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C. Das Erfordernis der ,,gewerblichen Anwendbarkeit® 307-312 § 2

den,*® denn es ist offensichtlich, dass jeder chemische Stoff in irgendeiner Weise weiter-
verarbeitet werden kann, im Zweifel zu einer Fiillung eines Briefbeschwerers.

Nach der gegenwirtigen Rechtslage scheitert der Patentschutz daher praktisch nie 307
wegen fehlender gewerblicher Anwendbarkeit. Die Moglichkeit der Herstellung oder
der Anwendung der beanspruchten Lehre in irgendeiner auf Dauer angelegten und auf die
Erzielung von Ertrigen ausgerichteten Titigkeit ist immer begriindbar.**® In heutiger Zeit
ist eindeutig das Erfordernis der ,,Erfindung das zentrale Kriterium zur inhaltlichen Be-
grenzung des Patentrechts.

Im Ergebnis sind daher heute mehr denn je die Ausfiihrungen von Schanze aus dem Jahr 308
1895 (!) zutreffend: ,,Gegeniiber der Definition der Erfindung, nach welcher dieselbe im-
mer technischer und praktischer Natur ist, entsteht die Frage: was bleibt flir die gewerbli-
che Verwertbarkeit tibrig? Gibt es eine Erfindung, die dem technischen und praktischen
Leben angehért, die nicht gewerblich verwertbar wire (...)? Schwerlich!*“44

II. Gewerbliche Anwendbarkeit von Gensequenzen
(§ 1a Abs. 3 PatG)

Nach § 1a Abs. 3 PatG muss die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilse- 309
quenz eines Gens in der Anmeldung konkret unter Angabe der von der Sequenz oder Teil-
sequenz erfiillten Funktion beschrieben werden.

Mittelbar geht diese Bestimmung auf die Bestimmungen der Biotechnologie- 310
Richtlinie**® zuriick. Zwar findet sich in Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie kein explizites Er-
fordernis dieser Art, jedoch hat es der deutsche Gesetzgeber** aus Erwigungsgrund 23 der
Richtlinie hergeleitet, wonach ein einfacher DNA-Abschnitt ohne Angabe einer Funktion
keine patentierbare Lehre darstellt. In Erwigungsgrund 24 der Richtlinie wird die Funk-
tionsangabe zudem flir den speziellen Fall, dass eine Sequenz oder Teilsequenz eines Gens
zur Herstellung eines Proteins oder Teilproteins verwendet wird, zu den Voraussetzungen
der gewerblichen Anwendbarkeit gezihlt.

Nach der Gesetzesbegriindung*” (und auch dem Wortlaut der Vorschrift) ist die Funk- 311
tionsangabe nicht lediglich als ein formales Erfordernis, sondern vielmehr als Patentie-
rungserfordernis zu verstehen. Die anzugebende Funktion kann die natiirliche Funktion
einer Gensequenz sein (Codierung eines bestimmten Proteins), oder aber auch in einer
abgeleiteten Funktion, wie z.B. der Verwendung als Sonde oder diagnostisches Mittel.*>!
Jedenfalls im deutschen Recht bestehen keine Zweifel, dass diese Funktion bereits in den
Anmeldeunterlagen offenbart sein muss (,,in der Anmeldung*).*>2

Unter dem allgemeinen Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit ist die Vorschrift 312
des § Ta Abs. 3 PatG kaum verstindlich, denn jede Gensequenz ist — ungeachtet ihrer spe-
zifischen Funktion — jedenfalls insoweit ,,gewerblich anwendbar®, als dass sie sich z.B. als
Tierfutter oder als Fiillung eines Briefbeschwerers einsetzen ldsst. Die Vorschrift ist daher als
eine systematisch sehr fragwiirdige Umsetzung der Vorgaben der Biotechnologie-Richt-
linie zu sehen und in diesem Zusammenhang zu interpretieren. Durch die Modifizierung
des Kriteriums der gewerblichen Anwendbarkeit und die damit einhergehende starke

4> BGH GRUR 1972, 642, 644 — Lactame; BPatGE 17, 192, 195.

#6 Benkard/ Asendorf/ Schmidt § 5 Rn. 3f.

7 Schanze S. 12.

#8 Richtlinie 98/44/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 iiber den
rechtlichen Schutz biologischer Erfindungen, Amtsbl. L 213/13.

9 BT-Drs. 15/1709, S. 10.

0 RegE, BT-Drs. 14/5642, S. 10£.; s. auch Erwigungsgrund 25 der Richtlinie.

#1 Schulte/ Moufang § 1a Rn. 28; Tilmann Mitt. 2002438, 441; Nieder Mitt. 2001, 97, 98.

42 Schulte/ Moufang § 1a Rn. 29.
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§ 2 313317 § 2. Die Erfindung und ihre Schutzfihigkeit

Zweckbindung bei gentechnischen Erfindungen lisst sich allerdings die Gefahr vermeiden,
dass weitreichende Patente im Biologiebereich die Nachfolgeinnovation lihmen.*?

313 Systematisch iiberzeugender wire es jedenfalls gewesen, die entsprechende Vorgabe der
Biotechnologie-Richtlinie im Zusammenhang mit dem Erfordernis der erfinderischen Ti-
tigkeit umzusetzen. Die bloBe Oftenbarung der Sequenz eines Gens ohne gleichzeitige
Offenbarung von dessen Funktion diirfte sich — jedenfalls heute — im Regelfall in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergeben, denn fiir die Sequenzierung eines Gens
sind lediglich handwerkliche (meist vollstindig automatisierte) MaBnahmen notwendig.

D. Schutzhindernisse

I. Allgemeines

314  Laut § 2 Abs. 1 PatG wird fiir eine Erfindung, deren gewerbliche Verwertung gegen die
offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoBt, kein Patent erteilt. § 2 Abs. 1 PatG
entspricht Art. 53 lit. a EPU. § 2 Abs. 2 PatG zihlt nicht abschlieBend Beispiele fiir den
Ausschluss der Patentfihigkeit aus dem Bereich der biologischen Erfindungen auf. Im Ge-
gensatz zu § 1 Abs. 3 PatG bertihrt § 2 PatG nicht den Erfindungscharakter einer techni-
schen Lehre. Es wird nur die Patentfihigkeit ausgeschlossen.*>* Die Neufassung des § 2
PatG*? ist in Umsetzung der Biotechnologie-Richtlinie 98/44/EG erlassen worden.

315  Die Nutzung einer Erfindung durch den Patentinhaber selbst muss sich selbstverstand-
lich im Rahmen des geltenden Rechts bewegen, § 9 S. 1 PatG. Die Erteilung eines
Patents ist im Grunde wertneutral und befreit nicht von Beschrinkungen durch sonstige
Vorschriften. Insofern schiitzt der Ausschluss der Patentfihigkeit nicht vor den Gefahren
durch die Nutzung von Erfindungen, sondern bewirkt nur, dass die Erfindung nicht ein-
zelnen Rechtsinhabern zugeordnet wird. Der Ausschluss der Patentfihigkeit rechtfertigt
sich gleichwohl aus der Erwigung, dass das Patentrecht Teil der objektiven Rechtsordnung
ist und das Patent im Rahmen eines staatlichen Verfahrens erteilt wird.**® Die Erteilungs-
behorden sollen nicht ,,sehenden Auges® eine Erfindung, deren gewerbliche Verwertung
gegen die offentliche Ordnung bzw. die guten Sitten verstoBen wiirde, durch ein Aus-
schlussrecht belohnen.*’

316  Letztlich ist die Regelung des § 2 PatG kritisch zu bewerten.*>® Die Beurteilung kom-
plexer ethischer Fragen ist bei den Patenterteilungsbehdrden nicht angemessen verortet. Es
besteht die Gefahr, dass das Erteilungsverfahren wird mit derartigen Fragen iiberfrachtet
wird.

II. VerstoB3 gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten

317  Die Bedeutung der Generalklausel des § 2 Abs. 1 PatG ist praktisch gering. Als
Ausnahmevorschrift ist § 2 PatG restriktiv auszulegen.*® Von groBerer praktischer Rele-

43 Haedicke GRUR 2010, 94, 96f.

454 Benkard/Melullis § 2 Rn. 1¢; Busse/ Keukenschrijver § 2 Rn. 8; Mes § 2 Rn. 2.

45 BGBI. 12005 S. 146.

456 Busse/ Keukenschrijver § 2 Rn. 8.

47 Etwa BPatG GRUR 2007, 1049, 1051 — Neurale Vorliuferzellen; Haedicke Patentrecht, Kap. 5
Rn. 20.

48 Vgl. Benkard/Melullis § 2 Rn. 3a und Krafler § 15 II (S. 252).

9 BGHZ 88, 209, 215 = GRUR 1983, 729, 730 — Hydropyridin; Mes § 2 Rn. 6 m.w.N.
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D. Schutzhindernisse 318-322 § 2

vanz sind allerdings die Konkretisierungen der Generalklausel in § 2 Abs. 2 PatG. Erforder-
lich ist zunichst, dass die gewerbliche Verwertung gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoBen wiirde. Dabei ist allein das Verbot der Verwertung durch Gesetz
oder Verwaltungsvorschrift nicht ausreichend, § 2 Abs. 1 Hs. 2 PatG. Vielmehr miissen
zusitzliche Umstinde hinzutreten, die gegen die Patentierung sprechen.*®” Die abstrakte
Moglichkeit eines VerstoBes ist nicht ausreichend.*! Ein Versto8 muss nicht bereits einge-
treten sein (,,wiirde®), es ist aber die ernsthafte Gefahrdung eines Rechtsgutes erfor-
derlich.#62

Bei der Auslegung der Begriffe der offentlichen Ordnung und der guten Sitten ist der 318
Besonderheit Rechnung zu tragen, dass die Erteilung eines Patents im Wesentlichen blof3
die Moglichkeit eroftnet, andere von der Benutzung der Erfindung auszuschlieBen. Die
Versagung patentrechtlichen Schutzes auf der anderen Seite hat nicht zur Folge, dass damit
schon die Nutzung der Erfindung tiberhaupt untersagt wire. Insofern ist generell Zuriick-
haltung bei der Versagung patentrechtlichen Schutzes aufgrund des § 2 Abs. 1 PatG
bzw. Art. 53 EPU geboten.*%> Das gilt umso mehr, als dass die Versagung der Patentertei-
lung patentrechtlichen Schutz auf Dauer*®* ausschlieBt. Moralvorstellungen und Rechtslage
sind hingegen stetem Wandel unterworfen.

Offentliche Ordnung und gute Sitten stehen in keinem Exklusivititsverhiltnis. Meist 319
werden mogliche Fille der Sittenwidrigkeit bereits unter den Versto3 gegen die offentliche
Ordnung zu fassen sein, soweit Rechtsnormen die Verwertung verbieten. 40>

Soweit ersichtlich werden die praktisch relevanten Fille, die bisher unter § 2 Abs. 1 PatG 320
gefallen wiren, nun im Wesentlichen von § 2 Abs. 2 PatG und § 2a PatG erfasst.**® Die
dartiber hinaus genannten Lehrbuchbeispiele wie Patente auf volkerrechtswidrige Waffen
spielen in der Praxis keine Rolle.*¢’

1. Die 6ffentliche Ordnung

Fiir den Begrift der offentlichen Ordnung ist nicht wie im Polizei- und Ordnungsrecht 321
auf die gesamte Rechtsordnung abzustellen. Aufgrund des engen Verstindnisses der
Vorschrift miissen tragende Grundsitze der Rechtsordnung betroffen sein.*® Dazu gehéren
die tiberragend wichtigen Gemeinschaftsgiiter, vor allem also verfassungsrechtlich geschtitz-
te Rechtsgiiter, wie auch solche aus der Grundrechte-Charta und der Europiischen Men-
schenrechtskonvention. Beispiele flir Verstofe gegen die offentliche Ordnung finden sich
aber kaum.*%”

Fiir europdische Patente sind nur solche tragenden Grundsitze der Rechtsordnung re- 322
levant, die in allen Vertragsstaaten anerkannt sind.*’" Das sind vor allem die Grundrech-
te-Charta sowie die Europiische Menschenrechtskonvention. Verbote in einzelnen Ver-
tragsstaaten geniigen nicht.

460 Benkard/Melullis § 2 Rn. 1b.

461 Benkard/Melullis § 2 Rn. 1e.

462 Benkard/Melullis § 2 Rn. 5d; Singer/ Stauder/ Schatz Art. 53 Rn. 13.

463 Vgl. Benkard/ Melullis EPU Art. 53 Rn. 15.

#4 Es wird zum spiteren Zeitpunkt in der Regel an der Neuheit der technischen Lehre schei-
tern.

465 Busse/ Keukenschrijver § 2 Rn. 18.

46 Vgl. Mes § 2 Rn. 8 mit Beispielen.

47 Vgl. etwa die Aufzihlung von Busse/ Keukenschrijver § 2 Rn. 20 sowie Haedicke Patentrecht, Kap.
5 Rn. 20.

48 BGH GRUR 2010, 212, 214 [Rn. 28] — Neurale Vorliuferzellen.

49 Zu den wenigen Beispielen aus der Rechtsprechung zu § 2 Abs. 1 PatG vgl. etwa Busse/
Keukenschrijver § 2 Rn. 17 und Fn. 42.

470 Benkard/Melullis EPU § 2 Rn. 17.

Nack 141



beck-shop.de

§ 2 323-327 § 2. Die Erfindung und ihre Schutzfihigkeit

2. Die guten Sitten

323  Unter den guten Sitten wird, wie im biirgerlichen Recht, grundsitzlich das Anstandsge-
fiihl aller billig und gerecht Denkenden zu verstehen sein.*’! Dies ist aber nicht mehr als
eine Leerformel. Anhaltspunkte fiir die Konkretisierung des Begriffs der guten Sitten kon-
nen in der Rechtsprechung zu §§ 138, 826 BGB gefunden werden.*’? Dabeti ist jedoch auf
die patentrechtlichen Besonderheiten Riicksicht zu nehmen, sodass ein Versto3 nur unter
strengeren Voraussetzungen angenommen werden kann. Nur tragende und dauerhaft giilti-
ge Grundsitze sollen die Erteilung eines Patents ausschlieBen diirfen. Wandelbare Moral-
vorstellungen kommen nicht in Betracht.*’? Insgesamt ist aufgrund der Unbestimmtheit
des Begriffs der guten Sitten groBe Zurilickhaltung bei der Anwendung des § 2 Abs. 1
PatG geboten. Fiir europiische Patente ist wiederum auf ein Begriffsverstindnis abzustel-
len, fiir das der gesamte europiische Kulturkreis maBgeblich ist.*7*

324  Ein VerstoB gegen die guten Sitten ist nur in ,,extremen‘“’> Ausnahmefillen anzuneh-
men. Das EPA hat, soweit ersichtlich, die Patentierung aufgrund von Sittenwidrigkeit nur
in einem Fall abgelehnt.*’°

III. Sonderbestimmungen fiir biotechnologische Erfindungen

325 § 2 Abs. 2 PatG enthilt eine nicht abschlieBende Aufzihlung besonderer Patentierungs-
verbote beziiglich biotechnologischen Erfindungen. § 2 Abs. 2 PatG setzt Art. 6 Abs. 2
Biotechnologie-Richtlinie 98/44/EG um. Zu § 2 Abs. 2 PatG siche ausfithrlich § 7 —
Chemische und biologische Erfindungen.

E. Abgrenzung vom Stand der Technik

326  Nach § 1 PatG bzw. Art. 52 EPU werden Patente fiir Erfindungen auf allen Gebieten
der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Titigkeit beruhen und ge-
werblich anwendbar sind. Eine Erfindung ist neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik
gehort (§ 3 PatG bzw. Art. 54 EPU). Sie gilt als auf einer erfinderischen Titigkeit beru-
hend, wenn sie sich fiir den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergibt (§ 4 PatG bzw. Art. 56 EPU). Neuheit und erfinderische Titigkeit sind zwei
notwendige materiellrechtliche Voraussetzungen, die vorliegen miissen, damit ein Pa-
tent erteilt werden kann. Durch sie wird ein Patent gegentiber dem Stand der Technik, d.h.
gegeniiber vorbekannten technischen Lehren, abgegrenzt bzw. ein patentfreier Bereich fiir
Neuerungen geschaffen, die im Rahmen der normalen technologischen Weiterentwick-
lung eines durchschnittlich begabten technischen Fachmanns liegen und nicht vom Patent-
schutz behindert werden sollen.

327  Hintergrund der Voraussetzungen ist, dass das von einem Patent begriindete Ausschlie3-
lichkeitsrecht (§ 9 PatG) in der Anerkennung einer besonderen Leistung im Bereich
der Technik verliehen wird und als Ansporn flir weitere Leistungen dienen soll, damit der
Erfinder den technischen Fortschritt und das technische Wissen der Allgemeinheit weiter-

471 Siehe beispielsweise BPatGE 29, 39 — Scheintoten-Entlarvungssystem.
472 Mes § 2 Rn. 9.

47 Benkard/Melullis EPU Art. 53 Rn. 31.

474 EPA GRUR Int. 1995, 978 — Pflanzenzellen.

475 So Busse/ Keukenschrijver § 2 Rn. 18.

476 EPA GRUR Int. 93, 865 — Patent fiir pflanzliche Lebensformen.
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E. Abgrenzung vom Stand der Technik 328,329 §2

hin bereichert.*’7 Belohnt durch ein Patent wird nicht die Konzeption der Erfindung an
sich, sondern ihre Offenbarung an die Allgemeinheit. Der Umfang des durch ein Patent
verlichenen Monopolrechts soll dem tatsichlichen technischen Beitrag des Erfinders zum
Stand der Technik entsprechen und durch diesen begriindet sein.*’® Ein Patent muss des-
halb so vom Stand der Technik abgegrenzt sein, dass nichts Naheliegendes mehr, und ins-
besondere nichts bereits Bekanntes vom Schutzbereich des Patents umfasst wird. Was der
Allgemeinheit einmal frei zur Verfligung stand, soll durch Erteilung eines Patents nicht
wieder der ,,public domain“ entzogen werden.*’® Das gesetzliche Erfordernis, die Erfin-
dung gegeniiber dem Stand der Technik abzugrenzen, macht deutlich, dass dem Patent-
schutz nur Lehren zum technischen Handeln zuginglich sind (sog. Erfordernis der
Technizitit).*8

Die technische Lehre, fur welche Patentschutz beansprucht wird, wird im Patentan- 328
spruch definiert.®! Um sich gegeniiber dem Stand der Technik*? abzuheben, muss sie
neu sein*®’ und auf einer erfinderischen Titigkeit beruhen.** Der Stand der Technik
umfasst alle Kenntnisse, die vor dem fiir den Zeitrang der beanspruchten Erfindung durch
schriftliche oder miindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der
Offentlichkeit zuginglich gemacht worden sind (§ 3 Abs. 1 PatG, Art. 54 Abs. 2 EPU).
Dem Stand der Technik werden weiterhin auch Patentanmeldungen zugerechnet (,,fiktiver
Stand der Technik®), die spiter verdftentlicht sind, aber einen fritheren Zeitrang haben als
die zu priifende Anmeldung bzw. das zu iiberpriifenden Patent (§ 3 Abs. 2 PatG, Art. 54
Abs. 3 EPU). Um einen solchen fiktiven Stand der Technik zu bilden, miissen die Anmel-
dungen aber bestimmten Voraussetzungen geniigen.*®> Als MaBstab fiir eine objektive Be-
urteilung der Neuheit und erfinderischen Titigkeit wird der durchschnittlich begabte
Fachmann*® herangezogen mit seinen Kenntnissen und Fihigkeiten auf dem Gebiet, auf
dem die Erfindung liegt.

Die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Titigkeit sind Rechtsfragen, wel- 329
che mittels wertender Wiirdigung der tatsichlichen Umstinde durch die Patentimter bzw.
Gerichte zu beurteilen sind*®” und als solche einer Beweiserhebung nicht zuginglich
sind.*®® Aufgrund der gesetzlichen Formulierung ,.eine Erfindung gilt als neu® (§ 3 PatG,
Art. 54 EPU) bzw. ,eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Titigkeit beru-
hend“ (§ 4 PatG, Art. 56 EPU) ist abzuleiten, dass es Aufgabe der Patentimter, des Ein-
sprechenden bzw. des Nichtigkeitskldgers ist nachzuweisen, dass die beanspruchte Erfin-
dung nicht patentfihig ist, um eine Anmeldung zuriickzuweisen bzw. ein Patent zu
widerrufen. Dies bedeutet, dass nicht die erfinderische Titigkeit, sondern ihr Fehlen — d.h.
das Naheliegen der Erfindung — nachzuweisen ist.*®” Die Beweislast fiir die mangelnde

Y77 BGH GRUR 1987, 231, 232 — Tollwutvirus.

Y8 EPA T 939/92; EPA T 409/91, Ziffer 3.3 und 3.4; EPA T 435/91, Ziffer 2.2.1 & 2.2.2; BGH
GRUR 2010, 414, 415 [Rn. 23] — thermoplastische Zusammensetzung.

479 EPA G 1/92; EPA T 939/92; EPA T 930/94; EPA T 795/93; EPA T 714/97.

#0 BGH GRUR 1977, 96, 99 — Dispositionsprogramm; BGH GRUR 1992, 36, 37 — Chinesische
Schriftzeichen; BGH GRUR 1992, 430, 432 — Tauchcomputer; BGH GRUR 2000, 498, 500 — Lo-
gikverifikation.

#1 Ausfliihrungen zum Begriff ,,Patentanspruch® finden sich in § 2 Rn. 353 ff.

42 Ausfithrungen zum Begriff ,,Stand der Technik® finden sich in § 2 Rn. 378 ff.

43 Ausfithrungen zum Begriff ,,Neuheit* finden sich in § 2 Rn. 471 ff.

44 Ausflihrungen zum Begriff ,,erfinderische Titigkeit” finden sich in § 2 Rn. 534 ff.

45 Ausfithrungen zum Begrift ,,fiktiver Stand der Technik finden sich in § 2 Rn. 414 ff.

486 Ausfithrungen zum Begriff ,,Fachmann® finden sich in § 2 Rn. 338 ff.

#7 BGH GRUR 2006, 663, 665 [Rn. 28] — Vorausbezahlte Telefongespriche; zum Verhiltnis von
Rechts- und Tatfragen vgl. BPatG BeckRS 2009, 11233, Ziffer IV.

48 BGH GRUR 2004, 411, 413 — Diabehiltnis.

489 Meier-Beck GRUR 2010, 1041, Ziffer 4.
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§ 2 330-337 § 2. Die Erfindung und ihre Schutzfihigkeit

Neuheit bzw. fiir ein Naheliegen der beanspruchten Erfindung liegt also auf Seiten der
Patentimter bzw. der Einsprechenden und Nichtigkeitskliger.*”" Bestehen Zweifel daran,
dass die Erfindung sich flir den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-
nik ergibt, dann ergibt sie sich ersichtlich nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik und gilt somit als auf einer erfinderischen Titigkeit beruhend.*!

I. Rechtsquellen

1. Rechtsquellen fiir das européische Patent

330  Fiir europiische Patente regeln die Artikel 54 bis 56 EPU die Neuheit, unschidliche Of-
fenbarungen und die erfinderische Tatigkeit.

331  Art. 54 EPU liefert Legaldefinitionen fiir den Begriff der Neuheit (Abs. 1) und den
Begriff des Standes der Technik (Abs. 2 und 3). Speziell Absatz 3 regelt, dass auch nachver-
offentlichte Patentanmeldungen als Stand der Technik gelten, wenn sie vor dem betreffen-
den Patent angemeldet wurden und daher ein ilteres Recht bilden (sog. ,,fiktiver Stand der
Technik®). Absitze 4 und 5 enthalten Sonderregelungen fiir das Verhiltnis von vorbekann-
ten Stoffen und Stoffgemischen zu Verfahren, in denen sie verwendet werden, im Rahmen
der sog. ersten und zweiten medizinischen Indikation.

332 Vor dem Wirksamwerden des EPU 2000 war die Beriicksichtigung nachversffentlichter
Patentanmeldungen als neuheitsschidlicher Stand der Technik gemiB Art. 54 (4) EPU a.E
noch zusitzlich davon abhingig, dass ein flir die spitere europiische Patentanmeldung be-
nannter Vertragsstaat auch fiir die frithere Anmeldung benannt worden war. Dieses Erfor-
dernis gilt gemiB den Ubergangsbestimmungen zum EPU 2000 noch fiir alle vor dem
13. 12. 2007 anhiingige Anmeldungen und bereits erteilte Patente.*”> Mit der alten Fassung
von Art. 54 Abs. 4 EPU geht die mit der Revision weggefallene Regel R 23a EPU ein-
her,*>3 wonach eine europiische Anmeldung nur dann als Stand der Technik nach Art. 54
Abs. 3 und 4 EPU gilt, wenn die Benennungsgebiihren nach Art. 79 Abs. 2 EPU wirksam
entrichtet worden sind.

333 Art. 55 EPU sicht Privilegierungen des Patentanmelders fiir den Fall der missbriuchli-
chen Offenbarung und der Zurschaustellung der Erfindung auf Ausstellungen vor.

334  Art. 54 EPU enthilt eine Legaldefinition fiir den Begriff der erfinderischen Titigkeit.

335 Im Zusammenhang mit den Art. 54 bis 56 EPU kommt Art. 89 EPU, der das Priori-
tatsrecht regelt, noch eine hervorragende Bedeutung zu. In den dort genannten Fillen
tritt der Priorititstag an die Stelle des Anmeldetags.

336  Fiir das Priifungs- und Einspruchsverfahren vor dem EPA werden in der Praxis auch die
Richtlinien fur die Priifung im europdischen Patentamt herangezogen, welche der Erfas-
sung von normalen Fillen dienen und als allgemeine Anleitung zu verstehen sind. Sie stel-
len entsprechend keine verbindlichen Rechtsvorschriften dar.

2. Rechtsquellen fiir das deutsche Patent

337 Fiir deutsche Patente regeln §§ 3, 4 PatG die Neuheit und erfinderische Titigkeit. Die
deutschen Normen sind weitgehend wortgleich zu den Patentierungsvoraussetzungen des
europaischen Rechts. Die Unterschiede beschrinken sich darauf, welcher Art von Patent-
anmeldungen die Wirkung eines ilteren Rechts zugerechnet wird.

490 EPA T 197/86, Ziffer 6.1.1, GRUR Int. 1990, 142; EPA T 219/83, GRUR Int. 1986, 548.

#1 BPatG GRUR 1997, 523, 524 — Faksimile-Vorrichtung; abweichend: BPatG GRUR 1996, 868,
870 — Knochenzellenpriparat.

492 VR -Beschluss vom 28. 6. 2001 iiber die Ubergangsbestimmungen nach Art. 7 der Revisionsak-
te, ABL. 01 Sonder A Nr. 4, 139.

493 Art. 2 VR-Beschluss vom 7. 12. 2006 zur Anderung der AusfO EPU.
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E. Abgrenzung vom Stand der Technik 338,339 § 2
II. Der Fachmann

1. Der zustindige Fachmann

Eine technische Lehre wendet sich nicht an den Mann auf der Stralle, sondern an den 338
zustindigen Fachmann. Er ist als MafBstab dessen zugrunde zu legen, was der ,,Offent-
lichkeit zuginglich® gemacht worden ist und welche technische Lehre einer Offenbarungs-
quelle zu entnehmen ist.*>* Er ist auch derjenige, der bei der Priifung auf Neuheit, erfinde-
rische Titigkeit oder Ausfiihrbarkeit der beanspruchten technischen Lehre*® sowie bei der
Bestimmung des Schutzbereichs (§ 14 PatG, Art. 69 EPU)*° herangezogen wird.

Der zustindige Fachmann ist keine real existierende Person und kein realer Sachver- 339
stindiger. Er wird weder verkorpert durch einen Priifer beim DPMA oder EPA, durch
einen Richter beim BPatG oder durch ein Mitglied der Beschwerdekammern des EPA,
noch durch einen Hochschulprofessor, einen gewieften*”” Fachmann, einen gerichtlichen
Sachverstindigen oder durch eine andere konkrete Person, insbesondere nicht durch ei-
nen Erfinder*”® oder einen Nobelpreistriger.*” Er ist eine Fiktion,” die im Interesse der
Rechtssicherheit eine einheitliche Grundlage fiir die Beurteilung der Rechtsbegriffe
»Stand der Technik®, ,,Neuheit”, ,,erfinderische Titigkeit™ und ,,Ausfuhrbarkeit* bildet. Er
steht fiir den durchschnittlichen Sachverstandigen, der typischerweise auf dem Gebiet
der Erfindung titig ist,"! die iibliche Vorbildung genossen und durchschnittliche Kenntnis-
se, Fihigkeiten und praktische Erfahrungen gesammelt hat.>*> Thm wird iiblicherweise die
der Erfindung zugrundeliegende Problemstellung auferlegt, um Losungswege aufzufin-
den. Er verkorpert den erfahrenen Mann der Praxis auf dem betreffenden Gebiet,
der tber durchschnittliche Kenntnisse und Fihigkeiten verfligt und dariiber unterrichtet ist,
was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein tiblichen Wissensstand auf dem betref-
fenden Gebiet gehort.5?3 Thm wird unterstellt, dass er Zugang hat zu allem, was zum Stand
der Technik gehort, und dass er tiber die normalen Mittel und Fihigkeiten fiir routinemi-
Bige Arbeiten und Versuche verfligt. Er befasst sich mit der stindig fortschreitenden Ent-
wicklung auf seinem technischen Gebiet.’** Sein Denken und Handeln ist verniinftig,
um Verstindnis bemiiht, verantwortungsvoll und stets bestrebt, bekannte Lésungen zu
verbessern und Anregungen aufzugreifen. Der Fachmann wigt Vor- und Nachteile be-
kannter technischer MaBnahmen gegeneinander ab und achtet auf Material- und Kosten-
einsparungen. Er ist Techniker auch bei Erfindungen, die nicht-technische Bereiche be-
rithren, und nicht etwa Designer,>”> Geschiftsmann, Versicherungsmathematiker oder
Buchhalter.>

#4 BGH GRUR 1995, 330, 331 — Elektrische Steckverbindung.

5 EPA T 60/89 Rn. 3.2.5, ABL 6/1992, 268; EPA T 694/92, Ziffer 7, ABL. 9/1997, 408 und
EPA T 373/94.

#6 BGH GRUR 2001, 232, 233 — Brieflocher; vgl. auch unten § 6 Rn. 221F.

97 BGH BIPMZ 1991, 159, 160 — Haftverband.

498 EPA T 39/93, AB1 1997, 134.

99 EPA T 60/89, ABI 1992, 268.

50 BGH GRUR 2004, 1023, 1025 — Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; GRUR 2006, 663,
665 [Rn. 28] — Vorausbezahlte Telefongespriche.

1 BGH GRUR 1987, 37, 38 — Borsenbiigel; BGH GRUR 1962, 290, 293 — Brieftauben-
Reisekabine; EPA T 641/00, ABIL. 2003, 352.

52 BGH BIPMZ 1991, 159, 160 — Haftverband; BGH PMZ 1989, 133 — Gurtumlenkung.

503 EPA T 4/98, ABL 3/2002, 139; EPA T 143/94, ABl. 7/1996, 430; EPA T 426/88, ABIL
8/1992, 427.

504 EPA T 774/89 und EPA T 817/95.

505 BGH GRUR 2003, 693, 694 — Hochdruckreiniger.

506 EPA T 172/03.

Ngerl 145



beck-shop.de

§ 2 340-343 § 2. Die Erfindung und ihre Schutzfihigkeit

340  Die Festlegung des zustindigen Fachmanns erfolgt durch die Patentpriffungsbehor-
de bzw. das mit technischen Richtern sachkundig besetzte Gericht.>”” Die Sachkunde die-
ser Behorde oder dieses Gerichts umfasst auch die Kenntnis, iiber welches Wissen und
Koénnen der so definierte Fachmann verfligt, weshalb nach deutscher Auffassung dies nicht
im Einzelnen belegt werden muss, da es gerichtsbekannt bzw. amtsbekannt ist.5%

2. Das allgemeine Fachwissen

341  Ein Fachmann versteht eine technische Lehre nicht ausschlieBlich gemil3 ihrem Wortlaut,
d.h. philologisch gemif3 einem rein sprachwissenschaftlich festgestellten Wortsinn, sondern
stiitzt sich zum Verstindnis auf das allgemeine Fachwissen und die besonderen Kenntnis-
se seines Fachgebiets. Das allgemeine Fachwissen bildet das ,,geistige Riistzeug®>" des
zustindigen Fachmanns und bildet die Basis dessen, was der Fachmann einer Offenba-
rungsquelle als technische Lehre entnimmt. Es besteht aus dem allgemeinen technischen
Grundlagenwissen, das ein Fachmann sich normalerweise bei seiner Ausbildung angeeignet
hat,>' und umfasst die Kenntnisse, iiber die jeder Techniker unabhingig vom Fachgebiet
verfligt.>!! Die allgemeinen Fachkenntnisse hat der Fachmann présent oder er beschafft sie
sich leicht aus ithm iiblicherweise zuginglichen Quellen, wie Nachschlagewerken und
allgemeiner technischer Literatur wie Standardhandbiichern, Lexika, Lehrbiichern, Leitfi-
den oder Kompendien.>'? Auch stellen nach deutscher Auffassung Datenbanken, die kei-
ne Enzyklopidien oder Handbiicher im strengen Sinn sind, allgemeines Fachwissen dar,
wenn sie dem Fachmann als geeignete Quelle fiir die gesuchte Information bekannt sind,
ohne unzumutbaren Aufwand nach dieser Information durchsucht werden kénnen und die
Information klar und unmissverstandlich bereitstellen, ohne dass weiter gehende Re-
cherchen notwendig wiren.>!?

342  Nach europiischer Rechtsauffassung muss das allgemeine technische Fachwissen, wenn
streitig, durch schriftliche oder miindliche Beweismittel belegt werden,'* nach deutscher
Rechtsauffassung ist dies nicht nétig, da es gerichtsbekannt bzw. amtsbekannt ist.>'> Zum
allgemeinen Fachwissen gehort nicht Spezialliteratur wie z. B. Spezialwerke, Abhandlungen
in Fachzeitschriften, chemical abstracts®'® oder Patentschriften.®'” Solche Spezialliteratur
kann aber ausnahmsweise doch dem allgemeinen Fachwissen in Fillen zugerechnet werden,
wo ein Forschungsgebiet so neu erschlossen ist, dass die Lehrbiicher noch kein technisches
Fachwissen dariiber vermitteln.'8

3. Das Fachgebiet des Fachmanns

343  Das technische Gebiet, auf dem die Erfindung liegt, wird tiblicherweise durch die Auf-
gabe bestimmt, die der beanspruchten Erfindung zugrunde liegt. Auf ihm ist die Losung
der gestellten Aufgabe zu suchen. Zu beriicksichtigen sind dabei die Verwendungsmog-

507 BPatG GRUR 2008, 689, 691 — Scharnierkonstruktion.

508 BPatG GRUR 2008, 689, 691 — Scharnierkonstruktion.

509 BPatG GRUR 2008, 689, 691 — Scharnierkonstruktion; EPA T 939/92, ABL. 1996, 309.

510 BGH PMZ 1989, 133, 133 — Gurtumlenkung.

5ILEPA T 195/84; EPA T 206/83.

S2EPA T 295/2000; EPA T 206/83, ABL. 1987, 5; EPA T 234/93; EPA T 171/84; EPA T
766/91; EPA T 426/88; EPA-Richtlinien F II 4.1; EPA T 890/02, ABIL. 2005, 497.

513 EPA T 890/02 GRUR Int. 2005, 1030; vgl. EPA T 206/83.

514 EPA T 939/92, ABI 96, 309, Zifter 2.3; EPA T 766/91, Ziffer 8.2; EPA T 452/05, Ziffer 2.4.1;
EPA T 234/93; EPA T 590/94; EPA T 671/94; EPA T 438/97.

515 BPatG 2008, 689, 691 — Scharnierkonstruktion.

516 EPA T 206/83 GRUR Int. 1987, 170.

517 EPA T 295/2000; EPA T 206/83 GRUR Int. 1987, 170; EPA T 171/84 GRUR Int. 1986, 467.

518 EPA T 51/87 GRUR Int. 1991, 372, 374; EPA T 772/89, ABL 92 SonderA 33; EPA T
537/90.
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