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PatG 1981 § 2 Nr. 2

Tetraploide Kamille
zur Offenbarung, erfinderischen Tatigkeit und Anspruchsfas-—
sung einer Erfindung, die ein Kollektiv aus mehreren Pflan-

zenindividuen betrifft.
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofeg hat auf
die mindliche Verhandlung vom 9. Mdrz 1993 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Brop und Dr. Melullis

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin und
des Beligetretenen wird der Beschlup des 16. Senats
(Technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespa-
tentgerichts vom 16. August 1990 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch Uber die Kosten der Rechtsbe-
schwerde, an das Bundespatentgericht zurilickverwie-
sen,

Grinde:

I. Das Deutsche Patentamt hat auf die unter Beanspru-
chung der inneren Priorité&t der deutschen Patentanmeldung
33 23 411.6 vom 29, Juni 1983 am 22. Juni 1984 eingereichte
Anmeldung am 13. November 1986 das Patent 34 23 207 mit der
Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung einer neuen Kamillen-
sorte (Bezeichnung Manzana)" erteilt. Patentanspruch 1 lau-
tet:



"Tetraploide Kamille der Kulturpflanzenart Echte Kamille
(Chamomilla recutita (L.) Rauschert, synonym mit Matri-
caria chamomilla L. Asteraceae), deren bel 40° C getrok-
knete Bliten, bezogen auf die Trockensubstanz, minde-
stens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg% (-)-#-Bisa-
bolol und weniger als 50 mg% an Ubrigen Bisaboloiden
aufweisen."

Wegen des Wortlauts der weiteren elf Patentanspriche
wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Die Einsprechende hat gegen die Erteilung des Patents im
Wege des Einspruchs geltend gemacht, der Gegenstand des An-
spruchs 1 und der darauf zurlckbezogenen Ansprliche 3 bis 7
und 12 sei gegeniber der tetraploiden Kamillensorte BK-2
nicht neu, nicht ausfihrbar und im ganzen spekulativ. Die
nach dem Verfahren des Patents hergestellten tetraploiden
Kamillen seien dariber hinaus nicht erfinderisch.

Das Peutsche Patentamt hat das Patent mit Beschluf vom

7. August 1987 in vollem Umfang aufrechterhalten. Diesen hat
die Einsprechende mit der Beschwerde angefochten und weiter-
hin Widerruf des Patents begehrt. Die Patentinhaberin hat um
Zurlckweisung der Beschwerde gebeten und das angegriffene
Patent hilfsweise mit gedénderten Patentansprichen vertei-
digt. Patentanspruch 1 hat in der Fassung des Hilfsantrags 1
folgenden Wortlaut:

"Tetraploide Kamille der Kamillenpflanze Echte Kamil-
le/Cham. rec. R,
dadurch gekennzeichnet,



dapP die bei 40° C getrockneten Bliten bezogen auf die
Trockensubstanz 150-200 mg% Chamazulen, 300-450 mg%
(-)-¢#t-Bisabolol und weniger als 50 mg% Ubrige Bisaboloi-
de enthalten, wobei diese Kamille inhaltsstoffm&Big ho-
mogen ist und die Eigenschaften chamazulen- und
(-)—-0~bisabololhaltig bestd&ndig sind."

Hilfsantrag 2 lautet:

"Tetraploide Kamille der Kamillenpflanzenart Echte Ka-
mille (Chamomilla recutita (L.) Rauschert, synonym mit
Matricaria chamomilla L. Asteraceae), deren bei 40° C
getrocknete Bliten, bezogen auf die Trockensubstanz,
mindestens 150 mg% Chamazulen, mindestens 300 mg%
(-)-A-Bisabolol und weniger als 50 mg% Ubrige Bisaboloi-
de enthalten, wobei die Kamille inhaltsstoffmé&fig homo-
gen ist und die Eigenschaften chamazulen- und (-)--bi-
sabololhaltig besté&ndig sind, dadurch erhalten, dap die
diploide Kamillensorte Degumill in bekannter Weise te-
traploidisiert wird und nach der Tetraploidisierung

a) eine Selektion der tetraploiden Pflanzen nach Wirk-
stoffgehalt (mindestens 150 mg% Chamazulen, minde-
stens 300 mg% Bisabolol und weniger als 50 mg% Ubrige
Bisaboloide, alles bezogen auf die Trockensubstanz),
gleichzeitigem BlUhtermin, gleichm&figer grundstandi-
ger Verzweigung sowie einer Blitenkdépfchengrédpe von
25 bis 35 mm erfolgt, die so herausselektierten
Pflanzen verklont werden und aus den durch die Ver-
klonung erhaltenen Pflanzen Saatgut gewonnen wird,



b) aus dem so erhaltenen Saatgut Nachkommen gezogen wer-
den, anschliefend eine Selektion gemdBp a) erfolgt und
aus den ausselektierten Pflanzen wiederum Saatgut ge-
wonnen wird,

¢) die MaPnahmen gemdp b) 2- bis 4mal wiederholt werden,

d) aus dem gem&f c¢) erhaltenen Saatgut Nachkommen gezo-
gen werden, diese gem&f a) selektiert werden, die so
selektierten Pflanzen verklont werden und aus den
durch die Verklonung erhaltenen Pflanzen Saatgut ge-
wonnen wird."

Der Hilfsantrag 3 entspricht dem zweiten Hilfsantrag,
jedoch sind die Mindestangaben durch die Bereichsangaben
"150~200 mg% Chamazulen, 300-450 mg% (-)-K-Bisabolol" er-
setzt.

Der Président des Deutschen Patentamts ist dem Verfahren
beigetreten und hat beantragt, die Beschwerde zurickzuwei-

sen.

Das Bundespatentgericht hat den Beschlup des Deutschen
Patentamts aufgehoben und das Patent 34 23 207 widerrufen.
Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde rigt die Patentinhabe-
rin Verletzung des sachlichen und des Verfahrensrechts. Sie

beantragt,



den Beschlup des Bundespatentgerichts vom 16. August
1990 aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurlick-
zuverwelisen.

Der Président des Deutschen Patentamts schlieft sich dem
an. Die Einsprechende bittet um Zurlickweisung der Rechtsbe-
schwerde.

II. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft.
Die Zulassung der Rechtsbeschwerde erdffnet die vollsténdige
Uberprifung des angefochtenen Beschlusses nach Art einer Re-
vision (BGHZ 90, 318, 320 - Zinkenkreisel).

Die Rechtsbeschwerde ist 2zuléssig. Die Patentinhaberin
hat auch ein Rechtsschutzinteresse daran, dap ihr Patent
aufrechterhalten bleibt. Daran &ndert nichts der Umstand,
daPp das in der ehemaligen DDR fir die tetraploide Kamille
"Manzana" erteilte Sortenschutzrecht mit wWirkung vom 3. Ok-
tober 1990 auf das Gebiet der alten Bundesrepublik Deutsch-
land erstreckt worden ist (Einigungsvertrag Anlage I Kapi-
tel VI Sachgebiet A Abschnitt III Nr. 5a). Die Erstreckung
steht dem Bestand des bereits vorher entsprechend § 2 Nr. 2
S. 2 PatG 1981 fir die Erfindung der tetraploiden Kamille
erteilten Patents nicht entgegen. Die Kollisionsvorschrift
in § 41 Abs. 2 SortSchG in der Fassung des GesetzZes vom
27. M&rz 1992 (BGBl. 1992, 727) regelt nur den Fall, daP beil
Inkrafttreten dieses Gesetzes fir eine Sorte bereits ein Pa-
tent erteilt oder angemeldet worden ist. Der Patentinhaber
kann dann nach seiner Wahl das Patent aufrechterhalten oder
fiir die Sorte die Erteilung eines Sortenschutzrechts bean-



tragen. Wahlt er den Sortenschutz und ist dessen Erteilung
unanfechtbar geworden, so kénnen fur die Sorte Rechte aus
dem Patent nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Vor-
schrift erfaPt jedoch nicht den durch den Einigungsvertrag
herbeigefihrten Doppelschutz. Die entsprechende Anwendung
des § 41 SortSchG auf diesen Fall kommt nicht in Betracht.

Soweit der angefochtene Beschluf am Ende anklingen l4&Bt,
das Sortenschutzgesetz habe den Erfindern von Pflanzenerfin-
dungen durch ein eigenes Schutzrecht besser Rechnung getra-
gen, das die Patentinhaberin nunmehr nach Aufnahme der Ka-
mille in das Artenverzeichnis zum Sortenschutzgesetz bean-
tragen kénne, steht dies der Aufrechterhaltung des Patents
nicht entgegen. Die Patentinhaberin hat bisher das ihr vom
Gesetzgeber eingerumte Wahlrecht nicht ausgeilbt.

III. Die Rechtsbeschwerde flihrt zur Aufhebung des ange-—
fochtenen Beschlusses und zur Zuriuckverwelsung der Sache an
das Bundesgspatentgericht.

1. Das Bundespatentgericht hat den Einspruch fir zulds-
sig und begrindet angesehen. Es hat im wesentlichen ausge-
fihrt: Der Widerrufsgrund der fehlenden Neuheit greife
nicht. Indes kénne das angegriffene Patent in der erteilten
Fassung nicht aufrechterhalten werden, weil die mit Patent-
anspruch 1 geschiitzte Erfindung nicht so deutlich und voll-
sténdig offenbart sei, daP ein Fachmann sie ausflhren kénne.
Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung seien
Pflanzen - Kamillen, die vor allem durch einen Gehalt wvon
zwel Wirkstoffen -~ Chamazulen und (-)-#-Bisabolol - gekenn-
Zeichnet seien. Da diese Wirkstoffe im Anspruch 1 nur nach



unten, nicht aber nach oben hin begrenzt seien und auch der
Beschreibung eine Ho6chstgrenze nicht sicher entnommen
werden kénne, seien damit Kamillenpflanzen mit unbeschrénkt
hohem Wirkstoffgehalt, jedenfalls mit einem Gehalt an Chama-
zulen und (-)~-®-Bisabolol bis zur biologisch m&églichen
HOchstgrenze geschitzt. Diese Voraussetzungen ld4gen nicht
vor. Im Prioritédtszeitpunkt habe nicht einmal der Erfinder
nach mehrj&hriger Entwicklungszeit tetraploide Kamillen mit
einem (-)-@-Bisabololgehalt von etwa 600 mg%, d.h. im Be-
relich der biologisch mdglichen Hbchstgrenze, herstellen kén-
nen.

2. Die Rechtsbeschwerde rugt, das Bundespatentgericht
habe die Priufungskompetenz des Deutschen Patentamtes im Ein-
gspruchsverfahren verkannt. Gegen das erteilte Patent kédnne
nur mit den Widerrufggrinden vorgegangen werden, die im Ge-
setz vorgesehen und vom Einsprechenden substantiiert geltend
gemacht worden seien. Das Bundespatentgericht habe vor allem
fehlerhaft die Ausfihrbarkeit der Lehre nach Anspruch 1 in
der erteilten Fassung verneint. Die Ausfihrbarkeit habe
nicht danach beurteilt werden durfen, ob tetraploide Kamil-
len mit einem (-)-K-Bisabololgehalt bis etwa 600 mg% vom
burchschnittsfachmann am Prioritdtstag herstellbar gewesen
seien und ob der Erfinder selbst solche Kamillen schon zu
diesem Zeitpunkt erhalten habe. Wenn der Fachmann Uberhaupt
in der Lage sei, mit dem offenbarten Zlichtungsverfahren Ka-
millen mit einem entsprechend hohen (-)-d&-Bisabololgehalt zu
bekommen, dann komme es auf den Zeitpunkt der Ausfihrung und
gar deren Nachweises nicht an. Die Ausfilhrbarkeit der ge-
schitzten Lehre hange auch nicht davon ab, daP die zuverlé&s-
sige Herstellung von Kamillen mit einem (-)-#-Bisabololge-
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halt bis zur bioclogisch mbdbglichen HOchstgrenze nachgewiesen
werden misse. Damit wlrden die Anforderungen an den Nachweis
der Ausflihrbarkeit lUberspannt, weil dile biologische Hb&chst-
grenze ohnehin nur in Ausnahmef&llen erreicht werden kénne.
Unter praktischen Gesichtspunkten misse die Ausfihrbarkeit
bereits dann als gesichert angesehen werden, wenn sie ober-
halb der Mindestgrenze bis in die praktisch erreichbare Ndahe
der biologischen Héchstgrenze gesichert sei. (-)--Bisabo-
lolgehalte von 561, 513 und 507 mg%, die in die praktisch
erreichbare Nahe der biologischen Hbchstgrenze k&men, habe
die Anmelderin nachgewiesen. Die Feststellung des Bundespa-
tentgerichts, daP die biologische Hé6chstgrenze vom Fachmann
nicht herstellbar gewesen sei, beruhe auf Verfahrensfehlern.
Insbesondere habe das Beschwerdegericht fehlerhaft die Anla-
ge A zum Schriftsatz vom 9. Juli 1987 nicht verwertet, weil
diese erst im Einspruchsverfahren drei Jahre nach der Anmel-
dung des Patents elngereicht worden sei und nur aus einer
Aufstellung von Zahlen bestehe. Sowelt sich das Bundespa-
tentgericht auf Messungen der Zentralstelle des Sortenamtes
der DDR stitze, seien seine Darlegungen widersprichlich, und
sie erschépften nicht den Sachverhalt. SchlieBlich habe es
nicht beachtet, daBR es sich bei den Angaben iber den Bisabo-
lolgehalt in der Patentschrift um Durchschnittswerte einer
Mischprobe aus einer Vielzahl von Bliten in Verbindung mit
der MePvorschrift nach Anlage A handele. Der Wirkstoffgehalt
sel bei einer Mischprobe stets niedriger als der Spitzen-
Wirkstoffgehalt von Einzelpflanzen.

3. Die Ausflihrungen des Bundespatentgerichts halten ei-
ner rechtlichen Uberprifung nicht stand.
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a) Das Bundespatentgericht hat allerdings im Ergebnis
mit Recht den Einspruch vom 13. Februar 1987 als zul&ssig
angesehen (§ 59 Abs. 1 PatG), mit dem die Einsprechende gel-
tend gemacht hat, der Gegenstand desg Patentanspruchs 1 und
der darauf zurickbezogenen Ansprliche 3 bis 7 und 12 sei ge-
genlber der tetraploiden Kamillensorte BK-2 nicht neu, er
sel auch nicht erfinderisch und nicht ausfihrbar offenbart.
Hinsichtlich der Widerrufsgrunde der mangelnden Neuheit und
der mangelnden erfinderischen Té&tigkeit (§§ 21 Abs. 1 Nr. 1,
3, 4 PatG) unterliegen seine Ausflhrungen, wonach die Ein-
spruchsbegrindung den gesetzlichen Voraussetzungen genlgt,
keinen Bedenken (§ 59 Abs. 1 PatG). Soweit das Bundespatent-
gericht jedoch im Zusammenhang mit dem Widerrufsgrund der
unzureichenden Offenbarung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) unter
Berufung auf Schulte (PatG, 4. Aufl., § 59 Rdn. 40) und sei-
ne eigene Entscheidung Gieppfannenverschlupvorrichtung
(BPatG GRUR 1986, 605, 607) meint, es kbébnne dahinstehen, ob
der Einspruch auch bezlglich dieses Widerrufsgrundes inner-
halb der Einspruchsfrist ausreichend substantiiert worden
sei, weil die Uberprifung der Patenterteilung im Einspruchs-
verfahren nicht auf die vom Einsprechenden innerhalb der
Einspruchsfrist in zul&ssiger Weise vorgetragenen Griinde be-
gechrénkt, sondern im Rahmen aller Widerrufsgrinde zuléssig
sei, kann dahinstehen, ob dem zu folgen wére; denn der Ein-
spruch des Einsprechenden war auch hinsichtlich der Offenba-
rungsfrage in zuldssiger Weise eingelegt.

b) Die Einsprechende hat den Einspruchsgrund der man-
gelnden Offenbarung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) entsprechend
den Voraussetzungen des § 59 Abg. 1 Satz 4 PatG geltend ge-
macht. Der beschliePfende Senat verlangt flir eine den gesetz-



lichen Anforderungen genugende Einspruchsbegrindung, daPp sie
die fir die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgrinde map-
geblichen Umsté&nde im einzelnen so darlegt, daPp der Patent-
inhaber und insbesondere das Patentamt daraus abschliefende
Folgerungen flr das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Wi-
derrufsgrundes ziehen kénnen (BGH, Beschl. v, 23.2.1972

- X ZB 6/71, GRUR 1972, 592, 593 - Sortiergerat; BGHZ 100,
242, 245 ff. = GRUR 1987, 513, 514 - Streichgarn; BGHZ 102,
53, 56 £. = GRUR 1988, 113, 114 - Alkvyldiarylphosphin). Es
kann aber genlgen, die Tatsachen in knapper Form vorzutra-
gen, Wegsentlich ist, daPp dile Tatsachen einen bestimmten Tat-
bestand erkennen lassen und dapf sie sich auf ihre Richtig-
keit nachprifen lassen., Auf die Schllissigkeit des Ein-
spruchsvorbringens kommt es im Rahmen der Zuléssigkeit des
Eingpruchs nicht an. Der auf mangelnde Offenbarung der Er-
findung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) gestltzte Einspruch mup al-
lerdings né&here Darlegungen dariber enthalten, warum ein
Fachmann nicht imstande ist, die Lehre auszufihren. Dabei
kénnen Zweifel an der Ausfihrbarkeit in theoretischen Erér-
terungen belegt werden, ohne dapf Versuche gefordert werden
kébnnen (Benkard, PatG GebrMG, 8. Aufl., § 59 Rdn. 26).

Diesen Anforderungen werden die Ausfihrungen in der Ein-
spruchsschrift vom 13. Februar 1987 gerecht. Die Einspre-
chende hat auf den Seiten 6 und 10 ihrer Einspruchsbegrin-
dung vorgetragen, Anspruch 1 des angegriffenen Patents sei
rein spekulativ und daher nicht ausfihrbar, soweit mit die-
sem Anspruch tetraploide Kamillensorten geschiitzt werden
sollen, die beliebig hdéhere Chamazulen- und Bisabololgehalte
aufwiesen, als die in Anspruch 1 angegebenen Werte. Aus dem
angegriffenen Patent sei auch nicht andeutungsweise erkenn-
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bar, wie ein Fachmann zu einer tetraploiden Kamille gelangen
kénne, die einen deutlich hdéheren Wirkstoffgehalt habe, als
im Patent angegeben. Damit behauptet die Einsprechende, aus
der Patentschrift sei mangels hinreichender Offenbarung der
Erfindung nicht zu entnehmen, was der Fachmann unternehmen
misse, um die beanspruchten Kamillen mit einem den angegebe-
nen Mindestwert Ubersteigenden Bisabololgehalt zu erhalten.
Mehr konnte die Einsprechende zur Substantiierung dieses
Einspruchsgrundes nicht vortragen und mehr war daher von ihr
auch nicht zu verlangen, vor allem nicht, dap sie zur Stit-
zung ihrer Behauptung das in der Patentschrift beschriebene
Zichtungsverfahren nachvollzog. Dies wdre schon aus zeitli-
chen Grinden binnen der Einspruchsfrist nicht moéglich gewe-
sen. Mit einfachen Versuchen h&tte die Einsprechende ihre
Behauptung nicht untermauern kdénnen, weil die beanspruchten
Wirkstoffwerte nach der Patentbeschreibung das Ergebnis der
Kombination aller Verfahrensschritte sind.

¢) Rechtsfehlerhaft hat das Bundespatentgericht den Ein-
spruchsgrund der mangelnden Offenbarung nach den §§ 59
Abgs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG als begrindet angesehen.

aa) Das Bundespatentgericht hat bei der Prifung des Ein-
spruchsgrundes zunéchst den Gegenstand des Patentanspruchs 1
in der erteilten Fassung ermittelt. Es hat angenommen, unter
Schutz gestellt seien Kamillenpflanzen, die vor allem durch
einen Gehalt an zwel Wirkstoffen - Chamazulen und (-)-0-Bi-
sabolol - gekennzeichnet seien. Da diese Wirkstoffe im An-
spruch nur nach unten, nicht aber nach oben hin begrenzt
seien und aus der Beschreibung eine Hé6chstgrenze nicht si-
cher entnommen werden kénne, seien damit Kamillenpflanzen
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mit unbeschré&nkt hohem Wirkstoffgehalt, jedenfalls mit einem
Chamazulen - und {(-)-#-Bisabololgehalt bis zur biologisch
mbdglichen Héchstgrenze geschitzt. Die Erfindung sei somit
nur dann ausfihrbar offenbart, wenn Kamillen der im An-
gpruch 1 genannten Art mit Gehalten an Chamazulen und
(-)-#-Bisabolol bis zur biologisch méglichen H&chstgrenze
vom Durchschnittsfachmann unter zumutbarem Aufwand zuverlés-
s5lg bereitgestellt, d.h. wiederholbar erzeugt werden kénn-
ten, ohne auf Erzeugnisse der Patentinhaberin angewiesen zu
sein.

Die Rechtsbeschwerde greift diese Beurteilung mit Recht
an. Die PruUfung im Einspruchsverfahren bezieht sich ebenso
wie im Erteilungsverfahren auf den unmittelbaren Gegenstand
des Patents. Gegenstand des Patents ist die in den Anspriu-
chen beschriebene Lehre zum technischen Handeln, wie sie der
Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens zum Priori-
tdtszeitpunkt unter Berlcksichtigung von Zeichnung und Pa-
tentbeschreibung sowie des darin mitgeteilten Standes der
Technik versteht. Flr das Verstdndnis der beanspruchten Leh-
re kommt es daher entscheidend auf die technische Vorstel-
lung des mit durchschnittlichen Kenntnissen und Fdhigkeiten
ausgeriisteten Fachmanns an (vgl. Benkard, aa0O, § 14
Rdn. 61).

Hierzu hat das Bundespatentgericht keine Feststellungen
getroffen. Bei der Ermittlung des Gegenstandes der Erfindung
hat es zwar angenommen, dap Gegenstand Kamillenpflanzen
sind, also ein Kollektiv aus mehreren Pflanzenindividuen.
Der Begrindung des angefochtenen Beschlusses ist aber kein
Hinweis zu entnehmen, welcher Art dieses Pflanzenkollektiv
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ist. Vor allem hat sich das Bundespatentgericht bei der Er-
mittlung des CGegenstandes der Erfindung nicht damit ausein-
andergesetzt, dap ausweislich der Patentbeschreibung der Er-
finder sich die Aufgabe gestellt hat, eine neue tetraploide
Kamillensorte mit verbesserten Eigenschaften, insbesondere
einem erhdhten Gehalt an (-)-%-Bisabolol herzustellen (Pa-
tentschrift Sp. 3 Z. 60 - 63). Bereits dieser (md6gliche) Wi-
derspruch zwischen der Formulierung des Patentanspruchs 1 in
der erteilten Fassung und der Patentbeschreibung hatte dem
Bundespatentgericht AnlaPf sein miissen 2u erforschen, was der
Fachmann unter dem Begriff "Tetraploide Kamille" im Patent-
anspruch 1 versteht, weil mdglicherweise Angaben Uber Wirk-
stoffgehalte bei Einzelpflanzen oder einem Kollektiv wvon
Einzelpflanzen anders zu beurteilen sind als solche bei
Pflanzensorten.

Die Begrindung des angefochtenen Beschlusses gibt ferner
auch keinen Aufschlupf dazu, wie der Fachmann die Angaben
Uber die Wirkstoffgehalte in Patentanspruch 1 versteht. Das
Beschwerdegericht hat zwar angenommen, dap mangels Hbchst-
wertangaben Kamillenpflanzen mit Gehalten an Chamazulen und
Bisabolol bis zur biologisch mdéglichen HbOchstgrenze ge-
schutzt seien. Der angefochtene Beschluf enthdlt aber keine
Feststellungen dazu, ob der Fachmann beim Lesen der Patent-
schrift Uberhaupt eine Hdchstgrenze der Wirkstoffgehalte
sieht, ob er, wenn er eine solche Grenze sehen sollte, er-
wartet, diese Hochstwerte Uberhaupt erreichen zu kénnen, und
ob ihm dies mit den in der Patentschrift offenbarten Mitteln
mdglich erscheint. Erwartet der Fachmann namlich nicht das,
was theoretisch méglich erscheint, sondern das, was prak-
tisch erreichbar ist, und wdre bei einem Pflanzenkollektiv
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oder einer Pflanzensorte eine mégliche Streuung der Wirk-
stoffgehalte zu berlcksichtigen, so wéren Gegenstand der Er-
findung nicht Pflanzen mit Wirkstoffgehalten bis zur biolo-
gischen Héchstgrenze, sondern mit Gehalten zwischen den be-
anspruchten Mindestgrenzen bis zu den am Prioritdtstag zu
erwartenden und praktisch zu erreichenden Ho6chstwerten. Hat-
te der Fachmann hingegen am Prioritétstag gewuft, daB die
biologische HOchstgrenze mit dem bel einem Pflanzenkollektiv
oder bei einer Pflanzensorte gewonnenen Durchschnittswerten
gar nicht zu erreichen war, dann wdre der im Patentan-
spruch 1 genannte Mafstab flir die Wirkstoffgehalte unrich-
tig. Denn der Erfinder hé&tte dann etwas beansprucht, was
nach Kenntnis der Fachleute nicht zu erhalten war.

bb) Das Bundespatentgericht hat ferner angenommen, die
Erfindung sei nicht ausfihrbar offenbart, weil tetraploide
Kamillen mit einem (-)~-W-Bisabololgehalt bis zum biologisch
mdglichen Hé&chstwert von etwa 600 mg% zum Prioritétszeitunkt
vom Durchschnittgfachmann nicht herstellbar gewesen seien.
Eg hat diese Annahme damit begrindet, nicht einmal der Er-
finder habe Kamillen mit einem derart hohen Wirkstoffgehalt
an Bisabolol zu diesem Zeitpunkt nach mehrjéhriger Entwick-
lungszeit erhalten, wie das Ergebnis der Messungen der Zen-
tralstelle des Sortenamtes der DDR und der Degussa (Anla-
ge A, Bl. 48 Folgeakten) zeige. Das einzige Beispiel der Pa-
tentbeschreibung (Sp. 9 Z. 7, 8) nenne nur einen Bisabolol-
gehalt zwischen 300 bis 450 mg%.

Die Rechtsbeschwerde greift diese Ausfihrungen im Ergeb-
nis mit Recht an. Zutreffend ist zwar das Bundespatentge-
richt davon ausgegangen, daP notwendige Voraussetzung einer
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patentfidhigen Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG ist,
dap ihr CGegenstand von einem Fachmann ausgefihrt und dies
mit gleichbleibendem Erfolg beliebig wiederholt werden kann,
ohne auf Erzeugnisse des Patentinhabers angewiesen zu sein
(st. Rspr. vgl. BGHZ 100, 67, 69 = GRUR 1987, 231 - Tollwut-
virusg). Auch hat es bel der Prifung der Ausfihrbarkeit der
geschitzten Lehre mit Recht darauf abgestellt, ob der Fach-
mann zum Prioritdtszeitpunkt in der Lage war, mit der im Pa-
tent offenbarten Lehre Kamillen mit einem entsprechend hohen
(-)A-Bisabololgehalt in praktisch ausreichendem MaBfe zu er-
halten. Es braucht hier auch nicht der Frage nachgegangen zu
werden, c¢b die Ergebnisse der Messungen des Sortenamtes der
DDR beil der Beurteilung der Ausflhrbarkeit der Lehre Uber-
haupt verwertbar sind, was die Rechtsbeschwerde in Abrede
stellt. Die Ausfidhrungen des Bundespatentgerichts, mit denen
es die Ausfihrbarkeit der beanspruchten Lehre verneint,
stitzen sich auf die rechtlich fehlerhafte Annahme, Gegen-
stand der Erfindung seien Kamillenpflanzen mit einem Bisabo-
lolgehalt bis zur biologisch mdglichen Héchstgren:ze.

IV. Nach alledem hat der angefochtene Beschlup keinen
Bestand. Er ist auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin
und des Beigetretenen aufzuheben und die Sache ist gemép
§ 108 Abs. 1 PatG an das Bundespatentgericht zurickzuverwei-
sen.

1. Bei der Prufung des Widerrufsgrundes der mangelnden
Offenbarung nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG wird das Bundespa-
tentgericht zundchst den Gegenstand der Erfindung gemé&p Pa-
tentanspruch 1 in der erteilten Fassung auf Grund des Ver-
standnisses eines Durchschnittsfachmanns zu ermitteln und
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sodann die Ausflhrbarkeit dieser Lehre zum Prioritdtszeit-
punkt zu prufen haben. Da das Streitpatent eine im Tatséach-
lichen schwierige neue Materie aus dem biologischen Bereich
betrifft, wird es sich empfehlen, zur Beurteilung der Vor-
stellungen und Kenntnisse des Durchschnittsfachmanns einen
Sachverstandigen zu Rate 2zu ziehen. Sollte sich hierbei er-
geben, daP den Angaben Uber die Wirkstoffgehalte an Chamazu-
len und Bisabolol in Patentanspruch 1 nach dem Verstédndnis
des Fachmanns ein unrichtiger MaPfstab zugrunde liegt, so
kénnte weiter zu prifen sein, ob die Patentinhaberin ihren
Anspruch entsprechend dem Verstandnis des Fachmanns durch
eine Konkretisierung dieser Angaben beschrénken sollte.

2. Sollte sich erweisen, daPB die Erfindung gemdp Patent-
anspruch 1 in der erteilten Fassung auch bei Zugrundelegung
der oben angefuhrten Grundsé&tze mangels Offenbarung nicht
ausfihrbar ist oder daPp einer der weiter geltend gemachten
Einspruchsgrinde durchdringt, so wird sich das Bundespatent-
gericht sodann mit den Hilfsantrdgen 1 bis 3 der Patentinha-
berin zu befassen haben. Dabei wird folgendes zu berucksich-
tigen sein:

Gegen die Beschreibung der Chamazulen- und (-)-%&-Bisabo-
lolgehalte durch einen bestimmten Mengenbereich bestehen an
sich keine Bedenken. Der beschlieBende Senat hat in seinen
Beschlissen vom 20. Marz 1990 (BGHZ 111, 21, 27 = GRUR 1990,
510 - Crackkatalysator) und vom 12. Mai 1992 (GRUR 1992,
842, 844 - Chrom-Nickel-Legierung) fir den Bereich der Che-
mie ausgefihrt, daB Grenzwertangaben eines Mengenbereiches
von Komponenten alle innerhalb der angegebenen Grenzen mog-
lichen Zwischenwerte umfassen und daP der gesamte Bereich
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als zur beanspruchten Erfindung gehdérend offenbart ist, so
dap die Beschrénkung von einem zundchst weiteren Bereich auf
einen engeren, durch Grenzwerte bestimmten Zahlenbereich
nicht zu beanstanden ist. Diese Grunds&tze gelten auch fur
biologische Erfindungen. Allerdings wird hier zu prifen
sein, ob nach dem noch festzustellenden Verstadndnis des
Fachmanns die Beschreibung durch Angabe von Wirkstoff-Men-
genbereichen lediglich eine Prdzisierung des Patentanspruchs
und nicht eine Beschrdnkung des Schutzbegehrens darstellt
und ob nach dem Versté&ndnis des Fachmanns bei einem ge-
schitzten Pflanzenkollektiv oder bei einer Pflanzensorte
entsprechend dem Gegenstand des Streitpatents die Wirkstoff-
Durchschnittswerte richtigerweise durch Bereichsangaben mit
"etwa"-Werten als mit genauen Grenzwerten zu beschreiben
sein werden.

Ob die beanspruchte Erfindung mit den Merkmalen "in-
haltsstoffmdpig homogen" und "chamazulen- und (-)-K-bisabo-
lolhaltig bestéandig ausreichend identifiziert werden kann,
braucht nicht abschliefend entschieden zu werden. Die Merk-
male "homogen" und "besténdig" werden jedenfalls dahin zu
verstehen sein, dap die beanspruchten Wirkstoffgehalte bei
der unter Schutz gestellten Pflanzenmehrheit dauerhaft vor-
handen sind. Das reicht aus.

3. a) Das Bundespatentgericht hat zur Frage, ob das Pa-
tent mit dem ersten Hilfsantrag aufrechterhalten werden k&én-
ne, folgendes ausgefihrt:
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Mit diesem Hilfsantrag erstrebe die Patentinhaberin eine
Beschrankung des Patents auf Pflanzen mit nach oben und un-
ten begrenzten Gehalten an Chamazulen und (-)-#-Bisabolol
sowie - im Hinblick auf das Patenterfordernis der gewerbli-
chen Verwertbarkeit - eine Beschré&nkung auf Pflanzen an, die
"inhaltsstoffmdfig homogen" und deren Eigenschaften "chama-
zulen- und bisabololhaltig besté&ndig" seien. Dem Gegenstand
des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 mangele es an der Er-
findungshdéhe, weil es nahegelegen habe, die Aufgabe durch
Polyploidisierung einer einen hohen Gehalt an dem Wirkstoff
Bisabolol aufweisenden diploiden Kamillensorte zu lésen, das
Verfahren der Tetraploidisierung als solches nicht erfinde-
risch sei, die Bereitstellung der Pflanzen nicht aufgrund
eines Uberraschend hohen (-)-fA~Bisabololgehalts flur erfinde-
risch erachtet werden kénne und die von der Patentinhaberin
zur Begrindung der Erfindungshdéhe angefiihrten vorteilhaften
Eigenschaften nur bei der Tetraploidisierung von DEGUMILL
auftraten.

b) Die Erwdgungen, mit denen das Bundespatentgericht die
erfinderische Leistung hinsichtlich des Gegenstandes des Pa-
tentanspruchs 1 des Hilfsantrags 1 verneint hat, sind nicht
frei von Rechtsfehlern. Abgesehen davon, daf das Bundespa-
tentgericht, wie oben ausgefihrt, bei der Ermittlung des Ge-
genstandes der Erfindung von einem fehlerhaften Mafstab aus-
gegangen ist, hat es die unter Schutz gestellten Pflanzen
nicht in ihrer Gesamtheit geprift, sondern lediglich Teil-
aspekte auf eine erfinderische Leistung untersucht. Es hat
festgestellt, daPp in dem Verfahren der Tetraploidisierung
von Kamillen selbst nichts Erfinderisches liegt, daP die Be-
reitstellung der geschiitzten Pflanzen nicht auf Grund eines
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Uberraschend hohen Gehalts an Chamazulen und (-)-®-Bisabolol
fir erfinderisch erachtet werden kénne, weil der Gehalt im
unteren beanspruchten Bereich nicht tUberraschend hoch sei,
und daP die bessere Keimf&higkeit und der geringere Zerfall
der Blutenképfchen die erfinderische Leistung schon deshalb
nicht begrinden kénnten, weilil diese Eigenschaften nur bei
der Tetraploidisierung von DEGUMILL auftrdten, der Gegen-
stand des Anspruchs 1 des Hilfsantrages 1 aber nicht auf
Pflanzen beschrénkt sei, die aus dieser Sorte entwickelt
worden seien. Der angefochtene Beschlupf enth&lt hingegen
keinen Hinweis darauf, ob das Bundespatentgericht erwogen
hat, daf die beanspruchten Wirkstoffbereiche an Chamazulen
und Bisabolol insgesamt Uberraschend hoch sind oder ob sich
aus der Gesamtheit aller Eigenschaften eine erfinderische
Leistung ergibt oder ob der geschiitzten Pflanzenmehrheit die
erfinderische Leistung deshalb nicht abgesprochen werden
kann, weill sie das Ergebnis eines planmafigen, langwierigen
und schwierigen Zichtungsverfahrens mit grofem Arbeitsein-
satz ist.

4., a) Das Bundespatentgericht hat zu den Hilfsantrégen 2
und 3 der Patentinhaberin folgendes ausgeflihrt:

Mit diesen Hilfsantrdgen strebe die Patentinhaberin eine
Beschrédnkung des Patents ("dadurch erhalten, daf") auf durch
Tetraploidisierung der Sorte DEGUMILL gewonnene Pflanzen an,
die nach der Tetraploidisierung weiteren EntwicklungsmaPBnah-
men bzw. Selektionen unterworfen worden seien. Die mit die-
sen Hilfsantrdgen erstrebte Kennzeichnung der Pflanzen durch
das ZuUchtungsverfahren sei unzuldssig. Es lasse sich némlich
an den beanspruchten Pflanzen nicht feststellen, ob sie aus
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DEGUMILL entwickelt und welchen weiteren Entwicklungsmafnah-
men sie unterworfen worden seien. Auferdem habe schon zur
Zeit der Anmeldung eine Mdglichkeit bestanden, Samen der
hier beanspruchten Pflanzen bei einer neutralen, wissen-
schaftlich anerkannten Einrichtung zu hinterlegen; im Hin-
blick darauf liege eine weitere grundsdtzliche Voraussetzung
flir die Kennzeichnung eines Produkts durch das Herstellungs-
verfahren nicht vor. Auch kénne schon vom zeitlichen Aufwand
her ein mehrere Vegetationsperioden beanspruchendes Zich-
tungsverfahren zur Kennzeichnung eines Erzeugnisses nicht in
Betracht gezogen werden. Die Kennzeichnung einer Pflanze
durch ein Zuchtungsverfahren sei nicht zulédssig, wenn die
beangpruchte Pflanze auf andere Weise - z.B. durch Hinterle-
gung von Samen - mit geringerem Aufwand zuverldssig identi-
fiziert werden kénne.

b) Auch der Auffassung des Bundespatentgerichts, bei den
beanspruchten Pflanzen sei eine Kennzeichnung durch das Her-
stellungsverfahren (Zlichtungsverfahren) entsprechend den
Hilfsantragen 2 und 3 unzuldssig, weil sich aus dem Verfah-
ren nicht feststellen lasse, ob das Erzeugnis aus DEGUMILL
entwickelt worden sei und weill die Pflanzen zuverlé&ssig bes-
gser durch Hinterlegung von Samen identifiziert werden kénn-
ten, kann nicht gefolgt werden.

Der beschliefende Senat hat die Kennzeichnung eines Er-
zeugnisses durch das Verfahren seiner Herstellung zugelas-
sen, wenn eine Kennzeichnung durch Parameter seiner Eigen-
schaften unméglich oder gdnzlich unpraktisch ist (BGHZ 57, 1
= GRUR 1972, 80 - Trioxan; GRUR 1978, 162 - 7-Chlor-é6-deme-
thyltetracyclin; BGHZ 73, 183, 188 = GRUR 1979, 461 - Farb-
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bildréhre; BGHZ 92, 129, 136 = GRUR 1985, 31, 32 - Acrylfa-
sern; vgl. auch BPatG GRUR 1978, 586, 587 - Lactobacillus
bavaricus; Benkard aa0O, § 1 PatG Rdn. 15, 88; § 2 Rdn. 26,
29; § 3 Rdn. 85; § 14 Rdn. 48, Jjeweils m.w.N.).

Diese Grundséatze gelten in gleicher Weise flur biologi-
sche Erzeugnisse. Nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 und 4,
Abs. 2 PatG ist die Erfindung in Wort und Bild zu beschrei-
ben, und zwar sco deutlich und vollsténdig, daf ein Fachmann
sie ausflhren kann. Erweist sich eine eindeutige Kennzeich-
nung einer Pflanze durch innere oder &aufere unmittelbar
wahrnehmbare Merkmale als unmdéglich oder génzlich unprakti-
kabel, so kann die Pflanze durch eindeutig unterscheidbare,
zuverlassig feststellbare Parameter ihrer Eigenschaften be-
schrieben werden. Ist dies nicht méglich, so kann das Er-
zeugnis durch das Herstellungsverfahren gekennzeichnet wer-
den. Der angegebene Herstellungsweg muPfp dann allerdings mit
hinreichender Aussicht auf Erfolg ausflhrbar sein, damit der
nacharbeitende Fachmann auf Grund der Offenbarung in der Pa-
tentsgchrift das biologische Erzeugnis erhalten kann. Flr die
Kennzeichnung bedarf es hingegen nicht des Nachwelses, dal
das durch das Zuchtungsverfahren beschriebene Erzeugnis auch
tatsédchlich mittels des angegebenen Verfahrens hergestellt
worden ist. Denn Gegenstand des Patents ist trotz der Be-
schreibung durch das Herstellungsverfahren das Erzeugnis als
gsolches, das unabhé&ngig von seinem Herstellungsweg die Vor-
aussetzungen fUr die Patentierbarkeit erflillen muf. In die-
ser Art der Beschreibung liegt auch keine Beschrénkung des
Schutzes fir das Erzeugnis auf den zu seiner Kennzeichnung
angegebenen Verfahrensweg. Die Beschreibung des Zichtungs-



_24.—

weges dient nur der eindeutigen Kennzeichnung des Erzeugnis-
ses (vgl. BGHZ 57, 1, 22 - Triocxan; Benkard, aa0, § 1 PatG
Rdn., 15).

Hierfir spricht auch die Praxis der Beschwerdekammern
des Europé&ischen Patentamts, die "Product-by-process"-An-
spriche vor allem bel bioclogischen Erzeugnissen seit Jahren
gemdf Art. 84 EPU als zuléssig anerkennen, wenn die Erzeug-
nisse als solche die Voraussetzungen flr die Patentierbar-
keit erfillen und die Anmeldung keine anderen Angaben ent-
halt, die es dem Anmelder ermdglichen wirden, das Erzeugnis
durch seine Zusammensetzung, seine Struktur oder sonstige
nachprifbare Parameter hinreichend zu kennzeichnen (vgl.

T 150/82 - Anspruchskategorien/IFF, Amtsbl. EPA 1984, 309

= GRUR Int. 1984, 525; T 248/85 - Bestrahlungsverfah-
ren/BICC, Amtsbl. EPA 1986, 261 = GRUR Int. 1986, 550;

T 320/87 - Hybridpflanzen/LUBRIZOL, Amtsbl. 1990, 71, 75,
76; T 130/90 - Rekombinierter monoklonaler Antikdérper/UNI-
VERSITY OF TEXAS SYSREM, GRUR Int. 1992, 330; vgl. auch EPA
GRUR Int. 1990, 56, 57 - Krebsmaus/HAVARD).

c) Das Bundespatentgericht kann die Zulassung der Kenn-
zeichnung der Kamillenpflanzen durch ihr Zichtungsverfahren
auch nicht mit der Begrindung verweigern, die Patentinhabe-
rin habe bei der Anmeldung Samen der beanspruchten Pflanzen
bel einer neutralen, wissenschaftlich anerkannten Einrich-
tung hinterlegen missen, weil das beanspruchte Erzeugnis zu-
verlassig durch Hinterlegung von Samen identifiziert werden
kénne., FUr den Patentschutz eines neuen Mikroorganismus als
solchen hat der beschliefende Senat anerkannt (BGHZ 100, 67
= GRUR 1987, 231 - Tollwutvirus), dap die Beschreibung durch



_25_

Hinterlegung einer vermehrbaren Probe ersetzt werden kann,
weil eine Beschreibung in Wort und Bild praktisch nicht még-
lich ist. Es braucht hier nicht entschieden zu werden, ob
die Methode, durch die Hinterlegung lebender Organismen in
6ffentlich zugénglichen Sammlungen deren Beschreibung zu er-
setzen auf weitere Bereiche angewendet werden sollte und ob
Samenmaterial hierzu Uberhaupt geeignet ist. Jedenfalls ist
der Erfinder nicht gezwungen, von dieser Mdglichkeit Ge-
brauch zu machen. Sieht er sich in der Lage, seine Erfindung
auf andere Weise, etwa durch das Herstellungsverfahren, hin-
reichend zu beschreiben, kann er nicht auf die Hinterlegung
als Schutzvoraussetzung verwiesen werden. Vielmehr ist die
Hinterlegung im Sinne eines Angebotes zur Erleichterung der
Beschreibung und zugleich des Nachweises der Wiederholbar-
keit durch Reproduktion zu verstehen.

Bruchhausen Maltzahn Jestaedt

Brop Melullis
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