeldung zum Stand der Technik gehort.

In der Entscheidung T 436/92 vertrat die Kammer die Auffassung, daB der Vorsatz, dem
anderen Beteiligten zu schaden, vermutlich ebenso wie das Wissen um den mdglichen
Schaden durch eine beabsichtigte Verletzung der Geheimhaltungsvereinbarung einen
offensichtlichen MiBbrauch darstellen. Die Absichten, die derjenige verfolge, der
"miBbrauchlich" handle, spielten eine entscheidende Rolle (s. auch T 585/92). Die Kammer
vertrat die Auffassung, daB der Beschwerdeflhrer nach Abwagung der Wahrscheinlichkeit
nicht nachgewiesen habe, daB3 die Veréffentlichung unter Verletzung der stillschweigend
vereinbarten Geheimhaltung erfolgt sei. Mit anderen Worten, die Verdffentlichung stellte
keinen offensichtlichen MiBbrauch im Sinne des Art. 55 (1) EPU dar.

1.6 Zugénglichmachung

Zum Stand der Technik gehért das, was der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist.
Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern gentigt es fir das Zuganglichmachen,
dafB die theoretische Mdglichkeit besteht, von einer Information Kenntnis zu nehmen (T
444/88), unabhangig davon, auf welche Weise die Erfindung zugénglich gemacht worden ist

und ob es im Falle einer Vorbenutzung gute Griinde gibt, die Zusammensetzung des
Erzeugnisses zu analysieren (G 1/92, ABI. 1993, 27). Durch die Entscheidung G 1/92 werden
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die Entscheidungen T 93/89 (ABI. 1992, 718), T 114/90 und T 62/87 insoweit hinfallig. Es ist
rechtlich unerheblich, ob ein Mitglied der Offentlichkeit tatséchlich davon wuBte, daB das
Dokument an diesem Tag zugénglich war, oder ob ein Mitglied der Offentlichkeit an diesem
Tag tatsachlich davon Kenntnis genommen hat (T 381/87, ABI. 1990, 213).

Je nach Art der Zuganglichmachung kénnen spezielle Probleme auftreten.
1.6.1 Verdffentlichung

In der Sache T 611/95 verfligte ein in der Fachwelt bekanntes Forschungsinstitut Gber einen
die Erfindung vorwegnehmenden Bericht, der von jedermann auf Anfrage dort eingesehen
oder bestellt werden konnte. In zwei vor dem Prioritatsdatum veréffentlichten Fachaufsatzen
wurde auf diesen Bericht hingewiesen und angegeben, wo er erhaltlich sei.

Die Kammer war der Auffassung, daB der Bericht somit 6ffentlich zuganglich war. Das Institut
sei zwar, was die Zuganglichkeit fiir die Offentlichkeit betreffe, nicht einer dffentlichen
Bibliothek gleichzustellen, jedoch héatten die Angaben in den Druckschriften die Fachwelt
darauf hingewiesen, dafB3 der Bericht dort von jedermann eingesehen bzw. bestellt werden
kénne. Damit sei fiir seine 6ffentliche Zuganglichkeit gesorgt.

In T 842/91 war der Gegenstand der beanspruchten Erfindung in einem zur Veréffentlichung
bestimmten Buch enthalten. Kurz vor dem Prioritétstag hatte der Patentinhaber dem Verleger
die Erlaubnis zur Veréffentlichung des Buchs erteilt: "... erlaube ich dem Herausgeber des
Buches die uneingeschrankte Verdffentlichung, ohne daB ich hieraus irgendwelche
Anspriiche geltend machen kann". Der Einsprechende brachte auBerdem vor, daB der
betreffende Artikel méglicherweise vor dem Prioritétstag verteilt worden sei, da kurz nach
dem Prioritatstag ein Seminar stattgefunden habe, in dem auch der Gegenstand der
Anmeldung behandelt worden sei. Die Kammer gelangte zu dem SchluB, daB der
Patentinhaber dem Herausgeber zwar eindeutig die Erlaubnis erteilt habe, den
beanspruchten Gegenstand der Offentlichkeit zuganglich zu machen, diese Erlaubnis aber
nicht mit dem tatsachlichen Zuganglichmachen selbst gleichzusetzen sei. Ebensowenig
kénne allein aus der erteilten Erlaubnis oder dem Termin des Seminars darauf geschlossen
werden, dafB tatsachlich bereits vor dem Prioritatstag Kopien des Vortrags zuganglich
gemacht worden seien.

In der Sache T 37/96 hatte die Kammer dariiber zu entscheiden, ob Entgegenhaltungen
offentlich zuganglich waren. Bei zwei dieser Entgegenhaltungen handelte es sich um
typische, von einer Firma herausgegebene Dokumentation.

Anders als bei wissenschaftlichen Zeitschriften oder Fachzeitschriften kénne bei solchen
Firmenunterlagen nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, daB sie an die
Offentlichkeit gelangt seien, so die Kammer. Es hange vielmehr von den besonderen
Umstanden und den vorgelegten Beweismitteln ab, ob die Annahme, daB derartige
Firmenunterlagen der Offentlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsachlich zugénglich
waren, gerechtfertigt sei.

In der Sache T 877/98 stellte sich die Frage, ob ein deutsches Patent mit der Zustellung des
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Erteilungsbeschlusses &ffentlich zuganglich gemacht worden ist, wenn eine Offenlegung der
Anmeldung vorher nicht stattgefunden hatte.

Die Kammer war der Auffassung, daB das Patent erst mit der Veroffentlichung der
Patenterteilung im Patentblatt der Offentlichkeit zug&nglich ist, da erst ab diesem Zeitpunkt
die Akteneinsicht frei ist. Die Kammer schloB sich dabei der Auffassung des Deutschen
Bundespatentgerichts - BeschluB3 vom 23.12.1994 4W(pat)41/94, BIfPMZ 1995, 324 - an.

In der Sache T 165/96 war eine technische Information Uber eines der Merkmale der
Erfindung vor dem Anmeldetag der betreffenden européischen Patentanmeldung in der
Beilage eines Anzeigenblattes, das in kleiner Auflage (24.000 Stiick) in einem
Kopenhagener Vorort vertrieben wurde, offenbart worden.

Der Patentinhaber war der Ansicht, daB das betreffende Dokument im Beschwerdeverfahren
auBer Betracht bleiben miisse. Angesichts der Verfligbarkeit des Anzeigenblattes mit seiner
beschrankten Auflage und der betreffenden Offentlichkeit - des Durchschnittsbewohners der
Kopenhagener Vororte - kénne dieses Dokument nicht als zum Stand der Technik im Sinne
von Art. 54 (2) EPU gehdrend angesehen werden; die Information sei aufgrund der Art ihrer
Offenbarung de facto vertraulich geblieben. Dartiber hinaus kénne eine wissenschaftliche
oder technische Information, die vor dem Anmeldetag einer européischen Patentanmeldung
in einem Kontext veréffentlicht worden sei, der weder dem betreffenden Fachgebiet
zuzurechnen noch ganz allgemein technischer oder wissenschaftlicher Art sei, und die mit
keinerlei Referenzangabe oder Unterscheidungsmerkmal versehen gewesen sei, mit denen
sich die betreffende Information nachtraglich wiederfinden lasse, nicht als eine der
Offentlichkeit unmittelbar und ohne unzumutbare Schwierigkeiten zugangliche Information
im Sinne der Entscheidung G 1/92 angesehen werden.

Nach Auffassung der Kammer genlgte diese Darstellungsform der technischen Information
den Anforderungen, die notwendig und ausreichend sind, damit eine Offenbarung dem
Patent entgegenhalten werden kann, selbst wenn die Veréffentlichung des technischen
Artikels in einem Anzeigenblatt der Patentinhaberin ungewdéhnlich erschien. Die Kammer
bestatigte, daB Zuganglichkeit zu bejahen ist, sobald es theoretisch méglich ist, von einer
Information Kenntnis zu erlangen. Es ist nicht erforderlich, daB bestimmte Kriterien bezlglich
der Form der Veroffentlichung oder des Layouts erflillt sind, damit eine Publikation einem
Patent wirksam entgegengehalten werden kann.

Zum Argument der "unzumutbar schwierigen" Recherche flihrte die Kammer aus, mit ihrer
Auslegung dieses Begriffs bringe die Patentinhaberin ein subjektives Element in die
Neuheitspriifung ein; gerade das wollte die GroBe Beschwerdekammer aber in der
Entscheidung G 1/92 vermeiden. Dieses Argument sei daher zurlickzuweisen.

1.6.2 Zusammenfassungen von Dokumenten
In T 160/92 (ABI. 1995, 35) wandte sich der Anmelder dagegen, daB sich die
Priifungsabteilung bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des beanspruchten

Gegenstands u. a. auf eine Zusammenfassung eines japanischen Patentdokuments
gestltzt hatte, ohne das Originaldokument anzuziehen und konkrete Passagen daraus zu
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zitieren. In der Frage, ob eine Zusammenfassung entgegengehalten werden dirfe, vertrat
die Kammer die Auffassung, daB die Lehre einer vorveréffentlichten Zusammenfassung
eines japanischen Dokuments flir sich genommen auch ohne das entsprechende Original-
dokument prima facie zum Stand der Technik gehére und als solcher der Anmeldung zu
Recht entgegengehalten werden kénne, wenn nach Aktenlage nichts ihre Gltigkeit als Stand
der Technik in Frage stelle. Wenn ein Verfahrensbeteiligter die Giltigkeit dieser Lehre unter
Berufung auf die Lehre des Originaldokuments bestreiten wolle, trage er die Beweislast. Zu
der Frage, ob diese Zusammenfassung - ohne das Originaldokument, dem sie entnommen
sei - angezogen werden dlrfe oder ob dies einen Verfahrensmangel darstelle, stellte die
Kammer fest, daB geprift werden miisse, ob ein Urteil, das sich allein auf eine solche
Zusammenfassung stiitze, als begriindet im Sinne der R. 51 (3) EPU und R. 68 (2) EPU
angesehen werden kénne. Im vorliegenden Fall habe die Zusammenfassung einen gewissen
technischen Informationsgehalt, und es deute fiir den fachkundigen Leser nichts darauf hin,
daB diese Informationen ungliltig seien. Die Argumentation der Prifungsabteilung hielt die
Kammer fUr in sich geschlossen und nachvollziehbar.

In der Sache T 243/96 wurde festgestellt, daB die Zusammenfassung eines Dokuments,
dessentwegen die strittige Patentanmeldung zurlickgewiesen wurde, fir sich genommen
einen vollwertigen Stand der Technik bilde. Da die Offenbarung jedoch unzureichend und die
Auslegung der Zusammenfassung umstritten war, beschloB die Kammer, im
Beschwerdeverfahren das gesamte Dokument in englischer Ubersetzung heranzuziehen,
und berief sich darauf, daB das Dokument in seiner Gesamtheit Vorrang vor dem Inhalt der
Zusammenfassung habe.

1.6.3 Widergabe von mindlichen Offenbarungen

Wird eine schriftliche Offenbarung verdffentlicht, die auf einer miindlichen Offenbarung
anlaBlich einer einige Jahre zuriickliegenden 6ffentlichen Konferenz basiert, kann man
erfahrungsgeman nicht ohne weiteres davon ausgehen, daB die schriftliche Offenbarung mit
der mindlichen genau Ubereinstimmt. Zusatzliche Umstande muissen behauptet und
bewiesen werden, die diesen SchluB rechtfertigen (T 153/88). Im Fall T 86/95 ging die
Kammer von einer Ubereinstimmung aus, da das fragliche Merkmal ein wesentliches
Merkmal war und es sehr unwahrscheinlich erschien, daB der Referent es auf der Konferenz
verschwiegen hatte.

Die Kammer bestatigte in T 348/94, daB eine schriftliche Verdffentlichung, die angeblich auf
einem Vortrag beruht, der auf einer éffentlichen Tagung gehalten wurde, die einige Zeit zuvor
(hier: 10 Monate) stattgefunden hatte, nicht unbedingt identisch sein muB mit dem miindlich
Vorgetragenen, sondern zusétzliche Informationen enthalten kann. Die Beweislast fir den
Umfang der miindlichen Offenbarung tragt der Einsprechende.

1.6.4 Offenkundige Vorbenutzung
Im Fall T 84/83 war ein neuartiger Winkelspiegel in einem Kraftfahrzeug zu
Vorfiihrzwecken mindestens sechs Monate lang eingebaut gewesen. Die Kammer sah darin

eine oOffentliche Vorbenutzung, da das Fahrzeug in einem solchen Zeitraum
erfahrungsgemaB auch auf o6ffentlichen Verkehrsflachen abgestellt wird und dort der
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Betrachtung durch Dritte zuganglich ist.

In T 245/88 waren mehrere Zerstauber auf einem umzaunten Werftgeldnde installiert. Das
Gelande war fiir das Publikum nicht frei zuganglich. Die Kammer ging davon aus, daB
dadurch die Zerstauber nicht 6ffentlich zuganglich geworden waren.

In T 327/92 beanspruchte der Patentinhaber einen expandierten Laminatfilm, der dadurch
gekennzeichnet war, daB er monoaxial gedehnt wurde. Das Verfahrenserzeugnis einer
Entgegenhaltung umfaBte ein Laminat, das zun&chst in einer Richtung gedehnt und dann
kurz danach rechtwinklig dazu nochmals gedehnt wurde. Bei diesem Verfahren entstand flr
mindestens 60 Sekunden ein monoaxial gedehntes Laminat. Die Kammer vertrat die
Auffassung, daB das Zwischenprodukt, das bis zu seiner Weiterverarbeitung nur etwa 60
Sekunden lang bestand, fir den Anspruch des Patentinhabers neuheitsschéadlich ist, weil es
alle anspruchsgemaBen technischen Merkmale aufweist. Sie lieB jedoch einen Anspruch zu,
der auf eine noch nicht offenbarte Verwendung des monoaxial gedehnten Laminats gerichtet
war.

Zu den Voraussetzungen, unter denen eine Vorbenutzung geltend gemacht werden kann,
siehe das Kapitel "Einspruchsverfahren”, S. 533 und "MaBstab bei der Beweiswirdigung",
S. 4083 ff.

1.6.5 Biologisches Material

Flr den mikrobiologischen Bereich raumte die Kammer im Verfahren T 576/91 ein, dafB3 unter
Wissenschaftlern méglicherweise ein ungeschriebenes Gesetz gelte, wonach biologisches
Material, das Gegenstand einer wissenschaftlichen Verdffentlichung sei, ungehindert
ausgetauscht werde. Dies stelle aber keine Verpflichtung dar, aufgrund deren jedes in einer
Veroffentlichung beschriebene biologische Material als 6ffentlich zugénglich gelten kdnne.
Die Kammer flihrte weiter aus, daB in Fallen, in denen der Zugang zu biologischem Material
aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zwischen den Parteien bewuBt auf eine durch einen
Forschungsauftrag oder eine Lizenz legitimierte Personengruppe beschrankt werde, nicht
davon ausgegangen werden kdnne, daB dieses Material im Sinne des Art. 54 (2) EPU "der
Offentlichkeit zuganglich” sei. In der Entscheidung T 128/92 befand die Kammer, daB ein
komplexer biochemischer Stoff nur dann als der Offentlichkeit zuganglich angesehen werden
kann, wenn zumindest seine genaue Beschaffenheit eindeutig feststeht und die Fachleute
auf diesem Gebiet davon unterrichtet worden sind, daB sie Proben des betreffenden Stoffs
anfordern kénnen.

1.6.6 Begriff der Offentlichkeit

Die Kammem haben im Laufe der Jahre den Begriff der Offentlichkeit fest umrissen. Danach
ist eine Information der Offentlichkeit zuganglich, wenn auch nur ein einziges Mitglied
derselben die Mdglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen und keine
Geheimhaltungspflicht bestand.

Diese Auffassung wurde in der Entscheidung T 482/89 (ABI. 1992, 646) vertreten, wonach

ein einziger Verkauf geniigt, um den verkauften Gegenstand im Sinne des Art. 54 (2) EPU
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der Offentlichkeit zugénglich zu machen, sofern der Kaufer nicht zur Geheimhaltung
verpflichtet wurde. Es braucht nicht nachgewiesen zu werden, daB andere tatsachlich
Kenntnis von diesem Gegenstand hatten.

Der Verkauf eines Apparats an einen einzelnen Kunden, der nicht zur Geheimhaltung
verpflichtet ist, macht die Erfindung 6ffentlich, auch wenn das Apparat zur Anwendung in
einem bis zur Serienherstellung geheimzuhaltenden Prototyp bestimmt ist (T 1022/99).

Die Parteien versuchen manchmal die Offentlichkeit mit dem Argument in Frage zu stellen,
daB die Person, die die Information erhalten hat, kein Fachmann ist.

Die Kammern entscheiden meistens, daB die Information auch dann &ffentlich geworden ist,
wenn der Verkauf an einen Nicht-Fachmann erfolgt ist (vgl. T 482/89 (ABI. 1992, 646), T
953/90, T 969/90 und T 462/91). In T 809/95 verwarf die Kammer das Argument des
Patentinhabers, die Erfindung sei der Offentlichkeit durch einen Test, dessen Teilnehmer die
erfindungsgeman hergestellte Flasche mit nach Hause nehmen durften, nicht zuganglich
gemacht worden, da die Testpersonen auf diesem Gebiet keine Fachleute waren. Nach
Ansicht der Kammer bezeichnet das Wort "Offentlichkeit" in Art. 54 (2) EPU nicht unbedingt
einen Fachmann (vgl. auch T 482/89, ABI. 1992, 646). Zudem waren die erfinderischen
Merkmale der Flaschen offensichtlich, und es bedurfte keiner Fachkenntnisse, um sie zu
erkennen.

In der Sache T 165/96 stellte die Kammer fest, daB die Tatsache, daf3 es sich beim
Leserkreis der betreffenden Publikation um die Einwohner eines Kopenhagener Vorortes
gehandelt habe, nichts daran andere, daB diese Personen als Offentlichkeit im Sinne von Art.
54 (2) EPU anzusehen seien. Eine Bedingung, wonach die Offentlichkeit aus einer
Mindestzahl Personen bestehen oder Uber eine bestimmte Ausbildung verfigen misse,
existiere nédmlich nicht.

Nach den Entscheidungen T 877/90 und T 406/92 bezieht sich jedoch das Wort
"Offentlichkeit" in Art. 54 (2) EPU nicht notwendigerweise auf den Mann auf der StraBe: Eine
mundliche Offenbarung vor einem Fachmann ist insofern "6ffentlich”, als der Fachmann in
der Lage ist, die mindliche Offenbarung zu verstehen, und diese potentiell an andere
Fachleute in der Offentlichkeit weitergeben kann (vgl. auch T 838/97).

Ein weiteres Argument, das gegen die 6ffentliche Zuganglichmachung vorgebracht wird, ist,
daB die Information nur einem begrenzten Personenkreis mitgeteilt wurde und somit nicht
offentlich sei.

Die Erfindung ist 6ffentlich zuganglich gemacht worden auch dann, wenn die Information
einem begrenzten Personenkreis (T 877/90 (Tagung), T 228/91 (Kurs), T 292/93 (Vorflihrung
vor einer Gruppe potentieller Kunden in den Geschéaftsrdumen einer mit dem
Einsprechenden in engem Kontakt stehenden Firma)) zuganglich gemacht wurde.

In T 398/90 wurde festgestellt, daB ein Schiffsmotor, der auf einen Schiff montiert worden ist,

der Maschinenmannschaft des Schiffes bekannt und somit der Offentlichkeit zuganglich
geworden ist.
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Andererseits wurde in der Entscheidung T 300/86 festgestellt, daB die Tatsache an sich, daB
ein die Erfindung betreffender Bericht einem groBen, aber begrenzten Personenkreis
zugeleitet worden war, das Dokument noch nicht éffentlich zuganglich macht, wenn alle
Empfénger zur Geheimhaltung verpflichtet waren und nichts darauf hindeutet, daB die
Empféanger gegen diese Verpflichtung verstoBen hatten.

In der Entscheidung T 1085/92 wurde darauf hingewiesen, daB das eigene Personal einer
Firma normalerweise nicht als Offentlichkeit im Sinne des Art. 54 (2) EPU angesehen werden
kann.

Auch in der Entscheidung T 11/99 wurde bestatigt, daB eine Information der Offentlichkeit
bereits dann zugénglich ist, wenn auch nur ein einziges Mitglied der Offentlichkeit die
Méglichkeit hatte, die Information zu erlangen und zu verstehen, und diese Person keiner
Geheimhaltungsverpflichtung unterlag. In diesem Fall hatte die Beschwerdegegnerin die
Auffassung vertreten, 8700 Mitglieder der japanischen Gesellschaft der Chemie-Ingenieure
stelle fiir japanische Verhaltnisse keine Offentlichkeit dar.

1.6.7 Geheimhaltungsverpflichtung

War die Person, die die Mdglichkeit der Kenntnisnahme hatte, zur Geheimhaltung
verpflichtet, dann ist die Erfindung der Offentlichkeit nicht zuganglich geworden, solange
dieser Verpflichtung nicht zuwidergehandelt wird.

Ergibt sich die Geheimhaltungsverpflichtung aus einer ausdriicklichen Vereinbarung, und
wurde die Geheimhaltungsverpflichtung beachtet, dann ist die Information nicht 6ffentlich
zugéanglich geworden. Problematisch sind dagegen die Falle der stillschweigenden
Geheimhaltungsvereinbarung oder die Falle, in denen sich die Geheimhaltungsverpflichtung
aus den Umstanden ergibt. Zu dieser Frage existiert eine reiche Kasuistik.

a) Verteilen von Prospekten, technischen Beschreibungen usw.

In den Entscheidungen T 173/83 (ABI. 1987, 465) und T 958/91 wurde festgestellt, daB eine
technische Beschreibung, die an Kunden verteilt wurde, nicht als geheime Information
betrachtet werden kann.

b) Zurschaustellen der Erfindung

In T 87/90 stand eine Bogenoffsetmaschine mit integriertem Lackierwerk frei zuganglich und
nicht abgeschlossen in der Montagehalle des Herstellers kurz vor ihrer Auslieferung an einen
Kunden. Die Erfindung betraf das Lackierwerk. Ein anderer Kunde wurde zufallig auf die
Maschine aufmerksam als er eine fiir seine Firma bestellte Maschine besichtigte. Das
Lackierwerk konnte ihm zwar nicht in Arbeit demonstriert werden, es wurde ihm jedoch in
allen Einzelheiten erklart. Die Kammer ging davon aus, daB nach der Lebenserfahrung zu
diesem Zeitpunkt das kommerzielle Interesse an eventuellen AnschluBauftrdgen Vorrang vor
Geheimhaltungserwagungen haben muBte, und bejahte die Offenkundigkeit.

In T 1085/92 war ein Birstenhalter im Auftrag des Beschwerdefiihrers durch eine Drittfirma
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auf der Grundlage von Zeichnungen des Beschwerdefiihrers hergestellt und dann in eine
FertigungsstraBe des Beschwerdeflihrers, die flir Besucher der Firma zugénglich war,
eingebaut worden. Es war nicht feststellbar, ob in diesem Fall eine ausdriickliche
Geheimhaltungsverpflichtung vereinbart worden war, allerdings war ein Vermerk iber das
Verbot der freien Weitergabe der Zeichnungen vorhanden. Die Kammer ging davon aus, daB
bei derartigen Auftrags- und Entwicklungsverhaltnissen eine Geheimhaltungsverpflichtung
anzunehmen ist. Der Einbau in die FertigungsstraBe war Uberdies nicht geeignet, die
Erfindung fir Besucher erkennbar zu machen, so daB keine neuheitsschadliche Vorbe-
nutzung vorlag (s. auch T 365/93).

c) Vertrage mit Zulieferern

In T 830/90 (ABI. 1994, 713) basierten die Vorbenutzungshandlungen auf Besprechungen
zwischen der mit dem Neubau eines Schiffs beauftragten Schiffswerft und zwei miteinander
konkurrierenden Zulieferfirmen, namlich des Patentinhabers und des Einsprechenden. Dabei
ging es um die Unterbreitung von Angeboten an die Schiffswerft. Die Zeichnungen, die bei
den Gesprachen gezeigt worden waren, enthielten gut sichtbare Stempelaufdrucke mit
Verweisungen auf die Paragraphen 18 - 20 des deutschen Gesetzes gegen unlauteren
Wettbewerb und Paragraph 823 des deutschen Birgerlichen Gesetzbuches (Schadens-
ersatz wegen unerlaubter Handlung). Die Zeugen hatten angegeben, daB man
selbstverstandlich davon ausgegangen war, daB eine Geheimhaltungspflicht bestand. Die
Kammer war aufgrund dieser Tatsachen der Auffassung, daB eine zumindest durch
konkludentes Verhalten zustande gekommene Geheimhaltungsvereinbarung vorlag. Diese
sei vollig ausreichend. AuBerdem war die Kammer der Auffassung, daB nach der
allgemeinen Erfahrung davon ausgegangen werden muB, dafB eine solche Vereinbarung
zumindest solange eingehalten wird, als ein gemeinsames Interesse der Parteien an einer
Geheimhaltung besteht. Ein solches Interesse wird sich zumindest Gber den Zeitraum
erstrecken, der zur Absicherung der Interessen der Geschéftspartner dient. Zu diesen
Interessen kann z. B. die Phase der Zusammenarbeit gehéren, in der ein gesetzlicher Schutz
noch fehlt oder in der noch eine gemeinsame Weiterentwicklung der neuen Vorrichtung
stattfindet.

In T 799/91 machte der Einsprechende geltend, der beanspruchte Gegenstand sei dadurch
offenkundig vorbenutzt worden, daB er durch eine Drittfirma "im Unterauftrag" fir ihn
angefertigt worden sei. Die Drittfirma sei nach Meinung der Kammer kein beliebiger Dritter,
weil die Ausfihrung des vom Einsprechenden erteilten Auftrags als auf einem
Vertrauensverhaltnis beruhend zu betrachten sei. Daher fehle die Offenkundigkeit der
Vorbenutzung und kénne auch durch Zeugenaussagen nicht bewiesen werden.

d) Vorflhrung von Erzeugnissen

In T 634/91 bestand die behauptete offenkundige Vorbenutzung in der Vorfiihrung einer
Kreissdgemaschine in den Geschéaftsrdumen einer Einsprechenden im Rahmen von
Gesprachen zwischen dem Patentinhaber und seinem potentiellen Ké&ufer. Die Kammer ging
ohne néhere Erklarung, aber unter Hinweis auf die Entscheidung T 830/90 (ABI. 1994, 713)
davon aus, daB solche Gesprache einer stillschweigenden Geheimhaltungspflicht
unterliegen.
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In T 292/93 vertrat die Kammer die Auffassung, daB aus einer Vorflihrung flr einen
begrenzten Kreis potentieller Kunden in den Geschaftsrdumen eines in engem Kontakt mit
dem Einsprechenden stehenden Unternehmens nicht auf das Bestehen einer
Geheimhaltungspflicht geschlossen werden kann.

In T 478/99 fand eine Vorflihrung eines Prototyps be zwei patentiellen Kunden. Es konnte
nicht bewiesen werden, daB Geheimhaltung vereinbart worden war. Die Kammer war der
Auffassung, daB man aus dem Fehlen einer ausdriicklichen Geheimhaltungsvereinbarung
den SchluB nicht ziehen konnte, daB keine Geheimhaltung vereinbart war, da sich eine
solche aus der Ethik von Angestellten von GrofBfirmen (wie die in frage stehenden Kunden)
ergeben kann. Die Kammer entschied daher, daB eine offenkundige Vorbenutzung nicht
bewiesen worden war.

In T 823/93 hatte der Einsprechende einer Firma eine Verpackungsanlage mit ahnlichen
Merkmalen wie die patentierte verkauft. Die Anlage war zwar erst nach dem Prioritatstag des
Patents geliefert, Angestellten der Firma jedoch schon vorher prasentiert worden. Die Anlage
war aufgrund eines entsprechenden Auftrags des Kunden entwickelt worden. Bei diesem
Auftrag ging es nicht um ein fertiges Produkt, sondern um ein komplexes System, das den
Bediirfnissen des Kaufers entsprechend angepaBt werden muBte. Mit der Entwicklung der
Anlage wurde eine vom Kunden selbst gestellte spezielle Aufgabe geldst. Es stellte sich die
Frage, ob fur die Angestellten des Kunden, denen die Anlage gezeigt worden war, eine
Geheimhaltungspflicht bestand.

Nach Ansicht der Kammer wird die Entwicklung einer neuen Anlage (blicherweise vor
Mitbewerbern geheimgehalten. Im vorliegenden Fall muB die Entwicklung der Anlage als
Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Einsprechenden und dem Kunden gesehen
werden. Angesichts dieser Sachlage hatte nach Ansicht der Kammer keiner der Beteiligten
ein Interesse daran, Informationen Gber die Anlage weiterzugeben, so daB anzunehmen ist,
daB die zwischen den Parteien ausgetauschten technischen Berichte einer stillschweigenden
Geheimhaltungsvereinbarung unterlagen. Die Kammer war ferner der Auffassung, daB sich
die als Vertragsbedingungen vereinbarten allgemeinen Geschéftsbedingungen, die die
vertrauliche Behandlung von Vorschlagen, Zeichnungen und anderen Unterlagen
vorschrieben, auch auf mindliche Auskinfte oder durch die Prasentation gewonnene
Informationen erstreckten. Infolgedessen entschied die Kammer, daB die Angestellten, denen
die Anlage gezeigt worden war, nicht als Offentlichkeit im Sinn des Art. 54 (2) EPU gelten
kénnen.

e) Schriftliche Darstellung des Erzeugnisses

In T 887/90 bestand die behauptete offenkundige Vorbenutzung in der Abgabe zweier
Verkaufsangebote. Mit jedem Angebot waren eine oder mehrere technische Besprechungen
mit dem jeweiligen potentiellen Kunden verbunden. Es wurden keine fertigen Produkte
angeboten, sondern Systeme, die den Anforderungen der Kunden angepalt werden muBten.
Die Zeichnungen, ohne die die Angebote nicht verstandlich gewesen waren, waren mit gut
sichtbaren Verweisen auf Paragraph 18 des deutschen Gesetzes gegen unlauteren
Wettbewerb versehen. Diese Vermerke waren von den Kunden zur Kenntnis genommen
worden.
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Die Kammer war der Auffassung, daB eine sich aus den Umstinden ergebende
Geheimhaltungspflicht bestanden habe. Es seien keine Griinde ersichtlich, daB der jeweilige
Angebotsempfénger ein Interesse gehabt habe, den Inhalt des Angebots an Dritte
weiterzugeben und sich damit Gber die Vermerke auf den Zeichnungen hinwegzusetzen. Die
einfache Behauptung, Uber eine Geheimhaltungspflicht sei nicht gesprochen worden, reiche
nicht aus, um die Annahme einer impliziten Geheimhaltungsverpflichtung zu entkraften. Auch
die Behauptung allein, Handelsvertreter seien ebenfalls anwesend gewesen, reiche als
Beweis des Gegenteils nicht aus.

In T 541/92 hatte eine beauftragte Firma Zeichnungen eines Anlageentwurfs an die
Auftraggeberin gegeben. Die Kammer war der Auffassung, in einem solchen Fall existiere
eine Geheimhaltungsverpflichtung. Dies ergebe sich aus der allgemeinen Praxis, daB
Auftraggeber und Auftragnehmer ihre Projekte geheimhielten. Fiir die gegenteilige Annahme
musse ein (iberzeugender Beweis erbracht werden.

Im Fall T 1076/93 hatte der Einsprechende ohne ausdriickliche Vereinbarung der
Geheimhaltung einen den Gegenstand der Erfindung vorwegnehmenden Apparat einer
waffenherstellenden Firma angeboten und Zeichnungen zur Verfligung gestellt. Die Kammer
hielt die Vorbenutzung fur nicht neuheitsschadlich, da sich aus zahlreichen Umstanden eine
Geheimhaltungspflicht ergebe. Nach Meinung der Kammer ist allgemein bekannt, daB im
Produktions- und Verwaltungsbereich solcher Unternehmen eine Geheimhaltungspflicht gilt.
Die Geschaftskontakte zwischen dem Einsprechenden und der Ristungsfirma seien auf
bestimmte Personen beschrankt gewesen. Abgesehen von der aufgrund des spezifischen
Charakters dieses Industriezweigs Ublichen Geheimhaltung sei auch darauf hinzuweisen,
daB nahezu alle vom Personal des Unternehmens verwendeten Unterlagen mit Verweisen
auf die Geheimhaltungspflicht versehen seien. Die Ubermittlung von Angeboten an Dritte sei
in diesem Unternehmen nachweislich grundsétzlich nicht zulassig.

In T 818/93 bestand der maBgebliche Stand der Technik aus einer Erklarung des Erfinders
vor dem US-Patent- und Markenamt sowie aus den in dieser Erklarung aufgeflihrten
Dokumenten 1 und 4. Mehrere Unternehmen waren vom Erfinder in der vergeblichen
Hoffnung kontaktiert worden, sie fiir die Entwicklung und flr die Finanzierung der Forschung
an dem in Dokument 1 knapp dargestellten, durch einen Kérpergang filhrenden Implantat zu
gewinnen. Dokument 4 war dem Vorgesetzten des Erfinders, einem Professor an der
University of Texas, Health Science Center, in San Antonio, zugesandt worden. Daraufhin
waren Verhandlungen mit diesem Professor und einem Forschungsassistenten an der
Universitat aufgenommen worden, um die fir die Forschungsarbeiten und Versuche zu
diesem Implantat und fiir seine Herstellung notwendige Ausriistung zu erhalten. Nach
Auffassung der Kammer waren all diese Kontaktaufnahmen und Schritte im Rahmen von
geschaftlichen Beziehungen erfolgt, die zur Realisierung des Projekts notwendigerweise
geknupft werden muBten. Derartige Verhandlungen seien ihrem Wesen nach vertraulich, da
die Interessen der Beteiligten vergleichbar seien, und sie implizierten das Bestehen einer
Geheimhaltungsvereinbarung. Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdegegners war die
Kammer der Ansicht, daB eine Vereinbarung zum AusschluB von Dritten nicht
notwendigerweise schriftlich getroffen werden muB. Daher sei die im vorliegenden Fall
implizit geschlossene Geheimhaltungsvereinbarung auch nicht dadurch, daB vor dem
Anmeldetag des streitigen Patents Treffen und Verhandlungen stattgefunden hétten,
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gebrochen worden.

In T 480/95 handelte es sich bei dem Dokument, auf das sich die Einspruchsabteilung bezog
und das sie als flr die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit relevante Vorveréffentlichung
ansah, um einen Brief, den der Einsprechende einem Kunden im Rahmen der
Geschéaftsbeziehungen zwischen den beiden Gesellschaften zugesandt hatte. In diesem
Brief erteilte der Einsprechende Ratschlage dazu, wie mit einem programmierten Speicher
Verarbeitungsprobleme zu l6sen seien. Nach Ansicht der Beschwerdekammer stellte dies
ein typisches Beispiel fir eine ihrem Wesen nach vertrauliche Korrespondenz zwischen
Vertragspartnern dar.

f) Uberlassung von Proben

Bei einer Uberlassung von Proben wird normalerweise davon ausgegangen, daB sie einer
Geheimhaltungspflicht unterliegt. Der Verkauf einer begrenzten Stiickzahl wird als
Probeverkauf angesehen, wenn das Erzeugnis Ublicherweise in groBen Mengen verkauft
wird (vgl. T 221/91, T 267/91, T 782/92).

Im Fall T 602/91 hatte der Einsprechende vor dem Prioritatsdatum einen Versuch unter
Verwendung der Erfindung des Patentinhabers/Beschwerdegegners durchgefiihrt. Bei
diesem Versuch waren mindestens zwei Angestellte des Beschwerdefiihrers anwesend. Es
war unstreitig, daB nicht ausdriicklich Geheimhaltung vereinbart war. Die Kammer verneinte
auch das Vorhandensein einer stillschweigend vereinbarten Geheimhaltungsverpflichtung,
da zwischen den Parteien weder ein Entwicklungs- noch ein Auftragsverhaltnis bestand,
aufgrund dessen ein besonderes Interesse an der Geheimhaltung angenommen werden
konnte. AuBerdem genlige die Zusammenarbeit zwischen einem Produzenten und einem
potentiellen Anwender des Produktes in einem Einzelfall nicht, um eine stillschweigende
Geheimhaltungsvereinbarung anzunehmen. Gute Beziehungen allein genlgten nicht, um
eine Geheimhaltungsverpflichtung stillschweigend entstehen zu lassen, zumal in diesem Fall
der Einsprechende sogar ein finanzielles Interesse daran hatte, die Erfindung gegeniiber den
Konkurrenten des Beschwerdegegners zu offenbaren.

In T 809/95 richtete sich das erteilte Patent unter anderem auf eine Kunststoffflasche, deren
besondere Merkmale ihre Faltbarkeit betrafen. Eine der Einsprechenden machte zwei
Vorbenutzungshandlungen geltend. Eine davon basierte auf der Durchfihrung einer
Akzeptanzuntersuchung ("Markttest”) durch ein Institut fiir Marktforschung bezlglich
derartiger Flaschen im Auftrag einer Drittfirma. Die Patentinhaberin behauptete, beide
Vorbenutzungen seien unter Geheimhaltungspflicht erfolgt.

Was die Vorbenutzung durch Marktforschung anbelangt, entschied die Kammer, daB allein
die Tatsache, daB die Drittfirma eine Testvariante gewahlt hatte, bei der die Testpersonen
die betreffenden Flaschen mit nach Hause nehmen durften, darauf schlieBen lieB, daB sie
auf eine Geheimhaltung im patentrechtlichen Sinne keinen besonderen Wert legte. Eine
Geheimhaltungsverpflichtung ergab sich auch nicht aus den Umsténden, da die Testper-
sonen in keinem Arbeitnehmer- bzw. Geschéftsverhélinis zum Marktforschungsinstitut
standen. Die Herausgabe der Flaschen in den h&uslichen Bereich zur freien Verfiigung
sprach eher gegen eine Geheimhaltungsverpflichtung.
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In dem der Entscheidung T 1054/92 vom 20.6.1996 zugrunde liegenden Fall hatte der
Einsprechende behauptet und auch nachgewiesen, daB die beanspruchte Erfindung, die sich
auf eine absorbierende Struktur fir Windeln bezog, in einer breitangelegten Aktion von
einigen hundert Personen mehrere Wochen lang an verschiedenen Orten in den Vereinigten
Staaten getestet worden war. Der Beschwerdefiihrer/Patentinhaber gab zu, nicht mit
Sicherheit zu wissen, ob die Tests vertraulich waren. Er war jedoch der Meinung, daf3 es
Sache des Beschwerdegegners sei nachzuweisen, daB keine Geheimhaltungspflicht
bestand. Falls ihm dies nicht gelange, sollte die Kammer nach Abwagen der
Wabhrscheinlichkeit auf Vertraulichkeit des Tests erkennen. Die Kammer hielt es aufgrund der
allgemeinen Erfahrung fiir sehr unwahrscheinlich, daB diese Tests vertraulich behandelt
wurden, zumal einige der Windeln nach dem Gebrauch nicht an den Beschwerdefiihrer
zurlickgesandt worden waren. Sie bestatigte im Gegensatz zur Auffassung des Beschwerde-
fuhrers, daB der Nachweis Uber das Bestehen einer Geheimhaltungsvereinbarung mit den
Testpersonen vom Patentinhaber erbracht werden muB. Da dieser den Nachweis nicht
erbringen konnte, entschied die Kammer, daB der Test nicht vertraulich war.

g) Tagungen

In T 739/92 war die Erfindung auf einer Tagung miindlich beschrieben worden. Es stellte sich
nun die Frage, ob die Konferenzteilnehmer zur Geheimhaltung verpflichtet und von daher
nicht als Mitglieder der Offentlichkeit im Sinne von Art. 54 (2) EPU anzusehen waren. Aus der
Teilnehmerliste ging hervor, daB die Teilnahme an der Tagung allen Fachleuten auf dem
betreffenden Gebiet offen stand. Es war den Teilnehmern nicht untersagt, die ihnen auf der
Tagung miindlich Gbermittelten Informationen weiterzugeben oder zu veréffentlichen, sofern
sie sich dabei nicht auf die Tagung beriefen. Hingegen war es ihnen nicht erlaubt, die
Referate auf Tonband aufzuzeichnen oder die gezeigten Dias zu photographieren. Gaste
durften an den Vortragen und Diskussionen nicht teilnehmen. Nach Auffassung der Kammer
waren die Konferenzteilnehmer unter diesen Umsténden als Mitglieder der Offentlichkeit
anzusehen, da sie nicht durch eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden waren. Im
Gegensatz zum der Entscheidung T 300/86 zugrundeliegenden Sachverhalt waren die
Konferenzteilnehmer weder Lizenznehmer der Veranstalter, noch war es ihnen vertraglich
allgemein untersagt, die erhaltenen Informationen an Dritte weiterzugeben.

In der Sache T 202/97 stellte die Kammer fest, daB ein mit einer Tagesordnung an Mitglieder
einer internationalen NormenausschuBarbeitsgruppe versandter Normungsvorschlag zur
Vorbereitung einer Normensitzung gewdhnlich nicht der Geheimhaltung unterliegt und daher
als der Offentlichkeit zuganglich gilt. Auch wenn nur ein bestimmter Personenkreis zur
Teilnahme an der Normensitzung eingeladen werde, bestehe die Aufgabe eines
Normenausschusses gerade darin, mit der Fachwelt auf mdglichst breiter Ebene
abgestimmte, am aktuellen Stand der Entwicklung orientierte Vorschlage fir die
Normenweiterbildung zu erarbeiten. Dieses Ziel schlieBe eine Geheimhaltungsverpflichtung
aus.

In der Sache T 838/97 wurde die Erfindung auf einer Tagung miindlich beschrieben, an der
ca. 100 der bekanntesten Experte auf dem jeweiligen technischen Fachgebiet einschlieBlich
potentieller Wettbewertern teilnahmen. Die Teilnehmer waren ausdriicklich darauf
hingewiesen worden, daB wahrend der Tagung erworbene Kenntnisse ohne ausdriickliche
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Genehmigung des Autors nicht benutzt werden diirften. Die Kammer war der Auffassung,
daB die Teilnehmer dadurch zur Geheimhaltung verpflichtet waren und daB die Erfindung
daher nicht zum Stand der Technik gehérte.

h) Joint-Venture-Vertrag

Ein Joint-Venture-Vertrag begriindet eine Geheimhaltungspflicht auch ohne Vorliegen einer
ausdriicklichen Klausel (T 472/92).

1.7 Beweisfragen
1.7.1 Gegenstand des Beweises

Im Fall T 611/97 hatte der Beschwerdefiihrer/Einsprechende verschiedene
Geschutzausrichtsysteme genannt, die in unterschiedlicher Weise (Angebot, Herstellung,
Verkauf, Verteilung von Prospekten) der Offentlichkeit zugénglich gemacht worden sein
sollten.

Die Kammer stellte fest, daB unmittelbar ersichtlich sei, daB durch die unterschiedlichen
Handlungen, z. B. Beschreibung in einem Prospekt und Verkauf desselben Systems, der
Offentlichkeit in der Regel ein unterschiedlicher Gegenstand zuganglich gemacht werde.
Denn ein Fachmann kénne z. B. einem durch Verkauf uneingeschrankt éffentlich zuganglich
gemachten System durch Zerlegen, Analyse etc. technische Informationen entnehmen, die
nicht notwendigerweise in dem Prospekt des Systems beschrieben seien. Die angebliche
Zugéanglichmachung eines Sachverhalts durch Verbreitung von Prospekten und der
angebliche Verkauf eines in solchen Prospekten beschriebenen Systems stellten daher
unterschiedliche Falle von Zuganglichmachung dar, von denen jeder flr sich nachgewiesen
sein misse.

1.7.2 Beweislast

Die Beweislast firr fehlende Neuheit obliegt grundsatzlich demjenigen, der geltend macht, die
Information sei vor dem maBgeblichen Datum der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden
(vgl. z. B. T 193/84, T 73/86, T 162/87, T 293/87, T 381/87, ABI. 1990, 213, T 245/88, T
82/90).

Nach T 766/91 (Entscheidungsgriinde Nr. 8.1) und T 919/97 (Entscheidungsgriinde Nr. 4.4)
mussen Beweismittel fiir allgemeines Fachwissen erst vorgelegt werden, wenn dessen
Existenz bestritten wird.

In T 743/89 jedoch wandte die Kammer die Regel des Beweises des ersten Anscheins an.
In diesem Fall war nachgewiesen, daB ein die Erfindung offenbarender Prospekt sieben
Monate vor dem Prioritdtsdatum gedruckt worden war. Ungewi3 war dagegen, wann er
verteilt wurde. Obwohl es nicht mehr méglich war, das Datum der Verteilung festzustellen,
war es auf jedem Fall vernlinftig, davon auszugehen, daB die Verteilung noch innerhalb der
sieben Monate erfolgt war. Die gegenteilige Behauptung des Patentinhabers hielt die
Kammer flr so wenig plausibel, daB sie ihm die Beweislast daflir aufbiirdete.
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In den Entscheidungen T 73/86, T 162/87, T 293/87, T 708/89, T 82/90, T 600/90, T 267/91,
T 782/92, T 34/94 gehen die Kammern davon aus, daB alle Umstande der Vorbenutzung von
der Partei bewiesen werden missen, die die Vorbenutzung geltend macht.

In T 326/93 vertrat die Kammer die Auffassung, daB im Falle einer offenkundigen
Vorbenutzung der Einsprechende die Beweislast trage. Dieser miisse nach Abwé&gen der
Wabhrscheinlichkeit erstens aufzeigen, daB die Erfindung vor dem Priorititstag der
Offentlichkeit zuganglich war, und zweitens, daB dem Fachmann dadurch die erforderliche
Lehre vermittelt wurde (s. auch T 472/92, ABI. 1998, 161, T 750/94, ABI. 1998, 32 und T
848/94, S. 405).

Fur die offenkundige Vorbenutzung wird in T 221/91 die Auffassung vertreten, da3 der
Patentinhaber die Vereinbarung einer Geheimhaltungsverpflichtung beweisen muB, wenn
der Einsprechende bewiesen hat, daB die Erfindung der Offentlichkeit zuganglich geworden
ist und der Patentinhaber eine Geheimhaltungsverpflichtung geltend macht (ebenso T 969/90
und T 1054/92 vom 20.6.1996).

In T 901/95 entschied die Kammer, daB die einfache Behauptung, Generatorenanlagen seien
in drei verschiedenen Werften in Schiffe eingebaut worden und somit der Offentlichkeit
zugéanglich geworden, nicht ausreichend ist, um die offenkundige Vorbenutzung dieser
Anlagen zu beweisen. Schiffswerften gelten gewéhnlich als abgeschlossene Bereiche und
damit nicht als allgemein zuganglich. Dies kénnte um so mehr fir dortige Einbauten in Schiffe
gelten. Weiterhin kénnen bei der Zusammenarbeit mit Schiffswerften zur Absicherung der
gemeinsamen Interessen der Geschaftsparteien bei Fehlen eines anderweitigen Schutzes
ausdrickliche oder stillschweigende Geheimhaltungsverpflichtungen nicht ausgeschlossen
werden. Im konkreten Fall war auBerdem fraglich, ob die relevanten Verfahrensschritte und
die funktionelle Auslegung der Schaltungsmittel hierfiir durch bloBe Inaugenscheinnahme
von eingebauten Einrichtungen erkennbar waren und wann die Energieerzeugeranlagen in
Betrieb genommen wurden.

Da die Beweisfiihrung durch Zeugeneinvernahme wegen Verzichts beider Parteien auf die
mundliche Verhandlung unterblieben war, lieB die Kammer die offenkundigen
Vorbenutzungen aufBler Betracht.

In T 887/90 wurde die Geheimhaltungsverpflichtung aus den Umstanden hergeleitet. Die
Kammer war der Auffassung, daB die Einsprechende in diesem Fall den vollen Beweis des
Gegenteils hatte liefern mlssen, ebenso T 541/92 (vgl. auch Kapitel Beweisrecht).

In der Entscheidung T 472/92 (ABI. 1998, 161) schloB die Kammer aus dem Vorliegen eines
Joint-Venture-Vertrages auf eine Geheimhaltungsverpflichtung.

1.7.3 MaBstab bei der Beweiswirdigung
In T 48/96 stellte die Kammer fest, daB zum Beweis der Behauptung, ein in einem Katalog
beschriebenes Gerat sei der Offentlichkeit vor dem Prioritatstag zuganglich gewesen, der

Nachweis nicht gentige, daB der Katalog rechtzeitig verdffentlicht worden sei, weil die bloBe
Angabe in einem Katalog noch keinen absoluten Beweis daflr liefere, daB das beschriebene
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Erzeugnis tatsachlich jedermann zuganglich gewesen sei.

In T 77/94 entschied die Kammer, daB das Argument, wonach es Sinn und Zweck einer
Werbebroschire sei, verbreitet zu werden, und somit das Datum ihrer Verteilung unmittelbar
auf das Druckdatum folge, nur eine grundséatzliche Annahme sei, die es zu bestéatigen gelte,
weil sie durch die Praxis oft widerlegt werde.

In T 729/91 handelte es sich bei einem wesentlichen Schriftstlick um eine Ausgabe einer
monatlich erscheinenden und in Sidafrika erhaltlichen Zeitschrift fir das Hotel- und
Gaststattengewerbe. Nach der Beweislage in dieser Sache ging ein Exemplar dieser
Zeitschrift am 9.8.1984, also vor dem Prioritatstag des Streitpatents (13.8.1984), in der
betreffenden Bibliothek ein. Der Bibliothekar gab an, daB Veroffentlichungen "der
Offentlichkeit in der Regel ab ihrem Eingangstag zuganglich sind". Es bestand aber keine
absolute GewiBheit, daB dies auch bei der betreffenden Zeitschrift der Fall war.

Die Kammer befand, daB das EPA anhand der ihm vorliegenden Beweismittel entscheiden
musse, was aller Wahrscheinlichkeit nach geschehen ist, d. h. welche Méglichkeit die
wahrscheinlichste ist. Im vorliegenden Fall war es nach Auffassung der Kammer zweifellos
viel wahrscheinlicher, daB die Veréffentlichung der Offentlichkeit von ihrem Eingangstag an
zugéanglich war. Mangels Beweises des Gegenteils ging die Kammer davon aus, daB
tatsachlich auch eingetreten ist, was nach Aussage des Bibliothekars "in der Regel"
geschieht. Somit wurde befunden, daB die Verdffentlichung der Offentlichkeit vor dem
Prioritatstag zuganglich war.

Fir weitere Informationen Uber Beweisfragen in Zusammenhang mit offenkundigen
Vorbenutzungen siehe auch das Kapitel "Beweisrecht”

1.7.4 Amtsermittlungspflicht

In einigen Fallen geltend gemachter Vorbenutzung mufBten die Kammern die Reichweite der
Amtsermittiungspflicht nach Art. 114 EPU bestimmen. Es handelte sich dabei entweder um
Falle, in denen der Einspruch im Beschwerdeverfahren zurlickgenommen wurde und die
Ermittlungen fiir die Feststellung der offenkundigen Vorbenutzung schwierig waren, oder in
denen die offenkundige Vorbenutzung unsubstantiiert vorgetragen wurde.

In T 129/88 (ABI. 1993, 598) war die Kammer der Auffassung, daB die Pflicht zur
Amtsermittlung des EPA nicht so weit reicht, daB das Amt eine geltend gemachte
Vorbenutzung von sich aus ermitteln sollte, wenn die Partei, die sie geltend gemacht hat,
nicht mehr am Verfahren beteiligt ist und die Ermittlungen ohne ihre Mitwirkung sehr
schwierig sind, ebenso T 830/90 (ABI. 1994, 713), T 887/90, T 420/91.

In T 582/90 entschied die Kammer, daB auf eine offenkundige Vorbenutzung einzugehen sei,
auch wenn sie nicht ausreichend substantiiert wurde, sofern sie relevant erscheine.

2. Bestimmung des Inhalts des relevanten Stands der Technik

Nachdem festgestellt worden ist, welche Information zum Stand der Technik gehért, ist es
erforderlich festzustellen, welchen technischen Inhalt sie hat und, ob der technische Inhalt
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nachvollziehbar ist.

Die Rechtsprechung ist einheitlich der Auffassung, daB sich der Gegenstand der Erfindung
klar, eindeutig und unmittelbar aus dem Stand der Technik ergeben muB (vgl. u.a. T 465/92,
ABI. 1996, 32; T 511/92) und alle und nicht nur die wesentlichen Merkmale aus dem Stand
der Technik bekannt sein missen (T 411/98), um auf fehlende Neuheit erkennen zu kénnen.
Dabei ist der MaBstab flir den Offenbarungsgehalt, was vom Durchschnittsfachmann auf dem
entsprechenden Fachgebiet an Kenntnissen und Verstandnis erwartet werden kann und darf
(T 164/92, ABI. 1995, 305 Korr. ABI. 1995, 387; T 582/93).

Um den Informationsgehalt zu bestimmen ist der Inhalt des Stands der Technik auszulegen.
Die Kammern haben dabei einige Grundsatze entwickelt, die bei der Auslegung zu beachten
sind.

2.1 Allgemeine Auslegungsregeln

In T 600/95 war die Kammer der Ansicht, daB es fiir die Auslegung der in einem bestimmten
Dokument enthaltenen technischen Offenbarung in der Regel nicht darauf ankommt,
welchem Zweck dieses Dokument dient - ob als Dokument des Stands der Technik, als
Prioritatsunterlage oder als eingereichte Anmeldung.

In T 312/94 meinte die Kammer, daB nach einer allgemeinen juristischen Auslegungsregel
bei der Auslegung eines Dokuments - insbesondere einer Patentanmeldung oder eines
Patents - zur Ermittlung seiner wirklichen Bedeutung und damit seines Offenbarungsgehalts
dessen einzelne Teile nicht losgeldst vom Gbrigen Dokument betrachtet werden diirfen: Es
muB im Gegenteil jeder Teil des Dokuments im Gesamtzusammenhang ausgelegt werden.
Selbst wenn also ein Teil des Dokuments eine bestimmte Bedeutung zu haben scheint, wenn
er wortlich und losgelést vom Ubrigen Dokument ausgelegt wird, kann seine wirkliche
Bedeutung bei Berlicksichtigung der tbrigen Teile eine ganz andere sein.

In T 969/92 entschied die Kammer, daB man bei der Ermittlung dessen, was der
Offentlichkeit zuganglich gemacht werde, nicht nur den Hauptanspruch, sondern auch den
Rest eines Patentdokuments sorgfaltig in Betracht zu ziehen habe, um herauszufinden, was
durch die Vorveréffentlichung tatsachlich vermittelt werde, d. h. um den tatsachlichen
ausdrucklichen und impliziten Informationsgehalt festzustellen.

In der Sache T 158/96 war nach Auffassung der Prifungsabteilung die Verwendung der
Verbindung"Sertraline" zur Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von obsessiv-
kompulsiven Stdrungen (OCD = obsessive-compulsive disorder) gegeniber einem
Dokument nicht neu, in dem offenbart war, daB Sertraline zu einem kurz vor dem Prioritatstag
liegenden Zeitpunkt auf seine Wirksamkeit bei solchen Stérungen klinisch getestet werde.
Die Prifungsabteilung wies darauf hin, daB es fir Offenbarungszwecke Ublich sei,
pharmakologische Tests als Offenbarung einer medizinischen Verwendung zu akzeptieren,
wenn diese Tests als Indikator fir einen méglichen therapeutischen Nutzen allgemein
anerkannt seien.

Die Kammer konnte sich dieser Auffassung im vorliegenden Fall nicht anschlieBen. Wenn
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ein Dokument des Stands der Technik als fiir einen beanspruchten Gegenstand
neuheitsschadlich anerkannt werden solle, kdnne die in diesem Dokument vermittelte
Information nicht anhand von Regeln ausgelegt werden, die zwar auf den Normalfall, aber
nicht zwangslaufig auf den konkreten Einzelfall zutrdfen und deshalb zu spekulativen
SchluBfolgerungen fiihren kénnten.

Die Information in einer Entgegenhaltung, daB sich ein Medikament in einer Phase der
klinischen Erprobung im Hinblick auf eine bestimmte therapeutische Anwendung befinde, sei
fir einen Anspruch, der auf dieselbe therapeutische Anwendung desselben Medikaments
gerichtet sei, nicht neuheitsschadlich, wenn diese Information durch die Umstande plausibel
widerlegt werde und wenn der Inhalt dieser Entgegenhaltung keinerlei Schliisse darauf
zulasse, dafB tatsachlich eine therapeutische Wirkung oder eine der beanspruchten
therapeutischen Anwendung unmittelbar und zweifelsfrei zugrunde liegende
pharmakologische Wirkung gegeben sei.

In T 943/93 entschied die Kammer, daB die hypothetische Méglichkeit, in dem
beanspruchten Bereich tatig zu werden, an sich rechtlich gesehen nicht ausreiche, um fir
diesen Bereich neuheitsschadlich zu sein; dies gelte insbesondere dann, wenn hierflr keine
technischen Grilinde vorlagen und somit fiir den Fachmann keine praktische Notwendigkeit
bestehe, in diesem Bereich zu arbeiten.

In T 378/94 befand die Kammer, daB Sachverhalte, die aus einer Informationsquelle nur
durch eine Folgerung im UmkehrschluB hergeleitet werden kénnen, nicht sofort erkennbar
sind. Ein Gegenstand kénne nur dann als durch eine Informationsquelle offenbart gelten,
wenn er sich aus dieser Informationsquelle unmittelbar und vollkommen eindeutig herleiten
lasse. Den Schutzbereich eines Patentanspruchs, der die technischen Merkmale einer
Erfindung angibt und dazu einen oder mehrere Begriffe verwendet, die meistens die
Verallgemeinerung eines oder mehrerer spezieller, in der Beschreibung und den
Zeichnungen offenbarter Beispiele sind, kdnne man nicht mit dem unmittelbar aus dem
Wortlaut dieses Anspruchs hervorgehenden Offenbarungsgehalt gleichsetzen. Der
Schutzbereich steht im Zusammenhang mit dem Begriffsumfang des bzw. der im Anspruch
definierten Begriffe. Er erfaBt also die Gesamtheit aller individuellen Gegenstande, die
samtliche Merkmale dieses bzw. dieser Begriffe aufweisen. Demgegeniber steht der
Offenbarungsgehalt im Zusammenhang mit dem Begriffsinhalt dieses bzw. dieser Begriffe
und erfaBt die Gesamtheit der Merkmale, die die gedankliche Zusammenfassung von
individuellen Gegenstanden ermdglichen. Wenn in einem Anspruch allgemeine Begriffe
verwendet werden, dann offenbart er nur diese allgemeinen Begriffe und nicht alle speziellen
Beispiele, die unter diese allgemeinen Begriffe fallen.

MaBgeblich fir die Frage der Neuheit war in dem Fall T 464/94 eine Entgegenhaltung, die
einen Vorversuch zur Transformation von Pflanzenprotoplasten mit selektiven Markern
offenbarte. Die Einspruchsabteilung hatte es als wahrscheinlich angesehen, daB diese
Druckschrift das Streitpatent vorwegnimmt.

Nach Auffassung der Kammer ist es nicht gerechtfertigt, bei der Beurteilung der

Neuheitsschadlichkeit einer Druckschrift Wahrscheinlichkeitsiiberlegungen anzustellen.
Wenn ein Patent wegen mangelnder Neuheit widerrufen wird, muB sich die entscheidende
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Instanz, nach Wirdigung aller in dem Verfahren vorgebrachten Argumente und Tatsachen,
sicher sein, daB diese einen Widerruf des Patents rechtfertigen. Im Zweifel muB eine weitere
Aufklarung des Sachverhalts erfolgen, ansonsten kann das Patent nicht wegen fehlender
Neuheit widerrufen werden.

In T 233/90 vertrat die Kammer die Auffassung, daB es in den Fallen, in denen sich ein nach
Art. 54 (3) EPU zum Stand der Technik gehdrendes Dokument auf ein "herkémmliches
Verfahren" zur Herstellung eines Erzeugnisses beziehe, zulassig sei, Nachschlagewerke wie
z. B. Handbticher, Enzyklopadien und Wérterbiicher heranzuziehen, um festzustellen, was
der Fachmann zum maBgebenden Zeitpunkt des friiheren Dokuments unter einem solchen
Verfahren verstanden hatte.

2.2 Kombinationen innerhalb einer Entgegenhaltung

In der Entscheidung T 305/87 (ABI. 1991, 429) wurde klargestellt, daB es bei der Beurteilung
der Neuheit nicht gentigt, den Inhalt eines Dokuments pauschal zu beriicksichtigen; es mufB
vielmehr jede in dem Dokument beschriebene Einheit fir sich betrachtet werden.
Gegenstand des angefochtenen Patents war eine Schere. Der Einsprechende brachte vor,
daB die Merkmale zweier verschiedener Scheren, die in einem Katalog beschrieben waren,
in ihrer Gesamtheit mit einem einzigen Stand der Technik gleichgesetzt werden muBten, weil
die Scheren im selben technischen Zusammenhang und in ein und derselben Druckschrift
beschrieben seien. Die Gesamtheit der somit bekannten Merkmale als Ganzes betrachtet
nehme die Erfindung vorweg. Die Kammer stellte jedoch klar, daB es nicht zulassig sei,
verschiedene Bestandteile jeweils spezifischer Ausfiihrungsarten, die in ein und
demselben Dokument beschrieben seien, allein deshalb miteinander zu verbinden, weil sie
in eben diesem Dokument offenbart wiirden, sofern nicht im Dokument selbst eine solche
Verbindung nahegelegt werde. Bei den beiden vorveréffentlichten Scheren handle es sich
um zwei spezifische Gebilde, die zwei voneinander unabhangige und bei der Beurteilung der
Neubheit getrennt zu betrachtende Vergleichsgrundlagen darstellten; es sei nicht zulassig, aus
den Merkmalen des einen und/oder des anderen Gebildes - auch wenn beide in ein und
demselben Dokument offenbart wiirden - kiinstlich einen Stand der Technik von gréBerer
Bedeutung herzustellen (vgl. T 901/90, T 931/92, T 739/93).

In der Entscheidung T 332/87 hielt die Kammer fest, daB bei der Neuheitspriifung
unterschiedliche Passagen eines Dokuments miteinander kombiniert werden dirften, sofern
der Fachmann eine solche Kombination nicht aus irgendwelchen Griinden unterlassen
wirde. Generell dirfe die technische Lehre von Beispielen mit der an anderer Stelle im
selben Dokument - etwa in der Beschreibung einer Patentschrift - offenbarten Lehre
kombiniert werden, vorausgesetzt, das betreffende Beispiel sei wirklich reprasentativ oder
im Einklang mit der allgemeinen technischen Lehre, die in dem Dokument offenbart werde.
In der fraglichen Sache kam die Kammer zu dem Ergebnis, daB eine bestimmte
Zusammensetzung in einem Beispiel nicht der allgemeinen technischen Lehre der
Entgegenhaltung entsprach, und daB der Fachmann angesichts dieser Diskrepanz die
betreffende Offenbarung nicht mit dem besagten Beispiel kombiniert hétte.

In der Entscheidung T 42/92 flihrte die Kammer aus, daB nach der stindigen
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA der Offenbarungsgehalt einer

65



Neuheit

vorverdffentlichten Patentschrift als Stand der Technik gemaB Art. 54 (2) EPU nur diejenigen
Merkmale umfaBt, die ein Fachmann des betreffenden technischen Gebietes dem
Gesamtdokument widerspruchsfrei entnimmt. Der als Stand der Technik zu wiirdigende
Offenbarungsgehalt einer Patentschrift umfaBt jedoch nicht durch Anspruchsriick-
beziehungen entstandene Merkmalskombinationen von Einzelmerkmalen, die aus
patentrechtlichen Uberlegungen in separaten Anspriichen beansprucht wurden und deren
Kombination in der Beschreibung keine Stiitze findet oder gar - wie im vorliegenden Fall - in
Widerspruch zu den in der Beschreibung stehenden Ausfihrungsbeispielen steht.

Im Fall T 610/95 galt es zu entscheiden, ob die im Patent vorgeschlagene Lésung unmittelbar
und eindeutig aus der Offenbarung der Entgegenhaltung 2 hergeleitet werden konnte, die
Bezugnahmen auf den gesamten Inhalt dreier Patentschriften enthielt, aber keiner davon
Vorrang einrdumte. Jede dieser Patentschriften enthielt eine Vielzahl verschiedener
Mdoglichkeiten zur Herstellung druckempfindlicher Schichten medizinischer Verbande.

Die Kammer vertrat die Auffasung, daB man unter diesen Umstanden nicht behaupten
kénne, die Verwendung eines bestimmten Erzeugnisses als druckempfindliches Material in
der beanspruchten Erfindung kénne unmittelbar und eindeutig aus der in der
Entgegenhaltung 2 angefiihrten, vollig allgemeinen Bezugnahme auf die drei verschiedenen
Vorverdffentichungen hergeleitet werden und sei daher der Offentlichkeit bereits zuganglich
gemacht.

2.3 Beriicksichtigung von impliziten Merkmalen

In der Entscheidung T 6/80 (ABI. 1981, 434) stellte die Kammer fest: Bestandteil des Standes
der Technik einer in einem Dokument offenbarten Vorrichtung ist auch eine Uber die darin
angefiihrte Wirkungsweise hinausgehende Wirkungsweise eines Elements, die sich fir den
Fachmann zweifelsfrei beim Lesen des Dokuments ergibt.

Eine zum Stand der Technik gehérende Offenbarung ist fiir den beanspruchten Gegenstand
neuheitsschadlich, wenn dieser unmittelbar und eindeutig aus dieser Offenbarung
hervorgeht, einschlieBlich der Merkmale, die darin zwar nicht ausdriicklich genannt sind, aber
fir den Fachmann vom Inhalt mit erfaBt sind (vgl. T 677/91, T 465/92, ABI. 1996, 32, T
511/92).

In der Entscheidung T 666/89 (ABI. 1993, 495) geht der Begriff "zuganglich" eindeutig tber
eine schriftliche oder zeichnerische Beschreibung hinaus und schlieBt auch die explizite oder
implizite Vermittlung technischer Informationen auf andere Weise ein. Als Beispiel fiir den
zugéanglichen Informationsgehalt eines Schriftstiicks, der Uber diesen wdrtlich
beschriebenen oder graphisch dargestellten Inhalt hinausgeht, sei der Fall angefiihrt, in dem
die Ausflhrung eines Verfahrens, das in einer Vorverdéffentlichung spezifisch oder wértlich
beschrieben wurde, zwangsladufig zu einem Erzeugnis fiihrt, das als solches nicht
beschrieben wird. In einem solchen Fall, stellte die Kammer fest, ist die Vorverdffentlichung
neuheitsschadlich flr einen Produktanspruch. Es ist daher - ob explizit oder implizit - der
Inhalt, der Uber das Vorliegen von Neuheit im allgemeinen und Neuheit in "Auswabhlfallen” im
besonderen entscheidet, und nicht die Form (s. T 793/93).
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In T 518/91 stellte die Kammer fest, daB3 eine fachmannisch-logische Interpretation explizit
angegebener technischer Fakten eines vorveréffentlichten Dokuments - insbesondere eine
Uber die explizite Offenbarung dieses Dokuments hinausgehende weitere Spezifizierung
allgemein beschriebener Merkmale des Standes der Technik - nicht zu den technischen
Sachverhalten einer dem Dokument implizit entnehmbaren Lehre gehért, die der Fachmann
automatisch mitliest, wenn sie anderen expliziten technischen Angaben der in sich
konsistenten Gesamtoffenbarung dieses Dokuments widerspricht.

In T 624/91 wurde die Auffassung vertreten, daB punktuelle Offenbarungen von
Legierungszusammensetzungen im Stand der Technik angesichts der bei der Herstellung
und Analyse bekanntermaBen auftretenden Schwankungen als Durchschnitts- oder
Nennwerte innerhalb eines kleinen Bereichs zu verstehen seien, sofern keine Beweise flir
das Gegenteil vorlagen. Die Kammer wies darauf hin, daB, wenn ein Metallurg eine
Legierung mit einer bestimmten theoretischen Zusammensetzung herstellen wolle, die
Zusammensetzung des Endprodukts immer etwas von dieser Zielvorgabe abweiche oder
sogar innerhalb gewisser enger Grenzen unbestimmt bleibe. Der metallurgische
Herstellungsproze lasse sich namlich nicht in immer gleicher idealer Form wiederholen, so
daB die tatsdchliche Zusammensetzung verschiedener Chargen, fiur die dieselbe
theoretische Zusammensetzung vorgegeben gewesen sei, in einem gewissen Bereich um
diese Zielvorgabe gestreut sei. Infolgedessen offenbare die theoretische Zusammensetzung
der entgegengehaltenen Legierung die Zusammensetzung nicht nur als punktuellen Wert,
den in der Praxis niemand zu realisieren vermdge, sondern auch einen gewissen Bereich um
diese mittlere oder theoretische Zusammensetzung, in den die meisten analysierten
Legierungen fielen, die mit der theoretischen Zusammensetzung als Zielvorgabe hergestellt
worden seien, wobei die Herstellung und Analyse der Legierung mit der auf diesem
technischen Gebiet Ublichen Sorgfalt vorgenommen worden sei.

In der Entscheidung T 71/93 befand die Kammer, daB ein Merkmal, das in einem zum Stand
der Technik gehérenden Dokument nicht ausdriicklich erwahnt, von dem aber allgemein
bekannt sei, daB es zur Uberwindung eines auf demselben technischen Gebiet
weitverbreiteten Nachteils beitrage, nicht als implizit offenbart angesehen werden kénne,
wenn aus dem betreffenden frilheren Dokument nicht unmittelbar hervorgehe, daB der
Nachteil als untragbar angesehen werde, und/oder andere Lésungen zur Uberwindung
dieses Nachteils vorgeschlagen wiirden.

In den Entscheidungen T 572/88 und T 763/89 warnten die Beschwerdekammern davor, mit
dem Begriff der "impliziten Vorbeschreibung” in die Beurteilung der Neuheit Uberlegungen
einzubeziehen, die fir die Bewertung der erfinderischen Tatigkeit geboten seien. Die
gerechte Beurteilung einer Erfindung bezlglich ihrer Patentierbarkeit setze die strikte
Trennung der Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit voraus. So konnte in T
763/89 der Einsprechende nicht mit dem Einwand gehért werden, ein Material mit genau drei
Schichten, wie es im Streitpatent beansprucht werde, sei deshalb "implizit vorbeschrieben",
weil der Fachmann aufgrund seines Wissens um den hohen Aufwand fir weitere
Teilschichten und deren begrenzten Nutzen fir die Erhéhung der Bildqualitat die dem
Wortlaut entsprechend nach oben unbegrenzte Anzahl von Schichten hier als praktisch
gleichbedeutend mit "zwei oder drei Schichten" verstanden hatte. Ein solches Vorbringen
entspreche einer typischen Erwagung zur erfinderischen Tatigkeit.
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In T 71/93 vertrat die Kammer die Auffassung, daB eine "implizite Vorbeschreibung" eines
Merkmals nicht damit begriindet werden kénne, daB dem Fachmann gewisse Nachteile und
das Fehlen sonstiger Verbesserungsmdglichkeiten in Zusammenhang mit dem Merkmal
bekannt gewesen seien, da dies ein Kriterium firr die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
sei.

2.4. Beriicksichtigung von inhdrenten Merkmalen

In T 59/87 (ABI. 1991, 561) behauptete der Beschwerdegegner, daB ein bestimmtes
Dokument die beanspruchte Erfindung inharent offenbare und damit neuheitsschéadlich sei.
Die Kammer wies allerdings darauf hin, daB in der Entscheidung G 2/88 (ABI. 1990, 93, Korr.
ABI. 1990, 469) betont worden war, daB es darum gehe zu entscheiden, was der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sei, und nicht darum, was in dem der Offentlichkeit
zuganglich Gemachten inh&rent enthalten gewesen sein mag. AuBerdem misse bei der
Abwagung, inwieweit die Lehre in einer schriftlichen Beschreibung der Offentlichkeit das
zwangslaufige Ergebnis der Ausfiihrung dieser Lehre ebenfalls zuganglich macht, in jedem
einzelnen Fall "genau unterschieden werden zwischen dem, was tats&chlich zuganglich
gemacht worden ist, und dem, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht zuganglich
gemacht worden ist". Ob eine vorher nicht offenbarte technische Wirkung, die zwangslaufig
eintritt, wenn eine zuvor in einer schriftlichen Beschreibung offenbarte technische Lehre
ausgefihrt wird, der Offentlichkeit durch diese Lehre zuganglich gemacht worden ist, ist
daher nach Meinung der Kammer eine Tatfrage, die im Kontext des Einzelfalles zu
entscheiden ist.

In der Stellungnahme G 1/92 (ABI. 1993, 277) wird auBerdem klargestellt, daB ein Produkt,
das im Handel erhaltlich ist, an sich nichts offenbart, was (iber seine Zusammensetzung oder
innere Struktur hinausgeht. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das Erzeugnis in
Wechselwirkung mit gezielt gewéahlten &uBeren Bedingungen gebracht wird, um eine
bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizuflihren oder mégliche Ergebnisse
oder Fahigkeiten zu entdecken, weisen daher Gber das Erzeugnis als solches hinaus, weil
sie von bewuBten Auswahlentscheidungen abhangen, und kénnen daher nicht als der
Offentlichkeit bereits zugénglich gemacht gelten.

In AnschluB an dieser Entscheidung vertrat die Kammer in T 977/93 (ABI. 2001, 84) die
Auffassung, daB ein der Offentlichkeit zugénglich gemachtes Erzeugnis nicht reproduzierbar
im Sinne der Entscheidung G 1/92 ist und folglich nicht zum Stand der Technik gehért, wenn
der Fachmann nicht feststellen kann, ob das reproduzierte Erzeugnis mit dem
Handelsprodukt identisch ist, weil die inhdrenten und sonstigen Merkmale des Erzeugnisses
sich ihm nicht erschlieBen und sich bei der Reproduktion mit hoher Wahrscheinlichkeit
Abweichungen ergeben wirden.

2.5 Beriicksichtigung von Aquivalenten
Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern geht von einem engen Neuheitsbegriff aus,
d. h., der Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung umfaBt Aquivalente zu den explizit oder

implizit offenbarten Merkmalen nicht; Aquivalente werden erst bei der Prifung auf
erfinderische Tatigkeit bericksichtigt (T 517/90). Der Aquivalente ausklammernde enge
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Neuheitsbegriff ist insbesondere im Bereich des Art. 54 (3) EPU von Bedeutung. In der
Entscheidung T 167/84 (ABI. 1987, 369) wird dazu ausgefihrt: Kollidierende Anmeldungen
im Sinne des Art. 54 (3) EPU sind von ihrem Gesamtinhalt ("whole contents") her
neuheitsschadlich. Um die aus der Anwendung des "Whole-contents-Grundsatzes"
entstehenden Harten zu mildern, wird er nur bei der Neuheitspriifung angewandt (vgl. Art. 56
EPU, Satz 2). Hier gilt seit jeher die Forderung, daB bei der Beurteilung der Neuheit strenge
MaBstébe angelegt werden, um das Risiko einer "Eigenkollision" gering zu halten. Aus
diesem Grund wird in den Richtlinien unter C-1V, 7.2 ausdrlcklich festgestellt, daB es nicht
richtig ist, "die Lehre eines Dokuments bei der Priifung auf Neuheit dahingehend auszulegen,
daB sie allgemein bekannte Aquivalente, die in dem Dokument nicht offenbart sind,
einschlieBt; dies gehért in die Prifung auf erfinderische Tatigkeit." Auch nach Auffassung der
Kammer umfaBt der Gesamtinhalt des friiheren Dokuments nicht die Merkmale, die zu den
in diesem Dokument genannten aquivalent sind (s. auch T 928/93).

2.6 Berucksichtigung von Zeichnungen

In T 896/92 wies die Kammer darauf hin, daB entsprechend der Entscheidung T 169/83 (ABI.
1985, 193) fiir die Offenbarung eines nur in einer Zeichnung gezeigten Merkmals weiterge-
hende Anforderungen gelten. So sollte nicht nur die Struktur des Merkmals hinreichend
deutlich aus der Zeichnung hervorgehen, sondern auch die technische Funktion daraus
ableitbar sein (s. auch T 241/88).

In der Entscheidung T 204/83 (ABI. 1985, 310) vertrat die Kammer die Auffassung, daB
ausschlieBlich zeichnerisch dargestellte Merkmale dann zum Stand der Technik gehéren,
wenn der Fachmann dem nur gezeichneten Merkmal auch ohne Beschreibung eine
technische Lehre entnehmen kann. Abmessungen, die sich aus einer Schemazeichnung nur
durch Nachmessen ergeben, gehdren nicht zum Offenbarungsgehalt eines Dokuments (vgl.
T 857/91 und T 272/92).

In der Entscheidung T 56/87 (ABI. 1990, 188) war die Kammer der Meinung, daB ein
technisches Merkmal, das aus den einer schematischen Darstellung entnommenen
Abmessungen abgeleitet wird oder sich auf diese stltzt und das technisch im Widerspruch
zur Lehre der Beschreibung steht, nicht zur Offenbarung des Dokuments gehort.

2.7 Beriicksichtigung von Beispielen

Zum Inhalt der Lehre einer Entgegenhaltung gehdért nicht nur das, was in den
Ausflihrungsbeispielen detailliert angegeben ist, sondern jede fir den Fachmann ausfihrbare
Information aus dem Anspruchs- und Beschreibungsteil (vgl. T 12/81, ABI. 1982, 296; T
562/90). Die Offenbarung eines Dokuments darf nicht allein anhand der Beispiele ermittelt
werden; es sei vielmehr das gesamte Dokument heranzuziehen (s. auch T 424/876; T
373/95). Es ist nicht zulassig, ein konkretes Beispiel aus dem Zusammenhang zu reiBen (T
68/93). In T 12/90 entschied die Kammer, daB3 die Offenbarung einer Vorverédffentlichung, die
fir einen Anspruch neuheitsschadlich sein kénnte, nicht auf die spezifischen
Ausflihrungsbeispiele beschrénkt sein muB, sondern jede in dem Dokument beschriebene,
wiederholbare technische Lehre mit umfaBt (s. auch T 247/91 und T 658/91).
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In T 290/86 (ABI. 1992, 414) entschied die Kammer, daB sich das, was durch konkrete, in
einem Dokument enthaltene detaillierte Beispiele "der Offentlichkeit zuganglich gemacht"
wird, nicht unbedingt auf die genauen Details dieser Beispiele beschrankt, sondern in jedem
Einzelfall von der einem fachkundigen Leser "zuganglich gemachten" technischen Lehre
abhangt. Die Anderung eines Anspruchs durch Aufnahme eines Disclaimers fiir solche
konkreten detaillierten Beispiele braucht dem Anspruch keine Neuheit zu verleihen.

Wie die Kammer in T 365/89 befand, verlangt Art. 54 (1) EPU nicht, daB eine technische
Lehre detailliert - etwa durch Ausflihrungsbeispiele - offenbart werden muB. Das
Vorhandensein bzw. Fehlen solch detaillierterer Informationen hat somit keinen EinfluB auf
die Frage, ob die betreffende Offenbarung in einem bestimmten Dokument zum Stand der
Technik gehort.

In T 666/89 (ABI. 1993, 495) brachte der Beschwerdegegner vor, daB die Beispiele eines
bestimmten zum Stand der Technik gehérenden Dokuments auBerhalb des Umfangs eines
bestimmten Anspruchs lagen und die darin enthaltene generische Offenbarung nicht als
Vorwegnahme dieses Anspruchs betrachtet werden kénne. Folglich seien nur die
Ausfilihrungsbeispiele einer Entgegenhaltung als Stand der Technik zu betrachten. Die
Kammer stellte fest, daB der Beschwerdegegner die standige Rechtsprechung der
Beschwerdekammern auBer acht gelassen hatte, wonach es bei der Entscheidung Uber die
Frage der Neuheit erforderlich ist, den gesamten Inhalt einer Entgegenhaltung zu priifen. Bei
Anwendung dieses Grundsatzes darf sich die Priifung daher nicht auf einen Vergleich des
beanspruchten Gegenstands mit den Beispielen einer Entgegenhaltung beschranken,
sondern muB sich auf die Gesamtinformation der Entgegenhaltung erstrecken.

2.8 Bewertung von Vorbenutzungen
Der Informationsgehalt von Vorbenutzungen ist Gegenstand mehrerer Entscheidungen.

Im Fall T 245/88 waren auf einem abgezaunten Werftgelande zwei Zerstauber installiert
worden. Was die Méglichkeit angeht, diese Zerstauber von auBerhalb des Zaunes aus zu
besichtigen, so war die Kammer nicht Gberzeugt, daB ein Fachmann ohne Kenntnis des im
Streitpatent beanspruchten Gegenstands dessen Lehre und die zu I6sende Aufgabe erkannt
hatte und daB ihm bei der Vielzahl von Abmessungen und Abmessungsverhaltnissen, die
sich aus einem Mehrréhrenzerstauber ableiten lassen, das beanspruchte Abstandsverhaltnis
aufgefallen ware.

In dem der Entscheidung T 363/90 zugrunde liegenden Fall war ein Gerat mit einem der
beanspruchten Erfindung entsprechenden Einzelblatteinzug auf Messen ausgestellt und
vorgefiihrt worden. Die Kammer kam zu dem Schluf3, daB die technischen Merkmale und die
Funktionen des ausgestellten Einzelblatteinzugs unter den gegebenen Umstanden fir einen
Fachmann nicht in dem Umfang erkennbar waren bzw. aufgrund anderweitiger Informationen
erschlossen werden konnten, daB er den Einzelblatteinzug hatte nachbauen oder gar
weiterentwickeln kénnen. Siehe auch T 461/88 (ABI. 1993, 295).

In T 87/90 war die 6ffentliche Zuganglichmachung der Merkmale und Funktionsweise einer
ausgestellten Maschine bejaht worden, weil alle Details der Maschine erklart und
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Informationsmaterial verteilt worden war.

In der Entscheidung T 208/88 (ABI. 1992, 22) wurde festgestellt, daB eine bisher nicht
beschriebene, aber bei der praktischen Ausfliihrung einer bekannten Lehre (hier:
Verwendung als Fungizid) tatsachlich eintretende Wirkung (hier: Wachstumsregulation), die
Grundlage einer Verwendungserfindung sein soll, der Offentlichkeit mit der Folge
neuheitsschadlicher Vorwegnahme der Verwendungserfindung - jedenfalls dann - nicht
zuganglich gemacht worden ist, wenn sie bei der genannten Ausflihrung nicht so klar zutage
tritt, daB sich dadurch mindestens potentiell fir einen unbegrenzten Kreis von Fachleuten
das Wesen der Erfindung unmittelbar erschlie3t.

In vielen Fallen setzt das Erkennen einer technischen Lehre, z. B. der inneren Struktur oder
Zusammensetzung eines vorbenutzten Erzeugnisses, eine Analyse des diese technische
Lehre verkérpernden Produkts voraus. Die Frage, ob die Analyse eines auf dem Markt
befindlichen Produkts technisch machbar ist, hat die Beschwerdekammern schon mehrfach
beschaftigt.

In T 461/88 (ABI. 1993, 295) war festgestellt worden, dafB3 ein Steuerungsprogramm nicht
zugéanglich gemacht worden ist, wenn es auf einem Mikrochip gespeichert ist und der
Aufwand flr dessen Analyse in der GréBenordnung von Mannjahren liegt und es aus
wirtschaftlichen Griinden sehr unwahrscheinlich ist, daB diese Analyse vom einzigen Kaufer
der durch dieses System gesteuerten Maschine durchgeflihrt worden ist (ahnlich T 969/90
in einem obiter dictum).

In T 390/88 lehnte die Kammer die Argumentation ab, ein Film sei nicht zuganglich
geworden, weil er erst drei Wochen vor dem Prioritatsdatum auf einer Pressekonferenz
bekanntgemacht worden sei und es fiir den Fachmann unméglich sei, in der kurzen Zeit die
Zusammensetzung des Films zu ermitteln.

In T 406/86 (ABI. 1989, 302) war die Zusammensetzung eines vor dem Prioritatstag auf dem
Markt befindlichen Produktes zum Stand der Technik gerechnet worden, weil es ohne
besonderen Aufwand analysierbar war. In T 953/90 und T 969/90 war festgestellt worden,
daB die innere Struktur eines vorbenutzten Produktes der Offentlichkeit zugénglich geworden
ist, weil der Fachmann anhand seiner normalen Untersuchungsmdéglichkeiten in der Lage
war, das Produkt zu analysieren.

Die GroBe Beschwerdekammer hat zu dieser Frage in der oben bereits erwahnten
Stellungnahme G 1/92 im englischen Originaltext festgestellt: "Where it is possible for the
skilled person to discover the composition or the internal structure of the product and to
reproduce it without undue burden, then both the product and its composition or internal
structure become state of the art." ("Wenn der Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand die
Zusammensetzung oder innere Struktur des Erzeugnisses erschlieBen und dieses
reproduzieren kann, gehéren sowohl das Erzeugnis als auch seine Zusammensetzung oder
innere Struktur zum Stand der Technik.")

In T 952/92 (ABI. 1995, 755) war die Kammer der Auffassung, daB durch eine offenkundige
Vorbenutzung das zuganglich wird, was der Fachmann aus einer Analyse des vorbenutzten
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Erzeugnisses mit Analyseverfahren, die zum Stand der Technik gehdren, entnehmen kann.
Die Frage des unzumutbaren Aufwandes bei der Analyse sei fir die Feststellung, ob die
Zusammensetzung eines Produktes der Offentlichkeit zuganglich sei, unerheblich. Als
Begriindung fiihrte die Kammer folgendes aus: Der Hinweis auf den unzumutbaren Aufwand
in der Stellungnahme G 1/92 (ABI. 1993, 277) sei in der englischen Originalfassung
grammatikalisch nicht eindeutig, da er sich entweder auf beide Satzglieder
("Zusammensetzung oder Struktur erschlieBen" und "reproduzieren”) oder auch nur auf den
letzten ("reproduzieren”) beziehen kann. Da dieser Hinweis fiir die Antwort auf die damals
gestellte Rechtsfrage nicht unbedingt erforderlich sei, kdnne er nicht so interpretiert werden,
daB er die bestehende Rechtsauffassung Uber den Begriff des Standes der Technik
modifiziere. Das Reproduzieren ohne unzumutbaren Aufwand sei ein Problem, das sich in
Zusammenhang mit Art. 83 EPU stellt. Die Ubertragung des Konzepts "undue burden" wiirde
auBerdem ein subjektives Element in die Neuheitspriifung bringen, was die GroBe
Beschwerdekammer in G 1/92 gerade vermeiden wollte.

Dariiber hinaus wurde von der Kammer gepriift, ob es angesichts der Forderung, daB die
Zusammensetzung eines vorbenutzten Erzeugnisses "zuganglich zu machen" ist, mdglich
sein muB, ein solches Erzeugnis vollstandig zu analysieren, so daB es - wie vom
Patentinhaber vorgebracht - genau reproduziert werden kann. Nach Auffassung der Kammer
wird die Neuheit einer beanspruchten Erfindung durch die Vorbenutzung des Erzeugnisses
zerstort, wenn dessen Analyse anhand allgemein Ublicher Verfahren dem Fachmann tber
eine Ausflihrungsart des Erzeugnisses AufschluB gibt, die unter den Anspruch des Patents
fallt.

In T 472/92 bestand die Aufgabenstellung des streitigen Patents in der Bereitstellung eines
zur Herstellung von Flaschenmanschetten geeigneten Laminats, das durch
Warmeeinwirkung auf die Flaschen aufgeschrumpft werden kann und dessen Oberflache gut
bedruckbar sein sollte. Diese Aufgabe wurde dem Streitpatent zufolge durch die Verwendung
von Polystyrol gelést. Ein weiteres L&sungselement bestand in der Herstellung des
zweischichtigen Laminats durch Coextrusion. Der Beschwerdeflihrer (Einsprechende)
behauptete, daB das so hergestellte Polystyrollaminat an einen Kunden geliefert worden sei
und daB ein Fachmann seine gute Bedruckbarkeit hatte erkennen kénnen. Dies hatte ihn
dazu angeregt, bei bekannten Laminaten die nichtzellulare Schicht auf Basis eines
Ethylenpolymergemischs durch eine nichtgeschaumte Polystyrolschicht zu ersetzen. Die
Kammer verwies auf die Stellungnahme G 1/92, Nr. 3 der Entscheidungsgriinde und folgerte,
daB das Merkmal der Bedruckbarkeit des Materials keine Eigenschaft ist, die durch dessen
bloBe Auslieferung an einen Kunden der Offentlichkeit zuganglich wurde, weil es sich dabei
eindeutig um ein nicht inh&rentes Merkmal handelt, das nur in Wechselwirkung mit &uBeren
Bedingungen ermittelt werden kann. Somit konnte dieses Merkmal nicht als der Offentlichkeit
bereits zuganglich gemacht angesehen werden (vgl. auch T 267/92).

Das der Entscheidung T 301/94 zugrunde liegende Patent betraf Griinglasflaschen mit hoher
Filterkraft gegenliber ultraviolettem Licht und einer bestimmten Zusammensetzung. Es wurde
nachgewiesen, daB der Beschwerdegegner (Einsprechende) Flaschen mit den
beanspruchten Eigenschaften vor dem Prioritdtstag an einen Kunden verkauft und
ausgeliefert hatte. Der Beschwerdeflhrer behauptete, daB die Flaschen, die vom
Beschwerdegegner aus dem Glas mit der angegebenen Zusammensetzung hergestellt
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wiirden, der Offentlichkeit aus den folgenden Griinden nicht zuganglich gewesen seien:

1) Die Sulfidkonzentration des Glases sei ein nicht erkanntes oder "verborgenes" Merkmal
im Sinne der Entscheidungen G 1/92 und G 2/88, da es zum Prioritatszeitpunkt nicht zum
allgemeinen Wissensstand gehdrt habe, daB Griinglas mit hoher UV-Absorption einen sehr
geringen Sulfidanteil enthalten kénne. Der Fachmann hatte daher bei der Analyse dieses
Glases nicht auf die Sulfidkonzentration geachtet, da hohe Sulfidkonzentrationen nur bei
bernsteinfarbenem Glas bekannt seien. 2) Der Fachmann wére anhand des allgemeinen
Wissensstands zum Prioritétszeitpunkt nicht in der Lage gewesen, das Griinglas ohne
unzumutbaren Aufwand nachzuarbeiten, weil es einer Unzahl von Versuchen bedurft hatte,
um die Temperatur und die Reduktionsbedingungen herauszufinden, die zu den
gewilinschten optischen Eigenschaften bei einer industriellen Flie Bbandproduktion geflhrt
hatten.

Die Kammer vertrat die Auffassung, bei den optischen Parametern handle es sich um
inharente Eigenschaften der Glaszusammensetzung und nicht um Eigenschaften, die aus
einer besonderen Nutzung oder Verwendung des Glases resultierten. Der von der GroBen
Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/88 gepriifte Fall unterscheide sich von dem
hier vorliegenden, da es dort um einen Anspruch ginge, der auf eine neue Verwendung eines
bekannten Stoffes, die auf einer neu entdeckten technischen Wirkung beruhte, und nicht auf
den Stoff selbst gerichtet sei. Nicht der Stoff selbst oder einer seiner Bestandteile, sondern
die neue technische Wirkung stelle ein verborgenes oder nicht erkanntes Merkmal dar.
AuBerdem war die Kammer der Ansicht, daB der Beschwerdeflihrer im Grunde ein weiteres
Kriterium fur die Zuganglichmachung des Stoffes eingefiihrt hat, ndmlich daB der Fachmann
zum Prioritatszeitpunkt in der Lage sein misse, a priori anhand des allgemeinen
Fachwissens zu erkennen, welche Bestandteile das im Handel erhaltliche Erzeugnis in
welchen Mengen enthalte. Ein solches zusétzliches Erfordernis ware jedoch unvereinbar mit
der Stellungnahme G 1/92, wonach die chemische Zusammensetzung eines
Handelsprodukts schon dann zum Stand der Technik gehdért, wenn sie analysierbar und
reproduzierbar ist. Die Kammer stellte ferner fest, da8 der Fachmann das Griinglas ohne
unzumutbaren Aufwand héatte herstellen kdnnen; damit ist das in G 1/92 aufgestellte Kriterium
der Reproduzierbarkeit erflillt. Nach der Stellungnahme G 1/92 ist es nicht erforderlich, daB
eine industrielle FlieBbandproduktion ohne unzumutbaren Aufwand méglich ist, sondern daB
der Fachmann in der Lage ist, das Erzeugnis ohne unzumutbaren Aufwand anhand seines
allgemeinen Fachwissens und seiner Kenntnis von der Zusammensetzung oder inneren
Struktur des Erzeugnisses herzustellen, und zwar unabhangig vom Produktionsumfang (im
Labor, als Versuchsserie oder industriell).

In der Sache T 515/98 betraf die Erfindung ein Epilationsgerat. Im Verfahren wurde unter
anderem eine Vorbenutzung geltend gemacht.

Die Kammer war der Auffassung, daB ebenso wie die technische Lehre eines zum Stand der
Technik gehérenden Dokuments als Ganzes betrachtet werden muf3 und es nicht zul&ssig
ist, Teile eines solchen Dokuments aus ihrem Zusammenhang herauszulésen, um daraus
eine technische Information herzuleiten, die von der Gesamtlehre des Dokuments abweicht,
so auch ein Gerat, das Gegenstand einer Vorbenutzung ist, als Ganzes betrachtet werden
muB. Auch hier diirfen bestimmte Bauteile, die gemaB der Grundkonzeption des Gerats fir
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den vom Hersteller beabsichtigten normalen Betrieb als wesentlich gelten, nicht weggelassen
werden.

Im vorliegenden Fall wies das vorbenutzte Epilationsgerat schon nach den eigenen
Ausfiihrungen der Beschwerdefiihrerin/Einsprechenden alle in Anspruch 1 beanspruchten
Merkmale nur auf, wenn einige seiner wesentlichen Bauteile weggelassen wurden und damit
die Kinematik seiner Betriebselemente geandert wurde. Nach Auffassung der
Beschwerdekammer erkannte die Beschwerdefiihrerin damit implizit an, daB das
Epilationsgerat nicht in der auf dem Markt erhaltlichen Form mit der erfindungsgeméaBen
Gerat identisch ist, sondern eine geanderte Version davon, die unter Verwendung nur eines
Teils der urspriinglichen Bauteile neu konstruiert wurde, so daf sich die Epilationselemente
der beiden Versionen in Struktur und Kinematik voneinander unterscheiden. Da der
Fachmann mehrere Handlungen (Zerlegen des auf dem Markt erhaltlichen Gerats,
Weglassen von Bauteilen, teilweiser Wiederzusammenbau) vornehmen misse, um vom
vorbenutzten zum erfindungsgemaBen Gerat zu gelangen, und sich diese Handlungen nicht
aus dem normalen Gebrauch des im Handel befindlichen Geréts ergeben wirden, kénne der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht unmittelbar und eindeutig aus der Lehre dieser
Vorbenutzung hergeleitet werden.

2.9 Breite Anspriiche

In T 607/93 entschied die Kammer, daB bei der Priifung auf Neuheit und erfinderische
Tatigkeit kein AnlaB besteht, einen zu breit gefaBten Anspruch mit Hilfe der Beschreibung
enger zu interpretieren, wenn es sich nicht um das Verstandnis von erlauterungsbedurftigen
Begriffen, sondern um die Beurteilung eines zu breit gefaBten Patentbegehrens in Relation
zum Stand der Technik handelt.

2.10 Fehlerhafte Offenbarung

Fehler, die in einem Dokument enthalten sind, stellen nicht notwendig einen
patenthindernden Stand der Technik dar.

In T 77/87 (ABIl. 1990, 280) gab eine in der Zeitschrift "Chemical Abstracts" veréffentlichte
Zusammenfassung den Inhalt des Originaldokuments nicht korrekt wieder. Die
Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, daB das Originaldokument die Hauptquelle
dessen sei, was als technische Lehre zuganglich gemacht worden sei. Wenn das
Originaldokument und seine Zusammenfassung in einem wesentlichen Punkt nicht
Ubereinstimmten, dann gehe eindeutig die Offenbarung des Originaldokuments vor. Diese
beweise am deutlichsten, was dem Fachmann zuganglich gemacht worden sei. Gehe aus
verwandtem, zeitgleichem Beweismaterial hervor, daB die woértliche Offenbarung eines
Dokuments fehlerhaft sei und nicht den beabsichtigten technischen Sachverhalt wiedergebe,
so sei eine solche fehlerhafte Offenbarung nicht als Stand der Technik zu betrachten.

Auch in T 591/90 enthielt ein frGheres Dokument Fehler. Die Kammer grenzte sich ab
gegenlber der Entscheidung T 77/87 (ABI. 1990, 280), die einen Spezialfall betreffe, und
vertrat die Auffassung, ein Dokument gehére grundsétzlich auch dann zum Stand der
Technik, wenn sein Offenbarungsgehalt fehlerhaft sei. Bei der Bewertung der Offenbarung
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dieses Standes der Technik sei jedoch davon auszugehen, daB der fachméannische Leser
vor allem "an der technischen Realitat interessiert sei". Er kénne aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens und auch durch Konsultation der Hinweisliteratur ohne weiteres
erkennen, daB die strittige Angabe nicht zutreffe. Man kénne davon ausgehen, daB der
Fachmann die erkennbaren Fehler richtigzustellen versuche, nicht aber, daB er die
fehlerhafte Offenbarung als Anregung zur L&sung einer bestehenden technischen Aufgabe
betrachte.

In T 412/91 befand die Kammer, daB die fehlerhafte Lehre aus Dokument (1) nicht zum
Stand der Technik im Sinne von Art. 54 EPU gehért. Sie fiihrte aus, daB der
Offenbarungsgehalt eines zum Stand der Technik gehérenden Dokuments grundséatzlich
nicht nur durch die tatsachlich in der Zusammenfassung verwendeten Begriffe definiert wird,
sondern auch durch das, was das veroffentlichte Dokument dem Fachmann als technische
Realitat offenbart. Ist eine Behauptung offensichtlich falsch, sei es, daB sie an sich
unwahrscheinlich ist, oder, daB sich aus anderen Quellen ergibt, daB sie falsch ist, so gehért
sie auch dann nicht zum Stand der Technik, wenn sie veroffentlicht wurde. Wéare es flr einen
Fachmann hingegen nicht erkennbar, daB eine Lehre falsch ist, so wiirde diese Lehre zum
Stand der Technik gehéren.

In der Entscheidung T 89/87 stellte die Kammer fest, dafB3 es sich bei der Angabe "0,005 mm"
(= 5 nm) in einem alteren Dokument um einen Druckfehler handelte und daB es richtig
"0,0005 mm" (= 0,5 nm) hatte heiBen missen. Nach Ansicht der Kammer war von einem
fachkundigen Leser zu erwarten, daB er diesen Fehler automatisch berichtigt.

2.11 Zuféllige Offenbarung

In der Entscheidung T 161/82 (ABI. 1984, 551) war die Kammer der Ansicht, daB3 es in der
Entgegenhaltung um die Lésung einer ganz anderen Aufgabe ging als in der fraglichen
Anmeldung, und hielt folgendes fest: Hat eine Vorwegnahme insofern Zufallscharakter, als
das in einer Vorverdffentlichung Offenbarte zuféllig unter einen zur Neuheitsprifung
anstehenden Anspruch fallen kénnte, ohne daB jedoch eine gemeinsame technische
Aufgabe vorliegt, so ist besonders sorgfaltig abzuwagen, was billigerweise als vom Anspruch
erfaBt gelten kann und was tatsachlich aus der Vorverdffentlichung hervorgeht (vgl. auch T
986/91).

In T 601/92 war ein Radialventilator beansprucht, der dadurch gekennzeichnet war, daB die
Lafterrader derart gegeneinander versetzt auf der Lifterwelle befestigt waren, daB die
Speichen des einen Lifterrades relativ zu den Speichen des anderen Lifterrades, in
Achsrichtung gesehen, auf Liicke angeordnet waren. Stand der Technik waren Geblése, bei
deren Zusammenbau auf die Drehwinkellage der Speichen der beiden Lifterrader
zueinander nicht geachtet wurde. Die Wahrscheinlichkeit, daB solche Geblase, die zufallig
die beanspruchte Speichenanordnung aufwiesen, verkauft worden waren, war Gberaus hoch.
Nach Auffassung der Kammer war damit der Nachweis neuheitsschédlicher Vorbenutzung
des beanspruchten Produkts erbracht. Die Kammer fuhrte aus, daB bei einer Vorwegnahme
mit Zufallscharakter im Falle des Fehlens einer gemeinsamen technischen Aufgabe
besonders sorgfaltig abzuwagen sei, was als vom Anspruch erfa3t gelten kénne, und was
aus der Vorveréffentlichung hervorgehe. Anders als im Fall T 161/82 (ABI. 1984, 551), in dem
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der beanspruchte Gegenstand mit dem vorbekannten ebenfalls baulich lbereinstimmte,
jedoch eine unterschiedliche Funktion hatte, sei im vorliegenden Fall kein Unterschied in der
Funktion erkennbar. T 208/88 (ABI. 1992, 22) sei nicht vergleichbar, weil hier ein Erzeugnis
beansprucht, und nicht eine neue Verwendungsmdglichkeit fiir einen bekannten Stoff
aufgrund einer bisher unbekannten Wirkung oder Funktion dieses Stoffes aufgezeigt werde.
Der Hilfsantrag bezog sich auf ein Verfahren zur Herstellung gerduscharmer
Radialventilatoren, das dadurch gekennzeichnet war, daB die Lifterrader planmaBig derart
gegeneinander versetzt auf der Lifterwelle befestigt wurden, daB die Speichen des einen
Lifterrades relativ zu den Speichen des anderen Lifterrades, in Achsrichtung gesehen, auf
Licke angeordnet waren. Nach Auffassung der Kammer war dieser Anspruch durch das
Merkmal "planmaBig" deutlich vom Stand der Technik abgegrenzt. Dieses Merkmal betreffe
eindeutig einen Verfahrensschritt und kénne als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum
Stand der Technik nur in einem Verfahrensanspruch Bedeutung erlangen. DaB der Anspruch
auf das Herstellungsverfahren iberwiegend Erzeugnismerkmale umfasse, sei eine logische
Folge der engen Verbindung zwischen Erzeugnis und Verfahren und stehe seiner
Zulassigkeit nicht entgegen.

In T 608/96 erklarte die Kammer, daB eine Offenbarung dann "zufallig neuheitsschadlich" ist,
wenn sie der Fachmann, der mit der der Anmeldung oder dem Patent zugrundliegenden
Aufgabe konfrontiert ist, nicht in Betracht ziehen wiirde, weil diese Entgegenhaltung entweder
einem weitab liegenden Fachgebiet zuzuordnen ist oder ihrem Gegenstand nach nicht zur
Lésung der Aufgabe beitragt. Das bedeutet auch, daB eine Offenbarung nur dann "zufallig
neuheitsschadlich" ist, wenn sie fiir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ohne jede
Bedeutung ist.

2.12 Ausfiihrbarkeit des ermittelten Gehalts

Der Gehalt der Offenbarung ist nur dann neuheitsschadlich, wenn die darin enthaltene Lehre
ausfiihrbar ist.

In T 206/83 (ABI. 1987, 5) wurde insbesondere festgestellt, daB ein Dokument (hier eine
gleichzeitig anhangige européische Anmeldung) keine ausreichende Offenbarung eines
chemischen Stoffes enthalt, wenn es zwar seine Formel und die Verfahrensschritte zu seiner
Herstellung nennt, aber der Fachmann weder dem Dokument noch seinem allgemeinen
Fachwissen entnehmen kann, wie er sich die notwendigen Ausgangs- oder
Zwischenprodukte verschaffen kann. Angaben, die erst durch eine umfassende Recherche
gefunden werden kénnen, sind nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen. Das
Erfordernis einer ausfiihrbaren Offenbarung entspricht auch dem in Art. 83 EPU erwéhnten
Grundsatz, daB die Erfindung in der europaischen Patentanmeldung so deutlich und
vollstandig zu offenbaren ist, daB ein Fachmann sie ausflihren kann. Die Anforderungen an
eine ausreichende Offenbarung sind also in allen Fallen dieselben.

Im Bereich der Auswahlerfindungen (s. S. 83 ff.) spielt das Erfordernis der ausfiihrbaren
Offenbarung ebenfalls eine wichtige Rolle. In der Entscheidung T 26/85 (ABI. 1990, 22)
argumentierte die Kammer, daB der Stand der Technik nur insoweit als der Offentlichkeit
zuganglich gemacht gelten kann, als die dem Fachmann gegebene Information diesen in die
Lage versetzt, die technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter
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Heranziehung des bei ihm vorauszusetzenden einschlagigen Fachwissens auszufiihren. In
diesem konkreten Fall lagen die anspruchsgemaBen Bereiche eines bestimmten Parameters
innerhalb der weiter gesteckten Bereiche, die flir denselben Parameter in einem Dokument
des Standes der Technik angegeben waren. Entsprechend der oben erwahnten
SchluBfolgerung hielt es die Kammer fir eine realistische Methode, bei der Beurteilung der
Neuheit einer Erfindung gegeniiber dem Stand der Technik die Frage zu stellen, ob der
Fachmann angesichts des technischen Sachverhalts die Anwendung der technischen Lehre
des Standes der Technik im Uberlappungsbereich ernsthaft in Betracht ziehen wiirde; muB
diese Frage bejaht werden, so 148t dies auf mangelnde Neuheit schlieBen. Dies war jedoch
in der betreffenden Sache nicht der Fall, da der Stand der Technik eine begriindete Erklarung
enthielt, die den Fachmann eindeutig davon abgehalten hatte, den Bereich unterhalb eines
bestimmten Wertes zu benutzen; der sich Giberschneidende Bereich lag unter diesem Wert
und wurde daher fiir neu befunden.

In T 447/92 vertrat die Kammer die Auffassung, daB die Entgegenhaltung nicht offenbarte,
wann oder wie weit sich ein bewegliches Teil der beanspruchten Erfindung (ein
Druckluftschalter) bewegte oder wie es einen Hebel am Zurlckfedern hinderte. Eine
Relativbewegung war weder beschrieben noch in den Zeichnungen dargestellt; dariiber, wie
die maBgeblichen Teile zusammenwirkten, konnten nur Vermutungen angestellt werden.
Nach Ansicht der Kammer hatte es fiir den Fachmann zwar naheliegen kénnen, daB Raste
und Welle in der in den Anspriichen des Streitpatents festgelegten Art und Weise
zusammenwirkten; dies bedeute aber nur, daB die Offenbarung ihn so weit bringe, daB er
den Rest selbst bewerkstelligen kénne. Es bedeute nicht, da das Dokument dem Fachmann
den gesamten Weg bis hin zur betreffenden Erfindung aufzeige. Die Merkmale des
Druckluftschalters gemaB Anspruch 1 der Anmeldung seien somit nicht eindeutig aus den
Zeichnungen einer alteren europaischen Patentanmeldung herzuleiten.

In T 310/88 hatte sich die Beschwerdekammer mit einer Divergenz zwischen der technischen
Realitat und der Erfindungsbeschreibung in einer Vorveréffentlichung auseinanderzusetzen.
Nach der Beschreibung in der Vorveréffentlichung gehért ein bestimmter Bestandteil nicht
zur Zusammensetzung, wahrend dessen Vorhandensein ein wesentliches Merkmal der
Erfindung war; tatsachlich entstand jedoch bei der Nacharbeitung der Lehre der
Vorveréffentlichung ein der beanspruchten Zusammensetzung entsprechendes Produkt. Die
Kammer hielt dennoch die Vorveréffentlichung nicht fir neuheitsschadlich, da sie keine
hinreichend deutliche Lehre erhalte, die eine solche Feststellung rechtfertige. Denn der
Fachmann werde bei Befolgung der Lehre des Dokuments in eine Richtung gedrangt, die ihn
von dem beanspruchten Gegenstand eindeutig wegflihre, weil darin angegeben sei, daB die
erzielte Zusammensetzung einen bestimmten in der beanspruchten Zusammensetzung
enthaltenen Bestandteil nicht enthalte. Der Gegenstand sei auch dann neu, wenn der
Fachmann bei der Nacharbeitung der in der Vorveréffentlichung beschriebenen Beispiele
zwangslaufig eine Zusammensetzung erhalte, die der beanspruchten entspreche und den
betreffenden Bestandteil enthalte. In diesem Fall misse die Lehre des friiheren Dokuments
so ausgelegt werden, als enthalte sie eine weitere Verfahrensstufe zur Eliminierung des
zusatzlichen Bestandteils.

In der Sache T 491/99 entschied die Kammer, daB eine vorveroffentlichte Patentschrift, die
das beanspruchte Erzeugnis auf den ersten Blick aufgrund der verwendeten Begriffe
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vorwegzunehmen scheint, dessen Patentierbarkeit nicht berhrt, wenn der Fachmann die
betreffende Erfindung nur im nachhinein anhand des Verfahrens und der Vorrichtung, wie sie
erstmals im europaischen Patent beschrieben sind, tatséchlich ausflihren kann.

3. Feststellung von Unterschieden

Ist der Stand der Technik nach den oben beschriebenen Kriterien festgestellt und seinen
Gehalt ermittelt worden, so ist als letzter Schritt festzustellen, ob sich die in Frage stehende
Erfindung vom Stand der Technik unterscheidet.

3.1 Einzelvergleich mit jedem einzelnen Stiick aus dem Stand der Technik

Die Erfindung ist mit dem nach den oben beschriebenen Kriterien ermittelten Stand der
Technik zu vergleichen, wobei fiir die Neuheitspriifung von Bedeutung ist, das der Vergleich
jeweils nur mit einem einzigen Stlick des Stands der Technik als Ganzes vorgenommen wird
(vgl. T 153/85, ABI. 1988,1; T 124/87, ABI. 1989, 49; T 233/90; T 904/91).

Wenn jedoch eine Vorveréffentlichung (das "Hauptdokument") einen ausdricklichen Hinweis
auf eine andere Vorverdffentlichung enthalt, kann dies zur Folge haben, daB bei der
Auslegung des Hauptdokuments (d. h. bei der Ermittlung seines Sinngehalts fir den
Fachmann) die Offenbarung der zweiten Vorveréffentlichung ganz oder teilweise als
Bestandteil der Offenbarung des Hauptdokuments angesehen werden muB (vgl. T 153/85,
ABI. 1988,1; T 645/91; T 942/91; T 422/92; T 239/94).

In T 291/85 (ABI. 1988, 302) stellte die Kammer fest, daB zur Offenbarung eines
vorveroffentlichten Dokuments nicht nur das gehért, was darin als Erfindungslehre
beschrieben, sondern auch das, was darin als Stand der Technik referiert wird. Die Kammer
vertrat jedoch die Auffassung, daB, wenn es darum geht, bei der Neuheitspriifung in eine
ganz allgemein gehaltene Darstellung des Standes der Technik spezifische Ausflihrungen
der im gleichen Dokument beschriebenen Erfindungslehre hineinzulesen, dies nur dann
zulassig ist, wenn der fachmannische Leser dem Dokument eine solche Kombination
tatsachlich entnommen hatte. Dies ware z. B. dann der Fall, wenn die Darstellung des
Standes der Technik mit einer Quellenangabe verbunden ware und sich aus dem
Originaldokument eine einschlagige spezifische Offenbarung ergébe oder wenn die
Darstellung des Standes der Technik eine direkte Bezugnahme auf die betreffende Stelle der
Erfindungsbeschreibung enthielte; auch auf Grund seines allgemeinen Fachwissens kénnte
sich dem fachmannischen Leser eine solche Kombination eines spezifischen Merkmals der
Erfindungsbeschreibung mit der allgemein gehaltenen Schilderung des Standes der Technik
unter Umstanden aufdrdngen. Ohne das Vorliegen solcher oder &hnlicher besonderer
Umstande kann jedoch nach Ansicht der Kammer nicht angenommen werden, daB der
Fachmann dem Dokument eine entsprechend kombinierte Lehre entnommen hatte. Daher
kam die Kammer zu dem SchluB, daB, wenn eine Entgegenhaltung ausfihrlich Gber die
Weiterentwicklung eines dort ohne Referenzangabe nur ganz allgemein dargestellten
Standes der Technik informiert, es bei der Neuheitspriifung unzuldssig ist, diese allgemeinen
Angaben mit solchen spezifischen Ausflhrungen zu kombinieren, die lediglich im
Zusammenhang mit der Erlauterung zur Weiterentwicklung beschrieben sind, sofern ein
Fachmann diese Kombination der Entgegenhaltung nicht entnommen hatte.
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Im Verfahren T 288/90 machten die Beschwerdeflihrer geltend, daB die strittige Erfindung
nicht neu sei, wenn man das Dokument (1) alleine oder zusammen mit dem Dokument (12)
betrachte, das als reprasentativ flir das allgemeine Fachwissen eines fachkundigen Lesers
des Dokuments (1) zu gelten habe. Nach Ansicht der Kammer war das Dokument (12)
durchaus reprasentativ fir das zum maBgeblichen Zeitpunkt verfiigbare allgemeine
Fachwissen, da es erst finfzehn Monate vor dem Anmeldetag von Dokument (1)
verdffentlicht wurde. Die Kammer hielt fest, daB es zwar bei der Beurteilung der Neuheit in
der Regel nicht zulassig sei, zwei Dokumente nebeneinander zu lesen, daB es aber zur
Interpretation eines Einzeldokuments erforderlich sei, sich das allgemeine Fachwissen zu
vergegenwartigen und hierzu reprasentative Fachliteratur als Hilfsmittel zur korrekten
Auslegung bestimmter Fachbegriffe heranzuziehen.

Im Fall T 866/93 war zu entscheiden, ob die Erfindung in Dokument 1 vorweggenommen
wurde. In der darin enthaltenen Beschreibung des Stands der Technik, der durch die
Erfindung verbessert werden sollte, wurde auf ein anderes Dokument (Entgegenhaltung 16)
Bezug genommen, das allerdings nicht in der Beschreibung der beanspruchten Erfindung
erwahnt war.

Die Kammer entschied, daB der Offenbarungsgehalt eines Dokuments ("Primardokument")
zwar ein anderes Dokument ("Sekundé&rdokument") beinhalten kann; wenn jedoch im
Primardokument auf dieses Sekundardokument verwiesen wird, muf3 diese Bezugnahme in
einem entsprechenden Zusammenhang erfolgen.

In der Entscheidung T 56/87 (ABI. 1990, 188) betonte die Kammer, daB man die technische
Lehre eines Dokuments als Ganzes betrachten muB, wie es der Fachmann ja auch tut; es
ist nicht richtig, willklrlich einzelne Teile herauszugreifen, um ihnen eine von der
Gesamtlehre des Dokuments abweichende oder sogar im Widerspruch dazu stehende
technische Information zu entnehmen. Daher vertrat sie die Auffassung, daB ein bestimmtes
Merkmal, namlich, daB bei einem Verfahren zur Berichtigung von Fehlausrichtungen eines
divergierenden Strahlenbiindels die &uBeren Elekiroden einer Transmissions-lonisations-
Kammer so angeordnet sind, daB sie sich teilweise im Schatten eines Kollimators befinden,
in einem friiheren Dokument nicht offenbart war, obwohl dieses eine Abbildung enthielt, aus
der eine solche Anordnung ersichtlich war. Denn bei der betreffenden Abbildung handelte
es sich offensichtlich um eine schematische Darstellung, die die wahren Proportionen und
Abmessungen des Gerats nicht wiedergab. Der Fachmann habe deshalb zur richtigen
Auslegung auch die anderen Abbildungen und die Beschreibung aus dem Dokument
heranziehen miissen; der Beschreibung habe er jedoch nur entnehmen kénnen, daB die
auBeren Elektroden voll und ganz im Strahlungsbereich, aber nicht - wie in den streitigen
Patentanspriichen angegeben - teilweise im Schatten der Kollimatoren liegen miissen (vgl.
T 332/87, T 441/91, T 657/92).

3.2 Unterscheidende Merkmale
In der Entscheidung T 4/83 (ABI. 1983, 498) vertrat die Kammer die Auffassung, daB bei der
Prifung auf Neuheit berlcksichtigt werden sollte, daB alle Informationen in einer

Patentschrift, die dem Fachmann eine technische Lehre vermitteln, zum Offenbarungsgehalt
gehdren, und zwar unabhangig davon, ob sie unter den Schutzbereich der Patentanspriiche
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fallen und welchem Zweck sie dienen.
3.2.1 Andere Formulierung

In T 114/86 (ABIl. 1987, 485) entschied die Kammer, daB eine andere Formulierung allein
nicht zur Begriindung der Neuheit gentige (vgl. T 12/81, ABI. 1982, 296, T 198/84, ABI. 1985,
209, T 248/85, ABI. 1986, 261). Im Verfahren T 565/90 machte der Beschwerdefiihrer
geltend, daB nur bevorzugte Bereiche oder Beispiele als neuheitsschadliche Offenbarung
zu betrachten seien, wahrend generische die spezifische Lehre des Streitpatents nicht
vorwegnehmen kénnten. Die Kammer folgte dieser Auffassung nicht und bestatigte die
frhere Rechtsprechung, wonach eine allein dem Wortlaut nach unterschiedliche
Erfindungsdefinition nicht ausreiche, um die Neuheit zu begriinden. Festzustellen sei
vielmehr, ob der Stand der Technik dem Fachmann den Erfindungsgegenstand in Form einer
technischen Lehre zugénglich mache.

In T 917/94 befand die Kammer, daB die Aufnahme eines technischen Merkmals, das
UberflUssig ist, weil es den beanspruchten Gegenstand nicht verandert, einem bekannten
Gegenstand keine Neuheit verleiht.

In T 826/94 war nach Ansicht der Kammer ein beanspruchtes MeBgerat, das alle
Konstruktionsmerkmale eines bekannten MeBgerats aufweist und sich davon nur durch die
Bezeichnung, d. h. in diesem Fall durch die Angabe dessen, was gemessen wird,
unterscheidet, als neu im Sinne von Art. 54 EPU anzusehen, wenn zu der SchluBfolgerung,
daB beide MeBgerate zur selben Gattung gehéren, die Grundprinzipien der beiden
MeBgerate in der Theorie miteinander verglichen werden miissen.

In T 870/95 wurde entschieden, der allgemeine Begriff "Basen" nehme die Neuheit des
speziellen Begriffs "Permanganate in waBriger Lésung" vorweg, wenn es bewiesen sei, daB
der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens unter dem in den
Entgegenhaltungen verwendeten allgemeinen Begriff nichts anderes als den speziellen habe
verstehen kénnen.

In der Sache T 79/96 waren im Auszug eines Handbuchs (D1) alle Merkmale von Anspruch
1 des Streitpatents offenbart, auBer der Verwendung eines "Gegenstromgas-/ Schwerkraft-
Klassifizierers". In der Neuheitsfrage war somit lediglich zu entscheiden, ob ein vibrierendes
FlieBbett mit einem durch die Partikelschicht nach oben gerichteten Gasstrom, wie in D1
beschrieben, als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer anzusehen ist. Die Definition
eines Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierers war einem weiteren Standardhandbuch
Uber Verfahrenstechnik (D3) enthalten. Der Patentinhaber war der Auffassung, daB die
Definition in D3 zu weit gefaBt sei und der Fachmann ein FlieBbett - einen relativ ineffizienten
Klassifizierer - nicht als Gegenstromgas-/Schwerkraft-Klassifizierer ansahe.

Dem schloB sich die Kammer nicht an. Sie entschied, daB bei der Beurteilung der Neuheit
des beanspruchten Gegenstands einem Begriff, der in einem Anspruch verwendet werde,
die breiteste technisch sinnvolle Bedeutung beigemessen werden sollte. Auf dieser
Grundlage erfllle jeder Gas-/Schwerkraft-Klassifizierer, auch ein FlieBbett, die in Anspruch
1 des Streitpatents enthaltenen Klassifikationsanforderungen. Der Gegenstand sei deshalb
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gegeniiber D1 nicht neu.
3.2.2 Wertunterschiede

In T 686/96 betraf der Anspruch 1 ein Gemisch mit einem Merkmal iv, das einen Perspex®-
Abriebwert im Bereich von etwa 12 bis etwa 20 voraussetzte. Eine Vorverdffentlichung
offenbarte in Beispiel 2 ein Gemisch mit den Merkmalen i bis iii des Anspruchs 1. Zur Klarung
der Neuheit muBte festgestellt werden, ob das bekannte Gemisch ebenfalls den in Merkmal
iv des Anspruchs 1 geforderten Abriebwert aufwies. Die Kammer stellte fest, daB der
Abriebwert des bekannten Gemischs etwas unter dem im anspruchsgesméaBen Merkmal iv
angegebenen unteren Wert lag. Da die Untergrenze in Anspruch 1 mit "etwa 12" angegeben
war, war eine Auslegung erforderlich. Die Kammer vertrat die Auffasung, daB bei der
Beurteilung der Neuheit eines Anspruchsgegenstands die weiteste technisch sinnvolle
Auslegung des Anspruchs herangezogen werden misse. Der Umfang des Anspruchs 1 sei
dahingehend auszulegen, daB die dort angegebene Untergrenze dem im Stand der Technik
offenbarten Wert entspreche. Dem Anspruch 1 sei daher die Neuheit abzusprechen.

In der Sache T 262/96, in der es um die Neuheit ging, behauptete der
Beschwerdeflhrer/Einsprechende, daB der Werkstoff ZN40 schon vor dem Prioritatstag auf
dem Markt erhaltlich gewesen sei und daB diese Erzeugnisse die Zusammensetzung, die
Mikrostruktur und die Eigenschaften aufwiesen, die in Anspruch 1 des Streitpatents
angegeben seien. Der Siliciumdioxidgehalt dieser Probe des Werkstoffs ZN40 liege unter der
in Anspruch 1 des Streitpatents genannten Untergrenze von 0,05 Gew.-%. Das Argument
des Beschwerdefiihrers, der Unterschied zwischen den beiden Zahlenwerten betrage nur
0,007 % und sei damit nicht signifikant, Uberzeugte die Kammer nicht. Da der
Sliciumdioxidgehalt dieses Werkstoffs ZN40 an sich schon relativ gering sei, mache dieser
Unterschied de facto 16 % aus. Ein Unterschied im Siliciumdioxidgehalt in H6he von 16 %
reiche aus, um zwei Erzeugnisse voneinander zu unterscheiden, wenn derart geringe
Siliciumdioxidmengen mit der verwendeten MeBmethode hinreichend genau festgestellt
werden kdénnten. Der Beschwerdeflhrer lieferte keine Angaben zur Standardabweichung
oder zum Genauigkeitsgrad der verwendeten Methode, machte aber in der miindlichen
Verhandlung geltend, daB der Wert von 0,043 Gew.-% niedriger ausfalle als der tatsachliche
Wert, da die Analyse am Sinterkérper vorgenommen worden sei. Eine solche Analyse sei
schwieriger als eine Analyse des Ausgangspulvers, weil sich wahrend des Sintervorgangs
weitere Bestandteile bildeten. Die Kammer war jedoch anderer Auffassung. DaB eine
Analyse am Sintererzeugnis womdglich schwieriger sei, bedeute nicht, daB das
Analyseergebnis deshalb zu niedrig ausfallen misse. Auch sei die Behauptung des
Beschwerdeflhrers, der am Sinterkérper gemessene Siliciumdioxidgehalt sei niedriger als
der tatsachliche Wert, nicht bewiesen und werde vom Beschwerdegegner bestritten. Selbst
wenn man das Argument theoretisch gelten lieBe, daB der fiir ZN40 genannte Wert zu niedrig
sei, hatte der Beschwerdeflihrer beweisen miissen, daB der tatsdchliche Wert innerhalb des
beanspruchten Bereichs von 0,05 bis 0,5 Gew.-% liege. Dies habe er jedoch versaumt,
obwohl er die Beweislast trage. Die Kammer gehe deshalb in Abwesenheit gegenteiliger
Beweise davon aus, daB der Siliciumdioxidgehalt auBerhalb des beanspruchten Bereichs
liege und damit fiir die beanspruchten Keramikkdrper nicht neuheitsschéadlich sei.
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3.2.3 Unterschied in der Zusammensetzung

Im Fall T 80/96 (ABI. 2000, 50) lautete Anspruch 3 des Hauptantrags wie folgt:
"L-Carnitin-haltige Zubereitung in Tabletten-, Kapsel-, Pulver- oder Granulatform,
insbesondere zur enteralen Applikation, gekennzeichnet durch einen Gehalt an
L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls weiterem Wirkstoff bzw. weiteren
Wirkstoffen." Im Stand der Technik war die beanspruchte Tartratverbindung beschrieben. Die
Kammer zog die Parallele zu dem Fall, daB bei einem Wirkstoff, welcher an sich als
wasserldslich bekannt ist, sich fiir den Fachmann keine Hinzufligung oder Anderung in der
Definition des Wirkstoffes ergibt, wenn dieser als Lésung beschrieben und beansprucht wird.
Ohne weitere Spezifizierung andert die bloBe Charakterisierung eines Ldsungs- oder
Verdlinnungsmittels als flissig oder fest in einem Patentanspruch nichts an der Beurteilung
der Neuheit des Anspruchsgegenstandes.

Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines bekannten,
strukturell definierten Wirkstoffes mit mindestens einem Hilfsstoff gerichtet ist und in dem das
Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, daB dem Wirkstoff irgend etwas hinzugeflgt
wird, die Beimischung eines unbestimmten Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der
in Betracht kommenden Stoffe nicht als gegenstandliche und unterscheidungskraftige
Erganzung dieses Wirkstoffs gewertet werden, solange dieses fiir die Anerkennung der
Neuheit notwendige Merkmal nicht derart konkretisiert wird, daB der Fachmann erkennen
kann, was dem Wirkstoff beizumischen ist. Der Anspruch war somit nicht neu.

3.2.4 Unweigerlich erhaltene Erzeugnisse

In der Sache T 270/97 waren die Einspruchsabteilung und der
Beschwerdegegner/Einsprechende der Ansicht, das beanspruchte Erzeugnis werde durch
die Substanz vorweggenommen, die sich durch Wiederholung von Beispiel 1 und 2 einer
Entgegenhaltung erzeugen lieB und die man dabei unweigerlich erhielt.

Demgegeniber gelangte die Kammer zu der Auffassung, daB das im Text zu Beispiel 2
offenbarte Verfahren eine Handlungsweise implizierte, die im Verfahren gemaB dem
angefochtenen Patent nicht in Betracht gezogen wurde. Die Versuche der Beteiligten, zu
beweisen, daB die gemaB Beispiel 2 hergestellten Partikel mit den Erzeugnissen gemans dem
angefochtenen Patent identisch - bzw. nicht identisch - seien, fihrten zu ganz
unterschiedlichen Ergebnissen. Daher gelangte die Kammer zu dem SchluB, daB man je
nach Versuchsbedingungen, die in Beispiel 2 nicht offenbart wurden, verschiedene
Erzeugnisse erhalten konnte. Somit erhielt man nicht unweigerlich das beanspruchte
Erzeugnis, wenn man sich an das Verfahren nach Beispiel 2 hielt. Zu Beispiel 1 stellte die
Kammer fest, daB es kein wesentliches Merkmal des im angefochtenen Patent
beanspruchten Verfahrens zu Herstellung des Erzeugnisses offenbarte. Unter diesen
Umstanden war die Ansicht, daB man durch Nachahmen von Beispiel 1 unweigerlich das
Erzeugnis geméaB dem angefochtenen Patent erhielt, nicht haltbar.

3.2.5 Funktionelle Merkmale

Auch in T 500/89 ergab sich erst aus dem Gesamtinhalt der Entgegenhaltung, daB diese
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nicht neuheitsschadlich war, weil sich das vorbeschriebene vom beanspruchten Verfahren
durch ein funktionelles Merkmal unterschied. Gegenstand der Erfindung war ein Verfahren
zum gleichzeitigen Auftragen mehrerer Schichten flieBfahiger fotografischer Beschichtungs-
materialien bei der Herstellung fotografischen Materials. In der Entgegenhaltung waren die
im angemeldeten Verfahren verwendeten Zahlenbereiche fiir Schichtstarke, Viskositét,
Beschichtungsgeschwindigkeit usw. genannt. Trotzdem war Neuheit gegeben. Denn die
Entgegenhaltung offenbarte die Lehre, diese Zahlenbereiche so zu wahlen, daB zwischen
zwei bestimmten Schichten eine Vermischung stattfindet. Das Streitpatent enthielt eine
andere Bemessungsregel, da das Auftragen der Schichten anspruchsgemaB "im
wesentlichen vermischungsfrei” erfolgen sollte. Bei der Angabe des zu erzielenden Resultats
"Vermischung" in der Entgegenhaltung handele es sich nicht um eine bloBe Zweckangabe,
die nicht zu den technischen Merkmalen des beschriebenen Verfahrens zu rechnen wére,
sondern um ein funktionelles Merkmal im Sinne einer Bemessungsregel, das einen
wesentlichen Bestandteil der in dieser Druckschrift vermittelten Lehre darstelle.

3.2.6 Generische Offenbarung

In T 651/91 zitierte die Kammer zustimmend die Richtlinien (C-1V, 7.4) und bestétigte, daB
eine generische Offenbarung ein spezielles Beispiel, das unter diese Offenbarung falle, in
der Regel nicht neuheitsschadlich vorwegnehme. Erganzend flihrte die Kammer aus, daf
eine Offenbarung auch dann generisch sein kénne, wenn sie nur die Wahl zwischen zwei
Alternativen lasse. In der Entscheidung T 508/91 gelangte die Kammer - ebenfalls unter
Berufung auf die Richtlinien (C-1V, 7.4) - zu dem SchluB, daB die friihere Offenbarung des
Teilbereichs "Gemdise" fir den gréBeren Bereich "Speisefrichte und Pflanzen"
neuheitsschadlich sei.

3.2.7 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen

In T 815/93 und T 141/93 ging es um Anspriiche, die sowohl reine Produktmerkmale als auch
Herstellungs- (Verfahrens-)merkmale enthielten, wobei in diesen beiden Fallen letztere die
einzigen Merkmale zur Abgrenzung gegentiber dem Stand der Technik waren. Im AnschluB
an die Rechtsprechung zur Neuheit von Product-by-process-Anspriichen wurde von der
Kammer festgestellt, daB nicht vorbeschriebene Verfahrensmerkmale nur dann die Neuheit
des beanspruchten Erzeugnisses begriinden kénnen, wenn sie bewirken, daB es andere
Eigenschaften aufweist als die vorbekannten Produkte. In den beiden Fallen konnte der
Patentinhaber bzw. Anmelder das nicht nachweisen.

4. Chemische Erfindungen und Auswahlerfindungen

Der Stand der Technik enthalt oft Druckschriften, die mit allgemeinen Begriffen beschriebene
technische Lehren enthalten, unter die sich eine Anzahl speziellerer technischer Lehren
subsumieren lassen. Bei der Beurteilung der Neuheit eines Gegenstandes, der sich unter
einen solchen zum Stand der Technik gehérenden allgemeinen Begriff subsumieren 1a8t,
stellt sich die Frage, ob das Beanspruchte durch den allgemeinen Begriff der Offentlichkeit
ganz oder teilweise zuganglich gemacht worden ist. Mit anderen Worten, entscheidend ist,
ob der in der Entgegenhaltung verwendete allgemeine Begriff schon den Gegenstand
offenbart, der durch den im Anspruch enthaltenen speziellen Begriff definiert wird. In diesen
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Fallen ist der Offenbarungsgehalt der Vorverdffentlichung mit besonderer Sorgfalt zu
ermitteln. Besonders haufig findet man solche allgemeinen Begriffe in der chemischen
Fachliteratur, weshalb die einschlagige Rechtsprechung meist das Gebiet der Chemie betrifft.
Dabei lassen sich zwei Fallgruppen unterscheiden:

a) die Beurteilung der Neuheit chemischer Stoffe und Stoffgruppen gegenilber allgemeinen
Formeln (Markush-Formeln), zu deren Umfang sie gehéren (siehe unten, Kapitel 1.C.4.1), und
b) die Beurteilung der Neuheit von Erzeugnissen oder Verfahren, welche durch
Parameterbereiche definiert sind, gegenitber bekannten Erzeugnissen oder Verfahren, die
durch breitere oder Uiberlappende Parameterbereiche gekennzeichnet sind (siehe unten,
Kapitel .C.4.2).

Diese Fallgruppen unterscheiden sich hauptséchlich in technischer Hinsicht, es gelten jedoch
dieselben patentrechtlichen Prinzipien. Daher konnten die Beschwerdekammern bei der
Erdrterung dieser Fragen immer wieder dieselben Anséatze aufgreifen.

4.1 Neuheit chemischer Verbindungen und Stoffgruppen

Eine grundlegende Entscheidung, an die die Rechtsprechung der Beschwerdekammern zur
Neubheit im Bereich der Chemie immer wieder anknUpft, ist T 12/81 (ABI. 1982, 296). Dort wird
ausgeflhrt, daB zum Inhalt der Lehre einer Entgegenhaltung nicht nur das gehért, was in den
Ausflihrungsbeispielen detailliert angegeben ist, sondern jede fir den Fachmann ausfihrbare
Information aus dem Anspruchs- und Beschreibungsteil. Falls ein Stoff nicht durch eine
hinreichend exakte Strukturformel gekennzeichnet werden kann, ist es zulassig, die
Definition durch zusatzliche Stoffparameter wie Schmelzpunkt, Hydrophilie, NMR-
Kopplungskonstanten oder das Herstellungsverfahren (Product-by-process-Anspriiche) zu
prazisieren. Das hat zur Folge, daB Patentdokumente, die solche Definitionen enthalten, eine
neuheitsschadliche Wirkung gegen solche Anmeldungen entfalten, die den gleichen Stoff nur
in einer anderen, vielleicht besser definierten Form beanspruchen. Um einen solchen Fall
handelte es sich in T 12/81. Die Kammer faBte ihre Uberlegungen folgendermaBen
zusammen: Ist in einer Vorveréffentlichung ein der Strukturformel nach beschriebener
chemischer Stoff neben anderen genannt, so wird auch dessen spezielle stereospezifische
Form - trotz fehlender wortwértlicher Erwéhnung - neuheitsschadlich getroffen, wenn sich
letztere - unerkannt - als zwangslaufiges Ergebnis eines aus mehreren in der
Vorveréffentlichung hinreichend durch Nennung des Ausgangsstoffes und der
VerfahrensmaBnahmen beschriebenen Verfahrens erweist.

Der Anmelder machte geltend, daB die Neuheit des Stoffes auf einer Auswahl beruhe. Es
handle sich um die Kombination des Ausgangsstoffes aus einer Liste von Uber 20 Stoffen mit
einer der alternativ angegebenen fiinf Verfahrensvarianten. Die Kammer teilte diese
Auffassung nicht, nahm aber die Argumentation zum AnlaB, Grundséatze uber
Auswahlerfindungen zu entwickeln, die spater haufig aufgegriffen wurden:

- Eine Stoffauswahl kénne dadurch zustande kommen, daB auf einem vom Stand der
Technik formelm&Big umfaBten Gebiet eine nicht erwadhnte Verbindung oder
Verbindungsgruppe aufgefunden werde, ohne daB ein Hinweis auf den oder die
Ausgangsstoffe existiere. Um eine solche Auswahl auf einem vom Stand der Technik zwar
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abgesteckten, trotzdem jungfraulichen Gebiet handele es sich hier jedoch nicht.

- Nenne jedoch die Entgegenhaltung neben dem Reaktionsweg auch den Ausgangsstoff
ausdricklich, so liege regelmaBig eine Vorbeschreibung des Endprodukts vor, da mit diesen
Angaben das Endprodukt unverriickbar festliege.

- Seien hingegen zur Herstellung der Endprodukte zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen
notwendig und seien hierfiir Beispiele fiir Einzelindividuen jeweils in einer Auflistung
gewissen Umfangs zusammengestellt, so kdnne gleichwohl ein Stoff, der durch Umsetzung
eines speziellen Paares aus beiden Listen zustande komme, als Auswahl im
patentrechtlichen Sinne und damit als neu angesehen werden.

Die Kombination zwischen verschiedenen Ausgangsstoffen und Verfahrensvarianten liege
jedoch auf einer anderen Ebene als die Kombination zweier Ausgangsstoffe und sei damit
nicht vergleichbar. Denn betrachte man die Ausgangsstoffe im einfachsten Fall als
Bruchstiicke des Endprodukts, so bedeute jede denkgesetzliche Kombination eines
bestimmten Ausgangsstoffes aus der ersten Liste mit jedem beliebigen Ausgangsstoff aus
der separaten zweiten Auflistung der weiter erforderlichen Ausgangsstoffe eine echte
stoffliche Modifikation dieses Ausgangsstoffes; dieser namlich werde von Kombination zu
Kombination jeweils durch das unterschiedliche Bruchstiick des zweiten Ausgangsstoffes
zum standig wechselnden Endprodukt komplettiert. Jedes Endprodukt erweise sich somit als
Resultat zweier variabler Parameter.

Bei der Kombination eines bestimmten Ausgangsstoffes aus einer entsprechenden Liste mit
einer der aufgezahlten Herstellungsmethoden werde dagegen keine echte stoffliche
Modifikation des Ausgangsstoffes erreicht, sondern nur eine "identische" Modifikation. Hier
z. B. habe die Anwendung aller finf nédher beschriebenen Verfahren auf den speziellen
Ausgangsstoff zur Folge, daB stets dessen Hydrierungsprodukt entstehe, das sich vom
Ausgangsketon durch den Mehrgehalt von zwei Wasserstoffatomen unterscheide. Der
Verfahrensparameter sei somit aus der Sicht des Endprodukts kein variabler Parameter, der
zur Potenzierung des Bereichs der Méglichkeiten fiihren kénnte, so daB sich in diesem Fall
das Endprodukt gerade nicht als das Ergebnis zweier variabler Parameter erweise.

4.1.1 Neuheitsschadliche Vorwegnahme einzelner Verbindungen
a) Definition eines Stoffes durch seine Strukturformel oder durch andere Parameter

In T 12/81 (ABI. 1982, 296) wurde ausgeflhrt (siehe oben, Abschnitt 4.1), daB es zulassig
ist, die Definition eines Stoffes durch zusatzliche Stoffparameter wie Schmelzpunkt,
Hydrophilie, NMR-Kopplungskonstanten oder ein Herstellungsverfahren (Product-by-process-
Anspriiche) zu préazisieren, falls eine hinreichend exakte Kennzeichnung durch seine
Strukturformel nicht méglich ist. Das habe zur Folge, daB Patentdokumente, die solche
Definitionen enthalten, eine neuheitsschadliche Wirkung gegen Anmeldungen entfalten, die
den gleichen Stoff nur in einer anderen, vielleicht besser definierten Form beanspruchen.

In T 352/93 wurde entschieden, daB ein Anspruch auf eine ionische Verbindung (Salz), die
lediglich durch Strukturparameter, namlich die Strukturformeln des Kations und des Anions
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dieser Verbindung, definiert ist, durch einen Stand der Technik neuheitsschadlich getroffen
wird, der eine waBrige Losung offenbart, die eine dem Kation entsprechende Base und eine
dem Anion entsprechende Saure enthalt.

In T 767/95 bezog sich das Patent auf gereinigtes Interleukin-1 mit einem vorgegebenen
Molekulargewicht, einem  vorgegebenen pl-Wert und einer vorgegebenen
Aminosauresequenz. Der Beschwerdefiihrer/Einsprechende konnte nicht nachweisen, daB
es sich bei dem in der Vorverdffentlichung (1) offenbarten Stoff und dem beanspruchten
Interleukin-1 um dasselbe Protein handelte. Die Kammer flhrte aus, daB a) Unterschiede im
Molekulargewicht bestlinden, b) ein Vergleich zwischen den pl-Werten des in der Druckschrift
(1) beschriebenen Stoffs und des beanspruchten Stoffs unter den gegebenen Umsténden
nicht méglich sei und c) die Druckschrift (1) auf ein Proteingemisch hindeute. Die halbreine
Natur des in der Druckschrift (1) offenbarten Praparats werde durch Angaben in der
wissenschaftlichen Literatur bestatigt. Mithin gebe es ein Hindernis fir den Fachmann, das
Material der Druckschrift (1) zu sequenzieren. Unabhéngig davon, ob es sich aus der
halbreinen Natur dieser Praparate oder daraus ergebe, daB3 das Verfahren nur Spuren des
Proteins erbringe, bedeute dieses Hindernis, daB die Lehre der Druckschrift (1) der
Offentlichkeit ein Protein mit der im Streitpatent vorgegebenen Aminosauresequenz nicht
zugéanglich mache. Da der Kammer keine Beweise dafiir vorlagen, daB das Material der
Druckschrift (1) die Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents aufweise, beriihre diese
Druckschrift somit nicht die Neuheit des gereinigten Interleukin-1.

b) Auswahl der Ausgangsstoffe aus verschiedenen Listen

In T 401/94 griff die Kammer ein in der Entscheidung T 12/81 (ABI. 1982, 296) dargelegtes
Kriterium fir Auswabhlerfindungen auf, wonach, wenn zur Herstellung der Endprodukte
zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und hierfir Beispiele fur Einzelindividuen
jeweils in einer Auflistung gewissen Umfangs zusammengestellt sind, ein Stoff, der durch
Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden Listen zustande kommt, als Auswahl im
patentrechtlichen Sinne und damit als neu angesehen werden kann. Die Kammer wandte
dieses Kriterium auf die ihr vorgelegte Sache an und stellte fest, daB es in der alteren
Entscheidung zwar um die Synthese eines chemischen Erzeugnisses und hier um ein
Gemisch ging, daB der beanspruchte Gegenstand jedoch in beiden Fallen auf der
Grundlage zweier chemischer Stoffe definiert wurde, die jeweils aus einer Liste von
Verbindungen ausgewahlt wurden, so daB die in T 12/81 dargelegten Kriterien auf den
vorliegenden Fall anwendbar waren. Entsprechend vertrat die Kammer die Ansicht, daB3 die
hier beanspruchte Zusammensetzung als Auswahl zu betrachten und somit neu sei, weil sie
einer bestimmten Kombination von Bestandteilen entspreche, die jeweils aus einer Auflistung
gewissen Umfangs ausgewahit wurden. Von einer impliziten Offenbarung des Gemischs aus
diesen Bestandteilen kénne daher keine Rede sein.

In T 427/86 war in einer Entgegenhaltung ein Syntheseverfahren beschrieben, das durch die
Ausgangsstoffe einerseits und das katalytische System mit einer Metallkomponente und dem
Promotor andererseits gekennzeichnet war. Da sowohl die Liste der Metallkomponenten als
auch die der Promotoren zahlreiche Alternativen umfaBten, lieBen sich durch die vielen
Kombinationsmdglichkeiten 36 verschiedene katalytische Systeme erzielen. Die
beanspruchte Erfindung sollte die Wirksamkeit des katalytischen Systems verbessern. Sie
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bestand darin, daB eine sehr begrenzte Zahl von Alternativen (n&mlich eine bzw. zwei) aus
der Liste der Metallkomponenten und der der Promotoren nach der Entgegenhaltung
ausgewahlt wurde, deren Kombination dort nirgends erwahnt war. Die Kammer vertrat die
Auffassung, ein durch Reaktion eines bestimmten Produktpaares aus diesen beiden Listen
erzieltes Produkt stelle im patentrechtlichen Sinne eine Auswahl dar und sei neu, weil die
konkrete Kombination, die aus der sehr breiten Skala der gegebenen Mdglichkeiten
ausgewahlt wurde, in der Entgegenhaltung nicht offenbart worden sei. Die Kammer verwies
auch auf die friihere Entscheidung T 198/84 (siehe 1.C.4.2.1) und flihrte weiter aus, daB sich
bei objektiver Durchsicht der Entgegenhaltung Komponenten des katalytischen Systems
aufdrangten, die von den beanspruchten verschieden seien. Daher seien die beanspruchten
Komponenten auch nicht implizit offenbart. Die Kammer gelangte somit zu der Auffassung,
daB das Erfordernis der Neuheit erfillt sei.

In T 366/96 bezog sich das Patent auf ein Reinigungsmittel aus einer Peroxidase,
Wasserstoffperoxid und einem Tensid. In der Vorveréffentlichung (12) war ein
Reinigungsmittel aus Tensiden, Enzymen und einem Bleichmittel offenbart. Im Verzeichnis
geeigneter Enzyme waren Peroxidasen erwahnt. Das Verzeichnis geeigneter Bleichmittel
umfaBte auch anorganisches Peroxid.

Die Kammer stellte fest, daB die technische Lehre der Druckschrift (12) ein Reinigungsmittel
aus einer Peroxidase und einem Bleichmittel sei. Wie allgemein bekannt sei, wirkten
Peroxidasen auf Wasserstoffperoxid als Substrat ein. Sei also das Vorhandensein von
Peroxidasen vorgegeben, so sei auch Wasserstoffperoxid vorhanden. Mit anderen Worten:
Selbst unter der Annahme, daB3 in der Druckschrift (12) die Peroxidasen in einem Verzeichnis
(n@mlich der Enzyme) und das Wasserstoffperoxid in einem anderen Verzeichnis (namlich
der Bleichmittel) aufgeflhrt seien, so bedirfe es zur Erlangung der Stoffgemische geman
dem Streitpatent keiner "zweifachen" Auswahl aus zwei Verzeichnissen, die der daraus
resultierenden Merkmalskombination Neuheit verleihen k&nne. Sobald namlich ein
Fachmann ein Peroxidase enthaltendes Reinigungsmittel in Betracht ziehe, misse er
zwangslauifg auf die ebenfalls in der Druckschrift (12) offenbarten
Wasserstoffperoxidvorlaufer zurlickgreifen, um die Bereitstellung des erforderlichen
Peroxidasesubstrats Wasserstoffperoxid zu gewahrleisten. Machten zwingende technische
Notwendigkeiten eine bestimmte zweite Komponente obligatorisch, sobald die erste
Komponente gewahlt werde, dann kdnne dies nicht als "zweifache" Auswabhl gelten, die der
daraus resultierenden Kombination Neuheit verleihen kénne.

¢) Auswahl aus einer allgemeinen Formel

Auch hier sind Uberlegungen zum Offenbarungsgehalt der Vorveréffentlichung entscheidend.
In T 181/82 (ABIl. 1984, 401) wurde bestatigt, daB aus der Vorbeschreibung von
Ausgangsstoffen und Verfahrensweisen zwangslaufig resultierende Verfahrensprodukte zum
Stand der Technik gehéren. Das gelte auch, wenn einer der beiden Reaktionspartner aus
dem bereichsmaBig definierten Stoffkollektiv (C,- bis C ,-Alkylbromide) als chemisches
Individuum (hier: C,-Alkylbromid) in Erscheinung trete. Die Kammer war jedoch der
Auffassung, daB die Beschreibung der Reaktion eines Ausgangsstoffes mit C,- bis C ,-
Alkylbromid nur das C,-substituierte Produkt offenbare; die Offenbarung eines bestimmten
Butyl-Substituenten wurde mit der Begriindung nicht anerkannt, daB es vier isomere
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Buthylreste gebe.

Auch in T 7/86 (ABI. 1988, 381) wurden Ausflihrungen aus T 12/81 (ABI. 1982, 296)
aufgegriffen. Der Grundsatz, daB ein Stoff, der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus
zwei Listen zustande komme, als neu angesehen werden kénne, gelte nicht nur fir
Ausgangsstoffe chemischer Umsetzungen, sondern auch fiir polysubstituierte chemische
Stoffe, bei denen die einzelnen Substituenten wie im vorliegenden Fall aus zwei oder mehr
Listen gewissen Umfangs ausgewahlt werden miiBten.

Im AnschluB an T 181/82 (ABI. 1984, 401) wurde in T 7/86 weiter festgestellt: Wenn eine
strukturell (durch eine chemische Umsetzung) genau definierte Klasse chemischer
Verbindungen mit nur einem bereichsmaBig definierten Substituenten keine Vorbeschreibung
aller durch willkiirliche Auswahl einer Substituentendefinition theoretisch mdglichen
Verbindungen darstelle, so gelte dies um so mehr fiir eine Gruppe chemischer Stoffe, deren
allgemeine Formel zwei variable Gruppen umfasse. Deshalb offenbare eine Klasse
chemischer Verbindungen, die nur durch eine allgemeine Strukturformel mit mindestens zwei
variablen Gruppen definiert sei, nicht alle Einzelindividuen, die sich aus der Kombination aller
moglichen Varianten innerhalb dieser Gruppen ergeben kénnten.

In T 258/91 ging es um den Fall einer Auswahl aus zwei Listen von Ausgangsverbindungen.
Die Verbindung (Formel VI), die dem Streitpatent als neuheitsschadlich entgegengehalten
wurde, unterschied sich von der beanspruchten Verbindung (Formel I) durch den Methylrest
an der Aminogruppe in 4-Stellung. Nach Auffassung der Beschwerdekammer reichten diese
Informationen nicht aus, um dem Fachmannn die Verbindung der Formel | in Form einer
konkreten, ausflihrbaren Lehre zum technischen Handeln zu offenbaren. Die Druckschrift
enthalte keine technische Lehre, die nur beispielhaft erwahnte Verbindung zu modifizieren.
Gelehrt werde lediglich die Herstellung einer Verbindungsklasse, nicht aber einer bestimmten
Einzelverbindung.

In T 658/91 stellte die Kammer fest, daB es nicht der Rechtsprechung der Kammer
entspreche, die spezifische Offenbarung einer chemischen Verbindung nur dann
anzuerkennen, wenn diese Verbindung ausdriicklich angegeben oder sogar in einem
Beispiel beschrieben sei. Vielmehr genlige es, wenn das betreffende Dokument in
individualisierter Form auf diese Verbindung hinweise und diese dadurch eindeutig
identifizierbar sei, denn Art. 54 (2) EPU bezwecke, den Stand der Technik vom Patentschutz
auszuschlieBen.

4.1.2 Neuheit von Stoffgruppen

Die Rechtsprechung zur Neuheit im Bereich von Stoffgruppen und speziellen Beispielen aus
solchen Stoffgruppen faBte die Entscheidung T 12/90 zusammen. Zu entscheiden war iber
die Neuheit einer sehr umfangreichen Familie chemischer Verbindungen, die durch eine
allgemeine Strukturformel definiert war. Der Stand der Technik offenbarte eine ebenfalls sehr
umfangreiche Familie, die auch durch eine allgemeine Strukturformel definiert war. Den
beiden Familien war eine groBe Zahl der Stoffe gemeinsam.

Die Kammer fiihrte aus, daB3 zwischen den folgenden beiden Fallen zu unterscheiden sei:
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a) Wenn die Erfindung einen konkreten Stoff zum Gegenstand habe, wahrend der Stand der
Technik eine durch eine allgemeine Strukturformel definierte Stoffamilie offenbare, die zwar
den konkreten Stoff einschlieBe, ihn aber nicht ausdriicklich beschreibe, dann miisse die
Erfindung als neu angesehen werden (vgl. T 7/86, T 85/87, T 133/92).

b) Wenn die Erfindung beim gleichen Stand der Technik wie im ersten Fall eine zweite
Stoffamilie zum Gegenstand habe, die sich teilweise mit der ersten decke, so sei sie nicht
mehr neu (vgl. T 124/87).

Zu Fall a fihrte die Kammer aus: "Dieser Fall ist mit dem vorliegenden, in dem Uber die
Neuheit einer durch eine allgemeine Formel beschriebenen Stoffgruppe gegentiber einer
diese teilweise umfassenden anderen, durch eine andere allgemeine Formel beschriebenen
Stoffgruppe zu entscheiden ist, nicht vergleichbar, denn das Konzept der Individualisierung
pafBt begrifflich nur zur strukturellen Definition einer Einzelverbindung, nicht aber eines
Kollektivs."

Der Fall b wurde in der Entscheidung T 124/87 (ABI. 1989, 491) ausflhrlich diskutiert. Diese
Entscheidung befaBte sich mit der Beurteilung der Neuheit einer Klasse von Verbindungen,
die durch Parameter definiert sind, die innerhalb bestimmter Zahlenbereiche liegen. Das
angefochtene Patent beanspruchte eine Klasse von Verbindungen, die durch solche
Parameter definiert waren, wahrend der Stand der Technik ein Verfahren offenbarte, durch
das eine Klasse von Verbindungen einschlieBlich der im angefochtenen Patent
beanspruchten hergestellt werden konnte, die die im Hauptanspruch dieses Patents
beanspruchte Parameterkombination aufwies.

In diesem Spezialfall offenbarte das im Stand der Technik konkret beschriebene Beispiel
zwar nicht die Herstellung bestimmter Verbindungen aus der in den Anspriichen des
angefochtenen Patents definierten Klasse. Die Patentinhaberin hatte jedoch eingerdumt, daB
der Fachmann diese Verbindungen ohne weiteres anhand des in dem &alteren Dokument
beschriebenen Verfahrens unter Zuhilfenahme seines allgemeinen Fachwissens hatte
herstellen kdnnen; es war also davon auszugehen, daB die Offenbarung dieses Dokuments
sich nicht nur auf die besonderen Verbindungen beschrankte, deren Herstellung in den
Beispielen beschrieben war, sondern auch die allgemeine Klasse von Verbindungen
umfaBte, die dem Fachmann mit dieser technischen Lehre zugénglich gemacht wurden,
obwonhl nur die Herstellung einiger Verbindungen dieser Klasse beschrieben war. Da die in
den Anspriichen des angefochtenen Patents definierten Verbindungen einen GroBteil dieser
Klasse ausmachten, gehérten sie zum Stand der Technik und waren deshalb nicht neu.

In T 133/92 ging es bei der Neuheitspriifung um die Frage, ob die Auswahl der Alkylgruppe
nach Anspruch 1 des Streitpatents im Hinblick auf die Offenbarung der Entgegenhaltung
eines alteren Dokuments der Offentlichkeit im Sinne des Art. 54 EPU zugénglich war. Unter
Berufung auf T 666/89 (ABI. 1993, 495) behauptete der Beschwerdegegner und
Patentinhaber, daB der rechtlich korrekte Ansatz fiir die Beurteilung der Neuheit von
Auswahlerfindungen mit dem fiir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit zugrunde
gelegten identisch oder ihm zumindest sehr &hnlich sei. Insbesondere machte er geltend,
daB bei sich Uberschneidenden Bereichen von Verbindungen ein Anspruch auf einen
Bereich, der gegeniiber dem zum Stand der Technik gehérenden enger sei, unter dem
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Gesichtspunkt der Auswahl immer neu sei, wenn nachgewiesen werden kénne, dafB3 der
engere Bereich gegeniiber dem breiteren erfinderisch sei. Die Kammer wandte jedoch ein,
daB in dem angegebenen Fall die Kammer wiederholt darauf hingewiesen habe, daB die
Neubheit im Falle einer Auswahlerfindung nicht anders zu bewerten sei als in den anderen in
den Art. 52 EPU und Art. 54 EPU angesprochenen Féllen, so daB der richtige Ansatz darin
bestehe, die Zuganglichkeit im Lichte eines bestimmten Dokuments zu beurteilen. Sie kam
daher zu dem SchluB, daB eine beanspruchte Gruppe von Verbindungen, die durch
Weglassen der Teile einer gréBeren Gruppe entstehe, die der Fachmann sofort als weniger
interessant als die Uibrigen angesehen hatte, nicht selektiv neu sein kénne. Zudem hatte der
Fachmann nach diesen Uberlegungen ernsthaft in Betracht gezogen, die technische Lehre
des bekannten Dokuments im Uberschneidungsbereich anzuwenden.

4.1.3 Neuheit von Enantiomeren

Nach T 296/87 (ABI. 1990, 195) nimmt die Beschreibung von Racematen die Neuheit der
darin enthaltenen Raumformen insoweit nicht vorweg, als im Stand der Technik bei
fachmannischer Interpretation der Strukturformeln und wissenschaftlichen Bezeichnungen
Racemate beschrieben sind. Aufgrund des in der Formel enthaltenen asymmetrischen
Kohlenstoffatoms kénnten die betreffenden Stoffe zwar in einer Mehrzahl vorstellbarer
Raumformen (D- und L-Enantiomere) vorkommen; in individualisierter Form offenbart seien
diese Raumformen hierdurch aber noch nicht. DaB es Methoden gebe, das Racemat in die
Enantiomere aufzutrennen, gehére zu Uberlegungen, die erst im Rahmen der Priifung auf
erfinderische Téatigkeit eine Rolle spielten.

In T 1048/92 stellte die Kammer fest, die Tatsache, daB das bekannte Dokument nicht mehr
als zwei mogliche sterische Konfigurationen offenbare, sei fiir die in der Anmeldung
beanspruchte spezifische Konfiguration nicht neuheitsschadlich, weil es keine auf diese
Konfiguration gerichtete eindeutige technische Lehre gegeben habe. Eine bestimmte
chemische Konfiguration kénne nur dann neuheitsschadlich getroffen werden kann, wenn
es eine eindeutige Offenbarung genau dieser Konfiguration in Form einer technischen Lehre
gebe. Es sei also nicht ausreichend, daB die fragliche Konfiguration begrifflich einer
offenbarten Klasse méglicher Konfigurationen angehére, chne dafB es einen Anhaltspunkt
fiir das einzelne Mitglied gebe.

In T 1046/97 war der Anspruch auf ein bestimmtes reines Enantiomer gerichtet. Die
Priifungsabteilung stellte fest, die Vorveréffentlichung (B) offenbare eine Verbindung
derselben Formel wie die vom Anmelder beanspruchte, enthalte aber keine Angaben ber
ihre stereochemische Konfiguration. Allerdings werde in (B) auch gesagt, dafB "alle optisch
aktiven Formen der dort beschriebenen Verbindungen in ihrer Lehre eingeschlossen” seien.
Da es zum allgemeinen Wissen des Fachmanns gehdre, solche Gemische zu ermitteln und
zu trennen, sei das beanspruchte Enantiomer nach Auffassung der Priifungsabteilung nicht
neu.

Die Kammer sah keinen Grund zur Annahme, ein Fachmann werde die Offenbarung dieser
Verbindung nicht mit der Verweisung auf die Racemat-, die Meso- und die optisch aktiven
Formen kombinieren. Nach der stdndigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern kénne
allerdings die Neuheit einer einzelnen chemischen Verbindung nur verneint werden, wenn
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es eine unmittelbare, eindeutige friihere Offenbarung eben dieser Verbindung in der Form
einer technischen Lehre gebe (siehe T 181/82, ABI. 1984, 401; T 296/87, ABI. 1990, 195).
Fur die Verneinung der Neuheit reiche es mithin nicht aus, daB das beanspruchte
Enantiomer begrifflich zu der in der Druckschrift (B) erwahnten Gruppe mdglicher optisch
aktiver Formen gehére, sofern es nicht einen Hinweis auf das einzelne Mitglied der
betreffenden Gruppe gebe. Da das beanspruchte spezifische Enantiomer unbestreitbar
weder ein Racemat noch eine Mesoform sei, komme es daher bei der Beurteilung der
Neuheit darauf an, ob es in Verbindung mit der Verweisung auf die optisch aktiven Formen
unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Verbindung ableitbar sei.

Die Kammer vertrat die Auffassung, der Begriff "optisch aktive Formen" sei so aufzufassen,
daB er alle stereochemischen Formen der in (B) offenbarten Verbindungen unabhangig
davon einschlésse, ob eine solche Eigenschaft durch ein reines stereochemisches Isomer
oder ein Gemisch solcher Isomere erzielt werde. Da (B) keine Angaben (iber eine bestimmte
stereochemische Form enthalte, mlsse diese Entgegenhaltung als undifferenziert betrachtet
werden, was zur Folge habe, daB die Verweisung auf "alle optisch aktiven Formen der dort
beschriebenen Verbindungen" nicht mit einer individualisierten Offenbarung eines
bestimmten Enantiomers gleichgesetzt werden kdénne. Die Kammer war daher der Meinung,
dafB die spezifische Konfiguration des beanspruchten Enantiomers nicht unmittelbar und
eindeutig aus der Lehre von (B) ableitbar und die Neuheit deshalb nicht zerstért sei.

4.1.4 Erreichen héheren Reinheitsgrades

Im Verfahren T 990/96 (ABI. 1998, 489) muBte untersucht werden, ob das strittige Merkmal,
das eigentlich fir einen bestimmten Grad der chemischen Reinheit (insbesondere der
Diastereomeren-Reinheit) stand, ein "neues Element" war, das dem beanspruchten
Gegenstand Neuheit verlieh.

Die Kammer stellte fest, es gehére zum allgemeinen Fachwissen, daB jede mittels einer
chemischen Reaktion erhaltene chemische Verbindung in der Regel aus verschiedenen
Griinden Verunreinigungen enthélt und es aus thermodynamischen Griinden nicht méglich
ist, eine - im engen Wortsinn - véllig reine, d. h. von jeglicher Verunreinigung freie Verbindung
herzustellen. Fir einen Fachmann auf dem Gebiet der praparativen organischen Chemie sei
es daher Ublich, eine nach einem bestimmten Herstellungsverfahren erzeugte Verbindung
je nach Bedarf (weiter) zu reinigen. Herkdmmliche Verfahren zur Reinigung
niedermolekularer organischer Reaktionsprodukte gehdrten zum allgemeinen Fachwissen.
Daraus folge, daB ein Dokument, das eine niedermolekulare chemische Verbindung und ihre
Herstellung offenbare, diese Verbindung in der Regel in allen vom Fachmann gewiinschten
Reinheitsgraden im Sinne von Art. 54 EPU der Offentlichkeit zuganglich mache.

Es konne allerdings Ausnahmefalle geben, die einen anderen SchluB zulieBen. Eine solche
Ausnahme kdénne gegeben sein, wenn nachgewiesen werde, daB aller Wahrscheinlichkeit
nach alle friiheren Versuche, mittels herkbmmlicher Reinigungsverfahren einen bestimmten
Reinheitsgrad zu erzielen, fehlgeschlagen seien.

In T 728/98 (ABI. 2001, 319) brachte der Anmelder/Beschwerdeflihrer vor, es liege ein
Ausnahmefall im Sinne der T 990/96 vor. Die beanspruchte pharmazeutische Zubereitung
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unterscheide sich vom Stand der Technik, weil der besonders hohe Reinheitsgrad der darin
enhaltenen Verbindung mit herkdmmlichen Verfahren nicht zu erzielen gewesen sei.

Die Kammer stellte jedoch fest, daBB der Anmelder, der die Beweislast fiir diese Behauptung
trage, diesen Beweis nicht erbracht habe. Denn die Lehre der Vorveréffentlichung fiihre mit
herkdmmlichen Reinigungsverfahren zu signifikanten, wenn auch kleinen Mengen der im
wesentlichen reinen Verbindung. Daher gelte die allgemeine Regel, wonach das Erreichen
eines besonders hohen Reinheitsgrads einer bekannten Verbindung kein Merkmal sei, das
einem solchen Erzeugnis Neuheit gegenlber dem Stand der Technik verleihe.

4.2 Auswahl aus Parameterbereichen
4.2.1 Auswahl aus einem breiten Bereich

Die von den Beschwerdekammern in stédndiger Rechtsprechung angewendeten Grundsatze
zur Neuheit von Auswahlerfindungen wurden insbesondere in der Entscheidung T 198/84
(ABI. 1985, 209) entwickelt. In der Entscheidung T 279/89 sind sie knapp zusammengefaft:
Danach ist die Auswahl eines Teilbereichs numerischer Zahlenwerte aus einem gréBeren
Bereich neu, wenn alle nachfolgenden Kriterien erfullt sind:

a) Der ausgewabhlte Teilbereich muB eng sein;

b) er muB genlgend Abstand von dem - etwa durch Beispiele belegten - bevorzugten
bekannten Bereich haben.

c) Der ausgewahlte Bereich darf kein willklirlich gewéahlter Ausschnitt aus dem Vorbekannten,
also keine bloBe Ausfiihrungsform der Vorbeschreibung sein, sondern muB zu einer neuen
Erfindung fUhren (gezielte Auswabhl).

Die drei Postulate fir die Neuheit eines ausgewahlten Teilbereichs beruhen auf dem
Gedanken, daB Neuheit ein absoluter Begriff ist, weshalb eine allein dem Wortlaut nach
unterschiedliche Erfindungsdefinition nicht ausreicht. Vielmehr ist bei der Neuheitspriifung
darauf abzustellen, ob der Stand der Technik geeignet ist, dem Fachmann den
Erfindungsgegenstand seinem Inhalt nach in Form einer technischen Lehre kundzutun (so
in T 198/84, ABI. 1985, 209; vgl. auch T 12/81, ABI. 1982, 296, T 181/82, ABI. 1984, 401, T
17/85, ABI. 1986, 406).

Mit Blick auf die dritte Voraussetzung vertrat die Kammer in T 198/84 die Ansicht, daB diese
Betrachtungsweise der Neuheit tatsachlich mehr als nur eine formale Abgrenzung vom Stand
der Technik zur Folge habe. Eine Abgrenzung lediglich nach dem Wortlaut, nicht aber nach
dem Inhalt der Erfindungsdefinition bestehe dann, wenn eine Auswahl willkirlich ware, d. h.,
wenn der Auswahlbereich nur Uiber die gleichen Eigenschaften und Fahigkeiten verfligte wie
der Gesamtbereich, so daB das Ausgewahlte nur ein willkirlicher Ausschnitt aus dem
Vorbekannten ware. Dieser Fall liege nicht vor, wenn der Effekt der Auswahl, z. B. die
wesentliche Ausbeuteverbesserung, glaubhaft nur innerhalb des Auswahlbereichs, nicht aber
Uber den bekannten Gesamtbereich eintrete (gezielte Auswahl).

Um MiBverstandnisse auszuschlieBen, fligte die Kammer im AnschluB an T 12/81 (ABI.
1982, 296) hinzu, daB der aus einem grdBeren Bereich herausgegriffene Teilbereich seine
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Neubheit nicht durch einen dort auftretenden, neu entdeckten Effekt erlange, sondern per se
neu sein misse. Ein solcher Effekt sei also kein Neuheitserfordernis; gleichwohl gestatte er
im Hinblick auf die technische Andersartigkeit den RiickschluB, daB kein willkirlich gewahlter
Ausschnitt aus dem Vorbekannten, d. h. keine bloBe Ausfihrungsform der Vorbeschreibung,
sondern eine andere Erfindung vorliege (gezielte Auswahl).

In der Entscheidung T 17/85 (ABI. 1986, 406) wurde die Neuheit des beanspruchten Bereichs
verneint, weil der bevorzugte Zahlenbereich einer Entgegenhaltung den beanspruchten
Bereich teilweise vorwegnahm. Ein Bereich sei jedenfalls dann nicht mehr neu, wenn die
Werte in den Ausflhrungsbeispielen der Entgegenhaltung nur knapp auBerhalb des
beanspruchten Bereichs lagen und dem Fachmann die Lehre vermittelten, daB er innerhalb
des gesamten beanspruchten Bereichs arbeiten kénne.

In T 247/91 betonte die Kammer, daB bei der Entscheidung Uber die Neuheit einer Erfindung
nicht nur die Beispiele heranzuziehen seien, sondern auch geprift werden misse, ob die
Offenbarung eines zum Stand der Technik gehérenden Dokuments als Ganzes geeignet sei,
dem Fachmann den Gegenstand des Schutzbegehrens in Form einer technischen Lehre
kundzutun. Ein fachkundiger Leser der Entgegenhaltung hétte aber, wie der
Beschwerdefiihrer (Patentinhaber) zugegeben habe, keine Veranlassung gesehen, den im
Streitpatent beanspruchten Bereich von 85°C bis 115°C bei der Ausflhrung der in der
Entgegenhaltung offenbartem Erfindung auszuklammern. Die Lehre der Entgegenhaltung sei
eindeutig nicht auf die in den Beispielen angefiihrten Temperaturen beschrénkt, sondern
erstrecke sich auf den gesamten beschriebenen Temperaturbereich von 80°C bis 170°C,
der als technische Lehre vermittelt worden sei und mithin den Gegenstand des Streitpatents
bereits vorweggenommen habe.

In der Sache T 406/94 entschied die Kammer, daB der im Stand der Technik angefiihrte
Prozentsatzbereich zwar zahlenmaBig nahe am beanspruchten Bereich liege; er kénne aber
nicht als Vorwegnahme des beanspruchten Gegenstands betrachtet werden, weil der im
Stand der Technik angefiihrte Prozentsatzbereich auf anderen Ausgangsstoffen basiere.

In T 209/94 lieB sich das beanspruchte Verfahren von dem Verfahren gemaB der
Entgegenhaltung dadurch unterscheiden, daB die in die Anspriiche 1 und 2 der strittigen
Anmeldung eingefligte Feststellung "so lange, bis der Sauerstoff bzw. Stickstoffgehalt der
Fasern unter ca. 0,5 % Gew.-% sinkt" eine funktionelle Beschrankung des
Pyrolysierungsschritts  begriindete, obwohl sich die Temperaturbereiche der
Pyrolysierungsschritte zur Herstellung von Fasern Uberschnitten ("héher als etwa 1600 °C"
geman der Erfindung und "von 900 bis 1800" gemaB der Entgegenhaltung). Die Kammer
schloB aus der Entgegen-haltung, daB ein bestimmter Gehalt an Stickstoff (und Bor) flr die
Temperaturbestandigkeit der Fasern erforderlich sei. Da diese verbesserte thermische
Stabilitat der Fasern genau der Gegenstand der im Stand der Technik offenbarten Erfindung
sei, kbnne man Fasern, die diesen Anforderungen nicht entsprachen, nicht als in der Lehre
dieses Dokuments enthalten ansehen. Implizit bedeute das, daB Fasern, deren Stickstoff-
bzw. Sauerstoffgehalt fiir die gewiinschte thermische Stabilitat zu niedrig war, nicht unter die
im Stand der Technik offenbarte Erfindung fielen: Der niedrigste dort offenbarte Wert sei 3,89
%, wahrend die strittige Anmeldung als Maximalwert 0,5 % zulasse.
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In der Sache T 610/96 beanspruchte der Patentinhaber/Beschwerdegegner ein
magnetresistives Material, das diinne magnetische und nichtmagnetische Filmschichten
umfaBte. Die Kammer sah die beanspruchten Bereiche, die die Zusammensetzung dieser
Schichten definierten, als enge Auswahl aus der allgemeinen Offenbarung der
Vorveréffentlichung D10 an, die sich mit den dort bevorzugten Unterbereichen nicht
Uberschneide und eine spezielle nichtmagnetische Schicht aus einer Gruppe mdglicher
Schichten gezielt auswahle. Diese Auswahl habe auch geniligend Abstand von den
konkreten Ausfihrungsbeispielen nach D10. AuBerdem weise das beanspruchte Material
andere Eigenschaften der magnetischen Widerstandsanderung auf, so daB der spezielle
Unterbereich nicht bloB einen willkiirlichen Teil aus der allgemeinen Offenbarung der
Entgegenhaltung D10 darstelle, sondern anders geartet und damit neu sei. Die in der
Entscheidung T 279/89 aufgestellten Kriterien fir die Neuheit von Auswahlerfindungen seien
damit erflllt. Da zudem eine Textpassage in D10 so verstanden werden kdnnte, daB sie den
Fachmann von einer Anwendung des Konzepts von D10 in dem im Streitpatent
beanspruchten Unterbereich abhielte, hatte er eine Anwendung der Lehre von D10 in diesem
Bereich nicht ernsthaft in Betracht gezogen (siehe T 26/85, ABI. 1990, 22).

4.2.2. Bereichsuberlappung

In T 666/89 (ABI. 1993, 495) war ein Fall von sich Uberlappenden Zahlenbereichen zu
beurteilen. Das Patent betraf insbesondere ein Shampoo, das 8 % bis 25 % eines
anionischen Tensids und 0,001 % bis 0,1 % eines kationischen Polymers enthielt. In einer
frheren Patentanmeldung war eine Shampoo-Zusammensetzung mit 5 % bis 25 % eines
anionischen Tensids und 0,1% bis 5 % eines kationischen Polymers offenbart.

Die Kammer verneinte die Neuheit. Sie war der Auffassung, daB zwischen der
Neuheitspriifung im Falle eines sogenannten "Uberlappens” oder einer "Auswahl" und der
in anderen Fallen kein grundlegender Unterschied bestehe, obwohl es bei
Uberschneidungen zur Uberpriifung des ersten Ergebnisses einer Neuheitspriifung hilfreich
sein kdnne, wenn geklart werde, ob eine bestimmte technische Wirkung mit dem
betreffenden engen Bereich verbunden sei. Es sei jedoch darauf hinzuweisen, daB das
Vorliegen einer besonderen Wirkung weder ein Neuheitserfordernis sei noch Neuheit
verleihen kénne. Es kdnne lediglich dazu beitragen, eine bereits festgestellte Neuheit zu
bestatigen. Der Begriff "zuganglich" in Art. 54 (2) EPU gehe eindeutig liber eine schriftliche
oder zeichnerische Beschreibung hinaus und schlieBe auch die ausdriickliche oder implizite
Vermittlung technischer Informationen auf andere Weise ein. Somit liege es auf der Hand,
daB verborgene Sachverhalte - verborgen nicht in dem Sinne, daB sie absichtlich
verheimlicht worden waren, sondern vielmehr, daB sie in einem Dokument versteckt
enthalten seien - nicht als "zuganglich gemacht" im obigen Sinne galten. Bei sich
Uberschneidenden Bereichen physikalischer Parameter in einem Anspruch und im Stand der
Technik sei es zur Feststellung dessen, was "verborgen" und was zuganglich gemacht sei,
haufig zweckmaBig, danach zu fragen, ob es fiir den Fachmann schwierig ware, die Lehre
des Stands der Technik im Uberschneidungsbereich anzuwenden. Ahnlich hilfreich sei auch
die Frage, ob es der Fachmann unter Berlicksichtigung aller ihm bekannten technischen
Gegebenheiten "ernsthaft in Betracht zége", die technische Lehre des bekannten Dokuments
im Uberschneidungsbereich anzuwenden.
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Da die Kammer erkannte, daB die Frage nach der "ernsthaften Erwagung" eines Ubergangs
von einem breiten auf einen engen (Uberschneidungs-)Bereich dem von der Kammer zur
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit unter anderem herangezogenen Kriterium - namlich,
ob der Fachmann "mit einiger Aussicht auf Erfolg versucht héatte", die technische Liicke
zwischen einem bestimmten Stand der Technik und einem Anspruch zu Uberbriicken,
dessen erfinderische Tatigkeit strittig ist - sehr nahekommt, fligte sie hinzu, daB sich ihr
Neuheitskriterium grundlegend von diesem Kriterium flr erfinderische Tatigkeit unterscheide,
da es bei der Feststellung einer Vorwegnahme keine Liicke der obengenannten Art geben
kénne. Mit vergleichbaren Uberlegungen wurde die Neuheit des ausgewahlten Bereichs in
den Entscheidungen T 366/90 und T 565/90 eingehend gepriift.

Nach T 26/85 wird das Erfordernis der "Kundgabe einer technischen Lehre" durch die Frage
konkretisiert, ob es der Fachmann angesichts der technischen Gegebenheiten ernsthaft in
Betracht ziehen wirde, die technische Lehre des bekannten Dokuments im
Uberschneidungsbereich anzuwenden. Wenn dies mit einiger Wahrscheinlichkeit bejaht
werden kdnne, sei daraus auf mangelnde Neuheit zu schlieBen. Diese Fragestellung wurde
u. a. in den Entscheidungen T 279/89, T 666/89, T 255/91 (ABI. 1993, 318), T 369/91 (vom
7.10.1992), T 631/92 und T 660/93 aufgegriffen.

In T 751/94 gelangte die Kammer zu der Auffassung, daBB das in der Entgegenhaltung
beschriebene Verfahren eindeutig nicht im Uberschneidungsbereich ausgefiihrt werden
sollte, so daB die Uberschneidung nicht neuheitsschadlich sei. AuBerdem sei die in der
beanspruchten Erfindung verwendete Kombination von Parametern nicht in der
Entgegenhaltung offenbart worden und auch nicht eindeutig daraus abzuleiten.

4.2.3 Mehrfache Auswahl

In T 245/91 widersprach der Beschwerdeflihrer (Patentinhaber) dem von den
Beschwerdegegnern geltend gemachten Einwand mangelnder Neuheit gegeniber der
Offenbarung in einer Entgegenhaltung und behauptete, der Gegenstand des Anspruchs 1
sei die bewuBte Auswahl eines kleinen Bereichs aus der sehr breiten Offenbarung besagter
Entgegenhaltung. Die Kammer stellte fest, daB sich die meisten Bereiche in Anspruch 1 des
Streitpatents dadurch erzielen lieBen, daB man die in der erwdhnten Entgegenhaltung
offenbarten Bereiche um ca. 25 bis 80% verkleinert und sie auf ihren zentralen Abschnitt
beschrankt; in einer solchen Situation, in der mehrere Parameterbereiche zu berlicksichtigen
seien, misse ein sorgféltiger Vergleich angestellt werden, um zu beurteilen, ob der
Gegenstand der beanspruchten Erfindung dem Fachmann zuganglich war. Die Frage des
Naheliegens sei dabei streng zu meiden. Die Kammer verwies auf die Entscheidung T
666/89 (ABIl. 1993, 495) und betonte, daB nach dem EPU Uber die Neuheit unter
Beriicksichtigung des gesamten Informationsgehalts einer Entgegenhaltung entschieden
werden misse. Die Kammer war der Ansicht, daB der Fachmann die Kombination der
relevanten Merkmale nicht ernsthaft in Betracht gezogen héatte und daB sie ihm nicht
zuganglich war, da die Merkmale nicht deutlich aus der Entgegenhaltung hervorgingen und
sich daher flr eine eindeutige, implizite Offenbarung nicht anboten. Des weiteren war die
Zahl der Parameter zu betrachten, mit denen der beanspruchte Gegenstand definiert wurde,
da jedes der Ethylenpolymere durch mehrere Parameter gekennzeichnet war. Die Kammer
vertrat die Auffassung, selbst wenn die meisten dieser Parameterbereiche einem mehr oder
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weniger zentralen Abschnitt des Bereichs entsprachen, der den entsprechenden Parameter
des Stoffes nach der Entgegenhaltung begrenze, sei der Umfang der beanspruchten
Mischungen aufgrund der Zahl der beteiligten Parameter - namlich mehr als 10 - in
Wirklichkeit angesichts der Breite der Definition des bekannten Stoffes recht eng. Auch aus
diesem Grund wurde das Argument einer impliziten Beschreibung dieser engen Auswahl in
der Entgegenhaltung nicht akzeptiert.

In T 653/93 behauptete der Beschwerdeflhrer/Anmelder, dessen Patent von der
Prifungsabteilung zuriickgewiesen worden war, das Verfahren gemas Anspruch 1 sei neu,
da es sich auf eine Kombination von drei Verfahrensmerkmalen mit ausgewahlten Bereichen
und Produktmerkmalen mit bestimmten Begrenzungen beziehe und diese Kombination im
angezogenen bekannten Dokument nicht offenbart sei.

Die Beschwerdekammer hob hervor, daB bei solchen Sachverhalten die Frage der Neuheit
nicht durch eine gesonderte Betrachtung der einzelnen Parameterbereiche beantwortet
werden kénne. Nach Auffassung der Kammer wére diese Vorgehensweise kiinstlich und
ungerechtfertigt, da nicht die spezifizierten Bereiche der drei entsprechenden Parameter oder
ihre Agglomeration Gegenstand des Anspruchs 1 seien, sondern die Gruppe der durch die
Kombination dieser drei Bereiche definierten Verfahren, die im Vergleich zu der in der
Entgegenhaltung offenbarten ziemlich klein sei.

Demzufolge sei die hier beanspruchte Gruppe von Verfahren, die durch die Kombination von
drei spezifischen Verfahrensparametern gekennzeichnet seien, nicht ausdriicklich im
bekannten Dokument offenbart worden und kénne somit als Ergebnis einer "mehrfachen (hier
dreifachen) Auswahl" bezeichnet werden. Bei Anwendung der Lehre des besagten
Dokuments hatte fiir den Fachmann kein Grund bestanden, sich auf die Kombination der in
Anspruch 1 definierten Teilbereiche zu konzentrieren, etwa weil die weggelassenen Teile der
im bekannten Dokument offenbarten Bereiche als die weniger interessanten erkennbar
gewesen waren. Ohne irgendwelche diesbezliglichen Hinweise gehe aus dem bekannten
Dokument nicht hervor, daB die "kombinierte Auswahl" fiir den Fachmann implizit offenbart
gewesen sei.

Die Neuheit der technischen Lehre des Anspruchs 1 sei durch Versuchsdaten belegt worden,
die zeigten, daB man die mit den beanspruchten Verfahren hergestellten Produkte nicht mit
den Verfahren hatte gewinnen kénnen, die den beanspruchten zwar nahekamen, aber
dennoch auBerhalb ihres Bereichs lagen. Uberdies sei die Kombination der Eigenschaften
der durch die beanspruchten Verfahren hergestellten Produkte nicht das zwangslaufige
Ergebnis des in der Entgegenhaltung offenbarten Verfahrens, sondern sei nur durch eine
bestimmte Kombination von Verfahrensparametern erreicht worden. Demzufolge werde der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht als im entsprechenden Dokument des Stands der
Technik offenbart angesehen.

In der Sache T 65/96 war ein gummiverstarktes Copolymer, das eine Kombination der
Merkmale aufwies, die die L&sung der technischen Aufgabe des angefochtenen Patents
bildeten, in der Vorveréffentlichung D2 nicht genannt. Die Kammer verwarf das Argument des
Beschwerdefiihrers (Einsprechenden), alle relevanten Parameter seien "innerhalb weniger
Zeilen" aufgefiihrt, als irrelevant, weil die Position einer Offenbarung innerhalb eines
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Dokuments alleine nicht ausreiche, um den wirklichen Textzusammenhang der Parameter
aufzuzeigen oder gar nachzuweisen, dafB3 sie in Verbindung miteinander offenbart seien, wie
dies die Ldésung der technischen Aufgabe erfordere. In jedem Falle werde einer der
Parameter in einem ganz anderen Teil der Offenbarung genannt.

AuBerdem zeige sich bei naherer Betrachtung von D2, daB die Parameter "Gummianteil" und
"TeilchengroBe des Gummi" nur als unabhangige Bereiche ohne jeden Hinweis darauf
offenbart worden seien, inwieweit - und ob Uberhaupt - sie in Abhangigkeit voneinander
variieren kénnten. Auch wenn der Beschwerdegegner in der mindlichen Verhandlung
einrdumte, daB sich die in D2 offenbarten Bereiche teilweise mit den in der Lésung der
technischen Aufgabe festgelegten Bereichen Uberschnitten, sei fiir diese Lésung doch
erforderlich, daB gleichzeitig drei der Parameter bestimmte Werte erreichten.

Die Kammer gelangte zu dem SchluB, daB die beanspruchte L&sung nicht willkirlich sei, weil
sie im Vergleich mit den aus D2 bekannten Erzeugnissen eine bestimmte technische
Aufgabe erfllle. In dem MaBe, in dem sich die beanspruchte Lésung Gberhaupt mit der
allgemeinen Offenbarung von D2 iberschneide, stelle sie eine enge Auswahl daraus dar und
erfille alle Erfordernisse einer echten Auswahlerfindung (s. T 198/84, ABI. 1985, 209).

4.3 Klasse von Gegenstianden

Mit der Auswahl aus einer generisch definierten Klasse von Mehrschichtmaterialien befaBte
sich T 763/89. Das Patent betraf ein fotografisches Material fiir Umkehrfilme, dessen drei
Schichten mit verschiedener Farbempfindlichkeit aus jeweils drei Teilschichten gleicher
Farb-, aber unterschiedlicher Lichtempfindlichkeit aufgebaut waren. Der nachstliegende
Stand der Technik bestand in einem Umkehrmaterial mit "mindestens zwei" (Teil-) Schichten.
Der Einsprechende war der Auffassung, in den durch diesen Stand der Technik offenbarten
Mehrschichtenmaterialien sei auch das beanspruchte Dreischichtenmaterial enthalten und
somit neuheitsschadlich vorweggenommen. Die Beschwerdekammer bejahte dagegen die
Neuheit: Zwar sei der Ausdruck "mindestens zwei" synonym fiir ein Mehrschichtenmaterial
und lege hierfir die logische Untergrenze in Form eines Zweischichtenmaterials fest; es
werde kategoriemaBig ein beliebiges Mehrschichtenmaterial beschrieben, ohne daB eine
Obergrenze fiir die Zahl mdglicher Schichten gegeben werde. Jedoch wiirden als Beispiel
fir solche Mehrschichtenmaterialien ausschlieBlich Zweischichtenmaterialien beschrieben.
Der Entgegenhaltung sei an keiner Stelle ein Dreischichtenmaterial auch nur
andeutungsweise zu entnehmen. Obwohl ein Dreischichtenmaterial denkgesetzlich unter das
in der Entgegenhaltung genannte Kollektiv der Mehrschichtenmaterialien falle, werde es
somit dort nicht offenbart, sondern sei ein neues, zu diesem Kollektiv gehériges und daraus
ausgewahltes Material.

Die Kammer setzte diese Beurteilung in Beziehung zu der stdndigen Rechtsprechung auf
dem Gebiet chemischer Stoffe, wonach solche technischen Lehren neuheitsschédlich sind,
die einen Stoff in individualisierter, d. h. von strukturell ahnlichen Stoffen eindeutig
unterscheidbarer Form offenbaren. Dieses Konzept fiir die Beurteilung der Neuheit einzelner
Individuen gegeniber einem Kollektiv lasse sich auch auf Sachen wie das hier in Rede
stehende fotografische Material (ibertragen, das sich von anderen Sachen, die zum selben
generisch beschriebenen Kollektiv gehérten, eindeutig unterscheiden lasse.
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5. Neuheit der Verwendung
5.1 Erste medizinische Verwendung
5.1.1 Einleitung

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Kérpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Kérper
vorgenommen werden (im folgenden kurz "medizinische Verfahren"), gelten nicht als
gewerblich anwendbar (Art. 52 (4) EPU, Satz 1). Art. 54 (5) EPU sieht vor, daB die
allgemeinen Bestimmungen ber die Neuheit (Art. 54 (1) bis (4) EPU) die Patentfahigkeit von
zum Stand der Technik gehérenden Stoffen und Stoffgemischen, die zur Anwendung in
einem der in Art. 52 (4) EPU genannten Verfahren bestimmt sind, nicht ausschlieBen sollen,
wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehdrt. Somit fihrt die erwéhnte
Bestimmung neben dem allgemeinen Neuheitsbegriff (Art. 54 (1) bis (4) EPU) fiir Stoffe und
Stoffgemische auf dem Gebiet der chirurgischen und therapeutischen Behandlung sowie der
Diagnostizierverfahren am menschlichen und tierischen Kérper einen besonderen
Neuheitsbegriff ein, der auf anderen technischen Gebieten unbekannt ist (T 128/82, ABI.
1984, 164).

Fir die erste medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes sieht Art. 54 (5) EPU eine
besondere Anspruchsform (zweckgebundener Stoffanspruch) vor. In G 1/83 (ABI. 1985, 60)
stellte die GroBe Beschwerdekammer fest, daB der Erfinder einer "ersten medizinischen
Indikation" einen zweckgebundenen Stoffschutz fiir bekannte Stoffe oder Stoffgemische
erhalten kann, der sich nicht auf Stoffe oder Stoffgemische beschrankt, die flir eine
bestimmte therapeutische Anwendung in eine entsprechende Darreichungsform gebracht
wurden. Er kommt also durch den zweckgebundenen Stoffanspruch in den GenuB eines sehr
weiten Schutzes. Hinsichtlich der gewerblichen Anwendbarkeit nach Art. 57 EPU ergeben
sich bei diesen Patentanspriichen keine Probleme.

5.1.2 Umfang eines zweckgebundenen Stoffanspruchs

In T 128/82 (ABI. 1984, 164) ging die Kammer im Rahmen der Thematik der ersten
medizinischen Indikation (der ersten medizinischen Verwendung eines bekannten Stoffes)
auf die Breite des zweckgebundenen Stoffanspruchs ein. Die Priifungsabteilung hatte die
Zurlickweisung damit begriindet, daB die Anmeldung nicht die Bedingungen der Art. 52 (4)
EPU und Art. 54 (5) EPU erfiille, weil die Anspriiche nicht auf die spezifisch erstmals
gefundene therapeutische Verwendung der bekannten Verbindungen beschrankt seien. Die
Kammer sah sich vor die Frage gestellt, ob die breite Fassung der Anspriiche hinsichtlich Art.
54 (5) EPU zulassig ist, und muBte insbesondere klaren, ob das EPU eine Rechtsgrundlage
fir eine eng auszulegende, begrenzte therapeutische Zweckbestimmung bietet. Nach
Meinung der Beschwerdekammer ist dem Ubereinkommen weder ein Verbot noch ein Gebot
einer unbeschrankten Zweckbestimmung zu entnehmen. Die Kammer vertrat die Auffassung,
daB gemaB Art. 54 (5) EPU ein zweckbestimmter Stoffanspruch, der eine generelle
therapeutische Zweckbestimmung enthalt, gewahrbar ist. Wenn ein bekannter Stoff erstmals
fir die Therapie bereitgestellt und beansprucht wird, flihrt die Tatsache, daB
anmeldungsgemas eine spezifische Anwendung offenbart ist, zu keiner Einschrénkung des
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zweckgebundenen Stoffanspruchs auf diese Anwendung (s. auch T 43/82, T 36/83, ABI.
1986, 295). Weiterhin merkte die Kammer an, daB gemaB der bisherigen Praxis des EPA fiir
therapeutisch wirksame Verbindungen Stoff- und Arzneimittelanspriiche gewahrt werden, die
nicht auf spezifische Indikationen beschrankt sind, obwohl in der Regel nur gewisse
spezifische Wirkungen konkret angegeben werden. Diese Praxis betrifft in der Regel neue
Verbindungen. Nach Ansicht der Kammer ist dem Ubereinkommen nicht zu entnehmen, daB
vorbekannte, aber nach Art. 54 (5) EPU gleichwohl schutzfahige Verbindungen prinzipiell
anders zu behandeln sind. Wenn man dem Erfinder fir die Bereitstellung eines neuen
chemischen Stoffes flir die Therapie absoluten Stoffschutz zubilligt, gebietet es der
Grundsatz einer ausgewogenen Behandlung, einen Erfinder, der einen bekannten Stoff
erstmals fur die Therapie bereitstellt, entsprechend diesem Verdienst zu belohnen, und zwar
mit einem zweckgebundenen Stoffanspruch im Rahmen von Art. 54 (5) EPU, der sich auf das
gesamte Gebiet der Therapie erstreckt. Eine andere Behandlung wére nur gerechtfertigt,
wenn Art. 54 (5) EPU ein absolutes Verbot eines breiten Schutzes enthielte. DaB Art. 54 (5)
EPU auch kein Gebot eines breiten Schutzes zu entnehmen ist, ist kein Grund, einen solchen
Schutz abzulehnen. Im allgemeinen ist die generelle, bei neuen Verbindungen gelibte Praxis
anzuwenden. Andererseits rechtfertigt die bloBe Tatsache, daB Anweisungen fiir beliebige
spezifische therapeutische Anwendungsmdglichkeiten fehlen, keine Beschréankung auf den
konkret genannten therapeutischen Anwendungsbereich. Eine solche Beschrankung steht
nicht in Einklang mit der allgemeinen Praxis des EPA bezlglich therapeutisch wirksamer
Verbindungen.

Die Kammer stellte fest, daB gemaB Art. 54 (5) EPU eine bekannte, aber bisher therapeutisch
nicht genutzte Verbindung als neu gilt. Die Neuheit wird allerdings nicht nur dadurch zerstért,
daB dieselbe spezifische therapeutische Wirkung schon zum Stand der Technik gehdrt;
vielmehr ist auch die Veréffentlichung jeder anderen spezifischen therapeutischen
Anwendung neuheitsschadlich. Die Veréffentlichung jeder spezifischen Wirkung hat also
immer dieselben Folgen fiir die Neuheit. Dann aber ist es nur billig, eine breite
Zweckbestimmung, die folglich beliebige spezifische Indikationen umfaBt, als gewahrbar
anzuerkennen.

5.1.3 Schutz eines als "kit-of-parts" vorliegenden Praparats

In T 9/81 (ABI. 1983, 372) wurde entschieden, daB Kombinationspraparate, deren
Einzelbestandteile bekannte Heilmittel darstellen, in einer Art. 54 (5) EPU entsprechenden
Fassung selbst dann geschiitzt werden kénnen, wenn deren raumliches Nebeneinander (kit-
of-parts) beansprucht wird. Voraussetzung hierfirr ist, da die Bestandteile durch eine
zielgerichtete Verwendung in funktioneller Einheit stehen (echte Kombination). Anspruch 1,
der in der in Art. 54 (5) EPU geforderten Form abgefaBt war, bezog sich auf ein
Kombinationspraparat, das ein Oxazaphosphorin-Cytostatikum und das Natriumsalz der 2-
Mercaptoethansulfonsdure als therapeutische Wirkstoffe enthalt. Der erstgenannte
Bestandteil des Erzeugnisses war bekannt, der zweite war ein bekanntes Mucolytikum. Die
beiden Wirkstoffe wurden jedoch nach dem der Kammer vorliegenden druckschriftlichen
Stand der Technik niemals zusammen fir einen neuen gemeinsamen Effekt verwendet und
waren als Gemisch unbekannt. Die erfindungsgemaB vorzugsweise gleichzeitig
verabreichten Wirkstoffe stellen gemaB der Erfindung daher keine bloBe Aggregation
bekannter Mittel dar, sondern eine neue Kombination mit der Gberraschenden wertvollen
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Eigenschaft, daB die bei Verabreichung der Cytostatika zu erwartenden schweren
Nebenwirkungen infolge der entgiftenden Wirkung des Natrium-2-mercaptoethansulfonates
ausbleiben.

Anspruch 1 bezog sich auf ein Erzeugnis, das auf gleichzeitige, getrennte oder zeitlich
abgestufte Anwendung in der cytostatischen Therapie beschrankt war. Nach Auffassung der
Kammer folgt aus dieser Zweckbestimmung, daB die Bestandteile nicht mehr zwangslaufig
als eine Vereinigung, wie z. B. bei einem Gemisch, vorliegen, da sonst die Bestandteile nicht
zur getrennten oder zeitlich abgestuften Anwendung verfligbar waren. Die Kammer stellte
fest, daB die beanspruchte Erfindung als eine Kollektion ("kit-of-parts") in Anbetracht der
rdumlich getrennten einzelnen Bestandteile aber noch nicht zwangslaufig eine echte
Kombination sei. Das bloBe lockere Zusammenfligen der bekannten Bestandteile
verschweiBe diese noch nicht zu einer Funktionseinheit, in der eine notwendige und
unmittelbare Wechselwirkung zwischen den Teilen eine Vorbedingung der zielgerichteten
Verwendung sei (so z. B. SchloB und Schlissel, Ziindholz und Reibflache, Zweikomponen-
tenkleber). Obwohl die Bestandteile der beanspruchten Kombination in keine solche
unmittelbare Wechselwirkung miteinander traten, konnte die Zweckbestimmung fiir die
Kombinationstherapie die Einheit des Erzeugnisses im Sinne einer funktionellen
Verschmelzung seiner beiden Bestandteile wiederherstellen, sofern durch die Zweckbe-
stimmung tatsachlich eine Beschrankung auf die angegebene Verwendung gegeben war.
Soweit die Bestandteile die erfindungsgemaBe vorteilhafte Wirkung nicht unabh&ngig
voneinander erzielen kdnnen, begrindet die gemeinsame Wirkung den einheitlichen
Charakter des Kombinationserzeugnisses infolge der zweckbestimmenden Beschrankungen
des Schutzbereiches des Anspruches unter den Voraussetzungen des Art. 54 (5) EPU, auch
wenn die Bestandteile nebeneinander und nicht als eine Vereinigung dargeboten werden.
Da die einzelnen Bestandteile des Kombinationserzeugnisses nach den geltenden
Anspriichen schon fiir sich bekannte therapeutische Anwendungen haben, sind die
geltenden Anspriiche, die die getrennte Darbietung dieser Bestandteile ausdriicklich
erfassen, in der Tat als auf die gemeinsame Anwendung des Kombinationserzeugnisses
beschrankt anzusehen, so daB die Einzelanwendungen nach dem Stand der Technik
ausgeschlossen sind.

5.2 Zweite (weitere) medizinische Verwendung
5.2.1 Form der Anspriiche
a) Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels

Die Rechtsfrage, die der GroBen Beschwerdekammer in G 1/83 (ABI. 1985, 60) vorgelegt
wurde (s. auch G 5/83, ABI. 1985, 64 und G 6/83, ABI. 1985, 67), stellte sich im wesentlichen
deshalb, weil nach Art. 52 (4) EPU, Satz 1, "Verfahren zur Behandlung des menschlichen
oder tierischen Kérpers" von der Patentfahigkeit ausgeschlossen sind und Art. 54 (5) EPU
vom allgemeinen Neuheitserfordernis abweicht. Im Bereich der medizinischen oder
tiermedizinischen Erfindungen sind die Ublichen Verwendungsanspriiche durch Art. 52 (4)
EPU verboten; Art. 54 (5) EPU sieht jedoch ausdriicklich eine Ausnahme von den
allgemeinen Neuheitsregeln (Art. 54 (1) bis (4) EPU) fir die erste medizinische oder
tiermedizinische Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches vor, indem er Anspriiche
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auf den Stoff oder das Stoffgemisch fur diese Verwendung zulaBt.

Die GroBe Beschwerdekammer akzeptierte keine Anspriche auf die Verwendung einer
bekannten Substanz X zur Behandlung der Krankheit Y, weil ein derartiger Anspruch sich auf
ein medizinisches Verfahren beziehen wiirde, das gemaB Art. 52 (4) EPU nicht patentierbar
ist. Sie lieB jedoch Anspriiche des Typs "Verwendung der Substanz X zur Herstellung eines
Medikaments fiir die therapeutische Anwendung Y" zu. Die GroBe Beschwerdekammer
leitete die Neuheit solcher Anspriiche aus ihrem einzigen neuen Merkmal ab, namlich der
neuen pharmazeutischen Verwendung dieser Substanz. Nach Auffassung der GroBen
Beschwerdekammer |48t sich aus dem EPU nicht ableiten, daB beabsichtigt war, die zweite
(und jede weitere) medizinische Indikation generell vom Patentschutz auszuschlieBen. Aus
diesen Griinden halt es die GroBe Beschwerdekammer flir gerechtfertigt, Patentanspriiche
zuzulassen, die darauf gerichtet sind, daB ein Stoff oder Stoffgemisch fiir die Herstellung
eines Arzneimittels verwendet wird, das flir eine neue und erfinderische therapeutische
Anwendung bestimmt ist, selbst wenn sich das Herstellungsverfahren als solches nicht von
einem bekannten Verfahren unterscheidet, bei dem der gleiche Wirkstoff verwendet wird.

b) Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels

In der Entscheidung T 51/93 stellte die Kammer fest, daB die Entgegenhaltung D4 den im
Anspruchssatz fiir AT, ES und GR enthaltenen Verfahrensanspruch 1 vorwegnehme, da die
neue Zweckbestimmung des Erzeugnisses nur dann als den Anspruch beschrankendes
technisches Merkmal berlicksichtigt werden kdnne, wenn der Anspruch die in der
Entscheidung G 1/83 zugelassene Form eines Verwendungsanspruchs habe. Ein solcher
Verwendungsanspruch mache deutlich, daB die Zweckbestimmung ein technisches
Merkmal sei, das zur Beurteilung der Neuheit heranzuziehen sei und den Anspruch
eingrenze. Bei einem Verfahrensanspruch fir ein "Verfahren zur Herstellung von X zur
Verwendung Y mit den Schritten ..." werde dagegen normalerweise davon ausgegangen,
daB das betreffende Verfahren zur Herstellung von X beansprucht werde, und zwar
unabhangig davon, ob dieses X zur Verwendung Y bestimmt sei oder nicht. In einem solchen
Verfahrensanspruch sei die Formulierung "zur Verwendung Y" mithin nicht als technisches
Unterscheidungsmerkmal gedacht, sondern solle nur veranschaulichen, wozu X verwendet
werden kdnne. Deshalb war die Kammer der Auffassung, daB im Verfahrensanspruch 1 fiir
AT, ES und GR die Worte "zur Verwendung bei der Behandlung durch subkutane
Verabreichung ...", wie bei Verfahrensanspriichen allgemein Ublich, nur als reine Erlauterung
und nicht als beschrankendes technisches Merkmal, das dem Anspruch Neuheit verleihen
kénne, zu werten seien. Die Kammer flihrte weiter aus, daB bei der Beurteilung der Neuheit
im Verfahren vor dem EPA ein Anspruch unabhangig davon, fiir welche Vertragsstaaten er
eingereicht worden sei, gleich ausgelegt werden miisse. Nur weil das, was beansprucht
werden dirfe, in den Vertragsstaaten AT, ES und GR fiir gewisse Zeit gesetzlichen
Einschrankungen unterliege, kénne ein Anspruch, dem doch in allen Vertragsstaaten der
gleiche Stand der Technik gegenlberstehe, fiir diese drei Staaten nicht als neu und
gewahrbar angesehen werden, wenn er nicht auch flr alle anderen Vertragsstaaten neu und
gewahrbar sei. DaB der Verfahrensanspruch 1 nur fiir AT, ES und GR eingereicht worden
sei, helfe dem Beschwerdefiihrer daher nicht.

In T 893/90 gelangte eine Beschwerdekammer dagegen zu einem anderen SchluB3. Die
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Anspriiche waren als Verfahrensanspriiche abgefaBt und galten einem Verfahren zur
Herstellung einer Arzneimittelzusammensetzung zur Stillung von Blutungen bei nicht
hamophiliekranken S&ugern, das durch die Zugabe der beiden Komponenten in funktionell
definierten Mengen und Anteilen gekennzeichnet war. Die Kammer sah keinen wesentlichen
Unterschied zwischen den so formulierten Anspriichen und Verwendungsanspriichen, also
Anspriichen, die auf die Verwendung des Gemischs der in funktionell definierten Mengen und
Anteilen eingesetzten beiden Komponenten fiir den angegebenen Zweck gerichtet sind, der
wiederum in der Herstellung einer Arzneimittelzusammensetzung zur Stillung von Blutungen
bei nicht hAmophiliekranken Saugern besteht. In diesem Zusammenhang wurde ferner
festgestellt, daB Anspruch 1 die Gegenwart anderer physiologisch wirksamer Stoffe in dem
Gemisch ausschlieBe und das Gemisch durch seine Komponenten somit befriedigend
definiert sei. Die Kammer entschied, dafB3 die Anspriiche daher in Einklang mit der stédndigen
Rechtsprechung des EPA standen, wonach Anspriiche zuldssig sind, die auf die
Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels fir eine
bestimmte neue und erfinderische therapeutische Anwendung gerichtet sind, selbst wenn
sich das Herstellungsverfahren als solches nicht von einem bekannten Verfahren
unterscheidet, bei dem die gleichen Wirkstoffe verwendet werden (s. G 1/83).

In T 958/94 (ABI. 1997, 242) hatte die Priifungsabteilung die Anspriiche fiir Griechenland und
Spanien mit der Begriindung zuriickgewiesen, sie seien nicht in der von der GroBen
Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83 (ABIl. 1985, 60) vorgegebenen
Anspruchsform der "zweiten therapeutischen Indikation" gehalten, da auf das Verfahren und
nicht auf die Verwendung abgestellt werde. Die Prifungsabteilung war der Ansicht, die
Neuheit der "Verwendung eines Stoffs zur Herstellung eines Arzneimittels” sei an bestimmte
Formerfordernisse geknlpft, denen laut Entscheidungsformel in der Sache G 1/83 beim
Schutz der zweiten therapeutischen Indikation eines Arzneimittels nur Verwendungs-, nicht
aber Verfahrensanspriiche genlgten. Der Beschwerdefihrer (Anmelder) legte hiergegen
Beschwerde ein und beantragte die Aufhebung der Zurilickweisungsentscheidung.

Die Kammer stellte fest, daB die GroBe Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/83,
G 5/83 und G 6/83 fiir Anspriiche, die dem Schutz der zweiten therapeutischen Indikation
eines Arzneimittels dienen, keine bestimmte Form oder Kategorie vorgegeben habe. Sie
habe in der Entscheidung G 6/83 mit der Formulierung "revendications ayant pour objet" nicht
auf den formalen Aspekt der Anspruchskategorie abgehoben, sondern vielmehr auf den
Inhalt des Anspruchs, also auf die Definition der beanspruchten Erfindung durch ihre
wesentlichen Merkmale. Im Deutschen und Englischen sei in den beiden parallel ergangenen
Entscheidungen G 1/83 bzw. G 5/83 die Formulierung "Patentanspriiche gerichtet auf" und
"claims directed to" gewahlt und nicht vom "Gegenstand" oder von "subject matter"
gesprochen worden. Dies zeige ebenfalls, daB es auf den Inhalt des Anspruchs ankomme,
also auf das technische Merkmal, das den Kern der beanspruchten Erfindung ausmache
(Verwendung des betreffenden Stoffs), und nicht auf eine bestimmte Formulierung oder
Kategorie des Anspruchs. Diese Auslegung werde durch die Begriindung der
Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G 6/83 bestatigt.

So habe die GroBe Beschwerdekammer im ersten Absatz unter Nummer 11 der

Entscheidung G 1/83 die Auffassung vertreten, daB es im Falle einer mit einer Tatigkeit
verbundenen Erfindung nur eine Frage der individuellen Wahl sei, ob der Anmelder diese
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Tatigkeit als Anwendung oder Verwendung einer Sache fir einen bestimmten Zweck, etwa
zur Erzielung eines technischen Ergebnisses, oder aber als Verfahren zur Erzielung
desselben Ergebnisses unter Verwendung derselben Sache beanspruche. Bei beiden
Anspruchsarten misse eine Folge von Verfahrensschritten ausgefiihrt werden, um zum
Endergebnis zu gelangen. Die Kammer habe daher von der Ausflihrung her keinen
sachlichen Unterschied zwischen den beiden Anspruchsarten gesehen. Diese allgemeine
Regel gelte auch im therapeutischen Bereich. Zwischen einem Anspruch auf Verwendung
eines Stoffs oder Stoffgemischs zur therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Kérpers und einem Anspruch auf ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung
des menschlichen oder tierischen Kdrpers sei kein sachlicher Unterschied auszumachen. Die
beiden Anspriche unterschieden sich nur in der Formulierung, wie die GroBe
Beschwerdekammer unter Nummer 13 der Entscheidung G 1/83 unterstrichen habe. Bei der
Herstellung eines Arzneimittels misse in der Praxis unabh&ngig von der Form der
Anspriiche, die diese Herstellung mit einschléssen, eine Folge zwingend vorgegebener,
einheitlicher Verfahrensschritte durchgefiihrt werden, ob nun die "Verwendung eines Stoffs
zur Herstellung eines Arzneimittels fir eine neue therapeutische Anwendung" oder aber ein
"durch die Verwendung des Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung eines
Arzneimittels fir die neue Anwendung" beansprucht werde. Obwohl der Wirkstoff als solcher
sowie das Arzneimittel und das Verfahren zu seiner Herstellung bereits bekannt gewesen
seien, habe die GroBe Beschwerdekammer in den Entscheidungen G 1/83, G 5/83 und G
6/83 einen Anspruch zugelassen, der sich auch auf die Herstellung des betreffenden
Arzneimittels in einer fir die neue therapeutische Indikation geeigneten Form erstrecke und
auf die Verwendung des Stoffs zur Herstellung des Arzneimittels fiir die neue therapeutische
Indikation gerichtet sei. Demnach kénne unter denselben Umstanden, also bei mangelnder
Neuheit des Wirkstoffs, des Arzneimittels und des Verfahrens zu seiner Herstellung, dem
Gegenstand eines Anspruchs auf ein "Verfahren zur Herstellung des Arzneimittels fir die
neue therapeutische Indikation" die Patentierung nicht verweigert werden, da ja kein
sachlicher Unterschied zwischen einem Anspruch auf Verwendung eines Stoffs zur
Herstellung eines Arzneimittels fir eine neue therapeutische Anwendung und einem
Anspruch auf ein durch Verwendung desselben Stoffs gekennzeichnetes Verfahren zur
Herstellung des Arzneimittels fir die neue Anwendung bestehe. Mit dieser Entscheidung
bestatigte die Kammer die friihere Weichenstellung in der am 22. Juli 1993 entschiedenen
Sache T 893/90.

c) Weitere Fragen bei Anspriichen auf eine zweite medizinische Verwendung

In T 570/92 befand die Kammer einen Anspruch fiir gewahrbar, der in Form eines Anspruchs
fr eine zweite medizinische Verwendung eines bekannten Stoffes abgefaBt war und sich auf
einen Stoff bezog, der zuvor nicht konkret beschrieben worden war. Beansprucht wurde -
nach MaBgabe der Entscheidung G 1/83 - die Verwendung dieses Stoffes zur Herstellung
eines Arzneimittels mit Langzeitwirkung fiir die orale Behandlung von Hypertonie durch ein-
bis zweimal tagliche Applikation. Das zuletzt genannte, die Verabreichung betreffende
Merkmal fiihrte nicht zur Anwendung des in Art. 52 (4) EPU verankerten
Patentierungsverbots. Der Wortlaut sollte dem Arzt namlich nicht den tatsachlich
vorgesehenen Applikationsrhythmus bei der Behandlung eines Einzelpatienten vorgeben,
sondern nur die Lehre vermitteln, daB der Therapieerfolg schon bei zweimal taglicher
Verabreichung gesichert war.
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In T 143/94 (ABI. 1996, 430) stellte die Kammer fest, daB ein Anspruch, der auf die
Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung eines Arzneimittels fir eine
therapeutische Anwendung gerichtet ist, nicht gegen Art. 52 (4) EPU oder Art. 57 EPU
verstdBt (s. G 1/83, G 5/83, G 6/83); das gelte unabhangig davon, welchem Zweck (Schutz
einer ersten medizinischen Indikation eines Stoffes oder Stoffgemisches oder Schutz einer
weiteren medizinischen Indikation) dieser Anspruch diene. Die Berlicksichtigung dieser
Anspruchsform in einem Patentbegehren setze demnach nicht den vorherigen Nachweis
einer weiteren medizinischen Indikation voraus.

In T 4/98 (ABI. 2002, ...) waren die unabhangigen Anspriiche des européischen Patents in
der sogenannten "schweizerischen Anspruchsform” verfaft. Die Kammer konnte die
Auffassung der Einspruchsabteilung nicht teilen, daB diese Anspriliche eine zweite (weitere)
medizinische Verwendung beanspruchen, und daB einige Merkmale der Anspriiche eine
spezifische therapeutische Anwendung definieren, aus der sich nach den in G 1/83 (ABI.
1985, 60) entwickelten Grundsatzen die Neuheit ergeben kann. Die Kammer war vielmehr
der Auffassung, daB nach den in der Entscheidung G 1/83 und der darauf basierenden
Rechtsprechung entwickelten Grundsatzen der Begriff "zweite oder weitere medizinische
Verwendung" nur auf Anspriiche angewandt werden kann, die die Verwendung von Stoffen
oder Zusammensetzungen zur Herstellung eines Medikaments betreffen, das flr die
Verwendung in einem Verfahren nach Art. 52 (4) EPU bestimmt ist. Sie wies darauf hin, daB
der Begriff "Therapie" oder "therapeutische Verwendung" folgendes umfaBt: die Behandlung
bestimmter Krankheiten, die Verwendung eines spezifischen chemischen Stoffs oder einer
spezifischen chemischen Stoffzusammensetzung, die Anwendung auf bestimmten
menschlichen oder tierischen Subjekten, die diese Behandlung brauchen. Fehlt auch nur
eine dieser Angaben - entweder a) die zu behandelnden Krankheit oder das zu behandelnde
Leiden; oder b) die Art der zur Behandlung der Krankheit verwendeten therapeutischen
Zusammensetzung; oder c¢) der zu behandelnde Subjekt - so kann ein reines
Verfahrensmerkmal nicht ein therapeutisches Verfahren oder eine Anwendung in einem
theraupeutischen Verfahren nach Art. 52 (4) EPU definieren (vgl. Entscheidungsgriinde Nr.
8.1 und Nr. 8.2). Die Kammer kam daher zu dem SchluB, daB der Gegenstand der
unabhangigen Anspriche eine nicht-therapeutische technische Tatigkeit (Verfahren) betraf.

5.2.2 Neuheit der neuen therapeutischen Verwendung
a) Bezeichnung des zu behandelnden Subjekis

In T 19/86 (ABI. 1989, 25) wandte die Kammer die in der Entscheidung G 1/83 aufgestellten
Grundséatze an. Sie hatte darliber zu befinden, ob die Anwendung eines bekannten
Arzneimittels zur prophylaktischen Behandlung derselben Krankheit bei einer
Tierpopulation derselben Art, die aber immunologisch anders reagiert, als neue
therapeutische Anwendung beansprucht werden kann. Die Kammer vertrat die Auffassung,
daB die Frage, ob eine neue therapeutische Verwendung den Vorgaben der Entscheidung
G 1/83 entspricht, nicht nur aufgrund der zu behandelnden Krankheit, sondern auch aufgrund
der Art des zu behandelnden Subjekts (im vorliegenden Fall einer neuen Gruppe von
Ferkeln) entschieden werden muB. Eine therapeutische Anwendung ist unvollstédndig, wenn
das zu behandelnde Subjekt nicht bezeichnet wird; eine technische Lehre ist nur dann
vollstédndig, wenn sowohl die Krankheit als auch das zu behandelnde Subjekt offenbart
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werden. Die in der Anmeldung vorgeschlagene L&sung, Tieren zum Schutz vor einer
Krankheit, gegen die sie vorher nicht geschitzt werden konnten, ein bekanntes Serum
intranasal zu verabreichen, kann nicht als bekannt angesehen werden und stellt somit eine
neue therapeutische Anwendung im Sinne der obengenannten Entscheidung der GroBen
Beschwerdekammer dar (s. auch T 893/90).

b) Unterscheidung zwischen Gruppen von Individuen

In T 233/96 vertrat die Kammer die Ansicht, daB, wenn die Verwendung einer
Zusammensetzung fir die Behandlung oder Diagnose einer Erkrankung bei einer
bestimmten Gruppe von Individuen bekannt sei, die Behandlung oder Diagnose der gleichen
Erkrankung mittels der gleichen Zusammensetzung auch eine neue therapeutische oder
diagnostische Anwendung darstellen kénne, vorausgesetzt, daB3 sie an einer anderen
Gruppe von Individuen vorgenommen wird, die sich physiologisch oder pathologisch von der
ersten Gruppe unterscheide (T 19/86, ABI. 1989, 25, T 893/90). Dies gelte jedoch nicht, wenn
es zwischen der gewahlten Gruppe und der zuvor behandelten Gruppe Uberlappungen gibt
oder wenn die neue Gruppe willkiirlich gewahlt wurde, das heiB}t, daB zwischen den
physiologischen oder pathologischen Bedingungen dieser Gruppe von Individuen (hier
Menschen mit eingeschrankter Bewegungsmadglichkeit) und der erzielten therapeutischen
oder pharmakologischen Wirkung kein Zusammenhang besteht.

¢) Unterschied in der verschriebenen Verabreichungsweise fir zwei Arzneimittel

In T 317/95 ging es bei der Neuheitspriifung sowohl um die Frage, ob allein der Unterschied
in der Verabreichung zweier Arzneimittel (d. h. in der vorgeschriebenen
Verabreichungsweise) dem Anspruch 10 tatsachlich Neuheit verleihen kénne, wie auch um
die Einwande gegen diesen Anspruch, die die Patentierbarkeit nach Art. 52 (4) EPU zu
implizieren schienen. Die Erfindung betraf die Behandlung genau derselben Kategorie von
Patienten durch getrennte Verabreichung genau derselben zwei handelsliblichen Arzneimittel
in derselben Konzentration, Dosierung und Formulierung zur Behandlung der vollkommen
gleichen Krankheit mit der einzigen Ausnahme, daB die vorgeschriebene
Verabreichungsweise fiir diese Behandlung leicht geandert war (BNS und Cimetidin wurden
dem Patienten innerhalb von finf Minuten verabreicht).

Die Kammer bemerkte, daB die GroBe Beschwerdekammer in G 1/83 (ABI. 1985, 60)
festgestellt habe, Zweck des Ausschlusses medizinischer Behandlungen von der
Patentierbarkeit nach Art. 52 (4) EPU sei es, die nicht-kommerziellen und nicht-industriellen
Tatigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterindrmedizin von patentrechtlichen
Beschrankungen freizuhalten. Die Kammer stellte das Vorbringen des Beschwerdefiihrers
nicht in Frage, daB die Pharmaindustrie daran arbeite, den Einsatz von Arzneimitteln durch
die Suche nach der besten Verabreichungsweise zu optimieren, um die bestmégliche
therapeutische Wirkung zu erzielen. Allerdings wies sie darauf hin, daB die Festlegung des
optimalen individuellen Behandlungsplans, insbesondere das Verschreiben und die
Anderung der Verabreichungsweise fiir ein bestimmtes Arzneimittel, um den besonderen
Bedirfnissen eines Patienten gerecht zu werden, Teil der typischen Tatigkeiten und Pflichten
des behandelnden Arztes bei der Ausiibung seiner Heilkunst, d. h. der Heilung, Vorbeugung
oder Linderung der Symptome von Leiden und Krankheit, zu sein scheine. Dies seien
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typische nicht-kommerzielle und nicht-industrielle Tatigkeiten auf dem Gebiet der
Humanmedizin, die der Art. 52 (4) EPU von patentrechtlichen Beschrankungen freihalten
solle. Die Kammer stellte fest, daB dem Arzt vor dem Prioritatstag des angefochtenen Patents
die Mdglichkeit bekannt gewesen sei, Magen-Darm-Stérungen mit der in Anspruch 10
beschriebenen besonderen Kombination von Arzneimitteln zu behandeln. Ebenso sei er in
der Lage gewesen, eine effiziente Verabreichungsweise zu verschreiben, um jeden Patienten
gemaB seinen individuellen Bedirfnissen zu behandeln. Angesichts des Vorstehenden
schien es der Kammer fraglich, ob das strittige Merkmal tatsachlich als eine weitere
medizinische Indikation betrachtet werden kdnne, von der auf der Grundlage der in der
Entscheidung G 1/83 dargelegten Grundsatze Neuheit abgeleitet werden kénne. Auf jeden
Fall liege aber mangelnde erfinderische Tatigkeit vor.

d) Unterschied in der Art der Verabreichung

Im Verfahren T 51/93 war eine europaische Patentanmeldung fiir die Verwendung von
menschlichem HCG zur Herstellung eines Arzneimittels zur subkutanen Verabreichung von
der Prifungsabteilung mit der Begrindung zurlickgewiesen worden, daB die
Entgegenhaltung D1 die subkutane Anwendung bereits implizit offenbare und die subkutane
Verabreichung von HCG als Alternative zur intramuskuléaren Verabreichung naheliege. In der
(von der Kammer angezogenen) Entgegenhaltung D4 waren Injektionsampullen offenbart,
die HCG und Verdiinnungsmittel enthielten und die man durch Mischung von HCG mit einer
Tragersubstanz und/oder einem Verdinnungsmittel erhielt. Der einzige Unterschied
zwischen der beanspruchten Erfindung und der Offenbarung von D4 bestand darin, daB3 der
Anspruch gezielt auf eine subkutane Verabreichung gerichtet war. Der Anspruch war so
abgefalt, wie dies in der Entscheidung G 1/83 flir Patentbegehren zugelassen worden war,
in denen die Zweckbestimmung das einzig Neue ist; somit war nur noch zu kléaren, ob eine
andere Art der Verabreichung eines Arzneimittels als neue therapeutische Verwendung
gewertet werden kann. Die Kammer stellte unter Verweis auf die Entscheidung T 290/86 fest,
daB die Art der Verabreichung ein kritischer Faktor der medizinischen Behandlung sein
kénne, und sah keinen Grund, dem Anmelder eine Berufung auf einen entsprechenden
Unterschied gegenliber dem Stand der Technik von vornherein zu verwehren. Die
Patentfahigkeit solle vielmehr allein davon abhéngig gemacht werden, ob die Anderung
wirklich neu und erfinderisch sei. In diesem Sinne konnte auf Neuheit gegenlber der
Entgegenhaltung D4 erkannt werden (s. T 143/94, ABI. 1996, 430).

e) Neubheit, die sich auf eine andere technische Wirkung griindet

In der Entscheidung T 290/86 (ABI. 1992, 414) muBte sich die Beschwerdekammer zur
Neuheit eines Anspruchs &uBern, der als zweite medizinische Indikation abgefaBt war.
Beansprucht wurde die Verwendung eines Lanthansalzes zur Herstellung einer
Zusammensetzung, die Zahnbelag entfernen sollte (die Entfernung von Zahnbelag beugt
nach den Angaben des Patentinhabers der Entstehung von Karies vor). Der nachstliegende
Stand der Technik offenbarte Zusammensetzungen aus Salzen verschiedener Elemente,
darunter auch Lanthan, die die L&slichkeit des Zahnschmelzes in organischen S&uren
herabsetzen und damit ebenfalls der Entstehung von Karies vorbeugen. Die Kammer
gelangte zu dem SchluB, daB die so beanspruchte Erfindung neu war. Sie begriindete ihre
Entscheidung wie folgt: "Wenn sowohl ein friheres Dokument als auch eine beanspruchte
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Erfindung eine &hnliche Behandlung des menschlichen Koérpers flr denselben
therapeutischen Zweck zum Gegenstand haben, stellt die beanspruchte Erfindung
gegenlber dem frilheren Dokument eine weitere medizinische Verwendung im Sinne der
Entscheidung G 1/83 dar, wenn sie sich auf eine andere technische Wirkung griindet, die
gegenlber der friheren Offenbarung sowohl neu als auch erfinderisch ist". Die als neu
erachtete technische Wirkung bestand hier in der Beseitigung des Zahnbelags, wahrend im
Stand der Technik nur die verminderte L&slichkeit des Zahnschmelzes in organischen
Sé&uren offenbart war.

f) Zweckangabe

In der Entscheidung T 227/91 (ABI. 1994, 491) wurde festgestellt, daB die Zweckangabe
"chirurgische Verwendung" dem Gegenstand eines Anspruchs, der sich auf die Verwendung
der Bestandteile eines bekannten Instruments zu seiner Herstellung, d. h. zu seinem
Zusammenbau, beziehe, allein noch keine Neuheit verleihe. Bei dem betreffenden Anspruch
ging es um die Verwendung eines bestimmten Substrats und einer Beschichtung zur
Herstellung eines Gerats zur Unterbrechung eines Laserstrahls fiir chirurgische Zwecke. Die
Zweckangabe "Unterbrechung eines Laserstrahls” sei flir den chirurgischen Einsatz des
Gerats charakteristisch und beriihre weder die Struktur noch die Zusammensetzung des
Gegenstands an sich. Diese Art der funktionellen Bezugnahme kénne einem ansonsten
bekannten Gegenstand in der Regel keine Neuheit verleihen, es sei denn, die Funktion
mache eine Abanderung des Gegenstands als solchen erforderlich.

In den Entscheidungen T 303/90 und T 401/90 bezogen sich die Hauptanspriiche auf eine
empfangnisverhiitende Zusammensetzung aus als Arzneimittel bekannten Verbindungen.
Die Kammer war der Auffassung, daB die beanspruchte Zusammensetzung nicht als neu
betrachtet werden kénne und daB der Zusatz "empféngnisverhitend" den Erzeugnisan-
spruch noch nicht zu einem Verwendungsanspruch mache. Nur im Fall einer ersten
medizinischen Indikation kénne die Hinzufligung eines Zweckmerkmals einem Erzeugnis-
anspruch Neuheit verleihen, auch wenn das Erzeugnis als solches aus anderen technischen
Gebieten bekannt sei.

g) Entdeckung einer bisher unbekannten Eigenschaft eines Stoffes

Im Fall T 254/93 (ABI. 1998, 285) war eine Anmeldung, die die Verwendung von Retinoid in
Verbindung mit Kortikosteroiden zur Verhiitung von Hautatrophie zum Gegenstand hatte, von
der Prifungsabteilung zurlickgewiesen worden.

Die Kammer stellte fest, daB3 in der Entscheidung G 2/88 der Grundgedanke vertreten wird,
das Erkennen oder die Entdeckung einer bisher unbekannten Eigenschaft eines Stoffes, die
eine neue technische Wirkung zur Verfligung stelle, kénne ein wertvoller, erfinderischer
Beitrag zum Stand der Technik sein. Offensichtlich war das auch der Grund, weshalb die
GroBe Beschwerdekammer bejahte, daB die auf eine solche Eigenschaft bezogene
Verwendung als neuheitsbegriindendes technisches Merkmal gelten kénne. Die Kammer
erklarte, sie kbnne ohne weiteres akzeptieren, daB die Verhitung von Hautatrophie in
Anlehnung an die SchluBfolgerung der GroBen Beschwerdekammer als pharmazeutisches
Merkmal angesehen werde und daB die diesem Merkmal zugrunde liegende Wirkung der
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Offentlichkeit in keinem der angezogenen Dokumente schriftlich zugénglich gemacht worden
sei. Dennoch stelle sich die Frage, ob diese Wirkung im vorliegenden Fall eine technische
Wirkung im Sinn der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 darstelle. Nur wenn dies bejaht
werde, kénne dem beanspruchten Gegenstand gemaB Art. 54 (1) EPU Neuheit gegeniiber
dem Stand der Technik zuerkannt werden. Die Verwendung nach Anspruch 1 (Verhiitung
von Hautatrophie) betreffe zwar einen speziellen Aspekt der bekannten Verwendung
(Behandlung von Dermatosen), unterscheide sich aber nicht von dieser. Die Kammer stellte
fest, daB eine technische Aufgabe weder in der Erzielung der Wirkung noch in der
Herstellung des Stoffgemischs gesehen werden kdénnte, wenn eine zweite medizinische
Indikation in bezug auf die Verwendung eines Bestandteils zur Herstellung eines bekannten
Stoffgemischs beansprucht wird und die Wirkung der Verwendung des bekannten
Stoffgemischs flr den bekannten Zweck offensichtlich ist. Die einzige verbleibende Frage
kénnte in der Erklarung des der Behandlung nach dem bekannten Verfahren zugrunde
liegenden Phanomens bestehen. Jedoch kann die bloBe Erklarung einer Wirkung, die bei
Verwendung eines Stoffes in einem bekannten Stoffgemisch erzielt wird, auch wenn es sich
um eine pharmazeutische Wirkung handelt, die fiir diesen Stoff in dem bekannten Gemisch
nicht bekannt war, einem bekannten Verfahren keine Neuheit verleihen, wenn dem
Fachmann bereits bewuBt war, daB bei Verwendung des bekannten Verfahrens die
gewlnschte Wirkung auftreten wiirde.

5.2.3 Erfinderischer Charakter der neuen therapeutischen Verwendung

In T 913/94 hatte der Beschwerdefihrer behauptet, daB Gastritis und Ulkus eigenstandige,
Krankheiten mit unterschiedlichem Erscheinungsbild seien. Es gebe - abgesehen von
Antiazida - keine Gruppe von Arzneimitteln, die zur Behandlung beider Krankheiten
eingesetzt werden kénne. Tatsache sei, daB Arzte die fiihrenden Mittel zur Behandlung
peptischer Ulzera nicht zur Behandlung von Gastritis einsetzten.

Im Zusammenhang mit der Wiirdigung des erfinderischen Charakters der beanspruchten
Verwendung von GGA zur Behandlung von Gastritis gelangte die Kammer zu der
SchluBfolgerung, dafB sich ein Ulkus nicht unabhangig von einer Gastritis und nach einem
eigenen Mechanismus entwickle, ohne daB es zuvor zu einer Gastritis gekommen sei. Beide
Krankheiten verliefen vielmehr nach demselben Muster oder hatten zumindest die ersten,
frlhen Stadien des Krankheitsbilds gemeinsam, das je nach der Gefahrlichkeit des
Krankheitserregers zunehmend ernstere Symptome aufweise. Die Kammer stellte ferner fest,
dafB der Fachmann am Prioritatstag der Anmeldung gewuBt hatte, daB die fihrenden, am
haufigsten verwendeten Medikamente gegen Ulkus, ndmlich Antiazida und Histamin-H2-
Rezeptor-Antagonisten, auch bei Gastritis wirksam seien. Zwar gehére GGA zu einer
anderen Klasse der bei Ulkus eingesetzten Medikamente, doch sei dies hier ohne Belang.
Ausschlaggebend sei die Beschreibung der Wirkungsweise von GGA. GGA sei als Mittel zur
Behandlung von experimentell ausgeléstem Ulkus bekannt; seine Verwendung zur
Herstellung eines Arzneimittels gegen Gastritis sei daher nicht erfinderisch (s. Kapitel D.6.18).
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5.3 Zweite (weitere) nichtmedizinische Verwendung
5.3.1 Neubheitskriterien fir Anspriiche auf eine nichtmedizinische Verwendung
a) In Entscheidungen der GroBen Beschwerdekammer behandelte allgemeine Fragen

Das Europaische Patentiibereinkommen 148t generell sowohl Verfahrensanspriiche als auch
Verwendungsanspriiche zu. Nach Auffassung der GroBen Beschwerdekammer ist es meist
nur eine Frage der individuellen Wahl, ob der Anmelder eine Tatigkeit als Verfahren zur
Ausflihrung der Tatigkeit unter Angabe verschiedener Verfahrensschritte beansprucht oder
ob er diese Tatigkeit, zu der naturgemanB eine Folge von Verfahrensschritten gehéren kann,
als Anwendung oder Verwendung einer Sache flr einen bestimmten Zweck in einem
Anspruch geschitzt erhalten will. Die GroBe Beschwerdekammer sieht hierin keinen
sachlichen Unterschied (G 1/83, ABI. 1985, 60).

In zwei Vorlagen an die GroBe Beschwerdekammer wurde die allgemeine Frage der Neuheit
einer zweiten nichtmedizinischen Verwendung aufgeworfen, die nichts mit der besonderen
Problematik der Verwendungsanspriiche im medizinischen Bereich zu tun hat.

Verwendungsanspriiche auf dem nichtmedizinischen Gebiet sind zulassig und unterliegen
keinen besonderen Bedingungen. In T 231/85 (ABI. 1989, 74) hatte die Beschwerdekammer
eine besondere Konstellation bei der Neuheit einer zweiten nichtmedizinischen Verwendung
zu beurteilen. Sie war der Auffassung, die Tatsache, daB eine Substanz bekannt sei,
schlieBe die Neuheit einer bis dahin unbekannten Verwendung dieser Substanz nicht aus,
auch wenn die neue Verwendung keiner anderen technischen Realisierung bedirfe als eine
bekannte Verwendung desselben Stoffes. Hier war die Verwendung als Wachstumsregulator
bekannt; neu war die nun vom Anmelder beanspruchte Verwendung als Fungizid. Die
technische Realisation bestand in beiden Fallen im Bespriihen von Nutzpflanzen.

Spater legte die gleiche Kammer in anderer Besetzung der GroBen Beschwerdekammer die
Frage vor, ob ein Anspruch auf die Verwendung eines Stoffes fiir einen bestimmten
nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne des Art. 54 EPU gegeniiber einer
Vorveréffentlichung ist, die die Verwendung dieses Stoffes flir einen anderen
nichtmedizinischen Zweck offenbart, so daB das einzige neue Merkmal des Anspruchs der
Zweck ist, flir den der Stoff verwendet wird. Das besondere Problem dieser Falle war, daB
die schon bekannte Verwendung der Substanz, obwohl ganz klar einem anderen Zweck
dienend, inhdrent auch die nun in der neuen Anmeldung beanspruchte Verwendung
umfaBte (T 59/87, ABI. 1988, 347, T 208/88 vom 20.7.1988).

In den entsprechenden Entscheidungen der GroBen Beschwerdekammer G 2/88 (ABI. 1990,
93) und G 6/88 (ABI. 1990, 114) wurde festgestellt, daB die Patentierbarkeit der zweiten
nichtmedizinischen Verwendung eines Produkts grundsatzlich schon mit der Entscheidung
G 1/83 anerkannt wurde, die sich mit dem Problem der zweiten medizinischen Verwendung
einer Substanz befaBte. Jedoch sah sich die GroBe Beschwerdekammer in dieser friiheren
Entscheidung wegen des Patentierungsausschlusses von therapeutischen und
diagnostischen Verfahren veranlaBt, nur Anspriiche zu erlauben, die dem speziellen (in der
Einleitung erwéhnten) Anspruchstyp entsprachen. Diese besonderen Schwierigkeiten stellen
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sich im nichtmedizinischen Bereich nicht: Hier ist das Problem allgemeiner Natur und betrifft
in erster Linie die Auslegung des Art. 54 (1) und (2) EPU. In G 2/88 und G 6/88 wurde
klargestellt, daB eine beanspruchte Erfindung nur dann neu ist, wenn sie mindestens ein
wesentliches technisches Merkmal enthalt, durch das sie sich vom Stand der Technik
unterscheidet. Bei der Neuheitspriifung besteht daher die erste grundlegende Bewertung
darin, den Anspruch auf seine technischen Merkmale hin zu untersuchen. Die GroBe
Beschwerdekammer war der Ansicht, daB die richtige Auslegung von Anspriichen, die vom
Wortlaut her eindeutig eine neue Verwendung eines bekannten Stoffes definieren, in der
Regel dahin geht, daB die Erzielung einer neuen technischen Wirkung, die der neuen
Verwendung zugrunde liegt, zu den technischen Merkmalen der beanspruchten Erfindung
zahlt. Somit erfordert die richtige Auslegung eines solchen Verwendungsanspruchs bei
Patenten, in denen eine besondere technische Wirkung beschrieben ist, die dieser
Verwendung zugrunde liegt, daB ein funktionelles Merkmal in diesem Anspruch als
technisches Merkmal implizit enthalten ist, daB also zum Beispiel der Stoff tatsachlich die
besondere Wirkung hervorruft.

Am Beispiel des Sachverhalts von T 231/85 (s. 0.) erklarte die GroBe Beschwerdekammer,
daB der Anspruch auf die Verwendung einer (als Wachstumsregulator bekannten) Substanz
als Fungizid implizit ein funktionelles technisches Merkmal einschloB, namlich daB die
besagte Substanz bei ihrer Verwendung entsprechend dem beschriebenen
Ausflhrungsmittel tatsachlich die pilzbekdmpfende Wirkung erzielt (d. h. diese Funktion
erflllt). Der Anspruch dirfe nicht wértlich dahingehend ausgelegt werden, daB er als
technische Merkmale nur "den Stoff" und "das Mittel zur Erzielung des Zwecks" enthalte; er
musse (in geeigneten Fallen) so ausgelegt werden, daB er als technisches Merkmal auch die
Funktion der Erzielung des Zwecks enthalte (weil dies das technische Ergebnis sei). Die
bei der Neuheitspriifung entscheidende Frage, was der Offentlichkeit zuganglich gemacht
worden ist, sei im Einzelfall eine Tatfrage. Es misse genau unterschieden werden zwischen
dem, was tatsachlich zuganglich gemacht worden sei, und dem, was verborgen geblieben
oder sonstwie nicht zuganglich gemacht worden sei. In diesem Zusammenhang sei auch auf
den Unterschied zwischen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer Tatigkeit
hinzuweisen. Eine Information, die in einer beanspruchten Erfindung bestehe, kénne
"zuganglich gemacht worden" sein (dann sei sie nicht neu); sie kdnne nicht zugénglich
gemacht worden, aber naheliegend sein (dann sei sie neu, aber nicht erfinderisch); sie kdnne
ferner nicht zuganglich gemacht worden und auch nicht naheliegend sein (dann sei sie neu
und erfinderisch). So kdnne insbesondere das, was verborgen geblieben sei, dennoch
naheliegend sein. Nach Art. 54 (2) EPU sei die Frage nicht, was in dem der Offentlichkeit
schon zuvor zugénglich Gemachten "inharent" enthalten gewesen sein mag. Nach dem EPU
sei eine der Offentlichkeit nicht zugénglich gemachte und deshalb nicht erkannte oder
heimliche Benutzung kein Grund, die Rechtsgiltigkeit eines europaischen Patents
anzuzweifeln. Diesbeziiglich unterschieden sich méglicherweise die Bestimmungen des EPU
vom fritheren nationalen Recht einiger Vertragsstaaten oder auch vom derzeitigen Recht
einiger Nichtvertragsstaaten. Somit stelle sich die Frage der "Inh&renz" im Zusammenhang
mit Art. 54 EPU nicht. Etwaige durch eine Vorbenutzung der Erfindung erworbene Rechte
seien Sache des nationalen Rechts.

Die GroBe Beschwerdekammer faBte zusammen, daB bei einem Anspruch auf eine neue
Verwendung eines bekannten Stoffes diese neue Verwendung eine neu entdeckte und im
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Patent beschriebene technische Wirkung wiedergeben kdnne. Die Erzielung dieser
technischen Wirkung sei als funktionelles technisches Merkmal des Anspruchs zu
betrachten (z. B. die Erreichung dieser technischen Wirkung in einem bestimmten
Zusammenhang). Sei dieses technische Merkmal der Offentlichkeit zuvor nicht durch eines
der in Art. 54 (2) EPU genannten Mittel zuganglich gemacht worden, dann sei die
beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische Wirkung bei der Ausfihrung
dessen, was zuvor der Offentlichkeit zuganglich gemacht wurde, méglicherweise inharent
aufgetreten sei. In den beiden abschlieBenden Entscheidungen der Beschwerdesachen T
59/87 (ABI. 1991, 561) und T 208/88 (ABI. 1992, 22) befand die Beschwerdekammer die
beanspruchten Verwendungserfindungen flir neu und erfinderisch.

b) Nichttherapeutische Behandlung von Tieren

In der Entscheidung T 582/88 hat die Beschwerdekammer die in der Entscheidung G 2/88
aufgestellten Grundsatze in einem anders gelagerten Fall angewandt. Gegenstand der
Erfindung war ein Verfahren zur nichttherapeutischen Behandlung von Tieren zur Erhéhung
ihrer Milchproduktion durch orale Verabreichung von Glykopeptidantibiotika in einer
propionaterhdhenden Menge. Die Kammer war der Auffassung, daB die durch die Erfindung
erzielte technische Wirkung - in diesem Fall eine Verbesserung der Milchproduktion - neu sei
und als ein neues technisches Merkmal gewertet werden misse, das genlige, um der
Erfindung zur Neuheit zu verhelfen. Der Anspruch war auf ein Verfahren zur
nichttherapeutischen Behandlung von Tieren und nicht - wie in G 2/88 - auf die Verwendung
eines bekannten Erzeugnisses zur Erzielung einer neuen Wirkung gerichtet.

c) Von der bekannten therapeutischen Verwendung unterscheidbare nichttherapeutische
Verwendung

Im Fall T 469/94 war eine europaische Patentanmeldung mit einem auf eine zweite
medizinische Indikation von Cholin oder einem Cholinderivat gerichteten Anspruchssatz von
der Prifungsabteilung zurlickgewiesen worden, weil diese der Auffassung war, dafB3 die
Behandlung von Muskelerkrankungen und Muskelhartspann mit Cholin gleichbedeutend oder
sogar synonym sei mit der anmeldungsgemaBen Behandlung zur Linderung von
Muskelermiidung. Als Erwiderung auf einen Bescheid der Kammer wurde ein zweiter
Anspruchssatz eingereicht, der als zweite nichttherapeutische Verwendung eines
Erzeugnisses formuliert war.

Nach Prifung des Falles gelangte die Kammer zu dem SchluB3, daB die Eigenschaft von
Cholin, die Wahmehmung der Ermiidung zu vermindern, der Offentlichkeit noch nicht
zugéanglich gemacht worden war. Die erste Verwendung von Cholin auf therapeutischem
Gebiet war aus zwei Vorveréffentlichungen bekannt. Die Kammer vertrat die Auffassung, daB
eine unabhangige Erfindung auf die neu entdeckte Wirkung gestiitzt werden kénne, wenn
diese zu einer neuen technischen Anwendung fiihrt, die sich von der bisher bekannten klar
unterscheidet. Den Offenbarungen der Vorveréffentlichungen zufolge war Cholin bei Gruppen
von Patienten eingesetzt worden, die offensichtliche Erkrankungen, namlich Epilepsie oder
Muskelerkrankungen und -verletzungen, aufwiesen. Auch bei der in einer Vorveréffentlichung
vorgeschlagenen prophylaktischen Verabreichung von Cholin bei Muskelrheumatismus oder
Muskelbeschwerden, die auf Schilddriisenerkrankungen zurlickzufiihren sind, sollte nicht der

111



Neuheit

Krankheit selbst, sondern nur der akuten Phase einer chronischen Erkrankung vorgebeugt
werden. Die Kammer bemerkte dazu, daB eine auf groBe koérperliche Anstrengung
zuriickzufiihrende Ermidung nicht pathologischer Natur sei. Eine gréBere kdrperliche
Anstrengung ware wohl auch véllig unvereinbar mit den in den Vorverdffentlichungen
angesprochenen Zustanden, insbesondere Muskelverletzungen. Deshalb sei die
erfindungsgemaBe nichttherapeutische Verwendung von Cholin von der bekannten
therapeutischen Verwendung unabhangig und von ihr unterscheidbar, weil sie auf eine
andere Personengruppe abzielt. Die Kammer erkannte deshalb dem Gegenstand des
streitigen Anspruchs Neuheit zu.

d) Entdeckung einer neuen Verwendung einer bekannten Vorrichtung

Im Verfahren T 15/91 bestatigte die Kammer die Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
wonach die Erkenntnis, dafB3 eine bekannte Vorrichtung in einer bisher nicht beschriebenen
Weise verwendet werden kann, nicht die Neuheit dieser Vorrichtung begriindet, wenn die
bisher unbekannte Verwendung keine Anderung in der technischen Realisierung der
bekannten Vorrichtung erforderlich macht (s. T 523/89). Auch der Entscheidung T 215/84
zufolge vermag die Erkenntnis, daB die bekannte Vorrichtung in einer neuen Weise
verwendet werden konnte, der Sache selbst nicht zur Neuheit zu verhelfen. In der
Entscheidung T 958/90 stellte die Kammer fest, daB3 eine bekannte Wirkung nicht allein
deshalb neu werden kann, weil sie dem Patent zufolge in einem bisher unbekannten Umfang
eintritt.

In der Entscheidung T 637/92 wurde festgestellt, daB nach standiger Rechtsprechung die
Angabe der Zweckbestimmung einer beanspruchten Vorrichtung (oder eines Erzeugnisses)
dahingehend auszulegen ist, daB diese Vorrichtung fiir den angegebenen Zweck geeignet
ist, und daB eine bekannte Vorrichtung, die einem anderen Zweck dient, jedoch sonst alle
im Patentanspruch aufgefiihrten Merkmale besitzt, den Gegenstand des Patentanspruchs
nicht neuheitsschadlich vorwegnimmt, wenn die bekannte Vorrichtung fir den im Anspruch
genannten Zweck ungeeignet ist (s. Richtlinien C-IIl, 4.8 und Nr. 2.2 der Entscheidung T
287/86). Im vorliegenden Fall waren diese Voraussetzungen aber deshalb nicht erfillt, weil
die aus der Entgegenhaltung bekannte Vorrichtung ein Merkmal des Anspruchs 1 nicht
aufwies.

e) Neue Verwendung als funktionelles Merkmal in einem bekannten Verfahren

In T 848/93 wurde in der Anmeldung ein Verfahren beansprucht, das sich lediglich durch
seine verschiedene Verwendung vom Stand der Technik unterscheiden lieB. Die
Prifungsabteilung hatte den Anspruch so verstanden, daB sich das beanspruchte Verfahren
zur beschriebenen Verwendung eigne, und war der Auffassung gewesen, daB ihm die
Neuheit fehle, weil sich das aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren ebenfalls fir
diese Verwendung eigne, auch wenn sie nicht ausdriicklich angegeben sei.

Die Kammer teilte diese Auffassung nicht: Betrifft ein Anspruch z. B. eine Vorrichtung, die
sich von einer aus einer Vorverdffentlichung bekannten Vorrichtung lediglich durch die
Angabe der Verwendung unterscheidet, so stellt die Verwendung kein Vorrichtungsmerkmal
dar. Dies bedeutet, daB die beiden Vorrichtungen gleich sind, was ihre Struktur anbelangt.
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Eignet sich die bekannte Vorrichtung fiir die beanspruchte Verwendung, so wird die Neuheit
verneint. Ahnliches gilt fiir einen Anspruch fiir einen Gegenstand, einen Stoff und ein
Stoffgemisch. Eine andere, nicht vergleichbare Situation liegt jedoch vor, wenn sich der
Anspruch auf ein Verfahren bezieht. In diesem Fall ist nAmlich das Verwendungsmerkmal ein
funktionelles Verfahrensmerkmal, das schon von der Kategorie her mit den anderen
Merkmalen (Schritten) des Verfahrens vergleichbar ist. Die Ubertragung der Lehre von T
69/85 oder des Absatzes C-lll, 4.8 der Richtlinien auf den vorliegenden Fall sei daher nicht
mdoglich.

f) Anspruch auf die Verwendung eines bekannten Verfahrens zu einem bestimmten Zweck

In T 210/93 hatte die Prifungsabteilung dem urspriinglich beanspruchten Verfahren zur
Herstellung eines Kautschukerzeugnisses die Neuheit abgesprochen, weil der beanspruchte
Temperaturbereich in D1 vorverdffentlicht war. Mit Bezug auf G 2/88 und G 6/88
beanspruchte der Anmelder daraufhin die Verwendung dieses bekannten Verfahrens zum
Zwecke der Herstellung des Kautschukerzeugnisses mit einem bestimmten maximalen Anteil
des Bestandteils X. Da das besagte Molverhaltnis in D1 nicht offenbart sei, stelle dies einen
"spezifischen technischen Zweck zur Erzielung der nicht vorbekannten chemischen
Strukturanordnung” dar. Die Kammer verwies darauf, daB sich die Entscheidungen G 2/88
und G 6/88 auf Anspriiche bezogen, die auf die Verwendung eines bekannten Stoffes
gerichtet waren, der Anspruch des Beschwerdeflihrers dagegen die Verwendung eines
bekannten Verfahrens zu einem bestimmten Zweck betreffe, ndmlich zur Herstellung eines
bestimmten Erzeugnisses, das naturgemaB aus einem solchen Verfahren hervorgehe. Nach
Ansicht der Kammer ist die Verwendung eines Verfahrens zum Zwecke der Herstellung des
Verfahrensprodukts (der Verfahrensprodukte) nichts anderes als das Verfahren selbst; der
Schutzumfang wére fiir einen Verfahrensanspruch derselbe wie flir einen Verwendungs-
anspruch.

g) Entdeckung von Eigenschaften in einem bekannten Erzeugnis

In dem der Entscheidung T 279/93 zugrunde liegenden Fall war ein Anspruch, der die
Verwendung eines ersten Stoffes zur Herstellung eines zweiten Stoffes zum Gegenstand
hatte, von der Einspruchsabteilung wegen mangelnder Neuheit zurlickgewiesen worden. Die
Anspriiche waren insbesondere auf die Verwendung von Alkanolaminen gerichtet, die der
Bildung von Isomelamin-Verunreinigungen entgegenwirken sollten. Dem Anmelder zufolge
mUiBte dieser Zweck, selbst wenn er beim Nacharbeiten der Lehre einer Vorveréffentlichung
inharent erzielt worden ware, dem Gegenstand der Anspriiche Neuheit verleihen, da gemaB
der in der Entscheidung G 2/88 gegebenen Begriindung eine inhédrente Offenbarung flir eine
neue Verwendung nicht neuheitsschadlich sei, weil diese als funktionelles technisches
Merkmal der Anspriiche anzusehen sei.

Die Kammer hielt die Verwendung eines Stoffes in einem Verfahren zur Herstellung eines
anderen Stoffes, der der Bildung von Verunreinigungen entgegenwirken soll, nicht
zwangslaufig fur ein funktionelles technisches Merkmal im Sinn der Entscheidung G 2/88,
das einem Anspruch, der dieses Merkmal enthalt, in jedem Fall Neuheit verleiht. Sie befand,
daB der vorliegende Streitfall wesentlich anders gelagert war als der der Entscheidung G
2/88 zugrunde liegende. Sie konnte bei dem Anspruch eine neue technische Wirkung oder

113



Neuheit

einen neuen technischen Zweck, wie es die Entscheidung G 2/88 fordert, nicht feststellen.
DaB ein bekanntes Erzeugnis weniger Isomelamin-Verunreinigungen aufweise, stelle
lediglich eine Entdeckung dar. Um daraus eine patentierbare Erfindung zu machen und die
Merkmale einer neuen technischen Wirkung abzuleiten, miiBte die anspruchsgeméfBe
Verwendung eine neue Verwendung des Erzeugnisses sein, die sich die Entdeckung, daB
dessen Isomelamin-Verunreinigung gering ist, flir einen neuen technischen Zweck zunutze
mache. Das streitige Patent offenbare jedoch keine solche neue Verwendung und lehre den
Fachmann nicht, etwas zu tun, was er ohne Kenntnis des Offenbarungsgehalts des
Streitpatents nicht getan hatte. Das Streitpatent liefere ihm lediglich Griinde, weshalb er einen
bekannten Stoff fiir die Zwecke, fir die er bereits ohnehin eingesetzt wird, einem anderen
Stoff vorziehen solle.

h) Entdeckung einer neuen technischen Wirkung

In der Entscheidung T 892/94 (ABI. 2000, 1) stellte die Kammer fest, daB nach G 2/88 (ABI.
1990, 93) Neuheit im Sinne des Art. 54 (1) EPU zuerkannt werden kdnne, wenn ein Anspruch
auf die Verwendung eines bekannten Stoffs flir einen bis dahin unbekannten, d. h. neuen,
nichtmedizinischen Zweck gerichtet sei, der einer neu entdeckten technischen Wirkung
entspreche. Eine neu entdeckte technische Wirkung verleihe einem Anspruch, der auf die
Verwendung eines bekannten Stoffs fir einen bekannten nichtmedizinischen Zweck gerichtet
sei, aber keine Neuheit, wenn die neu entdeckte technische Wirkung der bekannten
Verwendung des bekannten Stoffs bereits zugrunde liege.

Die Offenbarung der Entgegenhaltung 1 sei nach Auffassung der Kammer neuheitsschadlich
flr den strittigen Anspruch. Dabei sei es fir die Neuheitsschédlichkeit ohne Bedeutung, daB
die tatsachliche technische Wirkung der "aromatischen Ester" in desodorierenden
Gemischen in der Entgegenhaltung nicht beschrieben sei. Die nachtragliche Entdeckung,
daB die desodorierende Wirkung "aromatischer Ester" bei deren Verwendung als Wirkstoff
in desodorierenden Erzeugnissen durch ihre Fahigkeit bedingt sein kénnte, Esterase
erzeugende Mikroorganismen zu hemmen, kénnte méglicherweise als (unter Umsténden
Uberraschende) Erkenntnis Gber die bekannte Verwendung oder Anwendung solcher Ester
gewertet werden, kénne einem Anspruch aber keine Neuheit verleihen, weil daflir die neu
entdeckte Wirkung zu einer neuen technischen Anwendung oder Verwendung der
"aromatischen Ester" filhren miBte, die nicht zwangslaufig mit der bekannten Anwendung
oder Verwendung zusammenhange und sich klar von ihr unterscheiden lasse.

In T 706/95 gelangte die Kammer zu dem Schluf3, daB der Entdeckung einer zusatzlich
erzielbaren Wirkung durch ein bekanntes Mittel keine Neuheit zuerkannt werden kénne,
wenn es fir den gleichen bekannten Zweck (bekannte Verwendung), namlich die
Verringerung der Konzentration von Stickstoffoxiden, in dem gleichen Abwasser verwendet
wird.

In T 189/95 entschied die Kammer, daB eine neue Eigenschaft einer Substanz, das heiBt
eine neue technische Wirkung, nicht notwendigerweise immer zu einer neuen Verwendung
der gleichen Substanz flihren miisse oder sich in einer solchen manifestieren misse.
Beispielsweise kdnne die neu entdeckte Eigenschaft einfach die Erklarung fir den
Mechanismus liefern, der der bereits im Stand der Technik beschriebenen Verwendung
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zugrunde liegt, so wie es in Entscheidung T 892/94 (ABI. 2000, 1) der Fall war. Wie in der
zuvor erwahnten Sache gelangte die Kammer auch in diesem Fall zu der Ansicht, daB das
Aufzeigen einer Eigenschaft oder einer Aktivitat fir die Herstellung der Neuheit eines
Anspruchs, der sich auf die Verwendung einer bekannten Substanz flr einen bekannte nicht-
medizinische Verwendung bezieht, nicht ausreiche, wenn durch die neu entdeckte
Eigenschaft oder Aktivitat lediglich die Grundlage fiir die bekannte Verwendung der
bekannten Substanz erkennbar werde.

In T 1073/96 stellte die Kammer fest, daB geman G 2/88 (ABI. 1990, 93) und G 6/88 (ABI.
1990, 114) nur dann Neuheit als gegeben anerkannt werden kénne, wenn die folgenden
Erfordernisse erflllt sind: (i) wenn die beanspruchte Verwendung neu ist und (ii) wenn sie
nach der Beschreibung im Patent eine neu entdeckte technische Wirkung darstelle. Zu der
Frage, ob die besondere beabsichtigte Verwendung, die im fraglichen Anspruch dargelegt
wird, (nAmlich "die Bereitstellung einer verbesserten strukturellen Gummioberflache fr
Konfektionsbeschichtungen") einer technischen Wirkung gleichkomme, die der Offentlichkeit
vorher noch nicht zuganglich gemacht worden war, fiihrte die Kammer aus, daB dies auf der
Grundlage des Streitpatents nicht in geeigneter Weise beurteilt werden kénne, genau wie die
Frage, ob eine erstmals im Streitpatent beschriebene technische Wirkung dargelegt werde,
die sich als solche von den bekannten in (2) und (3) bereits beschriebenen Wirkungen in
Kombination mit der bekannten Verwendung von PalatinitR unterscheide. Die Erkenntnis,
daB die bekannte Verwendung von PalatinitR wie im Streitpatent beansprucht
mdoglicherweise zu einer verbesserten Gummioberflache bei Konfektionsbeschichtungen
fihren kdnne, kénne lediglich als ein Versuch betrachtet werden, die bekannten Wirkungen
aus der bekannten Verwendung des unter Absatz 1.3 von Dokument (3) bereits offenbarten
PalatinitR ex post facto zu erklaren. Die angefiihrten Uberlegungen stehen nach Meinung der
Kammer mit dem Tenor der Entscheidung T 254/93 (ABI. 1998, 185, siehe insbesondere
Punkt 4.8 der Begriindung) in Einklang. Ein definitives technisches Unterscheidungsmerkmal,
das dem Gegenstand von Anspruch 1 nach MaBgabe von Art. 54 (1) EPU Neuheit verleihen
kénne, sei im Streitpatent nicht erkennbar.

5.3.2 Angabe der Zweckbestimmung in Anspriichen auf eine nichtmedizinische Verwendung

In der Entscheidung T 36/83 (ABI. 1986, 295) stellte die Kammer fest, daB der Anmelder
erstmalig Uberraschende Eigenschaften bei einem bereits bekannten chemischen Erzeugnis
nachgewiesen und diese in verschiedenen Anwendungen eingesetzt hatte und daher ein
Anrecht auf Schutz dieser verschiedenen Anwendungen hatte. Im vorliegenden Fall
bestanden sie, wie der Beschreibung zu entnehmen war, aus zwei Verfahren, namlich aus
einer therapeutischen und aus einer nichttherapeutischen Behandlung. GemaB Art. 52 (4)
EPU ist das therapeutische Behandlungsverfahren nicht patentfahig, wohl aber das zur
Durchfiihrung dieses Verfahrens verwendete Erzeugnis. In dieser Form waren auch die
Patentanspriiche 1 bis 7 abgefaBt. Das nichttherapeutische Behandlungsverfahren féllt in
den allgemeinen Rahmen patentfahiger Erfindungen. Gegen seine Patentierung in Form von
Anwendungs- wie auch von Verfahrensanspriichen im allgemeinen bestanden keine
grundsétzlichen Bedenken (G 1/83). Der Anmelder hatte die Bezeichnung "Anwendung von
Thenoylperoxid als kosmetisches Erzeugnis" gewahlt. Die Kammer hielt diese
Anspruchsformulierung im vorliegenden Fall fir gewahrbar. Sie stellte fest, daB es im Hinblick
auf das Patentierungsverbot von Art. 52 (4) EPU wichtig sei, den Anspruch richtig zu
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formulieren. Sie befand, durch den Begriff "kosmetisch" seien therapeutische Anwendungen
im Kontext der vorliegenden Anmeldung deutlich genug ausgeschlossen, und sah keine
Notwendigkeit fir einen entsprechenden Disclaimer.

5.3.3 Offenbarung eines gleichwertigen Gegenstands ohne Angabe des beanspruchten
Verwendungszwecks

In T 523/89 war in einer bestimmten Vorveréffentlichung ein Behalter offenbart, der alle
Strukturmerkmale des in Anspruch 1 des Streitpatents definierten Behalters aufwies. In der
Entgegenhaltung D1 fehlte lediglich die Angabe, daB der offenbarte Behalter fir Speiseeis
verwendet werden sollte. Die Kammer wies darauf hin, daB die Frage, wann ein Anspruch,
der auf einen Gegenstand fiir eine bestimmte Verwendung gerichtet ist, als
vorweggenommen gilt, in den Richtlinien C-Ill, 4.8 und C-1V, 7.6 behandelt wird; die dortigen
Ausflhrungen stellen klar, daB die Angabe der Zweckbestimmung - auBer bei der
medizinischen Verwendung bekannter Stoffe - nur in dem Sinne als Einschrédnkung
anzusehen ist, daB der Gegenstand fir diesen Zweck geeignet sein mufB. Somit ist die
Offenbarung eines gleichwertigen Gegenstands ohne Angabe des beanspruchten
Verwendungszwecks, fiir den sich der Gegenstand aber dennoch eignet, fiir einen Anspruch
neuheitsschadlich, der diesen Gegenstand fiir den betreffenden Verwendungszweck
postuliert. Die Kammer sah keine Veranlassung, von diesem in den Richtlinien verankerten
allgemeinen Auslegungsgrundsatz abzuweichen.

D. Erfinderische Tétigkeit
1. Einleitung

Eine Erfindung beruht auf erfinderischer Tatigkeit, wenn sie sich fiir den Fachmann nicht
in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. 56 EPU, Satz 1). Bei der
Priifung der erfinderischen Tatigkeit gilt fiir den "Stand der Technik" die in Art. 54 (2) EPU
festgelegte Definition; der Stand der Technik umfaBt dabei nicht die in Art. 54 (3) EPU
genannten spéter verdffentlichten européischen Patentanmeldungen (s. dazu umfassend
Richtlinien C-1V.9).

Nach dem Europaischen Patentiibereinkommen ist technischer Fortschritt kein
Patentierbarkeitserfordernis. Daher ist ein zum Nachweis einer erfinderischen Tatigkeit
aufgezeigter technischer Fortschritt gegenliber handelsiiblichen Erzeugnissen kein Ersatz
fir den Nachweis der erfinderischen Tatigkeit gegenliber dem nachstliegenden Stand der
Technik (s. T 181/82, ABI. 1984, 401, T 164/83, ABI. 1987, 149, T 317/88 und T 385/94).

Der Umfang des durch ein Patent verliehenen Monopolrechts soll dem technischen Beitrag
zum Stand der Technik entsprechen und durch diesen begriindet sein. Dieser allgemein
anerkannte Rechtsgrundsatz, der in T 409/91 (ABI. 1994, 653) und T 435/91 (ABI. 1995, 188)
zwar zur Ermittlung des in bezug auf Art. 83 EPU und Art. 84 EPU gerechtfertigten
Schutzbereichs angewandt wurde, gilt aber ebenso flir Entscheidungen im Rahmen des Art.
56 EPU, da alles, was unter einen rechtsgiiltigen Anspruch fallt, erfinderisch sein muB.
Andernfalls muB der Anspruch so geandert werden, daB er nichts Naheliegendes mehr
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umfafBt, damit das Monopolrecht gerechtfertigt ist (T 939/92, ABI. 1996, 309, T 930/94, T
795/93 und T 714/97).

2. Aufgabe-Lésungs-Ansatz

In der Praxis der Beschwerdekammern wird bei der Priifung der erfinderischen Tatigkeit in
der Regel der Aufgabe-Lésungs-Ansatz (problem and solution approach) angewandt. Dieser
Ansatz besteht im wesentlichen darin, a) den nachstliegenden Stand der Technik zu
ermitteln, b) die technischen Ergebnisse (oder Wirkungen) zu beurteilen, die mit der
beanspruchten Erfindung gegeniiber dem ermittelten nachstliegenden Stand der Technik
erzielt werden, c) die technische Aufgabe zu bestimmen, deren erfindungsgeméBe Lésung
diese Ergebnisse erzielen soll, und d) die Frage zu prifen, ob die beanspruchten
technischen Merkmale, mit denen die erfindungsgemaBen Ergebnisse erzielt werden,
angesichts des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (2) EPU fiir einen Fachmann
naheliegend gewesen waren (s. dazu auch Richtlinien C-IV, 9.5). Als Grundlage fir den
Aufgabe-L&sungs-Ansatz wird von den Beschwerdekammern haufig auf R. 27 (1) ¢) EPU
verwiesen. Nach R. 27 (1) ¢) EPU ist eine Erfindung so darzustellen, daB danach die
technische Aufgabe, auch wenn sie nicht ausdriicklich als solche genannt ist, und deren
Lésung verstanden werden kénnen. Aufgabe und Lésung sind somit Bestandteile jeder
technischen Erfindung. Die als Aufgabe-L&sungs-Ansatz bezeichnete Arbeitsmethode wurde
als ein Werkzeug entwickelt, um insbesondere Objektivitdt bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit sicherzustellen und eine riickschauende Betrachtungsweise bei der
Analyse des Stands der Technik zu vermeiden.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (vgl. T 1/80, ABI. 1981, 206, T 20/81,
ABI. 1982,217, T 24/81, ABI. 1983, 133 und T 248/85, ABI. 1986, 261) ist bei der Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit die objektive, nicht die subjektive Leistung des Erfinders
maBgeblich. Ausgehend vom objektiv gegebenen Stand der Technik ist die technische
Aufgabe nach objektiven Kriterien zu ermitteln und zu untersuchen, ob die
anmeldungsgemaBe Ldésung aus der Sicht des Fachmanns nahegelegen hat oder nicht.
Durch die korrekte Anwendung des Aufgabe-Lésungs-Ansatzes wird eine riickschauende
Betrachtungsweise (Ex-post-facto-Analyse), die unzuldssigerweise von der Kenntnis der
Erfindung Gebrauch macht, vermieden (T 564/89, T 645/92, T 795/93 und T 730/96).

In T 465/92 (ABI. 1996, 32) dagegen vermied es die Kammer, die erfinderische Tatigkeit
anhand des Aufgabe-Lésungs-Ansatzes zu prifen, sondern wies darauf hin, daB3 diese
Methode nur eine von mehreren Mdglichkeiten sei, die erfinderische Tatigkeit zu beurteilen,
die ihre Vor- und Nachteile habe. Dies stellt jedoch eine Einzelentscheidung dar.

3. Néchstliegender Stand der Technik

3.1 Allgemeines zur Ermittlung des nachstliegenden Stands der Technik

Dem Aufgabe-Lésungs-Ansatz folgend haben die Beschwerdekammern bestimmte Kriterien
aufgestellt, anhand derer der néchstliegende Stand der Technik bestimmt werden kann, der

im weiteren als Ausgangspunkt dient. Nach Ermittlung des maBgeblichen Stands der Technik
muB sorgfaltig gepriift werden, ob der Fachmann im Einzelfall bei Berlicksichtigung aller
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verflgbaren Informationen Uber den technischen Zusammenhang der beanspruchten
Erfindung gute Griinde gehabt hatte, diesen Stand der Technik als Ausgangspunkt fiir eine
Weiterentwicklung zu wahlen. Es wird immer wieder darauf hingewiesen, daB der zur
Bewertung der erfinderischen Tétigkeit heranzuziehende nachstliegende Stand der Technik
in der Regel ein Dokument des Stands der Technik ist, das einen Gegenstand offenbart, der
zum gleichen Zweck oder mit demselben Ziel entwickelt wurde wie die beanspruchte
Erfindung und die wichtigsten technischen Merkmale mit ihr gemein hat, der also die
wenigsten strukturellen Anderungen erfordert (T 606/89, T 686/91, T 834/91, T 482/92, T
298/93, T 380/93, T 59/96, T 730/96). Ein weiteres Kriterium bei der Wahl des
erfolgversprechendsten Ausgangspunkis ist die Ahnlichkeit der technischen Aufgabe (T
495/91, T 570/91, T 439/92, T 989/93, T 1203/97, T 263/99). Der Stand der Technik ist aus
der Sicht des Fachmanns zu dem fiir die Anmeldung mafBgeblichen Prioritétszeitpunkt zu
bewerten (T 24/81, ABI. 1983, 133, T 772/94, T 971/95).

3.2 Gleicher Zweck bzw. dieselbe Wirkung

Bei der Wahl des nachstliegenden Stands der Technik kommt es zunachst darauf an, daB
seine Lésung auf den gleichen Zweck bzw. dieselbe Wirkung gerichtet ist wie die Erfindung.
Andernfalls kann er den Fachmann nicht in naheliegender Weise zu der beanspruchten
Erfindung hinfihren. In T 606/89 wies die Beschwerdekammer darauf hin, daB der
nachstliegende Stand der Technik, anhand dessen die erfinderische Tatigkeit objektiv
festgestellt werden kénne, im allgemeinen derjenige sei, der sich auf einen dhnlichen Zweck
beziehe, weil er die wenigsten strukturellen und funktionellen Anderungen erforderlich mache
(s. T574/88, T 834/91, T 897/92, T 380/93, T 1040/93 und T 795/93). In T 273/92 bestatigte
die Beschwerdekammer diese standige Rechtsprechung, wonach sich ein Dokument als in
bezug auf eine Erfindung nachster Stand der Technik nicht aufgrund der bloBen Ahnlichkeit
in der stofflichen Zusammensetzung der Produkte qualifizieren kénne; vielmehr miisse auch
deren Eignung flr den erfindungsgeman angestrebten Zweck beschrieben sein (s. auch T
327/92). Laut T 506/95 ist nachstliegender Stand der Technik also derjenige, der fiir den
erfindungsgemaB angestrebten Zweck am geeignetsten ist und nicht nur &uBerlich
strukturelle Ahnlichkeiten mit der erfindungsgemaBen Lésung aufweist. Im Idealfall sollte
dieser Zweck schon im Dokument des Stands der Technik als anzustrebendes Ziel erwahnt
sein (T 298/93). Dahinter steht die Absicht, dem fiktiven BeurteilungsprozeB3 eine
Ausgangssituation zugrundezulegen, die sich mdglichst realistisch der vom Erfinder
vorgefundenen Ausgangssituation annéhert. Sollte sich die Wahl des nachstliegenden
Stands der Technik nach diesem Kriterium nicht als eindeutig erweisen, wéare der Aufgabe-
Losungs-Ansatz mit den alternativ in Frage kommenden Ausgangspunkten zu wiederholen
(T 710/97).

In T 176/89 gelangte die Beschwerdekammer zu dem SchluB, daB zur Definition des
nachstliegenden Standes der Technik zwei Dokumente miteinander kombiniert werden
muBten. Sie begrindete ihre Auffassung damit, daB die Dokumente ausnahmsweise in
Verbindung miteinander zu lesen seien, weil sie demselben Patentinhaber gehérten, im
wesentlichen von denselben Erfindern stammten und sich offenbar auf dieselbe
Untersuchungsreihe bezdégen. Zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sollten aber zwei
Dokumente in der Regel nicht miteinander kombiniert werden, wenn aufgrund der Sachlage
eindeutig feststehe, daB ihre Lehren widerspriichlich seien (s. dazu auch T 487/95).
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3.3 Ahnlichkeit der technischen Aufgabe

Ein Dokument, das als Ausgangspunkt fiir die Beurteilung dient, ob eine Erfindung auf
erfinderischer Tatigkeit beruht, sollte dieselbe oder eine ahnliche technische Aufgabe oder
zumindest dasselbe oder ein angrenzendes technisches Gebiet wie das Streitpatent
betreffen (T 989/93, T 1203/97, T 263/99).

In T 439/92 (Trennwand fiir eine Eck- oder Runddusche) wies die Kammer darauf hin, daB
zwar die Wahl des Ausgangspunkts, auf welchen sich ein Einwand der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit stiitze, frei sei, es jedoch zweckmaBig erscheine, daB bei der Wahl
des nachstliegenden Ausgangspunkts einige Kriterien beachtet wirden. Eines dieser
Kriterien sei die bereits im Patent angegebene Aufgabe. Eine Beziehung des
néachstkommenden Stands der Technik zu dieser Aufgabe scheine in vielen Fallen
zweckmaBig zu sein (T 495/91, T 570/91).

In T 325/93 betraf die Anmeldung eine Epoxidharzdispersion, die ein gehartetes Harz mit
verbesserter Schlagzahigkeit liefert. Die Kammer stellte fest, daB das der Anmeldung
zugrunde liegende Problem sich aus der Offenbarung der Entgegenhaltung D2, die sich auf
Zusammensetzungen mit einem niedrigen Reibungskoeffizienten bezog und die nach
Auffassung der ersten Instanz und des Beschwerdefiihrers den n&chstliegenden Stand der
Technik darstellte, weder ableiten noch tatsachlich erkennen lieB. Bereits in T 686/91
bemerkte eine andere Kammer, daB bei der Ermittlung des nachstliegenden Stands der
Technik Ex-post-facto-Uberlegungen vermieden werden sollten. Daher kann eine
Druckschrift, in der keine technische Aufgabe erwahnt ist, die der aus der Patentschrift
abzuleitenden zumindest ahnelt, in der Regel unabhangig davon, wie viele technische
Merkmale sie méglicherweise mit dem Gegenstand des betreffenden Patents gemeinsam
hat, normalerweise nicht als nachstliegender Stand der Technik und Ausgangsbasis fir die
Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit in Betracht kommen (s. auch T 410/93, T 708/96, T
59/96). In T 644/97 wies die Kammer auf folgendes hin: Ergibt sich eine technische Aufgabe
aus einem Dokument des "nachstliegenden Stands der Technik", das fliir den beanspruchten
Gegenstand irrelevant ist (weil es nicht wenigstens in irgendeinem Zusammenhang mit der
aus der Patentschrift ableitbaren Aufgabe steht), so kann ihre L&sung praktisch niemals
naheliegend sein, weil jeder Versuch des Fachmanns, einen Gedankengang herzuleiten, der
den beanspruchten Gegenstand nahelegt, von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
Daraus folgt, daB der jeweilige beanspruchte Gegenstand gemessen an diesem Stand der
Technik nicht naheliegend ist (s. auch T 792/97).

3.4 Das erfolgversprechendste Sprungbrett

In T 254/86 (ABI. 1989, 115) wurde der objektiv nachstliegende Stand der Technik als das
"erfolgversprechendste Sprungbrett" zur Erfindung bezeichnet, das dem Fachmann zur
Verflgung steht (s. auch T 282/90, T 70/95, T 644/97).

Wenn der beanspruchten Erfindung mehrere Dokumente entgegengehalten werden, die alle
zu demselben technischen Gebiet gehdéren wie die beanspruchte Erfindung, ist der
nachstliegende Stand der Technik dasjenige Dokument, von dem ausgehend der Fachmann
die Erfindung am Anmeldetag am leichtesten hatte machen kénnen (T 656/90).
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Nach T 870/96 sollte bei dem Versuch, die Fahigkeiten und das Verhalten eines Fachmanns
bei dem Aufgabe-Lésungs-Ansatz zu bewerten, als nachstliegender Stand der Technik
derjenige als "Sprungbrett" gewahlt werden, den der Fachmann realistischerweise im
Hinblick auf die gegebenen "Umstande" der beanspruchten Erfindung genommen hétte,
sofern dies aus einem Dokument des Stands der Technik abgeleitet werden kann. Daher
sollte aus den gegebenen "Umstanden" Aspekten, wie der Bezeichnung des Gegenstands
der Erfindung, der Formulierung der urspriinglichen Aufgabe und der beabsichtigten
Verwendung sowie der zu erzielenden Wirkungen, generell mehr Gewicht beigemessen
werden als einer Héchstzahl identischer technischer Merkmale (s. auch T 66/97).

3.5 Wahl des erfolgversprechendsten Ausgangspunkts

In einigen Entscheidungen (insbesondere der Beschwerdekammer Mechanik 3.2.4) wurde
erlautert, wie der der Erfindung am nachsten kommende Stand der Technik ermittelt wird, von
welchem aus der Weg zur beanspruchten Lésung flir einen Fachmann am einfachsten ist
bzw. der den erfolgversprechendsten Ausgangspunkt fir eine naheliegende Entwicklung, die
zur beanspruchten Erfindung fihrt, darstellt.

In T 570/91 betonte die Kammer, daB der Fachmann zwar véllig frei sei in der Wahl eines
Ausgangspunkts, daB er spater aber natirlich an diese Wahl gebunden bleibe. Suche sich
ein Fachmann etwa einen bestimmten Verdichterkolben als Ausgangspunkt aus, so kdnne
er diesen Kolben weiterentwickeln; das normale Ergebnis dieser Entwicklung werde aber
letztendlich stets ein Verdichterkolben und nicht etwa ein Verbrennungsmotorkolben sein.
In T 439/92 wurde dazu ausgefiihrt, daB durch seine bewuBte, d. h. in Kenntnis der Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen Gattungen getroffene Auswahl, nicht nur der als
Ausgangspunkt dienende Gegenstand festgelegt wird, sondern auch der Rahmen der
Weiterentwicklung vorgegeben wird, namlich eine Weiterentwicklung innerhalb dieser
Gattung. Eine Anderung der bewuBt gewahlten Gattung zu einer anderen, bereits vorher
bekannten, aber nicht gewéhlten anderen Gattung wahrend der Weiterentwicklung kénnte
dann nur als Folge einer Ex-post-facto-Analyse betrachtet werden (s. auch T 1040/93, T
35/95, T 739/95). Eine Anderung der am Anfang ausgewahlten Gattung ist wahrend der
Weiterentwicklung unwahrscheinlich und im Normalfall nicht naheliegend (T 817/94). Ein
gattungsmaBig anderes Dokument kann normalerweise nicht als realistischer Ausgangspunkt
in Betracht gezogen werden, T 870/96 (s. auch T 1105/92, T 464/98).

In T 487/95 ging eindeutig aus der Beschreibung des angefochtenen Patents bzw. der
urspriinglichen Anmeldung hervor, daB die Erfindung das Ergebnis der Weiterentwicklung
eines militarischen Schutzhelms war. Daher wéahlte die Beschwerdekammer zur Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit einen militarischen Schutzhelm als ndchstkommenden Stand der
Technik und wies darauf hin, daB dies jedoch nicht bedeutet, daB Druckschriften, die
Schutzhelme anderer Art (z. B. Arbeitsschutzhelme) beschreiben, nicht dem Wissen des
Fachmanns zuzuordnen sind. In dieser Sache stellten die Angaben im Patent, die sich auf
einen bekannten militdrischen Schutzhelm (D9) bezogen, im Rahmen des Aufgabe-L&sungs-
Ansatzes die primére Informationsquelle dar, d. h. den erfolgversprechendsten
Ausgangspunkt, von welchem aus der Fachmann versucht, zu dem beanspruchten
Gegenstand zu gelangen. Die weiteren Druckschriften, kbnnen aber wichtige sekundére
Informationsquellen (hier Arbeitsschutzhelme) darstellen, welchen der Fachmann im Hinblick
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auf die zu l6sende Aufgabe Hinweise bzw. Anregungen zur Lésung entnehmen kdnnte.

Bei der Anwendung dieser Grundséatze soll jedoch die Gefahr der riickschauenden
Betrachtungsweise beachtet werden. Wenn ein Fachmann bestrebt ist, eine einfache
Konstruktion zu erreichen, so ist es unwahrscheinlich, daB er dabei von einem Stand der
Technik ausgeht, der eine auBergewdhnliche Ausfiihrung mit einer komplizierten Einrichtung
betrifft, um diese komplizierte Einrichtung wegzulassen (T 871/94).

3.6 Verbesserung eines Herstellungsverfahrens fiir ein bekanntes Produkt

Betrifft die Erfindung die Verbesserung eines Herstellungsverfahrens fir eine bekannte
chemische Verbindung, so sind bei der Ermittlung des nachstliegenden Stands der Technik
nur solche Dokumente zu berlcksichtigen, die diese Verbindung und deren Herstellung
beschreiben. Allein ein Vergleich mit diesen erlaubt es festzustellen, ob eine Verbesserung
bei der Herstellung der Zielverbindung erreicht wird und daher bei der Formulierung der
erfindungsgeman zu l6senden Aufgabe beriicksichtigt werden kann (T 641/89, T 961/96, T
713/97). Dies spiegelt zutreffend und in objektiver Weise die tatséchliche Situation wider, in
der sich der Fachmann am Prioritatstag des Streitpatents befand (T 793/97).

Die obengenannten Uberlegungen hinsichtlich des nachstliegenden Stands der Technik
gelten auch flr Herstellungsverfahren eines anderen Gegenstands als einer chemischen
Verbindung. So betraf in T 325/97 das Patent ein Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung
zur gesteuerten Abgabe von Nicotin mit einem haftklebenden Nicotinreservoir. Auch in
T 373/94, in der es um eine Verbesserung des Herstellungsverfahrens fir vorgefillte
Plastikspritzen ging, folgte die Kammer den in T 641/89 dargelegten Grundséatzen und
SchluBfolgerungen.

3.7 Alte Vorverdffentlichungen als nachstliegender Stand der Technik

In einigen Entscheidungen befaBten sich die Beschwerdekammern mit der Bestimmung des
nachstliegenden Stands der Technik hinsichtlich alter Vorverdffentlichungen als realistischem
Ausgangspunkt fir die Ermittlung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe.

In T 334/92 vertrat die Kammer die Auffassung, daB ein Dokument, das von den Fachleuten
mehr als 20 Jahre lang ignoriert und in dieser Zeit keiner einzigen Weiterentwicklung
zugrunde gelegt wurde, das keinerlei Angaben Uber das AusmaB der versprochenen Aktivitét
enthalt und den einschlagigen Stand der Technik nicht einmal erwéhnt, geschweige denn auf
ihn eingeht - weshalb der Fachmann einen technischen Vorteil dieser Verbindungen
gegenuber dem Stand der Technik nicht zu erkennen vermag -, nicht den nachstliegenden
Stand der Technik darstellt und somit nicht zur Formulierung einer technisch realistischen
Aufgabe herangezogen werden kann. In T 964/92, die als Teilanmeldung zu T 334/92
eingereicht worden war, kam die Beschwerdekammer hingegen zu dem Ergebnis, daB
dasselbe Dokument sehr wohl als realistischer Ausgangspunkt fir die Ermittlung der
zugrundeliegenden technischen Aufgabe betrachtet werden kénne. Die Kammer befand, daB
in T 334/92 die geldste technische Aufgabe darin zu sehen sei, weitere chemische
Verbindungen zur Verfiigung zu stellen, die verglichen mit den bekannten Verbindungen eine
bessere Aktivitat bei der Behandlung von Angina pectoris aufwiesen und zugleich weniger
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giftig seien. Im Gegensatz dazu habe der Fachmann in T 964/92 lediglich Alternativen zu
bekannten Verbindungen gesucht, die als Arzneimittel zur Behandlung von Angina pectoris
beschrieben worden seien. Die Kammer vertrat daher die Ansicht, daB der Fachmann jede
zum Stand der Technik gehérende Verbindung oder Gruppe von Verbindungen, die
bekanntermafBen die gewlinschte Aktivitdt aufwiesen, als geeigneten Ausgangspunkt
betrachten wiirde. In diesem Falle sei es unerheblich, wie lange das Dokument der
Offentlichkeit zugénglich gewesen sei. Es spreche also nichts dagegen, das Dokument, in
dem Verbindungen mit groBer struktureller Ahnlichkeit eindeutig beschrieben seien, als
nachstliegenden Stand der Technik zu betrachten.

In T 1000/92 bestatigte die Kammer, daB nur solche Dokumente als nachstliegender Stand
der Technik berticksichtigt werden sollen, deren Inhalt ein Fachmann mit gutem Grund als
Ausgangspunkt fir eine Weiterentwicklung gewahlt hatte. Nach Ansicht der Kammer war
dieses Kriterium mit der Wahl des Dokuments 1 als nachstliegendem Stand der Technik nicht
erflillt, weil die Nachteile des Verfahrens in diesem Dokument, das rund 30 Jahre vor dem
Prioritatstag der Anmeldung veréffentlicht wurde, so offenkundig und bekannt waren, daB ein
Fachmann nicht versucht hatte, ein so altes Verfahren zu verbessern und weiterzuentwickeln
(s. auch T 616/93).

In T 153/97 wurde festgestellt, allein die Tatsache, daB ein Dokument bereits vor 30 Jahren
verdffentlicht wurde, sei noch kein plausibler Grund fiir den Fachmann, dieses Dokument
nicht zu beriicksichtigen. Die Sachlage in T 1000/92 war jedoch anders, denn die allgemein
bekannten Nachteile des Stands der Technik hatten den Fachmann davon abgehalten,
diesen als Ausgangspunkt zu wahlen.

Auch in T 69/94 wurde darauf hingewiesen, daB Art. 54 (2) EPU ganz eindeutig ohne jede
zeitliche Einschrankung bestimmt, daB der Stand der Technik alles umfaBt, was der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist. Daher kann ein Dokument, das sich weder auf
eine veraltete, in der Industrie nicht mehr gebrauchliche Technologie bezieht noch eine am
Anmeldetag des Streitpatents von der Fachwelt verworfene Lehre enthalt, nicht als
nachstliegender Stand der Technik auBer acht bleiben, nur weil es rund 20 Jahre vor dem
Anmeldetag der Anmeldungsunterlagen veréffentlicht wurde.

4. Technische Aufgabe
4.1 Ermittlung der technischen Aufgabe

Nach R. 27 (1) ¢) EPU ist in der Beschreibung einer Anmeldung "die Erfindung, wie sie in den
Patentanspriichen gekennzeichnet ist, so darzustellen, daB danach die technische Aufgabe,
auch wenn sie nicht ausdriicklich als solche genannt ist, und deren L&sung verstanden
werden kdnnen; auBerdem sind gegebenenfalls vorteilhafte Wirkungen der Erfindung unter
Bezugnahme auf den bisherigen Stand der Technik anzugeben". R. 27 (1) ¢) EPU wurde
bereits in T 26/81 (ABl. 1982, 211) als eindeutig verbindlich anerkannt. Aus der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern und bei korrekter Anwendung des Aufgabe-
Lésungs-Ansatzes (vgl. T 1/80, ABI. 1981, 206, T 24/81, ABI. 1983, 133) geht hervor, daB
bei der Ermittlung der technischen Aufgabe objektive Kriterien maBgebend sind, d. h., es ist
die Aufgabe zu ermitteln, die vor dem Hintergrund des nachstliegenden Stands der Technik,
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der sich von dem dem Erfinder zuganglichen Stand der Technik unterscheiden kann, als
tatsachlich geldst gelten kann (T 576/95). Diese objektiven Kriterien kénnen durch die
Beurteilung eines vorhandenen technischen Fortschritts des Anmeldungsgegenstands
gegeniiber dem nachstliegenden Stand der Technik konkret definiert werden (T 20/81, ABI.
1982, 217, T 910/90). Beim Vergleich der Aufgabenstellung in der Anmeldung und in einer
Entgegenhaltung sind zu weitgehende Abstraktionen zu vermeiden, die vom konkreten
Denken des Fachmanns wegfihren (T 5/81, ABI. 1982, 249).

Bei der Ermittlung der Aufgabe diirfen keine Kenntnisse beriicksichtigt werden, die erst nach
dem Prioritéts- bzw. Anmeldetag erlangt wurden. Nach T 268/89 (ABI. 1994, 50) kann eine
erst nach dem Prioritats- bzw. Anmeldetag erkannte oder behauptete Unwirksamkeit einer
zum Stand der Technik gehérenden Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens nicht zur
Formulierung der Aufgabe herangezogen werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die
Aufgabe im Sinne einer Aufgabenerfindung (s. T 2/83, ABI. 1984, 265) als Argument zur
Stltzung der erfinderischen Tatigkeit geltend gemacht wird. Fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit ist das Wissen des Fachmanns vor dem Prioritats- bzw. Anmeldetag
maBgebend (s. auch T 365/89).

In T 931/95 (ABI. 2001, 441) verneinte die Kammer das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit, da die objektive Aufgabe nicht technischer Natur sei. Die Kammer befand, daB die
Verbesserung, die mit der anmeldungsgemaBen Erfindung erzielt werden soll, im
wesentlichen wirtschaftlicher Art sei, also das Gebiet der Wirtschaft betreffe, und somit nichts
zur erfinderischen Tatigkeit beitragen kdnne (s. auch T 1053/98).

4.2 Riickschauende Betrachtungsweise - keine Lésungsansitze

Nach T 229/85 (ABI. 1987, 237) und T 99/85 (ABI. 1987, 413) ist die technische Aufgabe
einer Erfindung so zu formulieren, daB sie keine Lésungsansétze enthalt oder teilweise die
Loésung vorwegnimmt; denn das Einbeziehen eines Teils eines Lésungsgedankens aus der
Erfindung in die Aufgabe muB bei der Bewertung des Stands der Technik unter dem Aspekt
dieser Aufgabe zwangslaufig zu einer riickschauenden Betrachtungsweise der erfinderischen
Tatigkeit fihren (T 322/86, T 184/89, T 289/91, ABI. 1994, 649, T 957/92, T 422/93, ABI.
1997, 24, T 986/96 und T 313/97). In T 910/90 wurde dem hinzugefligt, dies bedeute nicht,
daB bei der Ermittlung der erfinderischen Tatigkeit eine ganz allgemeine, nicht auf die
Erfindung bezogene Aufgabe zugrunde gelegt werden kdénne. Vielmehr miBten bei der
Bestimmung der objektiven Aufgabe der néchstliegende Stand der Technik und der durch
den Unterschied der Erfindung hierzu eventuell vorhandene technische Fortschritt
berlicksichtigt werden. Dabei komme es nicht darauf an, ob diese Aufgabe bereits im
nachstliegenden Stand der Technik angesprochen sei, sondern darauf, was der Fachmann
beim Vergleich des nachstliegenden Stands der Technik mit der Erfindung als Aufgabe
objektiv erkenne.

4.3 Die im Streitpatent formulierte Aufgabe
Es ist weiter zu beriicksichtigen, daB bei der objektiven Ermittlung der erfindungsgeman

gelbésten Aufgabe zunéchst von der im Streitpatent formulierten Aufgabe auszugehen ist.
Erst wenn die Priifung ergibt, daB die dort gestellte Aufgabe nicht geldst ist, oder wenn ein
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unzutreffender Stand der Technik zur Definition der Aufgabe herangezogen wurde, muB3
untersucht werden, welche andere Aufgabe objektiv bestand. Dabei soll vermieden werden,
kilinstliche und technisch unrealistische Aufgaben zu definieren (s. T 246/91, T 495/91,
T731/91, T 741/91, T 334/92, T 881/92,T 380/93, T 813/93, T 68/95, T 644/97 und T 747/97).
Dieser Rechtsgrundsatz gilt auch fiir Ex-parte-Verfahren (T 881/92, T 882/92, T 884/92). In
T 419/93 wurde dem hinzugefiigt, daB bei der Ermittlung der Aufgabe die diesbeziiglichen
Aussagen in der Anmeldung auf ihre Korrektheit gegeniiber dem Stand der Technik und auf
ihre De-facto-Relevanz fiir die beanspruchten Lésungsmerkmale untersucht werden muBten.
Erst wenn die in der Anmeldung formulierte Aufgabe dem Stand der Technik nicht gerecht
wird und/oder nicht im Sinne der Erfindungsmerkmale gelést wurde, muB sie an den Stand
der Technik und/oder den tatsachlichen technischen Erfolg angepaft werden. In T 800/91
wurde dazu hervorgehoben, daB die gestellte Aufgabe in jedem Fall eine Aufgabe sein sollte,
die der Fachmann, der nur den Stand der Technik kennt, tatsachlich zu I6sen wiinscht. Die
Aufgabe sollte nicht tendenzidés so formuliert werden, daB die Entwicklung einseitig in
Richtung der beanspruchten Lésung gelenkt wird.

4.4 Angebliche Vorteile

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kénnen angebliche Vorteile, auf die sich
der Patentinhaber/Anmelder gegenliber dem n&chstliegenden Stand der Technik beruft, die
aber nicht hinreichend belegt sind, bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden
Aufgabe und damit fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht gezogen
werden (vgl. T 20/81, ABI. 1982, 217, T 181/82, ABI. 1984, 401, T 124/84, T 152/93, T
912/94, T 284/96, T 325/97, T 1051/97).

In T 355/97 bezog sich das Patent auf ein verbessertes Hydrierungsverfahren fir die
Herstellung von 4-Aminophenol. Dem Streitpatent zufolge bestand die technische Aufgabe
darin, den Leistungsindex des Herstellungsverfahrens zu verbessern, ohne die Selektivitat
zu vermindern. Der Patentinhaber konnte jedoch nicht hinreichend belegen, daB die
beanspruchte Erfindung die vermeintlichen Vorteile, d. h. die Verbesserung des
Leistungsindex ohne Minderung der Selektivitat, tatséchlich aufweist. Unter Berufung auf die
obengenannte Rechtsprechung kam die Kammer daher zu dem SchiuB, daB mangels
ausreichender Beweise fiir die angeblichen Vorteile die technische Aufgabe neuformuliert
werden misse. Die objektive Aufgabe kénne somit nur in der Bereitstellung eines weiteren
Verfahrens zur Herstellung von 4-Aminophenol gesehen werden.

4.5 Neuformulierung der technischen Aufgabe

Es gehort zur stindigen Rechtsprechung, daB der Anmelder oder Patentinhaber eine in der
Beschreibung genannte spezifische Aufgabe insbesondere dann abwandeln darf, wenn zur
objektiven Beurteilung der Frage der erfinderischen Tatigkeit ein neu eingeflhrter Stand der
Technik herangezogen wird, der der Erfindung ndherkommt als der in der urspriinglichen
Patentanmeldung oder in dem erteilten Patent herangezogene. Im Hinblick auf die Wirkung
der Erfindung lieB die Kammer in T 184/82 (ABI. 1984, 261) eine Neuformulierung der
Aufgabe insoweit zu, als flir den Fachmann noch erkennbar sei, "daB die Wirkung in der
urspriinglich gestellten Aufgabe implizit enthalten ist oder im Zusammenhang mit ihr steht".
Eine entsprechende Abwandlung der Aufgabe unter Zugrundelegung eines weniger
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anspruchsvollen Ziels ist also zulassig (s. auch T 106/91). Weiterhin wurde in T 13/84 (ABI.
1986, 253) ausgefilhrt, daB eine Neuformulierung der Aufgabe durch Art. 123 (2) EPU nicht
ausgeschlossen wird, wenn die Aufgabe vom Fachmann unter Beriicksichtigung des der
Erfindung néchstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten
Fassung abgeleitet werden kann (T 469/90, T 530/90, T 547/90, T 375/93, T 687/94). In T
818/93 wurde entschieden, daB es demnach ausreicht, wenn sich die neuformulierte
Aufgabe spéater aus dem Vergleich der Anmeldung mit dem néachstliegenden Stand der
Technik herleiten [aBt. Da Merkmale aus den Zeichnungen rechtswirksam in die Anspriiche
und zu deren Stitzung auch in die Beschreibung aufgenommen werden diirfen (T 169/83,
ABI. 1985, 193), kénnen die mit diesen Merkmalen verbundenen Wirkungen und Vorteile
auch als Grundlage fiir eine Neuformulierung der Aufgabe herangezogen werden, sofern der
oben angesprochene Vergleich eindeutig auf diese Aufgabe schlieBen 1aBt. In T 162/86 (ABI.
1988, 452) wurde dem hinzugefligt, daB es nicht verwehrt sein dirfe, noch im
Beschwerdeverfahren eine sich im Rahmen der urspriinglichen Offenbarung befindliche
Prazisierung der urspringlichen Aufgabe vorzunehmen. Nach T 339/96 ist eine
Neuformulierung der erfindungsgemaBen technischen Aufgabe zul&ssig, um einen Stand der
Technik zu berlicksichtigen, in dessen Kenntnis der Anmelder erst nach der Einreichung der
Patentanmeldung gelangt ist, wenn die neuformulierte Aufgabe ein weniger anspruchsvolles
Ziel betrifft, das auch in der urspriinglichen Offenbarung - zumindest implizit - ebenfalls
enthalten war.

Nach T 39/93 (ABI. 1997, 134) kann die in der Anmeldung oder dem angefochtenen Patent
urspriinglich dargestellte technische Aufgabe, die als "subjektive" technische Aufgabe
anzusehen ist, erforderlichenfalls auf der Grundlage objektiv relevanter Elemente neu
formuliert werden, die vom Anmelder bzw. Patentinhaber urspriinglich nicht berlicksichtigt
worden waren. Diese Neuformulierung ergibt die Definition der "objektiven" technischen
Aufgabe. Letztere stellt die letztlich verbleibende Aufgabe (den technischen Effekt) dar, den
der in dem entsprechenden Patentanspruch definierte Gegenstand (Merkmale) leistet.

Im Verfahren T 564/89 machte die Beschwerdefilhrerin geltend, daB jede Anderung der
technischen Aufgabe in Einklang mit Art. 123 (2) EPU stehen miisse. Die Kammer entschied,
daB dieser Artikel nichts mit der Frage zu tun habe, ob im Rahmen des Aufgabe-L&sungs-
Ansatzes, den die Kammern entwickelt hatten, um Objektivitat zu gewahrleisten und bei der
Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit eine Ex-post-facto-Analyse zu vermeiden, mit einer
objektiv neuformulierten technischen Aufgabe gearbeitet werden diirfe. Daher kénne Art. 123
(2) EPU nur zum Tragen kommen, wenn eine gednderte technische Aufgabe in die
Beschreibung selbst aufgenommen werde.

In T 732/89 argumentierte die Beschwerdegegnerin, daB das Verhalten der beanspruchten
Verbundwerkstoffe unter dem Einflu von Warme und Feuchtigkeit zwar zugegebenermalBen
besser sei als das der Vergleichszusammensetzung, dies aber einer voéllig neuen Wirkung
entspreche, die nicht ohne VerstoB gegen Art. 123 (2) EPU in die technische Aufgabe
aufgenommen werden kénne. Die Kammer folgte dieser Argumentation nicht und verwies auf
T 184/82 (ABI. 1984, 261), in der eine Abwandlung der Aufgabe im Hinblick auf die Wirkung
der Erfindung fUr zulassig erklart worden sei, sofern der Fachmann erkennen kénne, daB die
Wirkung in der urspriinglich gestellten Aufgabe impliziert sei oder im Zusammenhang mit ihr
stehe. Im vorliegenden Fall trug die Kammer der nachgewiesenen Wirkung bei der
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Formulierung der technischen Aufgabe Rechnung und stellte fest, daB3 die Frage, welche
Wirkung entscheidend sei und welche nur nebenséchlich (sog. Bonus-Effekt), realistisch
abgeschéatzt werden misse, indem man die relative technische und praktische Bedeutung
dieser Wirkungen im Einzelfall beurteile (s. auch T 227/89).

In T 440/91 machte die Kammer darauf aufmerksam, daB R. 27 EPU nicht ausschlieBe, daB
zusatzliche Vorteile, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht beschrieben
seien, aber einen darin genannten Anwendungsbereich betrafen, nachtraglich als Beleg fir
die Patentfahigkeit der Erfindung im Rahmen des Art. 52 (1) EPU genannt werden kénnten,
sofern diese Vorteile nicht das Wesen der Erfindung veranderten. Wird nun die technische
Aufgabe, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung angegeben ist, um derartige
Vorteile erganzt, so bleibt das Wesen der Erfindung dann unverandert, wenn der Fachmann
sie aufgrund ihrer engen technischen Beziehung zur urspriinglichen Aufgabe in Erwagung
ziehen konnte (s. auch T 1062/93). Die Kammer nahm hier eine Unterscheidung gegeniiber
dem in T 386/89 und T 344/89 gegebenen Sachverhalt vor, wo ein solcher technischer
Zusammenhang nicht bestand. In T 386/89 hatte die Kammer festgestellt, daB die Lésung
der technischen Aufgabe, die der Anmeldung in der eingereichten Fassung zu entnehmen
war, keinerlei Zusammenhang mit einer nachtraglich geltend gemachten technischen
Wirkung aufwies. Dementsprechend wurde die zusatzliche Wirkung nicht beriicksichtigt. Die
angebliche Wirkung eines beschriebenen Merkmals kénne bei der Ermittlung der der
Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe im Hinblick auf die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht berticksichtigt werden, wenn sie nicht vom Fachmann unter Beriicksichtigung
des nachstliegenden Stands der Technik aus der Anmeldung in der eingereichten Fassung
abgeleitet werden kénne. Desgleichen hatte es die Kammer in T 344/89 abgelehnt, eine
nachtraglich geltend gemachte technische Wirkung zu bericksichtigen, weil dies das Wesen
der Erfindung verandert hatte.

Ein anderer Aspekt wurde in T 155/85 (ABI. 1988, 87) dargestellt. Danach darf sich der
Anmelder nicht auf eine von ihm zuvor als unerwiinscht und nutzlos bezeichnete Wirkung
berufen, diese nun plétzlich unter einem anderen Gesichtspunkt als mdglicherweise
vorteilhaft darstellen und davon ausgehen, daB dieser Umkehrung in der technischen
Aufgabe und bei der Wiirdigung der erfinderischen Tatigkeit Rechnung getragen wird. Eine
Neuformulierung der technischen Aufgabe darf nicht im Widerspruch zu friheren Aussagen
Uber den allgemeinen Zweck und Charakter der Erfindung stehen, die in der Anmeldung
enthalten sind (s. auch T 115/89).

4.6 Alternative Lésung einer bekannten Aufgabe

In T 92/92 stellte die Kammer fest, daB die zu I6sende Aufgabe nach Art. 56 EPU nicht selbst
neu zu sein brauche. Nur weil die dem Patent zugrunde liegende Aufgabe im Stand der
Technik bereits geldst sei, misse die Aufgabe zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
nicht zwangslaufig neu definiert werden, sofern der Gegenstand des Patents eine alternative
Losung der Aufgabe darstelle. Die Kammer verwies in diesem Zusammenhang insbesondere
auf die Entscheidung T 495/91. Auch in dieser Sache war die in der Patentschrift genannte
Aufgabe bereits gelést worden. Die objektiv zu I6sende Aufgabe bestand in der Schaffung
eines alternativen Verfahrens und einer Vorrichtung, die es auf einfache und kostenglinstige
Weise ermdglichten, einen Bodenbelag mit bestimmten Eigenschaften herzustellen (s. auch
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T 780/94, T 1074/93).

Nach T 588/93 braucht bei der Entscheidung Uber die erfinderische Tatigkeit keine -
wesentliche oder graduelle - Verbesserung gegenliber dem Stand der Technik
nachgewiesen zu werden. Eine friihere Lésung einer bestimmten technischen Aufgabe
schlieBt also spatere Versuche, dieselbe Aufgabe auf einem anderen nicht naheliegenden
Weg zu l6sen, nicht aus.

5. Der Fachmann
5.1 Bestimmung des Fachmanns - Personengruppe als Fachmann
5.1.1 Definition

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern umfaBt der Begriff des Fachmanns
einen Mann der Praxis, der darliber unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum
allgemein  Ublichen  Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehort
(Durchschnittsfachmann). Es ist auch zu unterstellen, daB er zu allem, was zum Stand der
Technik gehort, insbesondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten,
Zugang hatte und Gber die normalen Mittel und Fahigkeiten fir routinemaBige Arbeiten und
Versuche verfligte (Richtlinien, Teil C-IV, 9.6 ). In T 39/93 (ABI. 1997, 134) wurde ausgefihrt,
daB in allgemein anerkannten Definitionen des Begriffs "Fachmann" dessen Eigenschaften
zwar nicht immer mit denselben Formulierungen beschrieben werden, sie aber eines
gemeinsam haben: Keine deutet an, daB er Uber erfinderische Fahigkeiten verfiigt. Das
Vorhandensein genau solcher Fahigkeiten unterscheidet den Erfinder namlich vom
sogenannten Fachmann.

Grundlegend wurde in T 32/81 (ABI. 1982, 225) zur Bestimmung des Fachmanns ausgefiihrt:
"Gibt die Aufgabe dem Fachmann den Hinweis, die Lésung auf einem anderen technischen
Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann dieses Gebiets der zur Aufgabenlésung berufene
Fachmann. Daher sind das Wissen und Kénnen dieses Fachmanns bei der Beurteilung, ob
die Lésung auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, zugrunde zu legen" (T 141/87, T 604/89,
T 321/92).

Nach T 422/93 (ABI. 1997, 25) ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nach dem
Aufgabe-Ldésungs-Ansatz fir die Bestimmung des maBgebenden Fachmanns - unabhangig
davon, ob in dem betreffenden Patent eine andere Definition des Fachmanns gegeben wird
- auf die technische Aufgabe abzustellen, die ausgehend von der Offenbarung im
nachstliegenden Stand der Technik gelést werden soll. Da die technische Aufgabe einer
Erfindung so zu formulieren ist, daB sie keine L&ésungsansatze enthalt, kann - wenn die
Formulierung der Aufgabe und der L&sungsvorschlag unterschiedlichen technischen
Gebieten zuzuordnen sind - als Fachmann nicht der Experte desjenigen technischen Gebiets
berufen sein, auf dem die vorgeschlagene Lésung angesiedelt ist. Auch umfaBt das
allgemeine Fachwissen des maBgebenden Fachmanns keine Spezialkenntnisse auf dem
anderen technischen Gebiet, auf dem die vorgeschlagene L&sung angesiedelt ist, wenn der
nachstliegende Stand der Technik keinerlei Hinweis darauf enthalt, daB die Lésung dort zu
suchen ist.
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5.1.2 Zustandiger Fachmann - Personengruppe

In bestimmten Fallen kann auch eine Personengruppe, z. B. ein Forschungs- oder ein
Produktionsteam, als "zustandiger Fachmann" in Betracht kommen. Die Kammer stellte fest,
daB nach Art. 56 EPU in der Regel nicht davon ausgegangen werden kann, daB der
einschlagige Fachmann Uber Patente oder technische Literatur aus weit entfernten Gebieten
informiert ist. Unter entsprechenden Umstanden jedoch kann das Wissen eines Teams, das
aus Personen mit Sachkenntnis aus verschiedenen Gebieten zusammengesetzt ist,
herangezogen werden (T 141/87, T 99/89). Dies wére insbesondere der Fall, wenn fir die
Losung eines Teilbereichs der Aufgabe ein bestimmter Experte erforderlich wéare, wahrend
fr einen anderen Teilbereich der Aufgabe ein Experte aus einem anderen technischen
Gebiet notwendig wéare (T 986/96).

So stellte zum Beispiel die Beschwerdekammer in T 424/90 fest, daB in der Praxis ein
Halbleiterspezialist einen Plasmaspezialisten hinzuziehen wiirde, wenn es bei der ihm
vorliegenden Aufgabe darum gehe, einen mit Plasma arbeitenden lonengenerator technisch
zu verbessern. Auch in T 99/89 war nach Auffassung der Kammer als zustandiger Fachmann
ein Team von zwei oder eventuell auch mehreren Spezialisten der relevanten Teilbereiche
in Betracht zu ziehen.

In T 164/92 (ABI. 1995, 305) wurde ausgefiihrt, daB es unter Umstdnden dem
Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Elektronik, insbesondere wenn er selbst nicht
Uber ausreichende Kenntnisse in Programmiersprachen verfligt, zugemutet werden kann,
einen Programmierer heranzuziehen, wenn eine Veréffentlichung geniigend Hinweise darauf
enthalt, daB weitere Einzelheiten des darin beschriebenen Sachverhalts in einer als Anhang
beigefligten Programmliste zu finden sind.

In den folgenden Entscheidungen wurden ebenfalls Ausfiihrungen zu dem Begriff
Expertenteam gemacht: T 57/86, T 222/86 (Fachmann als Produktionsteam bestehend
jeweils aus einem Spezialisten aus dem Fachbereich Physik, Elektrotechnik und Chemie fir
den Bereich der fortgeschrittenen Lasertechnologie), T 141/87, T 460/87, T 295/88, T 825/93,
T 2/94, T 402/95 und T 986/96 (ein Team, das aus einem ersten Experten im Bereich
Briefbearbeitung und einem zweiten Experten aus der Wagetechnik besteht).

5.1.3 Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie

Der Begriff des Fachmanns in der Biotechnologie ist durch die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern genau abgegrenzt. Seine Haltung gilt als konservativ. Er wiirde weder
gegen ein bestehendes Vorurteil angehen noch sich auf unsicheres Terrain wagen, noch
unkalkulierbare Risiken eingehen. Der sogenannte Fachmann wirde auf einem
benachbarten Gebiet vorhandenes technisches Wissen auf sein eigenes Fachgebiet
Ubertragen, wenn er dazu nur Routinearbeiten mit dem Ublichen Versuchsaufwand
durchfiihren miBte (T 455/91, ABI. 1995, 684, T 500/91, T 387/94, T 441/93).

In T 60/89 (ABI. 1992, 268) vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, daB der

Fachmann fir Gentechnik aus dem Jahr 1978 nicht als Nobelpreistrager definiert werden
darf, auch wenn einer Reihe von Wissenschaftlern, die damals auf diesem Gebiet arbeiteten,
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tatséchlich der Nobelpreis verliehen wurde. Vielmehr ist davon auszugehen, daB der
Fachmann als in Lehre und Forschung tatiger Wissenschaftler (oder Team von
Wissenschaftlern) anzusehen war, der in Laboratorien arbeitete, die damals die Entwicklung
von der Molekulargenetik zur Gentechnik vollzogen.

Diese Rechtsprechung wurde auch in der "Biogen II"-Entscheidung T 500/91 bestatigt. Die
Kammer stellte fest, daB sich der Durchschnittsfachmann, an dessen Stelle auch ein Team
einschlagiger Spezialisten treten kdnne, auf einer konkreten Ebene bewege und zu der von
ihm normalerweise erwarteten Entwicklung nicht die Lésung technischer Aufgaben durch
wissenschaftliche Forschungstatigkeit auf noch nicht erforschten Gebieten gehére.

Vom sogenannten Fachmann kénne nicht mehr erwartet werden als die routinemaBige
Durchfihrung von Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der
Wissensliicken durch Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen wirden (T
886/91, T 223/92, T 530/95, T 791/96).

Es ist zwar davon auszugehen, daB der Durchschnittsfachmann keine kreativen
Uberlegungen anstellen wiirde (T 500/91). Trotzdem kann von ihm erwartet werden, daB er
jederzeit auf eine allen Fachleuten gemeinsame Weise reagiert, namlich, daB eine Annahme
oder Hypothese Uber ein mdégliches Hindernis fir die erfolgreiche Ausfliihrung eines Projekts
immer auf Tatsachen gestiitzt werden muf. Daher wiirde es nach Auffassung der Kammer
nicht als Anzeichen dafiir betrachtet werden, ob eine Erfindung ausgefiihrt werden kénnte
oder nicht, wenn keine Beweismittel dafiir vorliegen, daB ein bestimmtes Merkmal ein
Hindernis fur die Ausfihrung einer Erfindung sein kénnte (T 207/94, ABI. 1999, 273).

In T 223/92 hatte sich die Kammer mit der Frage auseinanderzusetzen, welches Wissen und
welche Fahigkeiten der Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Gentechnik im Oktober
1981 hatte, d. h. Uber ein Jahr spater, als es bei T 500/91 der Fall war. Zu diesem Zeitpunkt
wurden erheblich mehr Gene Klonierungs- und Expressionsverfahren unterzogen; die
Kenntnisse und Fahigkeiten auf diesem technischen Gebiet entwickelten sich sehr rasch
weiter. Das Wissen des Durchschnittsfachmanns miisse als das Wissen eines Teams von
Fachleuten betrachtet werden, denen all die Schwierigkeiten bekannt seien, die bei der
beabsichtigten Klonierung eines neuen Gens zu erwarten seien. Man misse aber davon
ausgehen, daB dem Fachmann der Erfindergeist zur L&sung solcher Probleme fehle, fiir die
es noch keine routinemaBigen Lésungsverfahren gebe.

In T 412/93 hatte das Patent die Herstellung von Erythropoietin zum Gegenstand. Die
Beteiligten waren sich darin einig, daB in diesem Fall der Fachmann als ein Dreierteam zu
betrachten sei, bestehend aus einem Wissenschaftler, der Gber langjahrige Erfahrung mit
dem hier erdrterten Aspekt der Gentechnologie bzw. Biochemie verflige, und zwei ihm zur
Seite stehenden Labortechnikern, die mit den bekannten einschlagigen Verfahren bestens
vertraut seien. Bei anderen Aspekten ware je nachdem, welche Anforderungen an das
fachliche Wissen und Kénnen der Teammitglieder gestellt wirden, unter Umstanden eine
andere Zusammensetzung zu wahlen.

In T 455/91 (ABI. 1995, 684) stellte die Kammer einige Uberlegungen dariiber an, wie der
Fachmann an etwaige Anderungen oder Anpassungen bekannter Erzeugnisse (z. B. eines
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Plasmids) oder Verfahren (z. B. eines Versuchsprotokolls) herangeht. Sie tat dies im Hinblick
auf eine mdglichst objektive Beantwortung der Frage, ob die Vornahme bestimmter
Anderungen an einer Struktur oder einem Verfahren fiir den Fachmann naheliegend wéren,
ohne dabei in den Fehler einer Ex-post-facto-Analyse zu verfallen. Der Fachmann sei sich
auf diesem Gebiet durchaus dessen bewuBt, daB schon eine kleine strukturelle Anderung
eines Erzeugnisses (z. B. eines Vektors, eines Proteins, einer DNA-Sequenz) oder eines
Verfahrens (z. B. eines Reinigungsverfahrens) drastische funktionelle Anderungen
hervorrufen kann. Nach Ansicht der Kammer nahme er eine eher konservative Haltung ein.
So wiirde der betreffende Fachmann z. B. weder gegen ein bestehendes Vorurteil angehen
noch sich auf "sakrosanktes" oder unsicheres Terrain vorwagen, noch unkalkulierbare
Risiken eingehen. Er wére jedoch bereit, im Rahmen der Ublichen Konstruktionsverfahren
nach sich anbietenden geeigneten Anderungen oder Anpassungen zu suchen, die wenig
Muhe und Aufwand verursachen und kein oder allenfalls nur ein kalkulierbares Risiko mit sich
bringen, um auf diese Weise vor allem zu handlicheren oder passenderen Erzeugnissen oder
zu Verfahrensvereinfachungen zu gelangen. Insbesondere hielte ein auf einem bestimmten
Gebiet (z. B. der Expression in Hefe) tatiger Fachmann ein Mittel, das sich auf einem
benachbarten Gebiet der Technik (z. B. der bakteriellen Technik) als brauchbar erwiesen hat,
auch auf seinem eigenen Fachgebiet fiir geeignet, wenn eine solche Ubertragung des
technischen Wissens ohne weiteres méglich ware.

Wiirde ein Fachmann hingegen damit rechnen, daB es nicht nur bestimmter Routinearbeiten,
sondern wissenschaftlicher Forschung bedarf, um eine zunachst auf einem
Forschungsgebiet entwickelte Technologie (Verfahren zur Transformation vollstandiger
Saccharomyces-cerevisiae-Zellen) auf ein benachbartes Gebiet (Verfahren zur
Transformation vollstandiger Kluyveromyces-Zellen) zu Ubertragen, so kann eine
erfinderische Tatigkeit anerkannt werden (T 441/93).

5.2 Benachbartes Fachgebiet

In zwei grundlegenden Entscheidungen T 176/84 (ABI. 1986, 50) und T 195/84 (ABI. 1986,
121) wurde die Frage des einschlagigen technischen Gebiets, d. h. inwieweit Uber das mehr
oder weniger enge Fachgebiet hinaus auch Nachbargebiete in die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit miteinbezogen werden missen, ausfihrlich dargestellt. In der
Entscheidung T 176/84 wurde dargelegt, daB bei der Priifung der erfinderischen Tatigkeit
auBer dem Stand der Technik auf dem Spezialgebiet der Anmeldung gegebenenfalls auch
der Stand der Technik auf Nachbargebieten und/oder auf einem Gibergeordneten allgemeinen
technischen Gebiet heranzuziehen ist, nAmlich dann, wenn auf dem angrenzenden Gebiet
die gleichen oder ahnliche Probleme eine Rolle spielen wie auf dem Spezialgebiet der
Anmeldung und wenn vom Fachmann auf dem Spezialgebiet der Anmeldung erwartet
werden muB, daB er Kenntnisse vom Vorhandensein des anderen Fachgebiets hat. In T
195/84 wurde erganzt, daB auch der Stand der Technik heranzuziehen sei, der sich auf
nichtspezifischen (allgemeinen) Gebieten mit der Lésung solcher allgemeiner technischer
Aufgaben befaBt, die die Anmeldung auf inrem speziellen Gebiet 16st. Die Lésungen dieser
allgemeinen technischen Aufgaben seien als Teil des technischen Allgemeinwissens
anzusehen, das bei Spezialisten vorauszusetzen sei. In zahlreichen Entscheidungen wurden
diese Grundsatze angewendet.
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In T 560/89 (ABI. 1992, 725) wurde die Auffassung vertreten, ein Fachmann ziehe auch den
Stand der Technik auf anderen Gebieten zu Rate, die weder ein benachbartes noch ein
breiteres allgemeines Feld darstellten, falls er dazu durch die Verwandtschaft der
verwendeten Materialien und durch eine Diskussion in der breiten Offentlichkeit iiber das sich
auf beiden Gebieten stellende technische Problem veranlaBt werde. Im AnschluB an die
letztere Entscheidung wurde in T 955/90 ausgefiihrt, es gehdre zu einer praxisnahen
Einschatzung, daB der auf einem breiteren allgemeinen Gebiet tatige Fachmann auch das
engere Spezialgebiet der bekannten Hauptanwendung der allgemeinen Technologie
heranziehe, um eine Ldésung fiir eine Aufgabe zu finden, die auBerhalb der speziellen
Anwendung dieser Technologie liege (T 379/96).

Nach T 454/87 beobachtet der Fachmann auf einem bestimmten technischen Gebiet (hier:
Probenzufiihrgerate fir Gaschromatographen) im Rahmen seiner normalen praktischen
Tatigkeit auch die Entwicklung von Geraten, die auf einem Nachbargebiet - wie der
Absorptions-Spektralanalyse - eingesetzt werden.

In T 891/91 befand die Kammer, daB der Fachmann auf dem Gebiet der Augenlinsen, der
sich vor das technische Problem der Haftung und Abriebfestigkeit eines Uberzugs auf einer
Linsenflache gestellt sehe, auch den Stand der Technik auf dem ihm bekannten
allgemeineren Gebiet beschichteter Kunststofffolien heranzége, auf dem in bezug auf
Haftung und Abriebfestigkeit der Beschichtung dieselben Probleme auftraten.

In T 767/89 entschied die Beschwerdekammer, daB in bezug auf Teppiche das Gebiet der
Perlicken weder als benachbartes noch als breiteres allgemeines Feld betrachtet werden
kénne, zu dem das spezielle Gebiet gehdre. Daher hatte der Fachmann auch unter dem
Gesichtspunkt der verwandten technischen Gebiete keine Veranlassung, Lésungen aus dem
Gebiet der Periicken in Betracht zu ziehen. Bei beiden Erfindungen seien unterschiedliche
Probleme zu I6sen, insbesondere hinsichtlich der nicht vergleichbaren Anforderungen, die
beim Gebrauch auftreten.

Aufgrund unterschiedlicher Sicherheitsrisiken kann von einem Fachmann nicht erwartet
werden, daB er auf dem Gebiet der Schiittgutverpackung Anregungen fiir die Konstruktion
eines Verschlusses eines Geldtransportmittels sucht (T 675/92).

Ausflihrungen zur Begriffsbestimmung zum einschlagigen Fachgebiet sind u. a. in folgenden
Entscheidungen enthalten: T 277/90 (GuBtechnik im Dentalbereich und Zahnersatz sind
benachbarte technische Gebiete), T 358/90 (die Aufgabe der Entleerung des Inhalts einer
tragbaren Toilette fihrt den Fachmann auf diesem Gebiet nicht zu dem Gebiet der
Spezialbehalter, die zum Flllen der Tanks von Kettensagen dienen), T 1037/92 (ein
Fachmann fiir die Herstellung von Sicherungseinsatzen flir programmierbare ROMs hatte
auch die Dokumentation auf dem Gebiet ultraminiaturisierter integrierter Schaltungen
konsultiert), T 838/95 (unmittelbare Verwandtschaft zwischen dem Gebiet der Pharmazie und
dem Gebiet der Kosmetik), T 365/87, T 443/90, T 47/91, T 244/91 und T 189/92.

Zu einem anderen Aspekt im Hinblick auf einen vom Patentinhaber selbst angegebenen

entfernten Stand der Technik fihrte die Kammer in ihrem Leitsatz zu der Entscheidung T
28/87 (ABI. 1989, 383) folgendes aus: "Wird in der Beschreibungseinleitung einer Anmeldung
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oder eines Patents auf einen objektiv nicht als einschlagiges Sachgebiet einzustufenden
Stand der Technik hingewiesen, so kann letzterer bei der Prifung auf Patentfahigkeit nur
wegen dieses subjektiven Hinweises nicht zum Nachteil des Anmelders oder des
Patentinhabers als benachbartes Gebiet gewertet werden." Die Druckschrift, auf die der
Patentinhaber selbst in der Beschreibungseinleitung Bezug genommen hatte, wurde daher
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht gezogen.

5.3 Fachmann - Wissensstand

Sind bei ein und derselben Erfindung sowohl die ausreichende Offenbarung als auch die
erfinderische Tatigkeit zu beurteilen, so ist in beiden Fallen der gleiche Wissensstand
zugrunde zu legen (s. T 60/89, ABI. 1992, 268, T 373/94). In der Entscheidung T 694/92 (ABI.
1997, 408) wurde hinzugefiigt, daB filr die Zwecke der Art. 56 EPU und Art. 83 EPU derselbe
Wissensstand maBgeblich, die jeweilige Ausgangssituation aber eine andere ist: Fir die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist entscheidend, daB der Fachmann nur den Stand
der Technik kennt, fir die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung dagegen, dafB3 er den
Stand der Technik und die offenbarte Erfindung kennt (s. dazu weiter S. 167 ff.).

Nach T 426/88 (ABl. 1992, 427) gehort ein allgemeines Lehrbuch Uber ein groBes
technisches Gebiet, das auch das spezielle Gebiet der Erfindung umfaBt, zum allgemeinen
Wissensstand des Fachmanns auf diesem Gebiet. Wenn Blcher, die den allgemeinen
Wissensstand reprasentieren, eine grundlegende allgemeine Fachtheorie oder Methodik
beschreiben und diese nur auf bestimmten Fachgebieten durch spezielle
Anwendungsbeispiele veranschaulichen, werden dadurch der allgemeine Umfang und die
Relevanz solcher Offenbarungen nicht so eingeschréankt, daB Anwendungsmdglichkeiten auf
anderen Gebieten ausgeschlossen werden. Der Beschwerdefiihrer hatte geltend gemacht,
daB das in deutscher Sprache herausgegebene Buch von den einschlagigen Fachleuten in
GroBbritannien kaum als Nachschlagewerk benutzt werde. Die Beschwerdekammer hielt sich
jedoch an die Definition des Stands der Technik gemaB Art. 54 EPU, wonach der Ort, an dem
der Fachmann seinen Beruf ausiibt, keine Rolle spielt.

Wie die Kammer in T 766/91 feststellte, gilt in der Regel, daB die einschlagigen
Standardhandbiicher und Nachschlagewerke das allgemeine Fachwissen darstellen. Dabei
handelt es sich um Wissen, das ein auf dem Gebiet erfahrener Fachmann haben sollte bzw.
von dem er zumindest wissen muf3, daB er es bei Bedarf in einem Fachbuch nachschlagen
kann. Die Inhalte solcher Werke werden gern als Beleg dafiir angeflihrt, was alles zum
allgemeinen Fachwissen gehért. Die Information als solche wird in der Regel nicht dadurch
zum allgemeinen Fachwissen, daB sie in einem bestimmten Handbuch oder
Nachschlagewerk veréffentlicht wird, vielmehr findet sie erst dann Eingang in Handblcher
und Nachschlagewerke, wenn sie bereits allgemeines Fachwissen ist. Aus diesem Grunde
kann die Verbéffentlichung etwa in einer Enzyklopadie oder einem Standardnachschlagewerk
in der Regel als Beweis dafiir genommen werden, daB eine Information nicht nur bekannt
war, sondern zum allgemeinen Fachwissen gehdért. Ein Nachweis fir die Behauptung, daB
etwas zum allgemeinen Fachwissen gehdért, ist daher nur erforderlich, wenn dies von einem
anderen Beteiligten oder vom EPA in Frage gestellt wird (T 234/93, T 590/94, T 671/94, T
438/97).
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Im Verfahren T 378/93 bestatigte die Kammer diese Rechtsprechung und wies darauf hin,
daB dasselbe fir einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift gilt, die sich
hauptsachlich an die Fachwelt richtet und weltweit einen seriésen Ruf geniefit.

In T 939/92 (ABI. 1996, 309) wurde ausgefiihrt, daB der Stand der Technik durchaus auch
nur im einschldgigen allgemeinen Fachwissen bestehen kdénne, das wiederum nicht
unbedingt schriftich in Lehrblichern oder dergleichen fixiert sein misse, sondern
moglicherweise nur zum ungeschriebenen "geistigen Ristzeug" des
Durchschnittsfachmanns gehére. Der Umfang des einschlagigen allgemeinen Fachwissens
muisse aber im Streitfall durch schriftliche oder miindliche Beweismittel belegt werden.

In einem relativ kurzen Zeitraum gehaufte Verdffentlichungen von Tagungs- und
Forschungsberichten in einschlagigen Fachzeitschriften Gber die in einer im Durchbruch
befindlichen Technik gewonnenen Erkenntnisse kénnen das zu dieser Zeit allgemein
prasente Fachwissen wiedergeben (T 537/90).

In T 632/91 stellte die Kammer fest, daB Beweismittel, auch wenn sie keinen Vergleich des
beanspruchten Gegenstands mit dem Stand der Technik umfassen, eine Prima-facie-
Vermutung widerlegen kénnen, derzufolge ein bestehendes allgemeines Fachwissen dem
Fachmann erlaubt hétte, die strukturellen Unterschiede chemischer Verbindungen auBer acht
zu lassen.

5.4 Gegenstéinde des tédglichen Lebens aus einem anderem technischen Fachgebiet

In T 1043/98 betraf das Patent einen aufblasbaren Gassack fir ein Riickhaltesystem in
Fahrzeugen, wobei ein Teil des Gassacks keulenférmig und der andere allgemein
schmetterlingsférmig war. Die Kanten der beiden Teile waren mittels einer durchgehenden
Naht miteinander vernaht. Der Beschwerdeflihrer war der Auffassung, daB der Fachmann
ohne weiteres zum beanspruchten Gassack kommen wirde, indem er den ihm gelaufigen
Aufbau eines Tennisballs bzw. Baseballs Ubernehme. Damit stellte sich fiir die
Beschwerdekammer die Frage der Ubernahme von Merkmalen oder Lésungsprinzipien aus
fachfremden Gegensténden, die aber als "Gegenstande des taglichen Lebens" anzusehen
sind.

Schon in der Entscheidung T 397/87 wies die Kammer darauf hin, daB es unverstandlich sei,
wieso ein Fachmann, der um die Lésung einer keineswegs trivialen Aufgabe bemiiht war,
von einfachen Vorbildern aus dem taglichen Leben, die keinen Bezug zur Aufgabe haben,
zum erfindungsgemaBen Verfahren hingefiihrt worden sein sollte. Auch in T 349/96 war es
fir die Kammer nicht nachvollziehbar, wie die Tatsache, daB im taglichen Leben
unterschiedliche Transportbehaltnisse flr Bierflaschen in Gebrauch sind, den Fachmann zu
der Erfindung einer Spinn-/Spulmaschinenkombination mit einem integrierten
Transport-System anregen soll, wenn dies nicht einmal die Vielzahl der zitierten
Entgegenhaltungen aus dem einschlagigen Fachgebiet vermag (so auch T 234/91).

In T 234/96 hingegen folgte die Kammer der Ansicht der Prifungsabteilung, daB der

Fachmann bei der praktischen Durchfiihrung der Motorisierung der Waschmittelschublade
das Vorbild der zum Zeitpunkt der Anmeldung jedermann bekannten elektromotorisch auf
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Knopfdruck betatigbaren Disk-Schubladen von CD-Spielern vor Augen hatte und dadurch
zum Gegenstand des Anspruchs 1 angeregt wurde. Die Tatsache, daB Waschmaschinen
und CD-Spieler an sich Gegenstande unterschiedlicher Natur und Zielsetzung sind, kann
nach Ansicht der Kammer den mit der Konstruktion von Waschmaschinen befaBten
Fachmann nicht davon abhalten, das grundséatzliche Prinzip der automatischen
Schubladenbewegung an CD-Spielern auch bei einer Waschmittelschublade in Betracht zu
ziehen.

Bei einem Vergleich der obengenannten Entscheidungen kam die Kammer in T 1043/98 zu
dem Ergebnis, daB es bei der Beurteilung der Relevanz fachfremder "Gegenstande des
taglichen Lebens" zur Frage der erfinderischen Tatigkeit maBgebend auf die Umsténde des
Einzelfalls ankomme. Die Kammer ging davon aus, dafB es unter den fiir die Entwicklung der
in Frage kommenden Gassacke zustandigen Fachleuten auch solche gibt, die Tennis oder
Baseball spielen. Sie konnte sich jedoch nicht der Auffassung des Beschwerdefiihrers
anschlieBen, daB ein Fachmann durch seine eventuellen Kenntnisse Uber die
Ballkonstruktion eines Tennis- oder Baseballs bei der Lésung der Aufgabe leiten lieBe. Der
wesentliche Grund hierfiir liege in der Tatsache, daB die angestrebte Form des Gassacks
nicht kugelig sei, sondern deutlich davon abweichen solle. Es misse daher als
unwahrscheinlich gelten, daB der Fachmann ausgerechnet einen Gegenstand als
gedankliche Grundlage seines Entwicklungskonzepts auswahlen wirde, der den Inbegriff
einer Kugelform schlechthin verkérpere (s. dazu auch T 477/96; wobei die Kammer auch zu
dem Ergebnis kam, daB die Erfahrung aus dem taglichen Leben fiir das technische Gebiet
der Erfindung nicht relevant sei).

6. Nachweis erfinderischer Téatigkeit
6.1 "Could-would approach" und riickschauende Betrachtungsweise

In vielen Entscheidungen der Beschwerdekammern wird bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit vor einer rickschauenden Betrachtungsweise (auch Ex-post-facto-
Analyse genannt) gewarnt (s. auch Richtlinien, Teil C-1V, 9.9). Dieses ist insbesondere bei
Erfindungen, die auf den ersten Blick als naheliegend erscheinen, bzw. bei angeblicher
"Einfachheit eines Ldsungsvorschlags" und bei Kombinationserfindungen zu beachten.
Durch die korrekte Anwendung des Aufgabe-Lésungs-Ansatzes wird eine rlickschauende
Betrachtungsweise, die unzulassigerweise von der Kenntnis der Erfindung Gebrauch macht,
vermieden (T 24/81, ABI. 1983, 133, T 564/89, T 645/92, T 795/93).

Bei der Priifung auf erfinderische Tatigkeit ist eine Interpretation der Entgegenhaltungen zu
vermeiden, die durch die erfindungsgeméBe Aufgabenstellung beeinfluBt wird, wenn diese
Aufgabenstellung weder erwéahnt noch nahegelegt wurde, denn eine solche Auslegung kann
nur das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse sein (T 5/81, ABI. 1982, 249, T 63/97, T
170/97, T 414/98).

In diesem Zusammenhang ist auf die stdndige Rechtsprechung der Beschwerdekammern
hinzuweisen, nach der es nicht ausschlaggebend ist, ob ein Fachmann den Gegenstand des
Streitpatents héatte ausfihren kénnen, sondern vielmehr, ob er es in der Hoffnung auf eine
Lésung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe bzw. gerade in der Erwartung einer
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Verbesserung oder eines Vorteils auch getan hétte ("could-would approach”, T 2/83, ABI.
1984, 265, T 90/84, T 7/86, ABI. 1988, 381, T 200/94, T 885/97). Es kommt also nicht darauf
an, ob der Fachmann durch Modifikation des Stands der Technik zur Erfindung hatte
gelangen kdnnen; zu fragen ist vielmehr, ob er in Erwartung der tatsachlich erzielten Vorteile,
d. h. im Lichte der bestehenden technischen Aufgabe, so vorgegangen wére, weil dem Stand
der Technik Anregungen fiir die Erfindung zu entnehmen waren (T 219/87, T 455/94, T
414/98).

Wenn eine Erfindung erst einmal gemacht worden sei, lasse sich haufig aufzeigen, daB ein
Fachmann durch Kombination verschiedener Teile des Stands der Technik zu ihr hatte
gelangen kdénnen; solche Uberlegungen miiBten aber auBer acht gelassen werden, da sie
das Ergebnis einer Ex-post-facto-Analyse seien (T 564/89).

Nach T 939/92 (ABI. 1996, 309) hangt die Antwort auf die Frage, was ein Fachmann im
Lichte des Stands der Technik getan hatte, in hohem MaBe davon ab, welches technische
Ergebnis er sich zum Ziel gesetzt hatte bzw. welches Ergebnis er erreichen wollte. Mit
anderen Worten, es ist nicht davon auszugehen, daB der Durchschnittsfachmann etwas ohne
konkreten technischen Grund und aus reiner Neugier tut, sondern daB er einen bestimmten
technischen Zweck verfolgt.

Die technische Méglichkeit und das Fehlen von Hindernissen sind nur notwendige
Voraussetzungen flir die Ausfiihrbarkeit, sind aber nicht hinreichend, um das flr den
Fachmann tatsdchlich Realisierbare nahezulegen (T 61/90). Die Tatsache, daB der
Fachmann die einem technischen Mittel innewohnenden Eigenschaften kannte, so daf3 er
theoretisch die Mdoglichkeit hatte, dieses Mittel in einer herkémmlichen Vorrichtung
einzusetzen, besagt lediglich, daB die Méglichkeit bestand, das technische Mittel auf solche
Weise zu verwenden, d. h., daB der Fachmann es héatte verwenden kénnen. Soll jedoch
aufgezeigt werden, daB diese theoretische Mdglichkeit auch eine technische MaBnahme war,
deren Anwendung fir den Fachmann naheliegend war, so muB gezeigt werden, daB3 im
Stand der Technik ein Anhaltspunkt dafiir erkennbar war, das bekannte Mittel und die
herkdmmliche Vorrichtung zur Erreichung des angestrebten technischen Ziels miteinander
zu kombinieren, d. h., daB der Fachmann eine solche Kombination tatséchlich vorgenommen
héatte. Ob ein solcher technischer Beweggrund vorliegt, hadngt von den bekannten
Eigenschaften nicht nur des Mittels, sondern auch der Vorrichtung ab (T 203/93, T 280/95).

6.2 Erfolgserwartung, insbesondere auf dem Gebiet der Gen- bzw. Biotechnologie

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann eine MaBnahme als naheliegend
im Sinne des Art. 56 EPU angesehen werden, wenn der Fachmann sie in der Erwartung
einer gewissen Verbesserung oder eines Vorteils vorgenommen hatte (T 2/83, ABI. 1984,
265). Mit anderen Worten ist eine Losung nicht nur dann naheliegend, wenn die Ergebnisse
klar vorhersehbar sind, sondern auch dann, wenn realistisch mit einem Erfolg gerechnet
werden kann (T 149/93).

In einigen Entscheidungen auf dem Gebiet der Biotechnologie befaBte sich die Kammer mit

der Frage, ob es fir den Fachmann jeweils naheliegend war, vorgeschlagene
Verfahrensweisen, Wege oder Methoden mit einer angemessenen Erfolgserwartung
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auszuprobieren (T 60/89, ABI. 1992, 268). Weitere Informationen zum Begriff des
Fachmanns in der Biotechnologie s. auf S. 128 ff.

In T 296/93 vertrat die Kammer bezlglich der erfinderischen Tétigkeit die Ansicht, die
Tatsache, daB verschiedene Personen oder Teams gleichzeitig mit demselben Projekt befaBt
seien, kénne bedeuten, daB es naheliege, sich daran zu versuchen, oder daB es sich um ein
interessantes Forschungsgebiet handle, aber nicht zwangslaufig, daB eine "angemessene
Erfolgserwartung" bestehe. Eine angemessene Erfolgserwartung diirfe nicht mit der
verstiandlichen "Hoffnung auf gutes Gelingen" verwechselt werden; sie bezeichne
vielmehr die Fahigkeit des Fachmanns, auf der Grundlage des vor Beginn eines
Forschungsprojekts vorhandenen Wissens angemessen vorherzusagen, daB das besagte
Projekt innerhalb eines annehmbaren Zeitrahmens erfolgreich abgeschlossen werden kénne.
Je unerforschter ein technisches Forschungsgebiet, desto schwieriger seien Prognosen Uber
den erfolgreichen AbschluB und desto geringer somit die Erfolgserwartung (T 694/92, ABI.
1997, 408). Nach T 207/94 (ABI. 1999, 273) ist die "Hoffnung auf gutes Gelingen" lediglich
der Ausdruck eines Wunsches, wahrend die "angemessene Erfolgserwartung" eine
wissenschaftliche Bewertung der vorliegenden Tatsachen erfordert.

In T 187/93 stellte die Kammer fest, ein Versuch kénne fiir den Fachmann zwar naheliegend
sein, aber dies misse nicht heiBen, daB er in der Praxis tatsachlich gute Erfolgsaussichten
habe.

In T 223/92 wies die Kammer darauf hin, daB 1981 angesichts des Stands der Technik ein
Fachmann nur dann ungeachtet der sehr ungewissen Erfolgsaussichten den Weg der DNA-
Rekombinationstechnik gewahlt hatte, weil er beispielsweise auf persénliches Gllck,
Geschick und seinen Erfindergeist vertraut hatte, um die damit einhergehenden bekannten
und bis dahin noch unbekannten Probleme zu U(berwinden, wahrend sie den
Durchschnittsfachmann veranlaBt hatten, mit einem Scheitern zu rechnen.

Angesichts des nachstliegenden Stands der Technik betrachtete die Kammer die in T 886/91
zu l6sende technische Aufgabe als die exakte Identifizierung und Charakterisierung von
DNA-Sequenzen der HBV-Genom-Unterart adyw. Die Kammer wies darauf hin, daB der
Sachverhalt in T 886/91 nicht mit dem in T 223/92 und T 500/91 zu vergleichen sei, wo die
Herstellung eines teilweise bekannten Proteins in einem rekombinanten DNA-System
gelungen war und aufgrund der Tatsache als erfinderisch betrachtet wurde, daB unter den
jeweiligen Umstanden keine realistische Erfolgserwartung bestand. In der zu entscheidenden
Sache waren die Klonierung und die Exprimierung der HBV-Genom-Unterart adyw im
nachstliegenden Stand der Technik bereits offenbart. Die Identifizierung und
Charakterisierung der beanspruchten spezifischen Sequenzen desselben Genoms
bedeutete fir den Fachmann weiter nichts als die routinemaBige Durchflihrung von
Experimenten im Rahmen der ganz normalen Praxis, bei der Wissenslicken durch
Anwendung des vorhandenen Wissens geschlossen werden.

In T 923/92 (ABI. 1996, 564) sah sich die Kammer vor die Frage gestellt, ob der Fachmann
mit guten Erfolgsaussichten versucht hatte, die flir menschliches t-PA codierende cDNA
herzustellen, oder ob er im vorliegenden Fall in der Lage gewesen ware, aufgrund seines
Fachwissens schon vor Inangriffnahme des Forschungsprojekts abzusehen, daB er sein
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Vorhaben innerhalb akzeptabler Fristen wiirde erfolgeich abschlieBen kénnen. Die Kammer
zog dabei in Betracht, daB der Fachmann, wie in der Entscheidung T 816/90 formuliert
wurde, auch dann, wenn theoretisch ein unkomplizierter Weg zur Lésung einer bestimmten
technischen Aufgabe denkbar ist, bei der praktischen Ausfiihrung der geplanten Strategie
auf unerwartete Schwierigkeiten stoBen kénnte. Sie stellte dazu fest, daB dem Fachmann
trotz seiner Erfolgserwartung bei der Inangriffnahme seines Vorhabens bewuBt gewesen
ware, daB dessen Gelingen nicht nur vom fachlichen Koénnen, mit dem die
aufeinanderfolgenden Schritte des theoretischen Versuchsprotokolls durchgefuhrt wiirden,
sondern ganz entscheidend auch von der Fahigkeit abh&nge, in schwierigen Situationen
wahrend des Versuchsverlaufs die richtige Entscheidung zu treffen. Man kénne deshalb nicht
sagen, daB der Fachmann gute Erfolgsaussichten gehabt hatte.

Auch in T 386/94 (ABI. 1996, 658) bezog sich die Beschwerdekammer auf die obengenannte
Entscheidung T 816/90 und stellte fest, daB auf dem Gebiet der Gentechnik keine
erfinderische Tatigkeit vorliegt, wenn der Fachmann am Prioritétstag davon ausgehen kann,
daB die Klonierung und die Expression eines Gens relativ einfach zu bewerkstelligen sind,
und die Klonierung, auch wenn sie sehr arbeitsaufwendig ist, keine Probleme aufwirft, die die
Erfolgsaussichten fraglich erscheinen lassen.

Hat die Erfindung die Expression einer geklonten DNA in einem ausgewahlten fremden Wirt
zum Gegenstand, so muB bei der Beurteilung, ob dieser Verfahrensschritt gute
Erfolgsaussichten hat, den damit verbundenen tatséchlichen Schwierigkeiten Rechnung
getragen werden. Die Behauptung, daB bestimmte Merkmale diesen Erfolgsaussichten
entgegenstehen, kann daher nur beriicksichtigt werden, wenn sie sich auf technische Fakten
grindet (T 207/94, ABI. 1999, 273).

In T 737/96 gelangte die Kammer zu der Auffassung, dafB3 der Versuch einer Bewertung der
Erfolgsaussichten in einem vom Zufall abhangigen technischen Gebiet wie der Mutagenese,
bei der Resultate von Zufallsereignissen abhangig sind, nicht sinnvoll sei. Dies hange mit der
Tatsache zusammen, daBB dem Fachmann bewuBt sei, daB, sofern die Entwicklung eines
spezifischen Selektionsverfahrens nicht mdglich ist, was im Fall des Streitpatents nicht der
Fall war, Ausdauer und Gllick fiir den Erfolg die ausschlaggebenden Faktoren seien, da sich
Mutationsereignisse jeder Form von Steuerungsmdglichkeiten entzégen. Unter solchen
Umstanden sei die Erfolgserwartung wie in einem Lotteriespiel immer irrational zwischen null
und sehr hoch anzusiedeln und eine rationale Bewertung auf der Grundlage technischer
Fakten ist nicht méglich. Dies variiere je nach technischer Situation, in welchen fiir die
Ldsung einer bestimmten Aufgabe besser vorhersehbare Verfahren zur Verfligung stiinden
wie zum Beispiel bei den Verfahren des Klonens oder Exprimierens einer DNA-Sequenz in
der Gentechnik. In solchen Situationen sei es oft mdglich, rational Aussagen Uber die
Erfolgschancen zu treffen und die "verniinftigerweise anzunehmende Erfolgserwartung” sei
dann eine sinnvolle und zuverlassige MaBgabe bei der Bewertung der erfinderischen
Tatigkeit (s. auch T 694/92, ABI. 1997, 408).

Auch die Entscheidungen T 455/91, T 412/93, T 915/93, T 63/94, T 856/94 befassen sich mit
dieser Thematik.
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6.3 Technische Offenbarung in einer Vorveréffentlichung

Bei der Prifung auf erfinderische Tatigkeit ist nach der standigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern zu berlicksichtigen, daB die technische Offenbarung eines zum Stand
der Technik gehérenden Dokuments als Ganzes betrachtet werden muB, so, wie dies ein
Fachmann tate, und daf3 es nicht zulassig ist, Teile eines solchen Dokuments willkirlich aus
ihrem Zusammenhang herauszuldsen, um daraus eine technische Information herzuleiten,
die von der Gesamtlehre des Dokuments abweicht (T 56/87, ABI. 1990, 188, T 768/90, T
223/94, T 115/96, T 717/96, T 414/98, s. S.79). Nach der Entscheidung T 95/90 kénnen
verschiedene Textstellen eines Dokuments kombiniert werden, sofern keine Griinde
vorliegen, die den Fachmann hiervon abhalten wiirden.

6.4 Kombinationserfindungen
6.4.1 Vorliegen einer Kombinationserfindung

Fir die Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit einer Kombinationserfindung ist die Frage zu
stellen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen gerade flr die beanspruchte
Kombination gegeben hat oder nicht. Das Bekanntsein einzelner oder mehrerer Merkmale
1aBt keinen zuverlassigen SchluB auf das Naheliegen der Kombination zu (T 37/85, ABI.
1988, 86, T 656/93, T 666/93, T 1018/96). Es geht nicht darum, ob der Fachmann, der
allerdings Zugang zum gesamten Stand der Technik hat, eine erfindungsgemaBe
Kombination hatte machen k&nnen, sondern darum, ob er dies in Erwartung einer
Verbesserung auch getan hatte (T 2/83, ABI. 1984, 265, T 713/93, T 223/94, T 406/98). Allein
entscheidend ist also die Frage, ob der Stand der Technik Anregungen enthalt, die dem
Fachmann gerade die Gesamtkombination aller (mdglicherweise fiir sich bekannten)
Merkmale nahelegt. Andernfalls ware es gar nicht mdglich, daB eine Kombination
ausschlieBlich aus bekannten Einzelmerkmalen auf erfinderischer Tatigkeit beruhen kénnte
(T 388/89, T 717/90, T 869/96).

Von der Kombinationserfindung ist die bloBe Aggregation von Merkmalen zu unterscheiden.
Damit eine Kombinationserfindung vorliegt, miissen die Merkmale bzw. Merkmalsgruppen
in einer funktionellen Wechselwirkung zueinander stehen bzw. einen iber die Summe ihrer
Einzelwirkungen hinausgehenden kombinatorischen Effekt aufweisen (s. dazu unter Kapitel
6.4.2, Teilaufgaben).

In T 406/98 befand die Beschwerdekammer, daB speziell bei Vorliegen einer groBen Anzahl
von Entgegenhaltungen regelmaBig die Frage zu stellen ist, warum der Fachmann
Druckschriften in spezifischer Kombination beriicksichtigen wiirde und ob es fiir ihn ohne
Kenntnis der Erfindung einen Anreiz hierfir gab oder nicht. In der vorliegenden Sache
bedurfte es einer gezielten Auswahl aus der Vielzahl der Entgegenhaltungen, um die
gestellte Aufgabe vollstédndig zu I6sen.

In T 55/93 lieB die Kammer das Argument des Beschwerdefiihrers nicht gelten, wonach die
angebliche Erfindung als reine Aneinanderreihung von L&sungen zweier unabhéngiger, nicht
miteinander verbundener Teilaufgaben anzusehen sei. Die Kammer stellte nicht nur fest, daB
in dem betreffenden Fall die dem Streitpatent zugrunde liegende primare Aufgabe dem Stand
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der Technik weder entnommen noch daraus abgeleitet werden kénne, sondern auch, daB
die beanspruchten Merkmale sich gegenseitig erganzten. Sie seien funktionell miteinander
verbunden, was ja gerade eine Kombinationserfindung ausmache. Es sei falsch, ausgehend
von mehreren zu lI6senden Teilaufgaben die in der Geratekombination jeweils verwendeten
Konstruktionsmittel oder die in Funktionsmerkmalen ausgedriickten Verfahrensschritte
herauszugreifen, die in ihrem Zusammenwirken die Aufgabe als Ganzes |6sten. Der
erfinderische Charakter eines Kombinationsanspruchs liege in der gleichzeitigen Anwendung
aller seiner Merkmale (T 175/84, ABI. 1989, 71). Auch in den Entscheidungen T 120/88, T
731/94, T 434/95 und T 897/95 wurde das Vorliegen einer Kombinationserfindung bejaht.

6.4.2 Teilaufgaben

Das Vorliegen einer Kombination von Merkmalen, also einer Kombinationserfindung, ist im
Gegensatz zu dem bloBen Vorliegen von Teilaufgaben, d. h. einer Aggregation von
Merkmalen, patentrechtlich anders zu beurteilen. Nach gangiger Rechtsprechung liegen
Teilaufgaben vor, wenn es sich bei den Merkmalen oder Merkmalsgruppen eines Anspruchs
um eine bloBe Aggregation dieser Merkmale oder Merkmalsgruppen handelt, die in keiner
funktionellen Wechselwirkung zueinander stehen, d. h. sich nicht gegenseitig zur
Erreichung eines Uber die Summe ihrer jeweiligen Einzelwirkungen hinausgehenden
technischen Erfolgs beeinflussen, wie es im Gegensatz dazu bei einer Kombination von
Merkmalen vorausgesetzt wird (T 389/86, ABI. 1988, 87, T 387/87, T 294/90, T 363/94).
Weiterhin ist zu beachten, daB bei Lésungen von Teilaufgaben, die auf unterschiedlichen
technischen Fachgebieten liegen, jeweils auf das Wissen und Kénnen des fir die betreffende
Problemlésung zustandigen Fachmanns abgestellt wird (T 32/81, ABI. 1982, 225, T 324/94).

In T 389/86 (ABI. 1988, 87) standen die beiden beanspruchten Merkmalsgruppen in keiner
funktionalen Wechselwirkung zueinander. Die Kammer flihrte aus, daB bei dieser Sachlage
zur Begriindung der erfinderischen Tatigkeit kein kombinatorischer Effekt geltend gemacht
werden kann; vielmehr ist zu untersuchen, ob sich die beiden Merkmalsgruppen jeweils fiir
sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik herleiten lassen. Zur Begriindung
der erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands des Anspruchs genligt es dabei, wenn eine
dieser Gruppen etwas Erfinderisches enthalt (T 345/90, T 701/91).

Auch in T 130/89 (ABI. 1991, 514) setzte sich die zu l6sende Aufgabe aus zwei technisch
voneinander unabhéngigen Teilaufgaben zusammen, die unabhéngig voneinander jeweils
durch ein Merkmal des beanspruchten Gegenstands gelést wurden. Die Beschwerdekammer
war der Auffassung, daB die Eigenstandigkeit der beiden Merkmale des beanspruchten
Gegenstands (jedes Merkmal erzielte eine andere Wirkung) dazu fiihrte, daB zur Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit zwei verschiedene Dokumente als nachstliegender Stand der
Technik heranzuziehen waren, um jede der beiden Teilaufgaben gegeniiber dem Stand der
Technik abgrenzen zu kénnen. Sie kam zu dem SchluB, daB beide Teilaufgaben
naheliegend waren, weil sie jeweils durch Mittel geldést wurden, die nur die bekannten
Funktionen erflliten, und daB die Erfindung daher keine erfinderische Tatigkeit aufwies. Auch
in T 597/93 sah die Kammer in der Kombination der beiden - jeweils an sich bekannten -
Merkmale des Anspruchs keine Erfindung, da sie die Lésung von zwei voneinander
unabhangigen Teilaufgaben betrafen. Sie verwies auf T 687/94, wonach in einem solchen
Fall fir einen Vergleich mit dem Stand der Technik die Lésungen unabhangig voneinander
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betrachtet werden kdnnen (s. auch T 315/88, T 65/90).

In T 711/96 stellte die Kammer fest, daB die in der vorliegenden Sache kennzeichnenden
Merkmale (a) und (b) véllig unabh&ngig voneinander funktionierten, so daB sich keine
(kombinatorische) funktionelle Wechselwirkung ergab. Obwohl die Einstellung der einen
GrdBe die Einstellung der anderen indirekt beeinflussen konnte, ergab sich keine direkte
Beziehung zwischen den entsprechenden Merkmalen. Die kennzeichnenden Merkmale
konnten einander somit beeinflussen, muBten aber nicht. Daher betrachtete die Kammer
jedes der Merkmale (a) und (b) flr die Frage der erfinderischen Tatigkeit flir sich und hielt
beide Teilaufgaben fur naheliegend.

In T 410/91 verneinte die Beschwerdekammer das Vorliegen der erfinderischen Tatigkeit, da
zwar samtliche im Anspruch 1 enthaltenen MaBnahmen zur Erhéhung des Wirkungsgrades
der Anlage einen Beitrag leisteten, dieser Beitrag jedoch auf bekannten und
unterschiedlichen Einzelwirkungen beruhte, die die Realisierung dieser MaBnahmen in vom
Fachmann erwarteter Weise zur Folge hatte. Es lag somit beim Gegenstand des Anspruchs
1 eine Aneinanderreihung von bekannten MaBnahmen vor, die ihre charakteristischen
Wirkungen entfalteten, ohne daB ein synergistischer, auf der Kombination der
EinzelmaBnahmen beruhender Effekt im Sinne einer gegenseitigen funktionellen
Beeinflussung erkennbar gewesen ware (s. auch T 144/85, T 141/87, T 407/91).

6.5 Merkmale, die nicht zur L6sung der Aufgabe beitragen

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind Merkmale, die nicht zur
Lésung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beitragen, bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit einer Kombination von Merkmalen nicht zu berlcksichtigen (T 37/82,
ABI. 1984, 71). Danach ist bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit einer Kombination
von Merkmalen ein Merkmal nur zu beriicksichtigen, wenn der Anmelder glaubhaft gemacht
hat, daBB es fiir sich allein oder in Verbindung mit einem oder mehreren der anderen
Merkmale zur Lésung der in der Beschreibung gestellten Aufgabe beitragt (s. auch T 65/87,
T 144/90, T 206/91, T 574/92, T 226/94, T 912/94 und T 15/97). Es sind daher nur
Anspruchsmerkmale zu bericksichtigen, die kausal zur L6sung der Aufgabe beitragen (T
285/91). So stellte z. B. in T 294/89 die Kammer fest, daB das zuséatzliche Merkmal keinen
Uberraschenden Vorteil bringe und auch nicht zur Lésung der genannten Aufgabe in
irgendeiner Weise beitrage. Daher sei es fir die Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit der
beanspruchten Merkmalskombination nicht relevant.

In T 589/95 erstreckte sich die LOésung der technischen Aufgabe auf einen
Verwendungsbereich, in dem sich das betreffende Problem in der Praxis nicht stellte. Die
Kammer flihrte aus, daB flr einen solchen Bereich die Merkmale der Lésung nicht zur
Lésung der technischen Aufgabe beitragen und daher bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht berilicksichtigt werden kdnnen.

6.6 Vorhersehbare nachteilige bzw. technisch nicht relevante Anderungen

In einigen Entscheidungen wurde der Gegenstand nicht als erfinderisch erachtet, wenn die
Erfindung das Ergebnis einer vorhersehbaren nachteiligen Anderung des nachstliegenden
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Stand der Technik war (T 119/82, ABI. 1984, 217, T 155/85, ABI. 1988, 87, T 939/92, ABI.
1996, 309), T 72/95).

Schon in T 119/82 (ABI. 1984, 217) war festgestellt worden, daB bei nachteiligen Anderungen
keine erfinderische Tatigkeit vorliegt, wenn der Fachmann diese Nachteile klar vorhersehen
konnte, er mit dieser Einschatzung richtig lag und diese vorhersehbaren Nachteile nicht
durch einen unerwarteten technischen Vorteil aufgewogen wurden.

Unter Hinweis auf T 119/82 vertrat die Kammer 3.3.5 in den Entscheidungen T 72/95, T
157/97, T 176/97 und T 158/97 die Auffassung, daB &hnliche Uberlegungen auch fiir
technisch nicht funktionale Anderungen galten. Eine nicht-funktionale Veranderung einer
bekannten Vorrichtung kann keine erfinderische Tatigkeit begriinden. Werde eine bekannte
Vorrichtung durch Hinzufligen eines Merkmals ohne technische Funktion verandert, so kénne
diese Anderung nicht erfinderisch sein. Die Kammer miisse aber priifen, ob es eine
technische Funktion gebe, die angeblich fir die erfinderische Tatigkeit relevant sei. Der
Kammer ist bekannt, daB3 in T 1027/93 eine andere Kammer (obiter dictum) feststellte, daB
das EPU nicht vorschreibe, eine Erfindung miisse, um patentierbar zu sein, eine niitzliche
Wirkung mit sich bringen, sondern dafB vielmehr die offensichtliche Nutzlosigkeit einer
bestimmten Vorgehensweise unter Umstanden darauf hinweise, daB sie gerade nicht
naheliegend sei. Die Kammer betonte, daB der Begriff der "Erfindung” einen technischen
Charakter impliziere. Daher seien technisch nicht funktionale Anderungen auch dann fiir die
erfinderische Tatigkeit nicht relevant, wenn der Fachmann nie an eine solche Anderung
gedacht hatte. Dies ist analog zu der Entwicklung eines neuen Designs zu sehen, das sich
auf ein bekanntes technisches Konzept stlitzt. Das neue Design mag berraschend sein und
fur professionelle Designer "nicht naheliegen". Wenn die Veranderungen jedoch technisch
nicht relevant sind und, technisch betrachtet, als willkiirlich bezeichnet werden miissen, ist
das neue Design nicht patentierbar und beruht auch nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

6.7 Austausch von Materialien - analoger Einsatz

Nach T 21/81 (ABI. 1983, 15) ist davon auszugehen, daB3 es zur normalen Tatigkeit eines
Fachmanns gehért, aus den Materialien, die ihm als fiir einen bestimmten Zweck geeignet
bekannt sind, das geeignetste auszuwahlen. Einem Fachmann muB es also im Rahmen der
normalen Weiterentwicklung der Technik freistehen, auf ihm bekannte, gleichwirkende
alternative Arbeitsmittel zurlickzugreifen (T 324/94). In T 410/92 fihrte die Kammer aus, daB
es naheliegend sei, beim Entwurf von Einphasensynchronmotoren mit einem zweipoligen
dauermagnetischen Rotor auch hdherwertigere Materialien einzusetzen. Der
Beschwerdeflhrer trug vor, daB der Fachmann bei der Verwendung der ihm zur Verfligung
stehenden besseren Materialien Motore mit ratselhaften Anlaufstérungen erhalte. Die
Beschwerdekammer kam jedoch zu folgendem SchluB: Das Auftreten bekannter Stérungen
beim Einsatz neu entwickelter Materialien kann den Fachmann nicht von deren Einsatz
abhalten, um zu bestimmten und gewlinschten Verbesserungen zu gelangen, zumal die
Mittel zur Behebung solcher Stérungen aus dem Stand der Technik hergeleitet werden
kénnen.

In T 192/82 (ABI. 1984, 415) wurde im Leitsatz folgendes ausgefiihrt: "Ist ein Erzeugnis als
Kombinationsprodukt oder Gemisch aus Komponenten mit bestimmten Funktionen bekannt,
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so kénnen sowohl die Erzeugung und Anwendung einer verbesserten, neuen Komponente
fir denselben Zweck an sich als auch das diese Komponente enthaltende verbesserte
Erzeugnis patentierbar sein. Gehort die betreffende Komponente mit ihren relevanten
Eigenschaften jedoch zum Stand der Technik, so ist ihre Verwendung in dem Erzeugnis
wegen ihrer vorhersehbaren giinstigen Wirkung naheliegend (“analoger Ersatz”).

Dazu wurde auch in T 130/89 (ABI. 1991, 514) festgestellt, daB die Verwendung eines
bekannten Materials auf Grund seiner bekannten Eigenschaften und in an sich bekannter
Weise, um eine bekannte Wirkung im Rahmen einer neuen Kombination zu erzielen,
normalerweise nicht erfinderisch ist ("analoger Einsatz"). Ausnahmen hierzu kénnen in
besonderen Fallen gelten, wie z. B. bei unerwarteten Vorteilen einer Auswabhl, bei der
Uberwindung eines bekannten Vorurteils oder bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten, etwa
wenn es notwendig ist, eine andere Komponente zu andern.

Im AnschluB3 an diese Entscheidungen faBte die Kammer in T 213/87 zusammen, daB3 es
nicht als patentierbar angesehen werden kénne, wenn anstelle eines Bauteils ein anderes
verwendet werde, das aufgrund seiner Eigenschaften daflir bekannt sei, daB es die bekannte
Wirkung erziele, ohne daB dabei eine unerwartete Wirkung auftrete.

6.8 Kombination von Dokumenten

Flr einen Fachmann ist es nicht naheliegend, ein einzelnes sehr altes Dokument (z. B. ein
50 Jahre altes Dokument), das fiir die Entwicklung der Technik nicht bestimmend gewesen
ist und dessen Lehre dem heutigen Trend zuwiderlauft, mit dem den nachstkommenden
Stand der Technik wiedergebenden Dokument zu kombinieren (T 261/87, T 366/89, T
404/90).

In T 745/92 wies die Kammer darauf hin, daB die Offenbarungen zweier
Vorverdffentlichungen - auch wenn sie in dieselbe IPK-Klassifikation fielen - nur dann so
kombiniert werden durften, daB auf mangelnde erfinderische Tatigkeit erkannt wird, wenn
eine solche Kombination fir den Fachmann bei der Lésung der Aufgabe, die der
beanspruchten Erfindung zugrunde lag, naheliegend gewesen ware (T 104/95).

Die Beschwerdekammer bestatigte in T 552/89, daB es bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht zul&ssig sei, die Lehren verschiedener Dokumente des Stands der Technik
miteinander zu verbinden, um die mangelnde erfinderische Tatigkeit einer beanspruchten
Erfindung zu beweisen, es sei denn, dies ware am Anmeldetag flir den Fachmann
naheliegend gewesen. Bestehe die objektive Aufgabe, die anhand des in einem
Primardokument offenbarten nachstliegenden Stands der Technik ermittelt worden sei, aus
einzelnen Teilaufgaben, so koénne nach der standigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern vom Fachmann erwartet werden, daB er die in verschiedenen
Sekundardokumenten desselben oder eines angrenzenden technischen Gebiets
vorgeschlagenen Ld&sungen der Teilaufgaben mit heranziehe. Die Lehre der
Sekundardokumente kénne also mit der Offenbarung des nachstliegenden Stands der
Technik kombiniert werden, wenn die Sekundarliteratur vom nachstliegenden Stand der
Technik ausgehende Lésungen flir bestimmte zur objektiven Aufgabenstellung gehérende
Einzelaufgaben enthalte, und zwar insbesondere dann, wenn diese Einzelldsungen in der
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beanspruchten Erfindung lediglich aneinandergereiht seien.
6.9 Chemische Erfindungen
6.9.1 Strukturelle Ahnlichkeit

Neuen chemischen Verbindungen die erfinderische Téatigkeit abzusprechen, weil sie
bekannten chemischen Verbindungen strukturell &hnlich sind, kommt der Unterstellung
gleich, der Fachmann héatte erwartet, daB die neuen Verbindungen als Mittel zur
erfindungsgemaBen Lésung der zugrundeliegenden technischen Aufgabe ebenso gut oder
ahnlich gut geeignet sind wie die bekannten. Eine solche Erwartung ware begriindet, wenn
der Fachmann entweder aufgrund des allgemeinen Fachwissens oder aufgrund einer
bestimmten Offenbarung wiBte, daB die bestehenden strukturellen Unterschiede der
chemischen Verbindungen so gering sind, daB sie keinen wesentlichen Einflu auf die
Eigenschaften haben, die fir die Lésung der technischen Aufgabe von Bedeutung sind, und
deshalb vernachlassigt werden kénnten (T 852/91).

In T 643/96 stellte die Kammer fest, daB das Konzept der Bioisosterie zwar zum allgemeinen
Fachwissen des Fachmanns gehért, bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit aber mit
Bedacht anzuwenden ist. Auf dem Gebiet des sogenannten Drug Design wird primar davon
ausgegangen, daB jede strukturelle Veranderung einer pharmakologisch wirksamen
Verbindung in das pharmakologische Wirkungsprofil der Ausgangsstruktur eingreift, sofern
keine nachgewiesene Korrelation zwischen Strukturmerkmalen und Wirkung besteht. Dies
gilt auch im Fall der Bioisosterie, die eine solche Méglichkeit der Wechselwirkung zwischen
Struktur und Wirkung verkérpert, solange die Bioisosterie nur vermutet, nicht aber
nachgewiesen worden ist (s. auch T 548/91). Weiterhin wurde in T 643/96 ausgefiihrt:
"Wenn bei pharmakologisch wirksamen Verbindungen Uber die erfinderische Tatigkeit
entschieden wird, kommt es nicht darauf an, ob eine bestimmte Unterstruktur einer
chemischen Verbindung durch eine andere, ebenfalls bekannte isostere Unterstruktur ersetzt
wurde, sondern darauf, ob es Informationen iber den EinfluB eines solchen Austauschs auf
das pharmakologische Wirkungsprofil der betreffenden speziellen (Gruppe von)
Verbindung(en) gab" (s. auch T 467/94, T 156/95).

In T 930/94 stellte die Kammer fest, daB das Wissen, daB ein bestimmtes Mitglied einer
Klasse chemischer Verbindungen nicht zu dem durch mehrere Mitglieder dieser Klasse
erzielten Ergebnis fUhrt, es nicht ohne zusatzliche Angaben erlauben wirde, eine solche
Wirkung allen anderen Verbindungen dieser Gruppe zuzuschreiben. In einer solchen
Situation wirde die betreffende Wirkung also nicht dazu fiihren, daB ein technisches Konzept
vorliegt, das verallgemeinert werden kann.

In T 989/93 stellte die Kammer fest, daB ohne einschlagiges allgemeines Fachwissen auf der
Grundlage bekannter Eigenschaften einer Gruppe chemischer Verbindungen (hier:
Benzolderivate) hinsichtlich der Eigenschaften einer unterschiedlichen Gruppe chemischer
Verbindungen (hier: Naphthalinderivate) keine SchluBfolgerungen gezogen werden kénnen.
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6.9.2 Breite Anspriiche

Nach Art. 56 EPU darf sich die beanspruchte Erfindung, d. h. die vorgeschlagene technische
Lésung fir eine bestimmte technische Aufgabe, fiir den Fachmann nicht in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Beruht die erfinderische Tatigkeit einer
beanspruchten Erfindung auf einer bestimmten technischen Wirkung, so muB sich diese
grundsatzlich im gesamten beanspruchten Bereich erzielen lassen (T 939/92, ABI. 1996, 309,
T 694/92, ABI. 1997, 408, T 583/93, ABI. 1996, 496).

In T 939/92 (ABI. 1996, 309) wurden zu breiten Anspriichen im chemischen Bereich
grundlegende Ausflihrungen gemacht. Die Beschwerdekammer fiihrte aus, daB in dieser
Sache angesichts des Stands der Technik die technische Aufgabe in der Bereitstellung
weiterer chemischer Verbindungen mit herbizider Wirkung bestehe. Es sei erforderlich, daB
im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen diese Wirkung aufwiesen. Die Frage, ob
alle unter einen solchen Anspruch fallenden chemischen Verbindungen die betreffende
technische Wirkung besitzen, kann sich im Rahmen des Art. 56 EPU stellen, wenn sich
erweist, dafB3 der geltend gemachte erfinderische Charakter der Verbindungen allein in dieser
technischen Wirkung begriindet liegt. Der Verweis des Beschwerdeflhrers auf die in der
Beschreibung enthaltenen Versuchsergebnisse, wonach einige der beanspruchten
Verbindungen tatsachlich eine herbizide Wirkung aufwiesen, sah die Beschwerdekammer
nicht als ausreichenden Beweis dafir an, daB im wesentlichen alle beanspruchten
Verbindungen diese Wirkung hatten. In einem solchen Fall liege die Beweislast beim
Beschwerdefiihrer. Somit seien die Erfordernisse des Art. 56 EPU nicht erfiillt.

In Anlehnung an T 939/92 (ABI. 1996, 309) stellte die Kammer in T 668/94 fest, die
technische Aufgabe kdnne bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nur dann
Berlicksichtigung finden, wenn sie als erfolgreich gelést angesehen werden kénne, d. h.
wenn es glaubhaft sei, daB im wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen als
Wachstumsregulatoren fur Pflanzen wirkten. Wenn hingegen nur einige und nicht im
wesentlichen alle beanspruchten Verbindungen eine bestimmte technische Wirkung
aufwiesen, misse daraus gefolgert werden, daB die Erfindung - in der im unabhangigen
Anspruch definierten Breite - die technische Aufgabe, diese bestimmte technische Wirkung
zu erzielen, nicht 16se. Daher misse die behauptete technische Wirkung einiger der
beanspruchten Verbindungen bei der Bestimmung der erfindungsgeméaBen technischen
Aufgabe und damit auch bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit auBer Acht gelassen
werden.

6.9.3 Zwischenprodukte

In der Grundsatzentscheidung T 22/82 (ABI. 1982, 341) sah die Beschwerdekammer die
Bereitstellung neuer Zwischenprodukte flir ein Uberraschenderweise vorteilhaftes
Gesamtverfahren zur Herstellung bekannter, begehrter Endprodukte als erfinderisch an.

Auch in der Entscheidung T 163/84 (ABl. 1987, 301) wurde die Patentfahigkeit von
chemischen Zwischenprodukten anerkannt, weil deren Weiterverarbeitung zu den bekannten
Endprodukten als erfinderisch beurteilt wurde. Die Beschwerdekammer vertrat aber die
Auffassung, dafB3 ein neues chemisches Zwischenprodukt nicht allein deshalb erfinderisch
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werde, weil es im Zuge eines erfinderischen Mehrstufenverfahrens hergestellt und zu einem
bekannten Endprodukt weiterverarbeitet werde; dazu bediirfe es zusatzlicher Uberlegungen
wie z. B., daBB das Verfahren zur Herstellung des neuen Zwischenprodukts erstmals in
erfinderischer Weise dessen Herstellung ermdglichte und andere Wege zu seiner Herstellung
ausgeschlossen erschienen.

In T 648/88 (ABI. 1991, 292) schloB sich die Beschwerdekammer dieser in T 163/84
geauBerten Auffassung nicht an, sondern hielt an der in T 22/82 vorgezeichneten Linie fest.
Sie flhrte aus, daB ein flir die Herstellung eines bekannten Endprodukts bestimmtes
Zwischenprodukt als erfinderisch gelte, wenn seine Bereitstellung im Zusammenhang mit
dessen erfinderischer Herstellung oder erfinderischer Weiterverarbeitung oder im Zuge eines
erfinderischen Gesamtverfahrens erfolge.

In T 65/82 (ABI. 1983, 327) wurde folgendes dargestellt: Neue Zwischenprodukte, die in
(nicht erfinderischen) Analogieverfahren zur Herstellung von patentierbaren
Weiterverarbeitungsprodukten (d.h. Endprodukten oder Zwischenprodukten verschiedener
Art) auftreten, - missen um als Zwischenprodukt gelten zu kénnen - flr die
Weiterverarbeitungsprodukte einen Strukturbeitrag geben. Auch wenn diese Voraussetzung
vorliegt, sind solche Zwischenprodukte nicht ohne weiteres, d.h. nicht ohne Beriicksichtigung
des Stands der Technik erfinderisch. Als Stand der Technik in Bezug auf die
Zwischenprodukte sind dabei zwei verschiedene Bereiche in Betracht zu ziehen. Einmal ist
der "zwischenproduktnahe" Stand der Technik zu betrachten. Dies sind alle Verbindungen,
die als in ihrer chemischen Konstitution den Zwischenprodukten nahekommend ermittelt
wurden. Zum anderen muB auch der "produkinahe" Stand der Technik berlicksichtigt
werden. Dies sind diejenigen Verbindungen, die als in ihrer chemischen Konstitution den
Weiterverarbeitungsprodukten nahekommend ermittelt wurden.

In T 18/88 (ABI. 1992, 107) machte der Anmelder geltend, daB die Insektizidwirkung der
bekannten Endprodukte gegeniiber der eines ebenfalls bekannten Insektizids mit ahnlicher
Struktur erheblich besser sei; dies reiche aus, um eine erfinderische Tatigkeit bei den
Zwischenprodukten zu begriinden, selbst wenn die Endprodukte keine Neuheit und/oder
erfinderische Tétigkeit aufwiesen. Die Kammer wies das Argument des Anmelders unter
Hinweis auf die Entscheidung T 65/82 (ABI. 1983, 327) mit folgender Begriindung zuriick:
Beanspruchte Zwischenprodukte miissen selbst auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen,
um patentierbar zu sein. Die Frage, ob unter bestimmten Voraussetzungen neue und
erfinderische  Weiterverarbeitungsprodukte  eine  erfinderische  Tatigkeit  bei
Zwischenprodukten  stiitzen kdnnen, stellt  sich hier nicht, weil die
Weiterverarbeitungsprodukte im vorliegenden Fall weder neu noch erfinderisch sind.
Zwischenprodukte werden nicht schon dadurch erfinderisch, daB die - weder neuen noch
erfinderischen - Weiterverarbeitungsprodukte eine Uberlegene Wirkung aufweisen.

6.10 Aquivalente
Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern sind Aquivalente, die in einer
Vorveréffentlichung nicht offenbart sind, fiir die Beurteilung der Neuheit nicht heranzuziehen,

da dies in die Priifung auf erfinderische Tatigkeit gehért (T 167/84, ABI. 1987, 369, T 446/88,
T 517/90, s. auch Richtlinien C-1V, 7.2). Die Beschwerdekammer ging in ihrer Entscheidung
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T 697/92 auf den Begriff "aquivalente Mittel" ein. Danach sind zwei Mittel dann aquivalent,
wenn sie trotz unterschiedlicher Ausfihrungsart dieselbe Funktion im Hinblick auf dasselbe
Ergebnis erfiillen. Beide Mittel Giben dieselbe Funktion aus, wenn sie von demselben
Grundgedanken ausgehen, d. h., wenn sie dasselbe Prinzip auf dieselbe Weise anwenden.
Das Ergebnis ist die Gesamtheit der von dem Mittel erzeugten technischen Wirkungen. Damit
die Mittel als aquivalent angesehen werden kénnen, missen sie zu einem der Art und
Qualitat nach gleichen Ergebnis gelangen. Ein Mittel ist daher nicht Aquivalent, wenn es
aufgrund seiner anderen Ausfihrungsform zu einem Ergebnis fiihrt, das zwar von gleicher
Art ist, aber eine andere Qualitat oder einen anderen Wirkungsgrad aufweist. Dabei ist es
nicht einmal notwendig, daB das Ergebnis besser ist; es genligt, wenn es anders ist, da nicht
das Ergebnis an sich patentierbar ist, sondern das Mittel, mit dem es erzielt wird (s. auch T
818/93).

6.11 Aufgabenerfindungen

Die Entdeckung einer unerkannten Aufgabe kann unter Umsténden zu einem patentierbaren
Gegenstand fiihren, auch wenn die beanspruchte Lésung riickwirkend betrachtet einfach und
an sich naheliegend ist (s. T 2/83, ABIl. 1984, 265, T 225/84). In einer neuen
Aufgabenstellung kann aber dann kein Beitrag zur erfinderischen Qualifikation der Lésung
vorliegen, wenn sie vom Durchschnittsfachmann hatte gestellt werden kénnen (T 109/82,
ABI. 1984, 473). AuBerdem ist zu beriicksichtigen, daB es zu den Ublichen Aufgaben des
Fachmanns gehért, sich standig zu bemiihen, Nachteile zu beseitigen und zu Gberwinden
und Verbesserungen bekannter Vorrichtungen oder Erzeugnisse zu erzielen (s. T 15/81, ABI.
1982, 2 und T 195/84, ABI. 1986, 121). In T 532/88 bestatigte die Beschwerdekammer, daB
einer Aufgabe, die ausschlieBlich darin besteht, wahrend einer Routinetatigkeit auftretende
Schwierigkeiten zu beseitigen, keine erfinderische Tatigkeit zuerkannt werden kann. In
Anlehnung an diese Rechtsprechung befand die Kammer in den Entscheidungen T 630/92,
T 798/92, T 578/92, T 610/95 und T 805/97, daB das Stellen der Aufgabe dem
beanspruchten Gegenstand keinen erfinderischen Charakter verleihen kann. Hingegen
wurde in T 135/94 und T 540/93 (Ture fir Haustiere) das Vorliegen der erfinderischen
Tatigkeit (auch) mit dem Umstand begriindet, daB die Aufgabenstellung nicht offensichtlich
war.

In T 971/92 unterstrich die Kammer, daB das Erkennen gewdhnlicher technischer Aufgaben,
die der Ublichen Tatigkeit des Fachmanns zugrunde liegen - wie etwa Mangelbeseitigung,
Parameteroptimierung, Energie- und Zeiteinsparung -, nicht erfinderisch sein kann. Das
Erkennen einer technischen Aufgabe kann daher nur unter ganz besonderen Umsténden zur
erfinderischen Tatigkeit beitragen. Will sich ein Anmelder aber dennoch darauf berufen, daB
die erfinderische Tatigkeit im Erkennen einer technischen Aufgabe besteht, deren Lésung
ja offensichtlich naheliegend ist, so muB zumindest das Erfordernis erfillt sein, daB die
Anmeldung in der eingereichten Fassung die technische Aufgabe deutlich und
unmiBverstandlich offenbart.

In T 566/91 bezog sich die Erfindung auf eine weiche Nystatin-Zubereitung in Pastillenform
zur Behandlung von Candidose der Mundschleimhaut. Hier lieB die Kammer das Vorbringen
der Beschwerdefiihrer nicht gelten, die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe bestehe
in dem unerkannten Problem, daB Patienten die vorgesehene Behandlung nur mangelhaft
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befolgten, da der Durchschnittsfachmann diese Aufgabe hatte stellen kénnen, wenn - wie in
der betreffenden Sache - ein Problem zwangslaufig bei der Benutzung eines Gegenstands
oder eines Erzeugnisses ans Licht komme. Eine Aufgabe, die lediglich in der Feststellung
besteht, daB in einer bestimmten Situation klare Anweisungen offenkundig nicht befolgt
werden, namlich daB Patienten eine Nystatin-Zubereitung wegen des unangenehmen
Geschmacks des Wirkstoffes nicht anweisungsgeméafB einnehmen, kdnne nicht als die
eigentlich zu I6sende Aufgabe betrachtet werden.

6.12 Neuartige Anwendung einer bekannten MaBnahme

Bei der Ermittlung der erfinderischen Tatigkeit im Falle einer neuartigen Anwendung einer
bekannten MaBnahme untersuchen die Beschwerdekammern, ob die Aufgabe, die mit einer
bekannten MaBnahme in einem bekannten Fall gelést worden war, sich von der
Aufgabenstellung in dem zu entscheidenden Fall unterscheidet oder nicht. Wenn diese
Untersuchung ergibt, daB kein grundsatzlicher Unterschied zwischen den beiden
Aufgabenstellungen besteht, 1aBt sich im Prinzip folgern, daB keine erfinderische Tatigkeit
vorliegt, wenn die bekannte MaBnahme ibernommen wird (vgl. insbesondere T 39/82, ABI.
1982, 419 und T 142/84, ABI. 1987, 112, T 332/90, T 485/91, T 25/97). In T 39/82 (ABI. 1982,
419) wurde festgestellt, daB es flir den Fachmann nicht naheliegend sein konnte, die
bekannte MaBnahme in anderem Zusammenhang zu verwenden, da sich die
Aufgabenstellungen in den beiden Féllen grundsétzlich voneinander unterschieden.

Mit Hinweis auf T 39/82 (ABI. 1982, 419) fiihrte die Kammer in T 818/93 aus, daB bei einer
Kombinationserfindung alle Merkmale als solche bekannt sein kénnen und die Erfindung
in deren struktureller und auch funktioneller Verknlpfung besteht. Fir die erfinderische
Tatigkeit der vorliegenden Kombination war es demnach ohne Belang, dafB bereits eine
geeignete Struktur bekannt war, solange deren Einsatz und Anwendung unter den im Patent
offenbarten Bedingungen und Umstanden nicht durch den entgegengehaltenen Stand der
Technik nahegelegt wurde.

In T 741/92 bestand die Erfindung in der neuartigen Anwendung eines bekannten Mittels,
namlich einer bestimmten Maschenstruktur. Bei derartigen Erfindungen ist es nach
Auffassung der Kammer nur von geringer Bedeutung, daB das Mittel an sich bekannt ist,
wenn bei der Anwendung neuartige Eigenschaften und Zwecke ins Spiel kommen. Das
bekannte Mittel wurde bei der Erfindung zur Erzielung eines zuvor noch nicht bekannten und
auch nicht offensichtlichen Ergebnisses angewandt.

In T 301/90 faBte die Beschwerdekammer zusammen, daB fiir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit der allgemein anerkannte Grundsatz gelte, daB3 die Anwendung einer
bekannten MaBnahme zur Erzielung eines bekannten Ergebnisses aufgrund der zu
erwartenden inharenten Wirkung dieser MaBnahme zwar in der Regel nicht erfinderisch sei,
daB jedoch die Angabe eines neuen, nicht offensichtlichen technischen Ergebnisses, das
sich durch diese bekannten Wirkungen erzielen lasse (fir den Bereich Chemie s. T 4/83, ABI.
1983, 493 und fiir den Bereich der Physik s. T 39/82, ABI. 1982, 419), diese bekannte
MaBnahme zu einem neuen, erfinderischen Werkzeug zur Lésung einer neuen technischen
Aufgabe machen kénne und damit eine Bereicherung des Stands der Technik und eine
erfinderische Tatigkeit darstelle (s. T 1096/92, T 238/93).
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In T 590/90 trugen die Beschwerdegegner vor, die beiden MaBnahmen, durch die sich die
technische Lehre des Streitpatents von jener des Dokuments 1 unterscheide, seien als
solche bereits Stand der Technik und ihre Ubertragung auf das in Dokument 1 beschriebene
Verfahren naheliegend. Die Kammer war hingegen der Auffassung, daB die Ubertragung
einer an sich bekannten MaBnahme entgegen einer durch mehrere Dokumente gestiitzten
Warnung nicht naheliegend sei. Da diese MaBnahme auf erfinderischer Tatigkeit beruhe,
beruhe auch das diese MaBnahme umfassende Gesamtverfahren des Anspruchs 1 auf
erfinderischer Tatigkeit: Bei einer Abwandlung eines bekannten Verfahrens durch zwei
MaBnahmen, von denen jedenfalls eine nicht naheliegend sei, sei das Gesamtverfahren
erfinderisch.

6.13 Naheliegende neue Verwendung

In T 112/92 (ABI. 1994, 192) bezog sich die Entgegenhaltung 1 als nachstliegender Stand
der Technik auf die Verwendung von Glucomannan als Verdickungsmittel fiir ein ungeliert
verarbeitetes Nahrungsmittel, erwahnte jedoch nicht seine Funktion als Stabilisator. Die
Kammer wandte die in der Entscheidung T 59/87 (ABI. 1991, 561) aufgestellten Grundsatze
auf den vorliegenden Fall an und stellte fest, daB die Verwendung von Glucomannan als
Emulsionsstabilisator als Anwendung verborgen gewesen sei, obwohl Glucomannan bei der
Herstellung des Erzeugnisses nach der Entgegenhaltung 1 tatséchlich als
Emulsionsstabilisator wirke. Die Kammer gelangte zu der Auffassung, daB die Verwendung
eines Stoffes als Emulsionsstabilisator mit seiner Verwendung als Verdickungsmittel zwar
nicht untrennbar verkn(ipft, aber zumindest doch sehr nahe verwandt sei. Es ware fiir den
Fachmann, dem die Wirkung des Glucomannans als Verdickungsmittel fiir Emulsionen
bekannt gewesen sei, naheliegend gewesen, zumindest auszuprobieren, ob es auch als
Stabilisator wirken wiirde. Obwohl nach der Entscheidung T 59/87 ein Anspruch auf eine
inharent enthaltene, aber verborgen gebliebene spatere Verwendung eines bekannten
Stoffes neu sein kénne, fehle es dem Gegenstand dieses Anspruchs an erfinderischer
Tatigkeit, wenn der Stand der Technik eine eindeutige Verbindung zwischen der friiheren und
der spateren Verwendung aufzeige (s. dazu auch T 544/94).

6.14 Erforderlichkeit einer Verbesserung von Eigenschaften

In T 57/84 (ABI. 1987, 53) flihrte die Kammer in ihrem Leitzsatz folgendes aus: "Ist flr ein
Produkt wesentlich, daB3 eine Eigenschaft (hier hohe Fungizidwirkung) unter verschiedenen
Bedingungen gegeben ist, so kommt es fiir die Uberlegenheit der Erfindung darauf an, daB
diese Eigenschaft unter allen fiir die Praxis maBgebenden Bedingungen, insbesondere unter
den hierfirr entwickelten verschiedenen Testbedingungen (hier: Wasserungs- und Windtest)
verbessert wird. Werden zum Nachweis hierfiir Vergleichsversuche vorgelegt, so sind die
Ergebnisse solcher Tests im Zusammenhang zu sehen. Ausschlaggebend ist hierbei, ob die
Erfindung insgesamt in den verschiedenen Tests der Vergleichssubstanz Gberlegen ist (hier:
signifikant niedrigere Konzentration an umweltbelastendem Produkt), auch wenn die
Vergleichssubstanz sich in einem einzelnen Test als besser erweist."

Im AnschluB3 an T 57/84 wurde in der Entscheidung T 254/86 (ABI. 1989, 115) ausgefihrt,

daB eine Erfindung, die auf einer wesentlichen, Uberraschenden Verbesserung einer
bestimmten Eigenschaft beruht, nicht auch bei anderen Verwendungseigenschaften eine
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Verbesserung gegeniiber dem Stand der Technik aufzuweisen braucht; allerdings dirfen
sich diese Eigenschaften nicht so weit verschlechtern, daB die Verbesserung durch
unzumutbare Nachteile in anderer Hinsicht véllig aufgehoben wird oder der Offenbarung der
Erfindung grundsatzlich zuwiderlauft (s. auch T 155/85, ABI. 1988, 87). Es ist somit keine
Verbesserung in jeder Hinsicht erforderlich (T 302/87, T 470/90).

In T 155/85 (ABI. 1988, 87) wurde noch darauf hingewiesen, daB ein Gegenstand, der
strukturell zwischen zwei bestimmten Ausfiihrungsarten der entgegengehaltenen
Offenbarung liegt und in allen maBgebenden Punkten Wirkungen zeigt, die im wesentlichen
zwischen den fir diese Ausflihrungsarten bekannten liegen, keine erfinderische Tatigkeit
aufweist, wenn nicht andere Uberlegungen dagegen sprechen.

6.15 Disclaimer

Nach den Entscheidungen T 4/80 (ABI. 1982, 149) und T 433/86 ist es in Fallen einer
Uberschneidung des generell Beanspruchten mit dem Stand der Technik zulassig, einen
speziellen Stand der Technik durch Disclaimer von der beanspruchten Erfindung
auszuschlieBen, auch wenn den urspriinglichen Unterlagen keine (konkreten) Anhaltspunkte
fir einen solchen AusschluB zu entnehmen sind (s. aber T 323/97 (ABI. 2002, ***), wo die
Kammer in einem obiter dictum festgestellt hat, daB Disclaimer, die aus der Anmeldung in der
urspriinglichen Fassung nicht herleitbar sind, nicht zugelassen werden kénnen, weitere
Informationen s. auf S. 185).

Jedoch kann mit dem Instrument des Disclaimers eine sich mit dem Stand der Technik
Uberschneidende erfinderische Lehre neu, nicht aber eine naheliegende Lehre erfinderisch
gemacht werden (T 170/87, ABI. 1989, 441, T 597/92, ABI. 1996, 135). In T 710/92 wurde
nun erganzt, daB letzteres auch gilt, wenn der Disclaimer aus Neuheitsgriinden eingefihrt
wird, da sich durch die Ausklammerung eines Anspruchsteils mit Hilfe eines Disclaimers
nichts am Inhalt der urspriinglichen Lehre &ndert.

In T 871/96 vertrat die Kammer daher die Auffassung, daB die Einschrankung aufgrund des
Disclaimers bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit bedeutungslos sei. Aus diesem
Grund misse die Erfindung ohne Liicke zwischen dem beanspruchten Gegenstand und dem
durch einen Disclaimer herausgeschnittenen Teil des urspriinglichen Gegenstands einheitlich
die zugrundeliegende technische Aufgabe I6sen (s. auch T 434/92).

In T 308/97 sollte der Disclaimer zur Abgrenzung von Entgegenhaltungen auf dem gleichen
technischen Gebiet dienen und wurde nicht eingefiihrt, um die Neuheit herzustellen, da die
Neuheit auch ohne diesen Disclaimer gegeben war. Die Aufnahme des Disclaimers
beinhaltete den Zweck, daB dadurch aus einem naheliegenden ein nicht naheliegender
Gegenstand, also eine andere Erfindung, gemacht werden sollte. Die Kammer kam daher
zu dem Ergebnis, daB die Einfliihrung des Disclaimers unzuléssig war und gegen Art. 123 (2)
EPU verstieB.

Weitere Informationen zu Disclaimern sind auf S. 184 ff. und 240 ff. enthalten.
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6.16 Optimierung von Parametern

In der grundlegenden Entscheidung T 36/82 (ABI. 1983, 269) wurde ausgefiihrt, daB
Bemihungen zur gleichzeitigen Optimierung von zwei Parametern einer bestimmten
Vorrichtung durch die Lésung von zwei an sich bekannten Gleichungen, in denen je einer
dieser Parameter als Funktion bestimmter GréBen der Vorrichtung ausgedriickt ist, nicht als
erfinderische Téatigkeit gelten. DaB ein Bereich gefunden werden kann, innerhalb dessen die
Werte fiir die betreffenden GréBen einen annehmbaren KompromiB3 zwischen den beiden
Parametern darstellen, kann nicht als Giberraschend angesehen werden, wenn im Stand der
Technik Hinweise daflir bestehen, daB durch die angewandte Berechnungsmethode
glnstige Ergebnisse erzielt werden kénnten.

In T 263/86 betraf die Erfindung eine Brillenlinse mit astigmatischer Wirkung. Die
Beschwerdekammer wies darauf hin, daB die Beziehung zwischen Restastigmatismus,
Einstellfehler und Kontrastiibertragung einem Brillenfachmann als bekannt zu unterstellen
sei. Daher sehe die Kammer in der Giteformel nur das Ergebnis der gleichzeitigen
Optimierung mehrerer Linseneigenschaften, die zu einem im Ermessen des Fachmanns
liegenden KompromiB fliihre. Derartige Kompromisse bei Parameteroptimierungen gelten
jedoch nicht als Uberraschend und ihr Auffinden somit nicht als auf erfinderischer Tatigkeit
beruhend.

In einer Reihe von weiteren Entscheidungen ist mit Hinweis auf T 36/82 (ABI. 1983, 269) die
erfinderische Tatigkeit verneint worden, insbesondere wenn es darum ging, einen geeigneten
KompromiB3 zwischen verschiedenen Parametern zu finden (T 38/87, T 54/87, 655/93, T
118/94). In T 410/87 wurde ausgefiihrt, daB es zu den fir einen Fachmann als normal
anzusehenden Tatigkeiten gehore, eine physikalische GréBe derart zu optimieren, daf ein
fir den Verwendungszweck annehmbarer Kompromif3 zwischen zwei gegenlaufig von dieser
GrdBe abhangigen Wirkungen erzielt wird (s. auch T 409/90, ABI. 1993, 40, T 660/91, T
218/96, T 395/96).

In T 73/85 fihrte die Kammer aus, gerade der Umstand, daB3 die aufgabengemafs
angestrebte Verbesserung der Eigenschaft nicht - wie allgemein Ublich - durch gezielten
Wandel von Strukturparametern, sondern durch Anderung von Verfahrensparametern
gelungen sei, mlsse in der Tat als Uberraschend bezeichnet werden. Dabei komme es nicht
darauf an, daB die im Streitpatent beanspruchten einzelnen Reaktionsbedingungen an sich
bekannt seien. Entscheidend sei vielmehr, ob der Fachmann in Erwartung der
aufgabengemaB angestrebten Optimierung die hier beanspruchte Kombination an sich
bekannter MaBnahmen vorgeschlagen oder - mangels méglicher Voraussagen - vorrangig
versucht hatte.

In T 500/89 stellte die Beschwerdekammer fest, daB aus dem Umstand, daB einzelne
Parameterbereiche fiir sich genommen bekannt waren, sich nicht ergebe, daB es
nahegelegen habe, diese gezielt zur Lésung der gemaB Streitpatent bestehenden Aufgabe
zu kombinieren. Die Kombination der einzelnen Parameterbereiche sei nicht das Ergebnis
lediglich routinemaBiger Optimierung des Verfahrens aus der D1, da D1 keinerlei Anregung
zu dieser Kombination biete.
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6.17 Geringe Verbesserung eines groBtechnischen Verfahrens

In T 38/84 (ABI. 1984, 368) wies die Beschwerdekammer darauf hin, daB eine zahlenmaBig
geringe Verbesserung eines groBtechnischen Verfahrens (hier: Ausbeuteverbesserung von
0,5%) eine lohnende technische Aufgabe darstellt, die bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit der beanspruchten Lésung nicht ibergangen werden darf (s. auch T 466/88, T
332/90). In T 155/85 (ABI. 1988, 87) fligte die Kammer hinzu, es sei zwar richtig, daB auch
geringfligige Verbesserungen der Ausbeute oder anderer industrieller Faktoren im
GroBmaRBstab einen ganz erheblichen Vorteil bedeuten kdnnten, doch misse die
Verbesserung so deutlich sein, daB sie Uber die Fehlertoleranzen und die auf dem
betreffenden Gebiet Ublichen, durch andere Paramenter bedingten Abweichungen
hinausgehe. In T 286/93 bezog sich die Erfindung auf ein Verfahren zur Herstellung von
Verpackungspapier und Pappe. Die Ergebnisse flr das Verfahren zeigten, daB die
Geschwindigkeit der Maschine und die mechanische Qualitat des erhaltenen Papiers um
etwa 3% im Vergleich zu einem Verfahren verbessert wurden, bei dem die Reihenfolge der
Zugabe des Aluminiumpolychlorids und der kationischen Starke umgekehrt war. Da dieses
Verfahren offensichtlich zur Herstellung von Papier in industriellen Mengen bestimmt war,
muBte auch eine geringe Verbesserung als wichtig betrachtet werden.

6.18 Nachweis erfinderischer Tatigkeit im medizinischen Bereich

In T 619/94 wies die Kammer darauf hin, daB Merkmale, die auf dem Gebiet des
Sandstrahlens bekannt oder naheliegend seien, nicht automatisch auf den medizinischen
Bereich Ubertragen werden kénnten, ohne daB den dortigen besonderen Gegebenheiten
Rechnung getragen werde, da in dieser Sache das abzutragende menschliche Gewebe
anders beschaffen sei als das Material, das Ublicherweise durch Sandstrahlen entfernt
werde.

In T 913/94 bezog sich die Erfindung auf die Verwendung eines spezifischen Wirkstoffs bei
der Zubereitung eines Arzneimittels gegen Gastritis. Obwohl es sich bei Gastritis und
Geschwiren um verschiedene Krankheiten handelte, wiesen sie nach Auffassung der
Kammer in bezug auf ihre verursachenden Faktoren gemeinsame Aspekte auf. Im
vorliegenden Fall hatte die Kammer untersucht, ob man bei einem Arzneimittel gegen
Geschwiire davon ausgegangen ware, daB es auch gegen Gastritis wirksam sei. Sie
gelangte zu folgendem SchluB: Wenn bekannt ist, daB die Anzeichen der zweiten
schwereren Krankheit (Geschwir) auch bei der ersten Krankheit auftreten, und wenn diese
zuverlassig begrindete Annahme nicht widerlegt wurde, wirde die Wirkung eines
Arzneimittels gegen die schwerere Krankheit auch eine Wirkung gegen die weniger schwere
Krankheit bereits nahelegen. Daher ist der genannte Wirkstoff fiir die Behandlung von
experimentell induzierten Geschwiren bekannt; seine Verwendung fiir die Zubereitung eines
Arzneimittels zur Behandlung von Gastritis beruht nicht auf einer erfinderischen Idee.

6.19 Analogieverfahren/ Vorstellbares Erzeugnis
Die Wirkung eines Verfahrens zeigt sich im Ergebnis, d. h. im chemischen Bereich im

Erzeugnis, mit allen ihm innewohnenden Eigenschaften und den Folgen seiner besonderen
Herstellung, z. B. Qualitdt, Ausbeute und wirtschaftichem Wert. Bekanntlich sind
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Analogieverfahren dann patentféhig, wenn sie zu neuen, erfinderischen Erzeugnissen fiihren,
und zwar deshalb, weil sich alle Merkmale des Analogieverfahrens nur von einer bisher
unbekannten und unvorhersehbaren Wirkung ableiten lassen (Aufgabenerfindung). Ist jedoch
die Wirkung ganz oder teilweise bekannt, ist also das Erzeugnis bekannt oder nur eine neue
Modifikation eines bekannten Strukturteils, dann sollte die Erfindung, d. h. das Verfahren oder
das Zwischenprodukt hierfiir, nicht ausschlieBlich aus Merkmalen bestehen, die sich bereits
zwangslaufig und aufgrund des Standes der Technik in naheliegender Weise von dem
bekannten Teil der Wirkung ableiten lassen (T 119/82, ABI. 1984, 217; vgl. auch T 65/82,
ABI. 1983, 327).

Nach T 2/83 (ABI. 1984, 265) sind die sogenannten Analogieverfahren in der Chemie nur
gewahrbar, wenn die Aufgabe, d.h. die Notwendigkeit, bestimmte patentierbare Erzeugnisse
als Verfahrenswirkung zu erzielen, nicht bereits Bestandteil des Stands der Technik ist.

In T 595/90 (ABI. 1994, 695) ging es um die erfinderische Tatigkeit eines Erzeugnisses, das
zwar als solches vorstellbar war, fir das aber kein Herstellungsverfahren bekannt war.
Danach kann ein Erzeugnis, das als solches mit allen seine Identitdt ausmachenden
Merkmalen einschlieBlich seiner Gebrauchseigenschaften vorstellbar ist und aufgrund
dessen eine eigentlich naheliegende Sache darstellt, fiir erfinderisch befunden und damit als
solches beansprucht werden, wenn es im Stand der Technik keinen bekannten Weg oder
kein anwendbares (analoges) Verfahren zu seiner Herstellung gibt und diese Herstellung
daher durch die beanspruchten Verfahren erstmals und Uberdies auf erfinderische Weise
bewerkstelligt wird.

Die in T 233/93 beanspruchten Erzeugnisse zeichneten sich durch eine Kombination von
Eigenschaften aus, die die Fachwelt als “Desideratum” zu verwirklichen suchte. Diese
Eigenschaften galten jedoch als unvereinbar. Die Kammer entschied, daB ein solches
Wunscherzeugnis, auch wenn es per se nahezuliegen scheine, dennoch als erfinderisch
angesehen und damit als solches beansprucht werden kénne, sofern es im Stand der
Technik kein bekanntes Verfahren zu seiner Herstellung gibt und das beanspruchte
Verfahren erstmals und zudem auf erfinderische Weise diese Herstellung ermdgliche.

6.20 Beispiele fir die Verneinung der erfinderischen Tétigkeit
6.20.1 Umkehr von Verfahrensschritten

Die bloBe Umkehr von Verfahrensschritten bei der Herstellung von Bestandteilen kann eine
erfinderische Tatigkeit nicht begriinden (T 1/81, ABI. 1981, 439).

6.20.2 Zwangslaufige Auswabhl

Wenn der Fachmann flr eine bestimmte Anwendung eines bekannten Verfahrens
offensichtlich Material verwenden kénne, das auf dem Markt allgemein erhéltlich und fiir den
gewlnschten Zweck geeignet sei, und dieses - unabhangig von seinen Eigenschaften - sehr
wahrscheinlich auch verwenden wirde, so sei diese Verwendung nicht allein schon wegen
dieser Eigenschaften als erfinderisch anzusehen. Wenn dieser Schritt aus anderen Griinden
an sich bereits naheliege, kénne bis zum Beweis des Gegenteils um so mehr davon
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ausgegangen werden, daB die - logische - Auswahl des betreffenden Mittels aus dem
Marktangebot keinerlei geistige oder praktische Anstrengung oder gezieltes Vorgehen
erfordere (T 513/90).

6.20.3 Automatisierung

In T 775/90 entschied die Beschwerdekammer, daf3 die bloBe Automatisierung von bisher
vom Menschen ausgefihrten Funktionen dem allgemeinen Trend in der Technik
entgegenkomme und nicht als erfinderisch angesehen werden kénne.

Die bloBe Idee, Verfahrensschritte automatisch durchzuflhren, gehért zu den Gblichen
Bestrebungen des Fachmanns, wie z. B. einen manuellen Bedienungsvorgang durch einen
automatischen zu ersetzen (T 234/96).

6.20.4 Routineversuche

Eine Tatigkeit, die sich in bloBen Routineversuchen, also beispielsweise darin erschoépft, daB
in herkdbmmlicher Weise ohne besonderes (iber das allgemeine Fachwissen hinausgehendes
Kénnen herumexperimentiert wird, ist nicht erfinderisch (T 455/91, ABI. 1995, 684, T 104/92).

In T 253/92 bezog sich der Gegenstand des Anspruchs 1 auf ein Verfahren zur Herstellung
einer Dauermagnet-Legierung. Nach Ansicht der Kammer lag es fiir einen Fachmann nahe,
verschiedene Legierungen mit ahnlichen Zusammensetzungen wie denjenigen der besseren
Beispiele aus dem Stand der Technik auszuprobieren und ihre magnetischen Eigenschaften
zu messen. Im Verlauf solcher routinemaBiger Versuche ware er auf die Legierungen
gestoBen, die eine ausgezeichnete Stabilitdt mit einem Energieprodukt von mindestens 28,1
MGoe verbanden, da es sich hierbei nicht um verborgene, sondern gerade um die
Eigenschaften handle, die er zu erreichen versuche.

6.20.5 Vereinfachung komplizierter Technologien

Die Beschwerdekammer stellte in T 61/88 fest, daB man dem Fachmann, der eine optimale,
aber komplizierte Ldsung fir eine technische Aufgabe kennt, nicht die Fahigkeit absprechen
darf zu erkennen, daB weniger komplizierte Alternativen im allgemeinen auch zu weniger
perfekten Ergebnissen flihren, und damit auch nicht die Fahigkeit, solche Alternativen
zumindest dann ins Auge zu fassen, wenn zu erwarten ist, daB die durch die Vereinfachung
erzielten Vorteile die daraus resultierende Leistungsminderung wettmachen (T 817/94).

Auch in T 505/96 kam die Kammer zu dem SchluB, daB die Vereinfachung komplizierter
Technologien zumindest dann als Teil der normalen Tatigkeit des Fachmanns anzusehen
sei, wenn zu erwarten ist, daB die durch die Vereinfachung erzielten Vorteile die daraus
resultierende Leistungsminderung wettmachen.
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7. Beweisanzeichen fiir erfinderische Tatigkeit
7.1 Allgemeines

Nach sténdiger Rechtsprechung ist eine bloBe Priifung auf Beweisanzeichen fiir das Vorlie-
gen erfinderischer Tatigkeit kein Ersatz fir die technisch-fachméannische Bewertung der
Erfindung gegeniiber dem Stand der Technik nach Art. 56 EPU. Liegen solche Anzeichen
vor, so kann sich aber aus der Gesamtbetrachtung des Standes der Technik unter
Abwagung aller maBgeblichen Fakten die erfinderische Tatigkeit ergeben, ohne daB
allerdings der zwingende SchluB3 zu ziehen wére, daB hieraus die erfinderische Tatigkeit
regelmaBig folgt (s. T 24/81, ABI. 1983, 133, T 55/86). Solche zusatzlichen Beweisanzeichen
sind namlich nur in Zweifelsfallen von Bedeutung, wenn also die objektive Bewertung der
Lehren des Standes der Technik noch kein klares Bild ergibt (T 645/94, T 284/96, T 71/98).
Beweisanzeichen stellen somit lediglich Hilfserwdgungen fiir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit dar (T 1072/92, T 351/93).

In dem "Epilady"-Fall T 754/89 bejahte die Kammer mit eingehender Begriindung das
Vorliegen erfinderischer Tatigkeit. Obwohl vor allem im schriftlichen Vorbringen der Parteien
Erwagungen wie Markterfolg, Uberwindung eines Vorurteils, Alter der Entgegenhaltungen,
Werbeaufwand und Schaffung eines neuen Markisegments, Befriedigung eines lange
bestehenden Bedlirfnisses, Auftreten von Nachbauten und Verletzungsformen breiten Raum
eingenommen hatten, kam es angesichts der technischen Fakten auf die sekundéren
Beweisanzeichen fir erfinderische Tétigkeit nicht an.

7.2 Vorurteil in der Fachwelt

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. T 119/82, ABI. 1984, 217,
T 48/86) kann die Anerkennung einer erfinderischen Tatigkeit manchmal durch den
Nachweis erreicht werden, daB3 ein bekanntes Vorurteil, d. h. eine weitverbreitete, aber
falsche Vorstellung von einem technischen Sachverhalt, (iberwunden werden muBte. In
solchen Fallen liegt die Beweislast beim Patentinhaber (oder Anmelder), der, beispielsweise
durch geeignete Fachliteratur, belegen muB, daB das geltend gemachte Vorurteil tatsachlich
bestand (T 60/82, T 631/89, T 695/90).

Unter einem auf einem bestimmten Gebiet bestehenden Vorurteil versteht man eine in den
betreffenden Fachkreisen allgemein oder weit verbreitete Ansicht oder vorgefaBte Meinung.
Das Vorliegen eines Vorurteils wird in der Regel durch Bezugnahme auf Literatur oder
Nachschlagewerke glaubhaft gemacht, die vor dem Prioritatstag veréffentlicht worden sind.
Das Vorurteil muB am Prioritatstag bereits bestanden haben; ein Vorurteil, das sich erst
spater entwickelt hat, ist fir die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ohne Belang (T
341/94, T 531/95, T 452/96).

Eine Aussage in einer einzelnen Patentschrift belegt grundsatzlich nicht das Vorliegen eines
Vorurteils, da den technischen Informationen in einer Patentschrift oder einem
wissenschaftlichen Artikel méglicherweise besondere Voraussetzungen oder die persénliche
Ansicht des Verfassers zugrunde liegen. Dieses gilt jedoch nicht fiir Ausflihrungen in einem
Standardwerk oder Lehrbuch, in dem das allgemeine Fachwissen auf dem fraglichen Gebiet
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zusammengefaBt wird (T 19/81, ABI. 1982, 51, T 104/83, T 321/87, T 392/88, T 601/88, T
519/89, T 453/92, T 900/95). In T 515/91 betrachtete die Kammer "ABC Naturwissenschaft
und Technik" als Standardwerk (s. auch T 461/92, T 152/93). In T 943/92 wurde das
Vorliegen eines Vorurteils durch ein Fachbuch belegt, welches das Fachwissen auf dem
Spezialgebiet des angefochtenen Patent widerspiegelte. Dieses Fachbuch beinhalte nicht
die Meinung eines einzig und allein fachmannischen Autors, sondern die der Fachwelt, denn
es resultierte aus der Mitarbeit "zahlreicher anerkannter Wissenschaftler, Techniker, Praktiker
sowie Verbande und Institute”. Allgemeine kritische Bemerkungen in einem einzigen
Lehrbuch belegen nicht hinreichend, daB ein Vorurteil besteht, wenn eine Vielzahl von
Vorveréffentlichungen auf das Gegenteil hindeuten (T 134/93).

Fur die Anerkennung eines Vorurteils gelten nach allgemeiner Rechtsprechung der
Beschwerdekammern enge Grenzen. Derjenige, der sich auf die Uberwindung eines
Vorurteils beruft, muB sich mit seiner Lésung Uber die herrschende Lehrmeinung der
Fachwelt, d. h. Gber ihre einhelligen Erfahrungen und Vorstellungen, hinwegsetzen und kann
nicht nur die ablehnende Haltung einzelner Fachleute oder Firmen geltend machen (T 62/82,
T410/87, T 500/88, T 74/90, T 943/92, T 531/95, T 793/97). Wenn nur ein Nachteil in Kauf
genommen oder das Vorurteil bloB ignoriert wurde, liegt keine Uberwindung eines Vorurteils
vor (T 69/83, ABI. 1984, 357, T 262/87, T 862/91).

In T 550/97 hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) vorgetragen, dafB zur Integration
von unterschiedlichen Mobilfunknetzen noch Jahre nach der Erfindung technisch
rickschrittliche Lésungen zum Patent angemeldet und auf den Markt gebracht worden seien.
Die Beschwerdekammer wertete solche spateren, méglicherweise in der Tat riickschrittlichen
Ldsungen jedoch nicht als Indiz fir erfinderische Téatigkeit, da kein Grund vorliege
anzunehmen, dafB diese spateren Entwicklungen auf ein technisches Vorurteil in der
Fachwelt zuriickzuflihren seien, das von der vorliegenden Erfindung hatte iberwunden
werden missen.

In T 347/92 wies die Kammer darauf hin, daB das Auffinden eines relativ kleinen Ausschnitts
in einem Bereich, der nach der Lehre der neuesten Verdéffentlichungen als unzugénglich galt,
nicht als fir den Fachmann naheliegend betrachtet werden kénne. Auch in T 57/98 wurde
das Vorliegen eines Vorurteils bejaht.

Ein dem "Vorurteil in der Fachwelt" ahnliches Beweisanzeichen ist die Entwicklung der
Technik in eine andere Richtung (s. dazu T 2/81, ABI. 1983, 133, T 650/90, T 330/92).In
T 872/98 wies die Beschwerdekammer darauf hin, daB fir das Vorliegen eines
Beweisanzeichens auch die Tatsache sprechen kénne, daB ein Wettbewerber kurz nach
dem Prioritatstag eine Patentanmeldung beim Deutschen Patentamt eingereicht habe, deren
Erfindung in eine véllig andere Richtung gehe als die europaische Patentanmeldung.

7.3 Alter der Entgegenhaltung / Zeitfaktor
Das Alter von Entgegenhaltungen, die lange vor der Anmeldung bekannt waren, kann nur
dann ein Anzeichen flr erfinderische Tatigkeit sein, wenn wahrend der gesamten Zeit

zwischen dem Tag des Bekanntwerdens der Entgegenhaltungen und dem der Erfindung die
Notwendigkeit bestand, eine ungeléste Aufgabe zu lésen (T 79/82 und T 295/94).
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MaBgebend sei nicht der Zeitraum zwischen der Verdffentlichung des friheren Dokuments
und der Anmeldung des européischen Patents, das die Lehre dieses Dokuments aufgreife,
sondern vielmehr der Abstand zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das entsprechende Problem
zutage getreten, und dem Zeitpunkt, da seine Lésung zum europaischen Patent angemeldet
worden sei (T 478/91).

Ein Zeitraum von 23 Jahren zwischen dem Veréffentlichungsdatum des als néchster Stand
der Technik geltenden Dokuments und dem Prioritditsdatum des Streitpatents auf einem
wirtschaftlich bedeutenden und stark bearbeiteten Fachgebiet kann normalerweise als
Anzeichen fiir das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit angesehen werden (T 273/92). In T
203/93 und in T 795/93 wurde ein Zeitraum von 11 Jahren als positives Beweisanzeichen
gewertet, in T 986/92 ein Zeitraum von 70 Jahren, in T 478/91 ein Zeitraum von 80 Jahren
und in T 626/96 ein Zeitraum von 60 Jahren (s. auch T 774/89, T 540/92, T 957/92, T 697/94,
T 322/95, T 255/97, T 970/97).

In T 330/92 wurden die Druckschriften, die die allgemeinen Fachkenntnisse auf dem Gebiet
der Anmeldung (SpritzguBtechnik in bezug auf Schutzhlllen fiir Scheckkarten) widerspiegeln,
bereits mindestens 17Jahre vor dem Anmeldetag des angefochtenen Patents verdffentlicht.
Die Beschwerdekammer fiihrte aus, daB die Elemente, die zur Kombination der Merkmale
des Anspruchs 1 hatten flihren kdnnen, somit bereits Uber eine lange Zeit im Stand der
Technik bekannt gewesen seien. Trotzdem sei die Fachwelt in dieser langen Zeit gegenlber
diesen Kenntnissen "blind" gewesen. Auch andere Anmelder in diesem Fachgebiet hatten
diese Kenntnisse nicht benutzt.

In T 1077/92 sah sich die Kammer mit dem seltenen Fall konfrontiert, daB3 eine Aufgabe und
ihre einfache Lésung 100 Jahre im allgemeinen und unlangst noch auf einem Gebiet
intensiver Forschung nebeneinander existierten, ohne daB der scheinbar naheliegende
Schritt getan worden ware. Daraus schloB3 die Kammer, dies sei mangels einer anderen
Erklarung nur darauf zurlickzuflihren, daB erfinderisches Verstédndnis notwendig sei (T
617/91).

In T 123/97 kénnte die Tatsache, daB eine naheliegende Lésung nicht auf die im Streitpatent
zu lésende technische Aufgabe angewendet wurde, verschiedene Ursachen haben: So
kénnten z. B. kommerzielle Erwagungen einer Anwendung dieser neuen Technik
entgegengestanden haben, weil die alte Technik von den Benutzern als zufriedenstellend
empfunden wurde und ebenfalls Spielraum flir Verbesserungen bot, und daher die mit einer
industriellen Anwendung der neuen Technik verbundenen hohen Investitionskosten
vermieden wurden.

7.4 Befriedigung eines lange bestehenden Bediirfnisses

Ist bei stagnierendem Stand der Technik bis zur Erfindung ein langer Zeitraum verstrichen,
so kann dies ein Anzeichen flir das Vorliegen erfinderischer Tétigkeit sein, sofern wéhrend
dieser Zeit ein dringendes Bediirfnis zur Verbesserung nachweisbar bestanden hat (s. T
109/82, ABI. 1984, 473, T 555/91, T 699/91). Dieses Beweisanzeichen hangt eng mit den
positiven Beweisanzeichen Zeitfaktor und Alter der Entgegenhaltung zusammen.
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In T 605/91 stellte die Kammer fest, daB es nicht ausreiche, wenn lediglich ein einzelner
Fachmann ein "seit langem bestehendes Bediirfnis" entdecke. Nur wenn verschiedene,
wiederholte Versuche erkennbar seien, die betreffenden Nachteile zu iberwinden, scheine
ein solches Bediirfnis seit langem bestanden zu haben.

In T 1014/92 lieB3 die Kammer das weitere Argument des Beschwerdeflihrers nicht gelten,
wonach die lange Zeitspanne (rund 35 Jahre), in der die Druckschriften 1 und 2 der
Offentlichkeit zuganglich gewesen seien, ohne daB sie miteinander kombiniert worden wéren,
an sich schon ein zwingender Beweis daflir sei, daB zwischen beiden kein augenfalliger
Zusammenhang bestehe. Die Kammer vertrat die Auffassung, daB diese SchluBfolgerung
nur dann gezogen werden kénnte, wenn zu dem Zeitbeweis noch ein weiterer Beweis wie
z. B. ein seit langem bestehendes Bediirfnis hinzukame. Die bloBe Tatsache, daB zwei
Druckschriften wahrend einer langeren Zeitspanne von den Fachleuten nicht kombiniert
worden seien, kénne deshalb die aufgrund einer objektiven Beurteilung des Stands der
Technik getroffene Feststellung der mangelnden erfinderischen Tatigkeit nicht erschittern.

Ist ein Verfahren seit Gber 20 Jahren trotz damit verbundener wirtschaftlicher Nachteile
erfolgreich kommerziell durchgefliihrt worden und 16st die beanspruchte Erfindung die
technische Aufgabe der Beseitigung dieser Nachteile, so spricht dies fiir erfinderische
Tatigkeit (T 271/84, ABI. 1987, 405).

7.5 Wirtschatftlicher Erfolg

Grundsatzlich ist der kommerzielle Erfolg allein nicht als ein Zeichen erfinderischer Tatigkeit
zu betrachten. Damit ein kommerzieller Erfolg als Indiz fir das Vorliegen erfinderischer
Tatigkeit berlicksichtigt werden kann, muB zum einen nachgewiesen werden, daB ein seit
langem bestehendes Bedirfnis befriedigt worden ist. Und zum anderen mufB der
kommerzielle Erfolg auf die technischen Merkmale der Erfindung und nicht auf andere
Einflisse (beispielsweise Verkaufsverfahren oder Werbung) zurlickzufiihren sein.

In T 110/92 bezweifelte die Kammer nicht, daB die Kochplatte nach Anspruch 1 ein
kommerzieller Erfolg gewesen sein mag. Doch kénne - angesichts des negativen
Ergebnisses der technischen Priifung des beanspruchten Gegenstands - ein kommerzieller
Erfolg allein noch kein Anzeichen fiir das Vorliegen einer erfinderischen Téatigkeit sein, auch
wenn die Kammer davon Uberzeugt sei, daB3 der Erfolg auf die technischen Merkmale der
Kochplatte und nicht auf andere Griinde - z. B. kommerzieller Art - zurlickzufUhren sei (s. T
5/91, T 219/90, T 373/94).

Auch in T 478/91 wurde der kommerzielle Erfolg nicht als ein Zeichen erfinderischer Tatigkeit
betrachtet. Die Kammer wies darauf hin, daB der kommerzielle Erfolg eines Produkts
bekanntlich auch durch Faktoren begriindet sein kénne, die nichts mit den
Produkteigenschaften zu tun hatten, so insbesondere durch eine rationellere Herstellung,
eine Monopolstellung am Markt, durch WerbemaBnahmen oder durch eine effiziente
Verkaufstechnik (vgl. T 270/84, T 257/91, T 712/92).

In T 677/91 trug die Kammer dem kommerziellen Erfolg der beanspruchten Erfindung
Rechnung und stellte fest, daB es falsch gewesen ware, die praktischen Auswirkungen zu
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ignorieren, die die Erfindung seit dem Prioritétstag auf ihrem Gebiet gehabt habe. So werde
an mehreren Stellen eines Nachschlagewerks darauf hingewiesen, daB die beanspruchte
Erfindung mit ihren Vorteilen auf diesem Fachgebiet eine neue Ara eingeleitet habe. Die
Kammer gelangte zu dem SchluB, daB sich eine solche Aussage nur schwer mit der
Vorstellung vereinbaren lasse, daB3 die Entwicklung der beanspruchten Erfindung reine
Routinesache gewesen sei, und erkannte daher eine erfinderische Tatigkeit an.

Auch in T 626/96 hatte die Erfindung in verschiedenen Landern groBe wirtschaftliche Erfolge
verzeichnet und breite Anerkennung gefunden. Darlber hinaus wurde der Erfolg in sehr
kurzer Zeit erzielt, so daB fir diese einfache L&sung offensichtlich ein dringender
kommerzieller Bedarf bestanden hatte. Zudem sei der Erfolg unmittelbar der Struktur des
beanspruchten Produkts und nicht Marketingtechniken und geschickten Werbestrategien
zuzuschreiben.

Ein Unterfall zu dem Beweisanzeichen des wirtschaftlichen Erfolgs stellt das Bemiihen der
Marktkonkurrenten um Mitbenutzungsrechte dar. Dies kann zu einer positiven Beurteilung
der Frage der erfinderischen Tatigkeit fihren, muB dies jedoch nicht quasi zwangslaufig tun.
In T 351/93 wurde ausgefiihrt, daB lezteres insbesondere in dem Fall zutrifft, wo die
technisch-fachmannische Bewertung der Erfindung gegeniber dem Stand der Technik nach
dem Aufgabe-L&sungs-Ansatz zu dem Ergebnis fiihrt, daB das Vorliegen von erfinderischer
Tatigkeit zu verneinen ist.

Etwas anders gelagert war der Sachverhalt in T 812/92. Bietet ein Konkurrent des
Patentinhabers kurz vor dem Anmeldetag des angefochten Patents einem Kunden eine
technische Anlage an, ohne die vorteilhafte erfindungsgemaBe Lésung zu verwirklichen, so
kann dies ein Anzeichen fir das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit sein.

7.6 Einfache Lésung

Die Einfachheit eines Lésungsvorschlags auf einem wirtschaftlich bedeutenden und stark
bearbeiteten Fachgebiet kann ein Anzeichen fir das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit sein.
Die Schwierigkeit, eine einfache Lésung ohne Qualitatsverluste zu entwickeln, kann daher
von erfinderischer Leistung zeugen (T 106/84, ABI. 1985, 132, T 229/85, ABI. 1987, 237, T
9/86, ABI. 1988, 2, T 29/87, T 44/87, T 528/89, T 73/95). Dieses setzt dennoch voraus, daB
die vorgeschlagene L&sung im Stand der Technik nicht bereits angedeutet worden ist (T
712/92).

In T 234/91 wurde darauf hingewiesen, daB die Erfahrung in den konstruktiven
Ingenieurswissenschaften zeige, dafB3 es bei gleicher oder sogar verbesserter Wirkung - in
der vorliegenden Sache die Erhéhung der Betriebssicherheit - oft viel schwieriger sei, eine
einfache Ldsung zu erkennen und zu realisieren als komplizierte Ausgestaltungen. Im
Hinblick auf die Vielzahl der in der Fachliteratur vorgeschlagenen L&sungen kam die
Beschwerdekammer zu dem SchluB3, daB die Verbesserung durch die im Streitpatent
vorgeschlagene einfache konstruktive MaBnahme nicht naheliegend war (s. auch T 330/87).

In T 349/95 war zu beachten, daB es sich zwar um eine einfache Gestaltung in einer
einfachen Vorrichtung handelte, die jedoch eine erhebliche und (berraschende
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Funktionsverbesserung bewirkte. Nach Ansicht der Kammer begriindeten diese
Uberraschende Verbesserung und die Tatsache, daB im Stand der Technik kein klarer
Hinweis auf die Losung gegeben war, die erfinderische Tatigkeit der beanspruchten Lésung.

Ein anderer Aspekt wurde in T 113/82 (ABI. 1984, 10) behandelt. Um vom bekannten Stand
der Technik zu der Erfindung zu gelangen, benétigte man eine Reihe von Schritten. Die
Kammer flhrte aus, daB dies als Anzeichen fiir das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit
gewertet werden kénne; dies treffe zumal dann zu, wenn der entscheidende letzte Schritt,
so einfach er auf den ersten Blick erscheinen mdge, nicht nachweislich aus dem Stand der
Technik bekannt oder daraus ableitbar gewesen sei (s. auch T 315/87, T 508/88, T 424/89,
T 394/90).

7.7 Unerwartete Wirkung
7.7.1 Bonuseffekt

Ein als Gberraschend zu beurteilender Effekt kann als Anzeichen fir erfinderische Tatigkeit
gewertet werden (T 181/82, ABIl. 1984, 401). Dazu missen jedoch bestimmte
Voraussetzungen vorliegen. In T 21/81 (ABI. 1983, 15) wurde ausgefihrt, daB ein Anspruch -
auch wenn eine (mdglicherweise unvorhergesehene) zusatzliche Wirkung erzielt wird - keine
erfinderische Tatigkeit aufweist, wenn es aufgrund des Stands der Technik fir den
Fachmann naheliegend ist, zu einer anspruchsgemafBen Lésung zu gelangen, weil aus der
Kombination der Lehren der bekannten Schriftstiicke eine vorteilhafte Wirkung zu erwarten
ist (s. T 365/86, T 350/87, T 226/88). Auch in T 69/83 (ABIl. 1984, 357) wurde diese
Rechtsprechung bestatigt. Zwang der Stand der Technik den Fachmann aufgrund eines
wesentlichen Teils der bestehenden technischen Aufgabe zu einer bestimmten Lésung, so
wird diese nicht zwangslaufig dadurch erfinderisch, daB damit gleichzeitig eine Teilaufgabe
Uberraschend mitgeldst wird. Eine unvorhergesehene zusatzliche Wirkung verleiht also einer
naheliegenden Lésung keine erfinderische Qualitat (T 231/97).

Weiterhin wurde in T 192/82 (ABI. 1984, 415) ausgefiihrt, daB es dem Fachmann freistehen
muB, die besten gegebenen Mittel fiir seine Zwecke zu verwenden; zwar kann die
Verwendung von Mitteln, die eine zu erwartende Verbesserung bewirken, durchaus
patentfahig sein, wenn sie auf einer zusatzlichen Wirkung beruht, vorausgesetzt, daB dies
eine Auswahl aus mehreren Mdéglichkeiten erforderlich macht. Fehlen jedoch entsprechende
Alternativen, so liegt eine EinbahnstraBen-Situation vor, wo die Verwendung des Mittels
trotz eines etwaigen unerwarteten Extra-Effekts in naheliegender Weise zu vorhersehbaren
Vorteilen fUhrt. Auch in T 506/92 wurde ausgefiihrt, daB eine Zusatzwirkung, die dem
Fachmann zwangslaufig aufgrund einer naheliegenden MaBnahme in den SchoB fallt,
gemaB der Rechtspraxis des EPA lediglich einen Bonus darstellt, der - selbst als
Uberraschender Effekt - keine erfinderische Tétigkeit zu begriinden vermag (s. auch T
766/92, T 431/93, T 703/93, T 681/94).

In T 936/96 vertrat die Kammer die Auffassung, sobald eine realistische technische Aufgabe
definiert sei und festgestellt worden sei, daB eine bestimmte Lésung dieser Aufgabe vom
Fachmann in Kenntnis des relevanten Standes der Technik ins Auge gefaBt worden wére,
weise diese LOsung keine erfinderische Tatigkeit auf. Auch der Umstand, daB die
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beanspruchte Erfindung an sich noch weitere technische Aufgaben l&se, &ndere hieran
nichts. Im vorliegenden Fall wurde die beanspruchte unerwartete Wirkung nicht als
Anzeichen flr das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit angesehen.

In T 227/89 stellte die Kammer fest, daB man bei der Beantwortung der Frage, welche
Wirkung entscheidend und welche rein zuféllig (ein sog. "Extra-Effekt") sei, von einem
realistischen Ansatz ausgehen und die relative technische und praktische Bedeutung dieser
Wirkung unter den jeweils gegebenen Umsténden beriicksichtigen miisse (s. auch T 732/89
und T 729/90). Fur die Bewertung der erfinderischen Tatigkeit chemischer Stoffe werden
auch haufig deren Uberraschende Eigenschaften herangezogen (s. dazu T 20/83, ABI. 1983,
419).

In T 848/94 war zur Lésung der bestehenden technischen Aufgabe eine Kombination von
MaBnahmen erforderlich, die aus dem Stand der Technik nicht in der Weise hervorging, daB
sie der Fachmann gewahlt hatte. Deshalb befand er sich nicht in einer "EinbahnstraBen-
Situation”.

In T 154/87 wird noch darauf hingewiesen, daB die Erzielung eines Uberraschenden Effekts
keine Voraussetzung flir das Vorhandensein von erfinderischer Tatigkeit ist. Es kommt
lediglich darauf an, daB sich der beanspruchte Gegenstand fir den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem verfligbaren Stand der Technik herleiten 148t (T 426/92, T
164/94, T 960/95, T 524/97).

In T 551/89 flihrte die Kammer aus, daB eine als Ergebnis einer naheliegenden MaBnahme
zu erwartende Wirkung auch dann nicht zur Anerkennung der erforderlichen erfinderischen
Tatigkeit beitragen kann, wenn das quantitative Ausmaf dieser Wirkung fir den Fachmann
Uberraschend ist. In diesem Fall stellt ndmlich eine die Hoffnungen des Fachmanns
quantitativ Ubertreffende Wirkung lediglich einen Extra-Effekt dar, der sich zwangslaufig aus
der Verwendung einer naheliegenden MaBnahme ergibt und dem Fachmann ohne eigene
erfinderische Leistung in den SchoB fallt (T 506/92, T 882/94).

In T 240/93 bezog sich die Anmeldung auf eine Vorrichtung zur chirurgischen Behandlung
von Geweben durch Hyperthermie, die mit einer Hitzeabschirmung ausgestattet war. Die
Anmeldung war von der Prifungsabteilung mit der Begriindung zurtickgewiesen worden, daB
die kurze Behandlungsdauer von nur einer Stunde und weitere sich aus der Verwendung von
Kahimitteln ergebende vorteilhafte Wirkungen lediglich Extra-Effekte seien. Die Kammer
hingegen war der Auffassung, dafB in dem streitigen Fall die der Erfindung objektiv zugrunde
liegende Aufabe in der Bereitstellung einer Vorrichtung zur wirksamen kurzfristigen
therapeutischen Behandlung einer gutartigen Hyperplasie der Prostata bestand. Angesichts
der vielen beachtlichen praktischen Vorteile, die eine einstiindige Hyperthermie-Behandlung
fir den Patienten mit sich bringe, kénne die kurze Behandlungsdauer nicht lediglich als
"Extra-Effekt" abgetan werden, sondern sei fiir die Erfindung ausschlaggebend und stelle die
Ausgangsbasis flr die objektive Aufgabenstellung dar.

7.7.2 Vergleichsversuche

In einigen Fallen wurde ein mittels Vergleichsversuchen demonstrierter Uberraschender
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Effekt als Anzeichen fir die erfinderische Tatigkeit gewertet. Dies geschah in
Ubereinstimmung mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern, wonach der Vergleich
mit dem n&chstliegenden Stand der Technik, wenn Vergleichsversuche durchgefihrt werden,
um eine erfinderische Tatigkeit mit einer verbesserten Wirkung nachzuweisen, so angelegt
sein muB, daB diese Wirkung Uberzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung
zuriickgefuhrt wird (T 197/86, ABI.1989, 371), und angebliche Vorteile, die aber nicht
hinreichend belegt sind, bei der Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe
nicht in Betracht gezogen werden kénnen (T 20/81, ABI. 1982, 217, T 561/94).

In T 197/86 (ABI. 1989, 371) erganzte die Beschwerdekammer die in der friiheren
Entscheidung T 181/82 (ABI. 1984, 401) aufgestellten Grundsatze, wonach sich
Vergleichsversuche, die als Beweismittel firr einen Uberraschenden Effekt vorgelegt werden, -
bei vergleichbarem Anwendungsgebiet - auf Vergleichsverbindungen gréBtmdglicher
Strukturnahe zum Erfindungsgegenstand beziehen missen. In dem obengenannten Fall
legte der Beschwerdegegner (Patentinhaber) zur Stiitzung seines Anspruchs freiwillig
Vergleiche mit Varianten vor, die sich, obwohl sie nicht ausdriicklich zum Stand der Technik
gehorten, von dem beanspruchten Gegenstand nur durch das die Erfindung ausmachende
Merkmal unterschieden. Die Kammer stellte zusammenfassend fest, daB dann, wenn
Vergleichsversuche durchgefiihrt werden, um eine erfinderische Tatigkeit mit einer
verbesserten Wirkung im gesamten beanspruchten Bereich nachzuweisen, der Vergleich
mit dem néachstliegenden Stand der Technik so angelegt sein muB, daB die Wirkung
Uberzeugend auf das Unterscheidungsmerkmal der Erfindung zurlckgefihrt wird. Hierfir
kann es erforderlich sein, die Vergleichselemente so abzuwandeln, daB sie nur in diesem
Unterscheidungsmerkmal von der Erfindung abweichen (T 292/92, T 412/94,T 819/96).

Bereits in T 35/85 hatte die Kammer ausgefiihrt, daB ein Anmelder oder Patentinhaber seiner
Beweispflicht dadurch nachkommen kénne, daB er freiwilig Vergleichsversuche mit
nachgestellten Varianten des néchstliegenden Stands der Technik durchfiihrt, bei denen die
mit der Erfindung gemeinsamen Merkmale soweit identisch gemacht sind, daB3 eine der
Erfindung naher kommende Variante vorliegt, so daB die auf das Unterscheidungsmerkmal
zurlickzuflihrende vorteilhafte Wirkung deutlicher nachgewiesen werden kann (T 40/89, T
191/97).

In T 390/88 wird auf die Umstidnde eingegangen, unter denen die Vorlage von
Vergleichsversuchen nicht erforderlich ist. In den obengenannten friheren Fallen hatte die
Erfindung auf den ersten Blick nahegelegen, weil die betreffenden Erzeugnisse zwar neu
gewesen, den Erzeugnissen des Standes der Technik aber strukturell sehr nahegekommen
waren. In der vorliegenden Sache war die Erfindung jedoch nicht von vornherein naheliegend
erschienen. Die Kammer wies darauf hin, daB dann die Vorlage von Vergleichsversuchen
zur Glaubhaftmachung einer erfinderischen Tatigkeit nicht erforderlich ist (T 656/91).

In T 172/90 waren die vorgelegten Vergleichsversuche nicht als Beleg einer erfinderischen
Tatigkeit geeignet. Die Beschwerdekammer stellte fest, daB die fir den Vergleich
herangezogenen Produkte lediglich handelsiibliche Erzeugnisse waren, die offenbar
willkdirlich ausgewahlt worden waren. Eine gegenulber solchen Produkten geltend gemachte
technische Uberlegenheit im Sinne eines technischen Fortschritts kénne jedoch kein Ersatz
sein fir den Nachweis einer erfinderischen Tatigkeit gegeniiber dem nachstliegenden Stand
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der Technik (s. auch T 164/83, ABI. 1987, 149, T 730/96).

E. Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit nach Artikel 57 EPU
1. Begriff der "gewerblichen Anwendbarkeit"

Art. 57 EPU lautet wie folgt: "Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr
Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschlieBlich der Landwirtschaft
hergestellt oder benutzt werden kann." Dieser Artikel definiert und erldutert die Anforderung
in Art. 52 (1) EPU, daB der Gegenstand "gewerblich anwendbar" sein muB. Er macht
insbesondere deutlich, daB die Landwirtschaft nach dem EPU ein Gewerbe ist;
landwirtschaftliche Verfahren gelten deshalb im allgemeinen als gewerblich anwendbar (T
116/85, ABI. 1989, 13).

In T 144/83 (ABI. 1986, 301) stellte die Kammer fest, daB nach Art. 57 EPU eine Erfindung
als gewerblich anwendbar gelte, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet
hergestellt oder benutzt werden kénne. Unternehmen der Kosmetikbranche, wie z. B.
Kosmetik- oder Schénheitssalons, fielen unter den Begriff des Gewerbes im Sinne des Art.
57 EPU, denn dieser Begriff setze lediglich voraus, daB es sich bei dem Unternehmen um
eine auf fortgesetzte, selbstandige und auf Gewinn gerichtete Tatigkeit handle. Die Kammer
habe bereits festgestellt, daB die gewerbsmaBige Verwendung solcher Erfindungen in einem
Kosmetiksalon eine gewerbliche Anwendung im Sinne des Art. 57 EPU darstelle. Auch in
ihrer Entscheidung T 36/83 (ABI. 1986, 295) befand die Kammer, daB die gewerbsmaBige
Anwendung der Erfindung in einem Schénheitssalon eine gewerbliche Anwendung im Sinne
des Art. 57 EPU sei.

In T 204/93 hielt die Kammer die kommerzielle Nutzung, soweit sie nicht als Verfahren flr
eine geschéftliche Tatigkeit zu verstehen und somit nach Art. 52 (2) ¢) und (3) EPU von der
Patentierbarkeit ausgeschlossen sei, fir ein Merkmal, das das Erfordernis erfllle, wonach
eine Erfindung gewerblich anwendbar sein miisse (Art. 52 EPU), d. h. daB sie auf
irgendeinem gewerblichen Gebiet hergestellt oder benutzt werden kénne (Art. 57 EPU);
hierbei bezog man sich insbesondere auf das deutsche Wort "gewerblich" in dieser
Bestimmung des Ubereinkommens. Nach Ansicht der Kammer sei es unstrittig, daB
Computerprogramme kommerziell verwertet werden kdnnten. Die Ausnahmen von der
Patentierbarkeit nach Art. 52 (2) und (3) EPU bezdgen sich in keiner Weise auf das
Erfordemis der "gewerblichen Anwendbarkeit" in Art. 52 (1) EPU, sondern auf das Erfordernis
in diesem Artikel, wonach es sich bei dem beanspruchten Gegenstand um eine "Erfindung"
handeln miisse. Den Ausnahmen nach Art. 52 (2) und (3) EPU sei nach allgemeinem
Verstandnis gemeinsam, dafB3 die von der Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstéande
keinen technischen Charakter aufweisen, aber nicht, daB sie nicht hergestellt oder benutzt,
d. h. gehandelt, werden kénnten.

In T 953/94 stellte die Kammer fest, daB sich - wie das Ubereinkommen (Art. 52 (1) EPU)
zeige - das (in Art. 52 (2) und (3) EPU definierte) Erfordernis, wonach es sich bei dem
beanspruchten Gegenstand um eine "Erfindung" handeln muB, von dem (in Art. 57 EPU
definierten) Erfordernis unterscheide, wonach die Erfindung "gewerblich anwendbar" sein
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muB. Auch wenn das erstgenannte Erfordernis cum grano salis mit der Forderung nach
einem "technischen" Beitrag gleichgesetzt werden kénne, sei dies nicht dasselbe wie das
Erfordernis der "gewerblichen " Anwendbarkeit; zumindest in diesem Kontext seien die
Begriffe "technisch" und "gewerblich" nicht synonym. In Art. 57 EPU ziele die Bedeutung von
"gewerblich" offensichtlich darauf ab, kommerzielle Nutzungen zu erfassen; dies werde durch
die deutsche Fassung ("gewerblich") klargemacht. Im Kontext des Art. 52 (2) EPU sei dies
fur die Bedeutung von "technisch" eindeutig nicht der Fall. Deshalb sollte im Kontext von
"Steuerung eines ...Vorgangs" das Adjektiv "gewerblich" anders als im Zusammenhang des
Art. 57 EPU dahingehend ausgelegt werden, daB es sich nur auf technische Verfahren
bezieht, die Ublicherweise in der "Industrie" vorkommen, und folglich "kommerzielle" oder
sogar "auf Gewinn gerichtete" Verwendungen nicht einschlieBt.

In T 541/96 stellte die Kammer fest, daB nach Art. 52 (1) EPU ein européisches Patent fiir
eine Erfindung erteilt werden kdnnte, die unter anderem gewerblich anwendbar ist. Dieses
Konzept sei mit der Verpflichtung fir den Anmelder verbunden, eine ausreichende
Beschreibung der Erfindung im Sinne des Art. 83 EPU vorzulegen. Eine Erfindung oder eine
Anmeldung fiir ein Patent fir eine angebliche Erfindung, die mit den allgemein anerkannten
Gesetzen der Physik nicht vereinbar sei, wiirde die Erfordernisse der Art. 57 EPU und Art.
83 EPU nicht erfilllen, da sie nicht benutzt werden kénnte und somit nicht gewerblich
anwendbar ware. Die Beschreibung ware auch unzureichend, wenn der Anmelder nicht in
der Lage ware zu beschreiben, wie sie ausgefiihrt werden kdnnte.

Die Kammer bemerkte weiterhin, daB das EPU die Patentierbarkeit von "revolutionaren"
Erfindungen nicht verhindere. Laut Art. 83 EPU sei aber der Umfang der Informationen, der
zur ausreichenden Offenbarung einer Erfindung erforderlich ist, in gewisser Weise von der
"Art" der Erfindung abhangig. Wenn letztere auf einem wohlbekannten Gebiet der Technik
liege und auf allgemein anerkannten Theorien beruhe, brauche die Beschreibung nicht
zahlreiche spezifische technische Einzelheiten zu enthalten, die fiir den Fachmann ohnehin
naheliegend waren. Wenn die Erfindung jedoch zumindest auf den ersten Blick den
allgemein anerkannten Gesetzen der Physik und begriindeten Theorien zu widersprechen
scheine, sollte die Offenbarung detailliert genug sein, um dem mit den Hauptrichtungen von
Wissenschaft und Technik vertrauten Fachmann zu beweisen, daB die Erfindung tatsachlich
ausfihrbar ware (d. h. gewerblich anwendbar). Dies impliziere unter anderem die
Bereitstellung aller Daten, die der Fachmann fir die Ausfiihrung der beanspruchten Erfindung
benbtigen wiirde, da man von ihm, da er diese Daten nicht von allgemein anerkannten
Theorien ableiten kénne, nicht erwarten dlrfe, daB er die Lehre der Erfindung nur durch
Herumexperimentieren umsetze.

Im vorliegenden Fall bestehe der Kern der Erfindung in der Einleitung einer Kernfusion von
leichten Kernen und schweren instabilen Kernen bei niedriger Temperatur durch ein
elektrisches Feld. Der Beschwerdefiihrer habe weder Beweismittel noch eine zuverléassige
theoretische Basis geliefert, die den Fachmann in die Lage versetzen wirden, die
Ausfihrbarkeit der Erfindung zu bewerten; die Beschreibung beruhe im wesentlichen auf
allgemeinen Feststellungen und Spekulationen, die keine klare und umfassende technische
Lehre liefern kénnten. Daher sei es irrelevant zu priifen, ob die in der Beschreibung
erwahnten Fusionsreaktionen theoretisch mdglich waren oder ob sie tatsachlich unter
bestimmten Bedingungen eintreten kénnten.
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In T 718/96 stellte die Kammer fest, daB, auch wenn mangelnde Ausfiihrbarkeit nach Art. 57
EPU mit der Begriindung beanstandet werden kdnnte, eine nicht ausfiihrbare Erfindung sei
gewerblich nicht anwendbar, die Stiitzung dieses Einwands auf Art. 83 EPU bzw. Art. 100
b) EPU angezeigt ist, da sich diese Vorschriften mit der Ausfiihrbarkeit speziell befassen.

2. Beweisanzeichen fiir die Ermittlung der gewerblichen Anwendbarkeit
2.1 Im privaten, persénlichen Bereich angewandte Verfahren

In T 74/93 (ABl. 1995, 712) wurde die Anmeldung von der Prifungsabteilung
zuriickgewiesen, da Anspruch 5, der auf die Verwendung eines Stoffgemischs zur
Empféngnisverhitung (z. B. eine Creme) zum Auftragen auf den Gebarmutterhals eines
empfangnisfahigen weiblichen Saugetiers gerichtet war, insoweit nicht nach Art. 57 EPU
gewerblich anwendbar sei, als die Verbindung auf den Gebarmutterhals eines weiblichen
Menschen aufzutragen sei. Der Beschwerdeflihrer brachte im wesentlichen vor, daB
zahlreiche Erfindungen, die sich auf den taglichen Bedarf bezégen, im privaten Bereich
benutzt wiirden, was ihrer Patentierbarkeit nicht im Wege stehen sollte.

Die Kammer stellte fest, da "Gewerbe" im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
allgemein in der weitesten Bedeutung verstanden werde (Art. 1 (3) Pariser
Verbandsiibereinkunft), kénne eine solche liberale Auslegung auch auf Art. 57 EPU
Anwendung finden. Jedoch hat sie bei der Abgrenzung zwischen gewerblichen Tatigkeiten,
die unter die Verbotswirkung von Patenten fallen, und Tatigkeiten im privaten Bereich, die
hiervon nicht beriihrt werden, beriicksichtigt, daB Art. 57 EPU als Ausdruck der allgemeinen
Vorstellung verstanden werden kann, wonach jede natiirliche Person das Recht auf Achtung
ihrer Privatsphéare hat. Dieses Recht darf im Kern niemandem genommen werden. Daher
verleiht die Tatsache, daf3 Empféangnisverhitung fir manche Frauen mit einer beruflichen
Tatigkeit verbunden ist, einer im wesentlichen privaten Handlung noch keinen gewerblichen
Charakter. Dies gilt nicht fiir die Empféngnisverhiitung im allgemeinen, sondern nur fir die
spezielle Art der Anwendung eines Stoffgemischs nach Anspruch 5.

Die Kammer konnte fiir die in Anspruch 5 definierte unmittelbare Benutzung, fir die das
Erfordernis des Art. 57 EPU erfiillt sein muB, keinen Bereich ermitteln, in dem sie gewerblich
anwendbar ware. Die Frage, ob es fiir die gewerbliche Anwendbarkeit ausreiche, dafB diese
kiinftig zu erwarten sei, kbnne unbeantwortet bleiben. Auch wenn die Kammer in diesem
Punkt den Standpunkt des Beschwerdeflihrers akzeptieren wiirde, wiirde hierfir eine nicht
naher begriindete Behauptung zu diesem Zweck nicht ausreichen. Ohne konkrete Angaben
konnte die Kammer nicht anerkennen, daB das Erfordernis des Art. 57 EPU erfiillt ist.

2.2 Mégliche, von einem Unternehmen angebotene Dienstleistungen

In T 1165/97 vertrat die Kammer die Auffassung, daB ein Verfahren fir die Verwendung einer
vaginalen AusfluBsammelvorrichtung und das Entfernen der Sammelvorrichtung nach
einmaliger Verwendung als gewerblich anwendbare Verwendung betrachtet werden kénne,
wenn vorstellbar sei, daB diese Schritte als bezahlte Dienstleistung vorgenommen wiirden
und ihre Ausfiihrung nicht ausschlieBlich von den Instruktionen der betreffenden Frau
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abhangig sei. Die Kammer stellte fest, daB nach Art. 57 EPU die Méglichkeit maBgeblich sei,
daB eine solche Dienstleistung von einem Unternehmen angeboten werden kdnne. In diesem
Fall entschied die Kammer, daB dies gegeben sei. Die Kammer flhrte aus, daB im
Gegensatz zu dem Fall der Entscheidung T 74/93 die Dienstleistung nicht nur darin bestand,
daB die rein persdnlichen Bedlrfnisse einer betroffenen Frau zu erflillen sind. Die Entnahme
einer Probe kénne auch aus &uBeren Griinden vorgenommen werden, zum Beispiel auf der
Grundlage des Rats eines Mediziners, daf eine solche Probe flir den Zweck einer
weiterfiihrenden Diagnose zu entnommen werden solle.

3. Sonstige Kriterien - Formulierung der Anspriiche

In G 1/83 (ABI. 1985, 60) waren Anspriiche auf Stoffe oder Stoffgemische zur Verwendung
bei der therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers ohne Frage
auf Erfindungen gerichtet, die nach Art. 52 (1) EPU gewerblich anwendbar sind. Dies ist nicht
nur ausdriicklich in Art. 52 (4) EPU, letzter Satz, klargestellt, sondern kann auch der in Art.
57 EPU festgelegten Definition der gewerblichen Anwendbarkeit entnommen werden,
wonach der Gegenstand der Erfindung "auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschlieBlich
der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann." Der letzte Satz des Art. 52 (4) EPU
scheint etwas Selbstverstandliches auszusagen; er diirfte auf das Bemuiihen zurlickzufiihren
sein, die Rechtslage eindeutig klarzustellen.

In T 80/96 (ABI. 2000, 50) befand die Kammer, daB die Verwendung eines Stoffes zur
Herstellung eines neuen pharmazeutischen Produktes ohne Einschrankung auf eine
Indikation nicht gegen die Erfordernisse des Art. 57 EPU in Verbindung mit Art. 52 (1) EPU
verstoBe. Nach Auffassung der Kammer steht auch das Erfordernis der Klarheit der
Anspriiche (Art. 84 EPU) einer Anspruchsfassung nicht entgegen, bei der ein Verfahren zur
Herstellung eines bestimmten Produktes in Form eines Verwendungsanspruches abgefaBt
ist. Eine andere Bedeutung der einzelnen Verfahrensschritte ist darin nicht zu sehen (vgl.
etwa T 279/93 vom 12. Dezember 1996, Griinde Nr. 4).
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