BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 29/01
vom
29. Juli 2003

in der Rechtsbeschwerdesache
betrettend das Gebrauchsmuster 296 23 383

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Paroxetin
PatG § 100 Abs. 3 Nr. 6; GebrMG § 18 Abs. 5

Auch ein ungewohnlicher und besonders gravierender Rechtsfehler stellt fur sich kei-
nen Begrindungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG dar. Diese Vorschrift
dient ausschlieBlich der Sicherung des Anspruchs der betroffenen Beteiligten auf

Mitteilung der Griinde, aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hatte.

BGH, BeschluB vom 29. Juli 2003 - X ZB 29/01 - Bundespatentgericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt und Keukenschrijver, die Richterin
Muhlens und den Richter Dr. Meier-Beck

am 29. Juli 2003
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des 5. Senats (Ge-
brauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts
vom 25. April 2001 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdeflhrerin

zurlickgewiesen.

Der Beschwerdewert wird auf 50.000,- EUR festgesetzt.

Grinde:

1. Die Rechtsbeschwerdefiihrerin ist Inhaberin des deutschen Ge-
brauchsmusters 296 23 383, das am 6. Februar 1998 als Abzweigung aus der
deutschen Patentanmeldung 196 03 797.2 vom 2. Februar 1996 angemeldet
wurde. Nach Eintragung des Gebrauchsmusters hat die Rechtsbeschwerdefih-
rerin am 26. Juni 1998 neue Schutzanspriiche zu den Gebrauchsmusterakten
gereicht. Das Gebrauchsmuster betrifft den pharmazeutischen Wirkstoff
Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat, der in vier verschiedenen Formen A, B, C und
D in selbstandigen Nebenansprichen beschrieben ist. Der nachgereichte

Schutzanspruch 1 lautet:



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

"Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form A, dadurch gekennzeichnet,
daB es einen Schmelzpunkt von etwa 123-125°C aufweist, signifikante
IR-Banden (Figur 1) bei etwa 513, 538, 571, 592, 613, 665, 722, 761,
783, 806, 818, 839, 888, 906, 924, 947, 966, 982, 1006, 1034, 1068,
1091, 1134, 1194, 1221, 1248, 1286, 1340, 1387, 1493, 1513, 1562,
1604, 3402, 3631 cm’' aufweist, die bei 10° pro Minute gemessene DSC-
Exotherme unter Verwendung einer offenen Schale ein Maximum bei et-
wa 126°C und unter Verwendung einer geschlossenen Schale ein Maxi-
mum bei etwa 121°C zeigt, es auch ein Réntgenbeugungsdiagramm wie
das in Figur 4 gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 6,6, 8,0,
11,2, 13,1° 20, und ein Feldphasen-NMR-Spektrum wie das in Figur 7
gezeigte, umfassend charakteristische Signale bei 154,3, 149,3, 141,6,
138,5 ppm, aufweist."

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat das Gebrauchsmuster im
Umfang der auf die Form A gerichteten Schutzansprliche 1 und 5 geldscht. Im
Ubrigen hat es den Léschungsantrag zurlickgewiesen. Im Beschwerdeverfahren
hat die Rechtsbeschwerdeflhrerin das Gebrauchsmuster in erster Linie mit den
am 23. April 2001 eingereichten Schutzanspriichen 1 bis 6 verteidigt. Diese
unterscheiden sich von der am 26. Juni 1998 eingereichten Anspruchstassung
dadurch, dal3 das Merkmal des dortigen Anspruchs 5 "und in Form von Nadeln
vorliegt" in den Schutzanspruch 1 mit aufgenommen und das Wort "und" vor der
Angabe "ein Festphasen-NMR-Spektrum" gestrichen worden ist. Das Bundes-
patentgericht hat die Beschwerde der Rechtsbeschwerdeflihrerin zurlickgewie-

sen. Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde.

2. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft und zuldssig. Die Rechtsbe-
schwerdeflUhrerin macht mit ihr einen Begriindungsmangel im Sinne der §§ 18
Abs. 5 GebrMG, 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG in der Fassung des 2. PatGAndG vom
16. Juli 1998 (BGBI. | S. 1827) geltend. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht
begrlindet, da der gerligte Mangel nicht vorliegt.
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a. Allerdings entfallt der Mangel fehlender Begriindung im Sinne des Ge-
setzes nicht schon deshalb, weil die angefochtene Entscheidung berhaupt mit
Grlinden versehen ist. Wie die Rechtsbeschwerde mit Recht geltend macht,
kann nach der Rechtsprechung des Senats ein Begriindungsmangel in diesem
Sinne bei einer vorhandenen Begrindung dann vorliegen, wenn diese unver-
standlich, widerspriichlich oder verworren ist (st. Rspr. u.a. BGHZ 39, 333 -
Warmpressen; Sen.Beschl. v. 3.12.1991 - XZB 5/91, GRUR 1992, 159 -
Crackkatalysator Il; Sen.Beschl. v. 14.5.1996 - X ZB 4/95, GRUR 1996, 753,
755 - Informationssignal).

b. Das Beschwerdegericht hat ebenso wie das Deutsche Patent- und
Markenamt der mit Haupt- und Hilfsantrag bezeichneten Lehre des Anspruchs 1
in der am 23. April 2001 eingereichten Fassung die Schutzfahigkeit abgespro-
chen, weil sie im Hinblick auf die britische Patentschrift 85 26 407 nicht neu sei.
Der Fachmann, ein promovierter Diplomchemiker, der mit der Synthese von
Wirkstoffen befaB3t und vertraut sei, kbnne ohne weiteres aus dieser Druck-
schrift ein "Verfahren zur Herstellung von Paroxetin-Hydrochlorid-lsopropanol-
Solvat" entnehmen, das dadurch gekennzeichnet sei, "daB man unter wasser-
freien Bedingungen gasférmigen Chlorwasserstoff zu einer Lésung der freien
Base in Isopropanol-Solvat auskristallisiert” (1 a), und ein "Verfahren zur Her-
stellung von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat, dadurch gekennzeichnet, daB
man Paroxetin-Hydrochlorid-Isopropanol-Solvat mit Wasser behandelt, an-
schlieBend abfiltriert und trocknet" (1 b). Es liege nicht auBerhalb der durch die
britische Druckschrift vermittelten Lehre, das bei dem Verfahren (1 a) bevorzugt
hergestellte Solvat bei dem Verfahren (1 b) einzusetzen. Eine solche Arbeits-
weise sei im Hinblick auf das in der britischen Druckschrift Offenbarte nicht
mehr neu. Der Umstand, daB ein mit den im Schutzanspruch 1 angegebenen
Parametern und in Form von Nadeln charakterisiertes Paroxetin-Hydrochlorid-
Anhydrat nicht in der entgegengehaltenen Druckschrift beschrieben sei, mache



diesen Stoff nicht schon deshalb gegenilber der Offenbarung der Entgegen-
haltung neu. Zu dem neuheitsschadlichen Offenbarungsgehalt der Beschrei-
bung eines Verfahrens gehdére auch das, was dem Fachmann erst bei der
Nacharbeitung des vorgeschriebenen Verfahrens Gber dessen Ergebnis unmit-
telbar und zwangsléaufig offenbart werde, im vorliegenden Fall also die Modifi-
kation A von Paroxetin-Hydrochlorid-Anhydrat in Form von Nadeln.

Bericksichtige man das praktische Vorgehen des einschldgigen Fach-
manns, der aufgrund der Angaben in der britischen Druckschrift Paroxetin-
Hydrochlorid-Anhydrat herstellen wolle, so komme man zu keiner anderen Be-
urteilung. Da beide in der Druckschrift beschriebenen Wege zur Herstellung des
Anhydrats von der Isopropanol-Solvat-Vorstufe ausgingen, werde der Fach-
mann zunachst dieses Ausgangsmaterial auf dem in der Druckschrift bevorzugt
angegebenen Weg herstellen. Fihre dies nicht zum Erfolg, werde er den vor-
gegebenen Weg der Behandlung der Solvatkristalle mit Wasser ausprobieren
und damit zwangslaufig zur Modifikation A des Anhydrats in Nadelform gelan-
gen, wie es in dem nachgereichten Schutzanspruch 1 charakterisiert werde.
Auch dieses bisher nicht bekannte Ergebnis sei dem neuheitsschédlichen Of-

fenbarungsinhalt der britischen Druckschrift zuzurechnen.

Das Gebrauchsmuster sei im Umfang des Schutzanspruchs 1 auch in

der Fassung des Hilfsantrages gegenuber der britischen Druckschrift nicht neu.

c. Die Rechtsbeschwerde rugt, diese Neuheitsprifung leide an dem
grundsatzlichen Fehler, daB das Bundespatentgericht die unterschiedlichen, in
sich geschlossenen und vollstandigen Herstellungsverfahren (1 a) und (1 b)
miteinander kombiniere und annehme, diese Kombination der Verfahrens-
schritte sei in der britischen Druckschrift 85 26 407 neuheitsschadlich offenbart.
Patent- und gebrauchsmusterrechtlich sei es unzuldssig, ein aus mehreren



Verfahrensschritten bestehendes Verfahren als neuheitsschadlich vorbekannt
anzusehen, weil die einzelnen Verfahrensschritte flr sich allein aus verschiede-
nen vorbekannten Verfahren bekannt seien. Dies gelte auch dann, wenn meh-
rere unterschiedliche, in sich geschlossene Verfahren in ein- und derselben
Druckschrift beschrieben seien. Auch dann sei ein Verfahren nicht schon des-
halb neuheitsschadlich vorbekannt, weil sich das Verfahren durch die Kombina-
tion einzelner Verfahrensschritte der verschiedenen vorbeschriebenen Verfah-
ren bilden lasse. Es sei daher eine [patent]rechtlich véllig unverstandliche und
nicht nachvollziehbare Uberlegung, daB das Beschwerdegericht die Kombinati-
on der aus unterschiedlichen Verfahren entnommenen Verfahrensschritte (1 a)
und (1 b) als neuheitsschéadlich vorbeschrieben ansehe und daraus folgere,
auch das resultierende Produkt sei nicht mehr neu. Dies bilde einen gravieren-
den Begrindungsmangel, welcher der véllig fehlenden Begriindung im Sinne
von § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG gleichstehe. Das gelte um so mehr, als das Be-
schwerdegericht fir seine Wuardigung nur eine véllig inhaltslose lapidare Be-
griindung gebe ("nach Uberzeugung des Senats") und nicht den geringsten An-
haltspunkt aus der britischen Patentschrift 85 26 407 feststelle, aus dem der
Fachmann einen Hinweis entnehmen kénne, die einzelnen Schritte 1 a) und

1 b) miteinander zu kombinieren.

d. Hiermit hat die Rechtsbeschwerde keinen Erfolg. Die Rechtsbe-
schwerde macht mit ihren Beanstandungen keinen Begriindungsmangel im
oben dargestellten Sinne geltend. Vielmehr rugt die Rechtsbeschwerde, das
Beschwerdegericht habe unter VerstoB gegen anerkannte Regeln die Neu-
heitsprafung fehlerhaft vorgenommen und sei deshalb zu einem falschen Er-
gebnis gelangt. Die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde betreffen daher
die inhaltliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Diese ist im Verfah-
ren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu prifen.



Selbst wenn mit der Rechtsbeschwerde davon auszugehen wére, daB
der gerugte Fehler ungewdhnlich und besonders gravierend sei, wurde dies die
Annahme eines Begrindungsmangels im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG
nicht rechtfertigen. Denn diese Vorschrift stellt weder auf die Intensitat eines
Fehlers in der angefochtenen Entscheidung ab, noch kommt es darauf an, ob
es unverstéandlich ist, daB dem Gericht der betreffende Fehler unterlaufen ist
(vgl. Sen.Beschl. vom 26.2.1985 - X ZB 12/84, Mitt. 1985, 152 - Tetrafluor-
athylenpolymer). § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG dient vielmehr ausschlieBlich der Si-
cherung des Anspruchs der betroffenen Beteiligten auf Mitteilung der Grinde,
aus denen ihr Rechtsbegehren keinen Erfolg hatte (§ 94 Abs. 2 PatG).

3. Eine mundliche Verhandlung hat der Senat nicht fur erforderlich
gehalten.

Melullis Jestaedt Keukenschrijver

Muihlens Meier-Beck
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