Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

Anthradipyrazol

1. PatG § 1

Zum Begriff des "technischen Fortschritts'" oder der
"Bereicherung der Technik" als Voraussetzung der
Patentfidhigkeit, insbesondere zur "Bereicherung der
Technik" durch ein chemisches Analogieverfahren zur
Herstellung eines neuen Arzneimittels, das in der
gleichen Richtung wirkt wie mehrere bereits bekann-
te Arzneimittel.

2. 2P0 § 282; PatG §§ 33, 41 D

Zur Bedeutung von technischen Erfashrungssétzen fiir
die Beurteilung technischer Sachverhalte durch die
technischen Mitglieder des Patentamts und des Patent-
gerichis.

BGH, Beschl. v. 24. Februar 1970 - X 2B 3/69 - Bundespatent-
gericht
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Schwingen,
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betreffend die Patentanmeldung .......ccuee..
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Anmelderin und Rechts-
beschwerdefihrerin,

- Verfahronsbevollmachtlgte. Rechtganwalte Prof. Dr. —
und Dr. (R in (D -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesge-
richtshofs hat auf die mindliche Verhandlung vom
19. Pebruar 1970 unter Mitwirkung des Senatspri-
sidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Léscher,
Schneider, Triistedt und Ballhaus :

beschlossén:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
wird der BeschluB des 16. Senats (tech-
nischen Beschwerdesenats XI} des Bundes-
patentgerichts vom 22. August 1968 auf-
gehoben. Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Bun-
desﬁatentgericht'zurﬁckVérwiésen,

Grinde:

N

k. Dle Anmelderin hat am 20 ‘Februar 1961 belm
Deutschen Patentamt eine Erfindung betreffend "Verfahren
zur Herstellung basisch substitulerter Anthﬂadlpyrazole"

gur Erteilung eines Patents. angemeldet. In der mit der
Anmeldung eingereichten Beschreibung wurde unter anderem
gesagt, daf die erfindungsgemis erhéltiichen neuen Ver-
binduhgen - als solche oder in Form ihrer'Salze mit
nichttoxischen anorganischen. oder organiséhen Ssuren -
Amﬁbeninfektionen ginstig beeinflusﬁen,‘

ble Prﬁfungsstelle fur Klasse 32 p des Deutschen
Patentamtu forderte die Anmelderln durch Bescheid vom
19. April 1962 auf, zur Begrundung der Patentwurd1g~
keit der beanspruchten Verfabren, - die als "in che-
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mischer Hinsicht nicht eigenartige Verfahren"
anzusehen seien, - an Hand von zahlenmiéfig be-.
stimmt gehaltenen,.nachprﬁfbarenjVergleichsversuchen
"wesentliche, vorteilhafte Eigenschaften der Ver-
fahrensprodukte gegeniiber der besten bekannten Ver-
bindung mit gleicher Wirkungsrichtung'nachzuwei—
sen". Da die Anmelderin dieser Aufforderung nicht
nachkam, hat die Priifungsstelle die Anmeldung

durch Beschlufl vom 12.“Septembep_!963 "wegen man-
gelnden technischen Fortéchritts" zuriickgewiesen.

- In der Beschuefdeinstanz'hat die Anmelderin
unter anderem geltend gemacht: VWie durch seit langem
vorllegende VersuchsprOookolle bew1esen werden kidn-
ne, seien die erflnuungsgemaﬁ erha1t11chen Verfah-
rensprodukte den besten im Handel beflndllchen Amo-
benmitteln weit iliberlegen. Sie habe diese Versuchs-
protokolle jedoch nicht vorgelegt, weil der von der
Priifungsstelle gefordérte Vergleich der erfindungs-
gemél erhéltlichen Verbindungen mit_der besten be-
kannten Verbindung der gleichen erkungsrlchtung
zum Nachweis der PatentLah1gke1t des beansprucnten
Analogzeverfahrens nicht erforderlich und die For-
derung der Prufungsstelle somit unberechtlgt sei.
Die rorderung der Prufungsstelle sei auch- geelgnef,
den technzschen Fortschritt zu hemmen. Bisher seién
Verb1ndungen ‘der Korperklasse der Dlhydro—anthra—
dipyrazole, uelche Amobenlnfektlonen gunstzg zu
- beeinflussen’ vermogen, nicht bekannt gewesen. Eln
Arzneimittel, das einer neuen, in der Praxis noch
nlrht verwendeten Kbérperklasse angehore, bcrelcnefe
© aber in Jedem Fall die medizinische Praxis und ha~
be schon aeshalb wesentlmche, vortelloafte Bigen-
schaften, weil mit Sicherheit angenommén werden diir-
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fe, .QaB sich dieses Arzneimittel in seinem Wirkungs-
mechanismus von den bekannten Verbindungen unterscheide
und deshalb z.B. Resistenzerscheinungen, speziellen
{iberempfindlichkeiten und individuellen Unvertraglich-
keiten vorbeugen helfe. Es sei iiberbaupt schwierig,

den Begriff des Yoptimalen" Heilmittels zu bestimmen,
weil die Wirksamkeit eines Heilmittels von vielen
Faktoren wie z.B. der Rasse und den Efigewohnbeiten

des Individuums, den Krankheitserregerarteﬁ, den Sfa—
dien der Krankheitserreger und der Krankheit usw. ab-
hinge. Ein (Portschritts-) 7ergleich hinsichtlich der
pharmakologischen Wirkung: eihes neuen Arzneimittels

sei daher allenfalls mi% der chemisch nichststehenden
Verbindung sinnvoll. Dieser Vergleich aber sei durchn die
bereits dem Patentamb gegeniiber am 31. Juli 1962 als

-~ "Nachtrag. zur Beschreibung" gemachien Angaben erbracht,
“wonach sich bei der Behandlung von mit einer AmSbenmisch-
kultur intracaecal infizierten Ratten mit den erfindungs-
gemiiB dargestellten Substanzen eine gute Wirkung bis

zu einer Grenzdosis von 10. mg . pro kgiRatte gezeigt habe,
wihrend die bereits bekannten nichtbasisch substituier-
ten 2,7 Bihydrouanthra—{1:9—5:10)~dipyra201e selbst beil
einer Dosierung von 500 mg pro kg Ratte wirkungslos ge-
wesen scien. Es sei ferner noch auf die im "Exposé ..coooa
2456 {Amoebacide)" béschriebenen Versuche hinzuweisen,
wonach in dem erfindungsgemifl nach dem Ausfihrungsbei-
'gpiel 3 erhalbtenen Salz eines basischen Dipyrézolderi—
vates einé neuartige Substanz aufgefunder worden sei,

die im Tierversuch gegeniiber Entamoeba histolytica

nicht nur die experimentelle Darminfektion der Ratte,
sondern auch die Leberinfektion des Goldbamsters bei
relativ geringer Toxizitdt zu heeinflussen vermocht habe.
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Anmelderin hat in der Beschwerdeinstanz zu-
antragt, S

den ZuriickweisungsbeschluBl der Prifungs-
stelle aufzuheben und die Patentanmeldung
auf Grund des in der Beschwerdeverhandlung
iberreichten eingeschrinkten Patentanspruchs

‘sowie der gleichzeitig iiberreichten ange-

~ferner h

paBten Beschreibung bekannt zu machen;

die Rechtsbeschwerde zuzulassen zZux K}a—
rung der Rechtsfrage, ob bei einem Analo-
gieverfahren gzur Herstellung einer Verbin-
dung, die auf dem Gebiete der Pharmaszie.

und der epidemiologischen Bekdmpfungsmetho-
den wertvoll ist, als Vergleichssubstansz
die chemisch nichstliegende Verbindung oder
aber die wirksamste bekannte Verblndung
heranzuziehen sei; , o

ilfsweise (falls weder dem Hauptanfrag'ététt~

0egeben noch die Rechtsbeschwerde
ugelassen verde},

die Anmelderin zur Vorlage der - sofort
zur Verfiigung stehenden - Versuchsgroto~_
kolle auizufordern, durch die die Uber-
legenheit der erfindungsgemiB erhdltlichen
Verfabrensprodukte gegeniiber den. besten
bekannten Verbindungen mit glexcher Wir-
kungsrichtung hewviesen werde.

Der 16. Senat {technischer Beschwerdesenat X1}
des Bundespatentgerichts hat dureh BeschluB vom -
22. August 1968 die Beschwerde der Anmelderin zuriick-
gewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen. Er hat
die grundsdtzliche Rechtstrage, auf deren Beurteilung
., seine Entscheidung beruhe und deretwegen deshalb die
Rechtsbeschwerde zugelassen werde, dehin formuliert:

ob in den Fsallen, in denen es guf die
Feststellung des sogenannten patentbe-
grindenden technischen bgw. pharmakolo-
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gischen Effekts eines Erzeugnisses ankom-
me, das Erzeugnis mit einem Mittel zu ver-
gleichen sei, das mit dem Erzeugnis wir-
kungsméf3ig vergleichbar ist und ein aner-
kamt gut wirksames Mittel auf dem fir das
irzeugnis in Betracht kommenden Anwendungs-
gebiet darstellt, ohne Riicksicht darauf, ob
das Mittel auch konstitutionell baw. nach '
seiner Zusammensetzung mit dem Erzeugnis
vergleichbar sei.

Mit der gegen den BeschluB des Beschwerdesenats
eingelegten Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin,

~den angefochtenen Beschlub aufzuhében und
die Sache zur anderweiien Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentnerlcht

zuruc}c:?uveruelseno

B. Die Rechtﬁbeuchwerde ist, weil vom Beschwerde—
ﬂ»nat zugelassen, an sich statthaft, sie ist ferner
frist- und formgerecht elnpelegt und begriindet worden
und ist somit zuldssig. Sie muBte aus einem verfahrens-
rechtiichen Grunde (unten bei III 5 b) auch Erfolg bhaben.

I. Der Beschwerdesenat geht davon aus, dall ein che-
mscheu Analogieverfahren ZUT Hersfeliung eines bisher
unbekannten Stoffes \wve es im vorllegenden Falle von
der Anmelderin beans prucht uerde‘ dann patentlerbar
sein kbnne, wenn der neue Stoff Eigenschaften ‘oder we-
nigstens eine Eigenschaft) aufweise, die man hel ibm
'n'oht zu erwarten hatte und kraft deren er - bei seiner
Benutzung zu elnem teohnlschen bzw. th@rapeutlachen
‘Zweck - uberraqchenu in einer bekannien Stoffen tber-
1egenen Weise wirkt. Die Anmelderin habe .jedoch, wvie
der Beschwerdescnat weiter ausfunrtd, exnen solchen _
"patentbegrundenden pharmakologxsehen Effekt" der Pro-
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dukte des von ihr beanspruchten Verfahrens nicht
nachgewiesen oder wenigstens glaubhaft gemacht. Die
Bemerkung in . der urspriinglichen Beschreibung, daf

die neuen Verbindungen AmGbeninfektionen ginstig
beeinflusseh,:kénne filr sich allein in EPmangelung
von Anhaltspunkten filir eine hinreichend zuverldssige
Beurteilung nicht ohne weiteres als richtig hinge-
nommen werden. Die Angaben in dem am 31. Juli 1362
eingereichten "Nachtrag zur Beschreibung' seien zu
dirftig, um auch nur ein anndhernd klares Bild-dari-
ber zu vermitteln, was denn im Rahmen der Versuche

im einzelnen geschehen und festgestellt worden sei;
auch sei das Vergleichsergebnis schon wegen der als
Yergleichssubstanzen verwendeten Stoffe untauglich,
den hier erforderlichen Nachweis zu erbringen. Die
Angaben in dem "Exposé ..... 245& {Amoebacide)" konn-
ten in BErmangelung von Vergleichsveféuchen mit anderen
'Stoffen ebenfalls nicht den nachzuweisenden Effelkt

" belegen, daB der neue 'Stoff iiberraschend in einer be-
‘kannten Stoffen uberlegenen WBLSS wirke. :

Um die "{ilberlegenheit" der behaupteten Wirkung
eines nach einem Analogieverfahren herzustellenden
neuen Stoffes nachzuweisen bzw. glaabhaft zu machen,
bediirfe es der Durchfilhrung von Versuchen mit dém
‘neuen S5toff und von Vergleichsversuchen mit einem oder
mehreren bekannten Stoffen. Nach der in der Entschei-
dung 16 W 18/61 vom 10. September 1964 - MittDtPatinw 1965,
198 - vertretenen Auffassung seien die Verfahrenser-
zeugnisse eines chemischen Analogleverfahﬂens zwecks
éBeurtellung ihrer fortschrittlichen Elgenachdften mit
einem bekannten Stoff zu vergleichen, der mit dem Pro-
dukt des beanspruchten neuen Verfahrens "wirkungsméﬁig



und konstitutionell" vergleichbar sei. An dieser Auffas-
sung konne jedoch nicht mebr festgebalten werden, da

sie auf einer Vermengung der im Begriff des patentbe-
griindenden technischen Erffekts verkniipften Gesichts-
punkte des Fortschritts und der Erfindungshdhe berulie,
und da sie auch zu ungerechten Beurteilungen fiihre, je
nach dem, ob ein wirkungsméfig und konstitutionell
vergleichHbares Mittel bekannt sei oder nicht. Die
Vergleichssubstanz sei vielmehr unter dem Gegichts-
punkt auszuwidblen, daf es darauf ankommt, ob durch den
neuen Stoff die Technik - in riéllen wie dem vorliegen-
den die Phérmazie - '"bereicneri" wird; es sei also durch
Vergleichen mit dem vorbekanniten Stand der Pharmazie auf
dem einschldgigen Anwendungsgebiet zu uatersuchen, ob

- dem necuen Btoff eine demgegénﬁber "vorteilhafte'"™ - nicht
notwendig 'wesentlich vorteilbarite" = Wirkung zukommt.
Auf die chemische Konstitution des Stoffes sei in’'die-

- sem Zusammenhang nicht abzustellen, weil damit in der
Regel nur ein Teil des einschlédgigen Standes der Pharma-
zie erfaBt wiirde und weil zudem die ¥rage des "konsti-
tutionellen Verwvandtschaitsgrades" der in Betracht zu
ziehenden Verbindungen im Einzelfall nicht immer leicht
zu entscheiden sei. Als Vergleichssubstanz sei vielmehr
ein Mittel zu verwenden, das dem neuen Stoff wirkungs~
mifig vergleichbar ist. Dabei geniige es, ~ falls dem
Anmelder nicht Vergleichsversuche mit mebhreren bekann-
ten Mitteln zugemutet werden kionnten -, wenigstens ein
anerkannt gut wirkendes Mittel gleicher Wirkungsrich-
tung als Vergleichssubstanz gu nehmen; als "anerkannt
gut wirksam! werde ein Mittel dann gelten kbénnen, wenn
es handelgiiblich sei. Dagegen wiirde die Auflage, das
"begte" bekannte Mittel zu verwenden, zu Unzutréglich-
‘keiten fiihren knnen, weil es pfaktisch nicht selten
schwierig sein werde, das beste Mittel herauszufinden



oder zu beéschaffen.

Der Vergleich mit einem bekannten Mittel gleicher
Wirkurigsrichtung sei auch nicht etwa, wie di%e Anmel-
‘derin meine, ohne weiteres schon deshalb entbehrlich,
weil durch die Bereitstellung des neuen Mittels der
Arénéimittelschatz vergroBert werde. Diese Meinung lau-
fe darauf hinaus, daB von einer besonderen Priifung
des Portschritts iiberhaupt Abstand zu nehmén und mit
der Feststellung der Neuheit auch schon der Fort--
schritt zu bejaben sei. Zu der "Neuheit" miisse aber
etwas Zusitzliches hlnzukommen,'um von einem "Fort-
schritt!, ‘d.h. von einer "Bereicherung der Technik
bzw. der Pharmagzie", sprechen zu konnen. Die durch
das neue Mlttel ersffnete Mbglichkeit, in bestimmten,
vielleicht nur hypothetlschen ‘Pallen hierauf aus-
“weichen zu konnen, stelle keinen zu der Tatsache der
Neuhe’t selbstindig hinzutretenden zusédtzlichen Vor-
teil des Mittels dar. Die bloBe Vérmehrung des Arz-
neimittelschatzes um éin neues Mittel sei daher, auch
wenn dieses Mittel éut:wirké;”ﬁeine Bereicherung der
Pharmazie. Eine andere Beurteilung kdnne allenfalls
dann Platz greifen, wenn fiir das neue Mittel neben
der guten Wirkung als Amoebicid beispielsweise eine
gute {oder gegenﬁber anderen Mit%eln sbgar'ﬁesonders
die dlesbezugllchen Hlnuelse der Anmelderxn seien je-
-doch rein spekulativer Art. Ob die Tatsache der Ver-
- mehrung des .rzneimittelschatzes etwa dann Gewich#¥
 fir die Beurteilung des Forischritts baben wiirde,
wenn beispielsweisé nur wenige einschlidgige Mittel
bekannt wiren, ‘und ob in solchen Fillen der “Ersff-
nung des vislleicht zweiten oder dritten Weges" die
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Durchfilhrung von Vergleichsversuchen entbehrlich sei,
konne im vorliegenden Falle dahingestellt bleiben,
~well es nach dem eigenen Zugesténdnis der Anmelderin
mindestens zwanzig Mittel gebe, die zur Behandlung
von Amobeninfektionen geeignet seien. Auch der Sonder-
fall, daB ein Mittel erstwals auf einem Gebiet bereit—.
gestellt werde, auf dem noch kein wirksames Mittel
sur Verfiigung stehe, sel hier nicht zu erdrtern.

ITI. Die Rechisbeschwerde macht demgegeniiber in
erster Linie geltend, daB auf dem Gebiet der Chemie
ganz allgemein die Erdffnung eines weiteren Weges zur
Feratellung eines Stoffes mit werivollen Eigenschaf-
ten als eine Bereicherung der Technik angusehen sei. Auch
ein durch ein Analogieverfahren hergestellter neuer
Stoff brauche, wenn das Verfahren als technisch fort-
achrittlich bezeichnet werden solle, nur 'wertvolle
Eigenschaften bezw. Wirkungen, nicht notwendig 'iiber-
legene' Eigenschaften bezw. Wirkungen zu haben, und ein
"Uberlegenbeitsnachweis" konne daher allenfalls gegeﬂé
iiber belnnnten strukturanalogen Stoffen, nicht aber
gegeniiber nicht strukturanalogen Stoffen verlangt wer-
den. Auf dem Gebhiet der Pharmazie im hesonderen sei
‘die unter dem Gesichtspunkt des Fortschritts zu stellen-
de Frage, ob durch die Bereitstellung des erfindungsge-
mifl hergesteilten Stoffes "die Technik bereichert" wer-
de, strikt von der anderen Frage zu unterscheiden, ob
ein "“chemotherapeutischer Fortschritt™ erzielt werde.
Eine “"Bereicherung der Technik" ergebe sich hier schon
daraus, daB die Breite des der Industrie moglichen An-
gebots durch die Offenbarung der Herstellung eines phar-
mazeutischen VWirkstoffes, der in seiner Konstitution
von den bisher auf dem gleichen Anwendungsgebiet einge-
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setzten Wirkstoffen grundsédtzlich verschieden sei,
erweitert werde. Der chemisch-physiologische Wi-_r—,
kungsmechanismus von Heilmitteln sei so kompliziert,
dal mit erbheblicher Sicherheit zu erwarten stehe,

dafl zwel Wirkstoffe aus verschiedenen chemischen
Korperklassen auch verschiedene chemisch-physiolo-
gische Wirkungsmechanismen begitzen. Unterschied-
liche Wirkungsmechanismen aber seien bedeutsam z.B..
beim Auftreten von Resistenzerscheinungen in der
Bekdmpfung von Infektionskrankheiten, bei der gleich-
zeitigen Anwendung mehrerer Mittel fiir den gleichen
therapeutischen Zweck, im Hinblick auf die Moglich-
keit der Anpaésung des menschlichen Kdorpers an be-
stimmte Pharmaka, im Hinblick auf individuelle Un-
vertriglichkeiten, bei der gleichgzeitigen Anvendung
anderer, zu anderen Zwecken eingesetzter Pharmaka,
und im Hinblick auf moglicherweise erst nach Jahren
beim Einsatz bestimmter Pharmaka hervortretende
Spatschidden. Zumindest bei einem Mittel, das einer
gegeniber dem Vorbekannten nicht konstitutionsana-
logen Korperklasse angehdre, ktnne mit einem iberein-
stimmenden Wirkungsmechanismus nicht gerechnet werden.
Bei dieser vom Beschwerdesenat nicht beriicksichtigten
Sachlage laufe aber das Verlangen, €s miusse auch bei
einem solchen Mittel eine "Uberlegenheit" des erfin-
dungsgemi hergestellten Stoffes gegeniiber einem an-
erkannt gut wirksamen Mittel flir das gleiéhe Anwen-
dungsgebiet nachgewiesen werden, auf das Verlangen
des Nachweises eines dovpelten Fortschritts hinaus.
Denn wenn fir den Einsatz als Pharmakon auf einem
bestimmten Anwendungsgebiet keine strukturanalogen
Wirkstoffe bekannt seien, dann kinne eine die Fort-
-schrittlichkeit begriindende "wertvolle Eigenschaft"
des neuen Mittels gegeniiber den bekannten Mitteln



- 12 -

nicht nur in seiner "besseren therapeutischen Wirkung",
sondern auch bereits in seiner "nicht-analogen Kon-
stitution" und den dadurch bedingten erweiterten An-
wendungsmiglichkeiten gefunden werden. Wolle man, wo-

zu offenbar der Beschwerdesenat neige, der Tatsache

der Vermehrung des Arzneimittelschatzes ein Gewicht

fir die Beurteilung des Fortschritts nur dann beimes-
sen, wenn beiépielsweise nur wenige einschlagige Mittel
bekannt seien, dénn viiirde praktiseh die Patenterteilungs-
behdrde darilber bestimmen, ob fiir ein bestimmtes thera~-
peutisches Gebiet bereits "geniigend brauchbare Verbin-
dungen" vorliegen. Die Entscheidung dariiber gehore aber
nicht zu den Aufgaben, die von der Patenterteilungsbe-
horde ilibernommen werden kdnnten. Auch die Entscheidung
dariber, ob die Wirkungen eines neuen Mititels und seine
Freiheit von Nebenwirkungen so gut seien, daB mit dem
oraktischen Einsatz dieses Mittels gerechnet werden kon-
ne und sich seine Herstellung daher lobne, ktnne erfah-
rungsgeméf erst auf Grund mehrjabriger klinischer Er-
probung und nicht von der Patenteriteilungsbehidrde ge-
troffen werden, namentlich nicht kurzfristig in dem der
Bekanntmachung vorhergehenden einseitigen Amtspriifungs-
verfahren, das sich mit einer Glaubhaftmachung dahin
begniligen miisse, daf "die Erteilung eines Patents nicht
fir ausgeschlossen zu erachten' sei (§ 30 Abs. 1 Satz 1 PatG).

III. Obwohl es im vorliegenden Fall nur darauf an~
kommt, welche Anforderungen an die Glaubhaftmachung
bezw. den Nachweis des technischen Fortschritts bei einem
chemischen'Analogieverfahren zur Herstellung eines Chemo-
therapeutikums zu stellen sind, erscheint es doch er-
forderlich, den Begriff des "teechnischen Fortschritts"
einer Betrachtung von Grund auf zu unterziehen.
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1. Im Text des Patentgesetzes kommt der Begriff
"technischer Fortschritt" nicht vor. Rechtspraxis
und Rechitslehre indes haben schon seit langem die
Erzielung eines "technischen ¥ortschritts" oder
(gleicnbedeutend) eine "Bereicherung der Technik"
als eine weitere Voraussetzung -~ neben den Voraus-
gsetzungen der "gewerblichen Verwertbarkeit", der
"Neuheit" und der "Erfindungshdhe' - fiir die Aner-
kennung der materiellen Patentfihigkeit einer Erfin-
dung herausgestellt {[vgl. Bartels, GRUR 1964, 285 ff .
m.v.Nachw.}; Reimer, PatG 3. Aufl. § 1 Rdn. 25; Benkard,
Pat@ 5. Aufl. § 1 Rdn. 56}. Eine allgemein anerkann-
te, kurze und doch erschépfende abstrakte Bestimmung
des Begriffs “"technischer Fortschriti" oder "Bereiche-
rung der Technik" ist jedoch noch nicut gefunden wor-
den. Was in Rechtsprechung und Rechtslehre zu diesen
Begriffen gesagt ist, hat jeweils mehr den Charakter
von Umschreibungen und Ausdeutungen nach den verschie-
densten Richtungen und weniger den Charakter von prag-
- nanten Begriffsbestimmungen, deren Wortlaut alle denk-
baren Varianten erfassen wiirde. Das ist insbesondere
bei den stets zu konkreten Sachverhalten ergangenen
und auf sie zugeschnittenen gerichtlichen Entscheidun-
gen, auch bei den "Grundsatz'"-Entscheidungen des Bun-
desgerichtshofs, zu beachten, wenn sie zur Beurteilung
anderer konkreter Sachverhalte herangezogen werden sol-
len.

2. "Technischer Fortschritt" und "Bereicherung der
Technik" haben schon vom Wort her notwendiger Weise
einen Bezug zur "Technik". Eine neue Tehre wird nur
dann als "technisch fortschrittlick" und als "die Tech-
nik bereichernd" begeichnet werden konnen, wenn sie
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der Pechnik ’‘im weitesten Sinne dieses Wortes! ein
neues "Mittel" {ebenfalls im weitesten Sinne dieses
Wortes) zur Herbeifilhrung eines fiir die Allgemeinheit
niitzlichen Erfolges (zu diesem Erfordernis vgl. Reimer
aa0 § 1 Rdn. 21; Benkard aa0 § 1 Rdn. 46} an die Hand
gibt. Zwar braucht der fiir die Allgemeinheit niitzliche
"Erfolg", der mit dem neuen "Mittel'" herbeigefiihrt wer-
den kann, nicht notwendig auf technischem Gebiet zu
liegen; er kann vielmehr beispielsweise auch auf wirt-
gchaftlichem, sozialem oder Hsthetischem Gebiet oder
-auf dem Gebiet der belebten Natur, insbesondere der
Biologie, der Physiologie oder der Therapie, liegen
(Benkard aa0 § 1 Rdn. 56; Reimer aa0 & 1 Rdn. 25; Linden-
maier, PatG 4. Aufl. § 1 Anm. 27; Tetznér, PatG 2. Aufl.
§ 1 . Anm. 47, - je m.w.Nachw.). Es muB diesem "Erfolg"
jedoch stets eine technische Neuwerung zu Grunge liegen
(Tetzner aal; Lindenmaier aal), d.h. die neue “"ILehre"
muB3, wie friher zumeist gesagt wurde, "eine Lehre zum
technischen Handeln" sein {RBenkard aa0 § 1 Rdn. 56)
oder, wie nach der Entscheidung des erkennenden Senats
X ZB 15/67 vom 27. Marz 1969 "Rote Taube' IBGHZ 52, 74,
besser gesagt wird, "eine Lehre zum planméBigen Handeln
unter Einsatz beherrschbarer Naturkrafie zur Erreichung
eines kausal iibersehbaren Erfolges'.

3. "Technischer Fortschritt" und "Bereicherung der
Technik" setzen ferner schon vom Wort her einen iiber die
bloBe "Neuheit" hinausgehenden Bezug zum vorbekannten
Stand der Technik voraus. Es muBl, wie e€s der Beschwerde-
senat in dem angefochtenen Beschlufi zutreffend auégedrﬁckt
haty zu der Neuheit Yetwas Zus#dtzliches" hinzukommen, um
vor einem technischen Portschritt, d.h. von einér Be~
reicherung der Technik sprechen zu kdnnen. Wie aber die-
ses '"Zusdtzliche" beschaffen sein mufl, in was fixr Umstidnden
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also ein technischer Fortschritt erblickt werden .
kann, wie grofi der Grad des Fortschritts sein muB,
und wie er festzustellen ist, das alles 188t sich
nicht mit einem filr alle ¥dlle passenden Satz be-
antworten; denn "das Patentgesetz gibt dem Priifer

und Richter nicht eine irgendwie eingeteilte MeRlatte
in die Hand, mit der er schematisch den Uberschuf
iiber den Stand der Technik abmessen und damit das
patentfihige Neue vom nicht patentfihigen Neuen
unterscheiden soll, sondern es stellt die Unterschei-
dung in sein persdnliches, durch eigenes Fachwissen
oder durch sachverstandige Beratung unterstiitztes
Lrmessen" {so Reimer aa0 § 1 Rdn. 26 unter wortli-
cher WYiedergabe eines Satzes von Mediger, GRUR 1941,
390, 395/96}. Gleichwohl baben sich im Laufe der Zeit
fir einige Gruppen typischer, immer wiederkehrender
‘FPHlle gevisse Grundsitze herausgebildet, denen die
Praxis eine Richtschnur fir die Beurteilung des tech-
nischen Fortschritts im Einzelfall zu entnebmen ver-

AL

a) In der grofen Masse der FPdlle wird vom An-
melder selber der technische Fortschritt der von ihm
gefundenen neuen Lehre darin erblickt, daB das mit
seiner Lebhre der Technik an die Hand gegebene neue
'Mittel" besser ist als die bekanunten "Mittel",
-oder - m.a.W. - daB die Befolgung seiner neuen Lehre
Vorteile bringt gegeniiber den im "8tand der Technik"
vorbekannten einschlidgigen Iehren {vgl. § 3 Nr. 4 e
der "Anmeldebestimmungen fir Patente" vom 3%0. Juli
1968 - BGB1. I 1004 - und Nr. 2.1. Abs. 6 des "Merk-
blatts fir Patentanmelder" - B1PMZ 1968, 285 -}: In
diesen Fdllen liegt es auf der Hand, daB das Vorhan-
densein und der Grad des vom Anmelder behaupteten
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technischen Fortschritts durch einen Vergleich der neuen
Lehre mit den bekannten einschlégigen Lehren festzustel-
len ist. Dabel konnen, wenn mehrere einschlédgige Lehren
vorbekannt sind, die Vorteile der neuen Lehre gegeniiber
den einzelnen vorbekannten Lehren unterschiedlich sein:
g0 kann z.B., wenn Gegenstand der Erfindung ein neues
"Verfahren" ist, dieses mehr Ausbeute erbringen als das
eine der bekannten Verfahren, eine weniger aufwendige
Apparatur benvtigen als ein zweites vorbekanntes Ver-
fahren und weniger storanfiallig sein als ein drittes

der vorbekannten Verfahren. Immer aber muB in allen die-
sen Féllen die neue Lehre gegeniiber jeder einzelnen
bekannten Iehre einen Vorteil bringen, undé sie ist daher
auch beim "Fortschrittsvergleich" mit jeder Ger vorbe-
cannten Tehren einzeln zu vergleicnen {(Reimer aa0 § 1
Rdn. 25; Benkard aa0 §1 Rdn. 6%; vgl. auch Nr. IV 4 i
der "Richtlinien fiir die Priifung von Patentanmeldungen"
vom 16. Juni 1969 - B1PMZ 1969, 202 -:.

b) Etwas anders ist das bei einer weiteren Gruppe
Gypischer Falle, in denen der Anmelder den technischen
Yortschritt der von ihm gefundenen neuven Lehre darin
erblickt, daB mit seiner neuen ILehre der Technik gzwar
an die Hand gegeben wird, fir das itrotz des Bekanntseins
eines oder mehrerer einschlégiger "Mittel' noch ein Be-
.dlirfnis besteht, z.B. weil das neue "Mittel", wenn auch
nur als "Reservemittel”, neben den anderen vorhanden
ist, "um der Menschheit auszuhelfen, wenn etwa die an-
deren versagen oder Hindernisse finden sollten, welche
ibren Gebrauch beeintridchtigen" {go Kohler, Handbuch
des deutschen Patentrechts - 1900 - S. 123}, oder wenn
@s dem Fachmann die Moglichkeit gibt, bel verschiedenen
sachlichen und drtlichen Gegebenheiten und Bediirfnissen
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zwischen mehreren Mdglichkeiten nach ZweckmiBig-
keitsgriinden zu wdhlen (so BGH I ZR 178/57 vom 10. Marg
1959, mitgeteilt bei Benkard aa0 § 1 Rdn. 61 und Rei-
mer aa0 § 1 Rdn. 26). Daf auch in solchen Fdllen ein
die Patentféihigkeit begriindender technischer Fory-
schritt gegeben sein kann, ist zwar in Rechtslehre

und Rechtspraxis seit langem anerkannt {zuevst wvon
 Xohler aa0 und in der Entscheidung des Patentamts

vom 8. Juli 1905 - BIMPZ 1905, 180 -; weitere -Nach-
weise bei Beil, MittDtPatAnw 196G, 242 f£f) und neuer-
dings unter dem Schlagwort "zweiter neuer Weg'" wieder-
" holt erdrtert worden {vor allem von Beil aal). Im
einzelnen ist dabei aber noch manches streitig oder

- noch nicht geniigend systematisch durchdacht. Doeh

kann das hier auf sich beruhen. Hervorgehoben sei

hier nur, daB es sich keinesfalls immer nur um einen
"zweiten" neuen Veg handeln muB, sondern dafl es auch
ein "so und so vielter" Weg sein kann, vorausgesetzt
nur, dafl auch filr diesen Weg neben einer Mehrzahl be-
reits bekannter Wege noch ein Bediirfnis besieht, ~ und
ferner, dafl es auch in diesen Fdllen eines "Vergleiches" -
mit den vorbekannten "Mitteln" oder "Wegen" bedarf,
zwar nicht in der Richtung, ob. das neue "Mittel" besser -
ist als die bekannten, aber doch in der Richtung, ob
neben den bekannten "Mitteln" fiir das neue "Mittel"
noch ein Bediirfnis besteht.

¢} So berechtigt die Aufstellung von Grundsitzen
fir die Beurteilung des technischen. Fortschritts in
typischen PFidilen sein mag, so darf dariiber doch nicht
auller acht gelassén werden, daB trotz der seitsJahrzehﬁ%
ten dimmer schneller voranschreitenden Ausbreitung der
Technik auf alle Bereiche des menschlichen Iebens auch
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heute noch Erfindungen gemacht werden ktnnen, fiir die

es im Stand der Technik nichts eigentlich ”Vergieich—
bares" gibt. Dabei muB es sich durchaus nicht immer

um solche Erfindungen handeln, die, wie es das Reichs~
gericht in der "Kongorot"-Entscheidung vom 20. Mirz 1889
{Patentblatt 1889, 209, 212) ausgedriickt bat, allein
dadurch, daB sie "vollig neue Bahnen" fir die Technik
eroffnen, einen 'gewaltigen Fortschritt" darstellen.
Auch ''kleinere'" Erfindungen, die z.B. ein neues Gebiet
eroffnen {Tetzner 2aa0 § 1 Anm. 48 a.B.), erstmals eine
Aufgabe 16sen {Reimer aa0 § 1 Rdn. 26) oder ersimalig
ein bisher nicht bedachtes Bediirfnis befriedigen (Tetz-
ner aa0 § 1 Anm. 49), kdnnen eine patentwiirdige Be -
reicherung der Technik darstellen, auch wenn ein eigent-
licher "Vergleich" mit vergleichbarem Bekannten nichtg
noglich ist und keine festen Regeln gegeben werden kin-
nen, nach welchen sonstigen Kriterien in solchen Fallen
der mit dem neuen Vorschlag zu erzielende technische
Fortschritt zu beurteilen ist.

4. Was vorstehend bei 3 fiir Erfindungen ganz all-
gemein ausgefithrt ist, gilt grundsdtzlich auch fir Er-
findungen auf dem Gebiet der Chemie, gleichgiiltig ob.es
sich um chemisch eigenartige Verfahren, um Analogiever-
fahren oder um Stofferfindungen handelt. Denn, wie schon
das Reichsgericht in der oben bei 3 ¢ erwdhnten "Kongo-
rot'-Entscheidung vom 20. Marz 1889 {aal 5. 212) betont
hat, ist "die Frage, ob eine Erfindung vorliegt, im we-
sentlichen fiir das Gebiet dexr chemischen Industrie nicht
anders zu beantworten als fiir das Gebiet der mechanischen
Industrie". Wenn bei Erfindungen auf chemischem Gebiet
in bezug auf die Erfordernigse des technischen Fort-
schritts und der Erfindungshthe oft von einem "“technischen,




- 19 _

- therapeutischen uswn:Effekt"'gesprochen wird, so

~ ist dabei zu beachten, daB das Wort "Effekt" allein
fiir die hier zu erdrternde ¥rage des technischen
Fortschritts gar nichts aussagt, daf die oft ge-

~ brauchte Wortverbindung "iiberraschender Effekt"

- nur auf das Erfordernis der Erfindungshshe hinweist,

" und daB die ebenfalls oft gebrauchte Wortverbindung
“patentbégrﬁndendér Effekt" zwar sowohl das Erforder-
nis des technischen Fortschritts als auch das der Er-
findungshohe umfassen will {vgl. BGH GRUR 1969, 265
"Disiloxan" bei II 2 a am Ende), fiir ersteres aber
'wiedefum nichts Genaueres aussagt.

a) Auch auf dem Gebiet der Chemie werden wie
seit jeher so auch noch heute Eriindungen gemacht
verden kinnen, bei denen der technische Fortschritt
nicht durch einen "Vergieich" mit einem - nicht vor-
handenen - "Vergleichbaren" ermittelt werden kann
oder muf, sondern nach anderen Kriterien zu beurtei-
len ist {vgl. dazu speziell fir Stofferfindungen neuer-
' dings SpieB, GRUR 1968, 559 ff, der jedoch wiederholt
ersichtlich zu weit gehende, aus dem Zusammenhang ein-
zuschrankende Formulierungen gebraucht). So hatte,
wie bereits oben bei 3 ¢ erwdahnt, das Relchsgericht
in der "Kongorot"~Lntsche1dung vom 20. Mirz 1889
{aa0 S. 212) das damals zur Beurteilung stehende' Ver-
fahren zur Darstellung von Azofarbstoffen schon des-
halb als paﬁentféhig angesehen, weil das Auftreten des
auf diesem_wege herzustellenden Kongorots "mit seinen
fir die Ih&ustrie’éonUBerst vertvollen Eigenschaften"
einen gewaltigen Fortschritt auf dem Gebiet der Parben-
" industiie gebracht habe. In einer shnlichen Weise, also
‘ohne ‘Binzelvergleich mit bestimmten bekannten Lehren,
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hat der erkennende Senat in der Entscheidung-"Appetit~'
ziigler I"" vom 3. Februar 1966 {BGHZ 45, 102) den tech-
nischen Portschritt bei einem Analogieverfahren bereits
in den "wertvollen' (therapeutischen) Eigenschaften

des erfindungsgemdB erhdltlichen Produkts {2-Phenyl-%~
methylmorpholin) an sich gesehen. An diese Moglichkeit,
den technischen Fortschritt einer neuen Iehre auch ohne
Vergleich mit bestimmten vorbekannten Lehren zu bejahen,
hat ersichtlich auch der Beschwerdesenat in dem hier
angefochtenen BeschluB mit der Bemerkung gedacht, der
Fall, daB ein Mittel "erstmals" auf einem Gebiet bLereit~
gestellt werde, auf dem '"noch kein wirksames Mittel"

- zur Verfiigung stehe, liege auBerhalb des Rahmens der
vorliegenden ¥rsrterung. '

b) Mit einewm der oben bei 3 a genannten typischen
Palle, bei denen der technische Fortschritt der neuen
‘Lehre in den gegentiber jeder bekannten Lehre "besseren
Ergebnissen" gesehen wird, hatte sich der BeschluB des
erkennonden Senats "Disiloxan" vom 27. Februar 1969
(BGHZ 51, 378) zu befassen. In Anlehnung an das, was
damals der Beschwerdesenat als von der Anmelderin zum
technischen Fortschritt geltend gemacht angesehen hatte,
hat der erkennende Senat in jenem BeschluB auch seiner-
seits den “technischen Fortschritt" bei einem Analogie-
verfahren bzw. bei einer Stofferfindung dahin definiert,
daB der erfindungsgeméB erhéltliche neue Stoff bzw. der
zutn Patent angemeldete neue Stoff Bigenschaften (oder aueh
nur eine Eigenschatft) aufweisen miisse, kraft deren er bei
seiner Verwendung zu einem technischen, therapeutischen
oder songtigen Zweck in einer - vergleichbaren bekannten
Stoffen gegeniibéer - "ilberlegenen" Weise wirkt (aa0 5. 3%81/82
bei 2 a und S. 382 bei b). Diese Definition, die aus dem
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~damaligen, mit der Rechtsbeschwerde angefochtenen Be-
schlufl des Beschwerdesenats iibernommen wér,und auch
"in dem hier angefochtenen Beschlu8 desselben Beschwer-
desenats wiederkehrt, bezieht sich jedoch nur auf den
damals zu beurteilenden Fall eines durch einen Ver-
gleich mit bekannten Stoffen zu ermitteinden tech-
nischen Portschritts. Aus den weiteren Ausfihrungen

- des Beschlusses vom 27. Februar 1969, in denen nur
noch von den "wertvollen", nicht mehr wvon dén "“iiber-

" legenen' ELigenschaften des damals zu beurteilenden
neuen Stoffes gesprochen wird, ergibt sich, daB der
Henat die damals gebrauchte Umschreibung des techni-
gchen Fortschritts mit dem Erfordernis der "“liberlegenen!
Eigenschaften nicht als eine abschlieflende Defimtion
‘gemeint bhat.

¢) Es ist schlieBlich auch auf. dem Gebiet der

- Chemie durchaus mdglich, den mit einer neuen Lehre er-
zielten technischen Fortschbritt darin zu erblicken, daB
.durch die Bereitstellung "eines veiteren (nicht notwen-
dig besseren) Mittels" oder die Eroffnung "eines gzwei-
.ten {nicht notwendig besseren) Weges" zunm selben. Zweck
einem dabingehenden Bediirfnis abgeholfen wird {vgl.
oben bei 3 b und speziell fiir das Gebizt der Chemjie
{erner SpieB. aal bei 6, 8. 562 re.}. Avch diese Mog-
Jichkeit, den mit einer neuen lehre zu erzielenden
technischen Fortschritt zu bejahen, hat der Besechwerde-
senat in-dem hier,angefoéhtenen Beschlus ersichtlich
ebenfalls anerkennen wollen, und zwar mit der Bemerkung,
- es konne dahingestellt bleiben,  ob in Fédllen, in denen
beispielsweise. nur wenige einschlégige Mittel bekannt
seien, in denen-es sich also um die "Ersffnung des
.vielleicht: zweiten oder dritten Weges" haadele, schon
diese Tatsache der "Vermehrung des Arzaneimittelschatzes"
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den technischen Fortschritt begriinden konne (denn im
vorliegenden Fall seien nach dem eigenen Zugestandnis
der Anmelderin bereits mindestens zwanzig andere Mittel
bekannt, die zur Behandlung von Amobeninfektionen ge-
eignet seien). Der Beschwerdesenat scheint dabei aller-
dings nicht geniigend beriicksichtigt zu haben, daf es
nicht darauf ankommt, wie viele Mittel zu dem gleic hen
Zweck bereifs bekannt sind, sondern nur darauf, ob trotz
des Bekanntseins mehrerer {(oder vieler} Mittel noch

das Bediirfnis fiir ein weiteres Mittel zum gleichen Zweck
besteht.

5. Wie bereits bei 3 a und 3 b (am Ende) betont, be~
darf es in den unter 3 a (bzw. 4 b} und in den unter
3 b (bzw. 4 ¢c) genannten Fillen bei der Priifung, ob die
neve lehre einen technischen Fortechritt bringt, eines
Vergleichs mit den vorbekannten Iehren. Speziell fiir die
Erfindungen auf dem Gebiet der Chemie und insbesondere
fiir die im vorliegenden Fall zu beurtéilenden chemischen
Analogieverfahren zur Herstellung eines Chemotherapeu-
tikums ist dazu des ndheren noch folgendes zu sagen:

a) Wird der technische PFortschritt in der '"iberlegenen
Wirkung® des neuen Mittels gesehen (oben bei 4 b), so
ist es in bezug auf seine VWirkung an sich mit_allen be-
kannten Mitteln gleicher Wirkungsrichtung einzeln zu
vergleichen. Mit Recht hat der Beschwerdesenat bei die-
ser Art des Fortschrittsvergleichs in Abweichung von sei-
nem friiheren BeschluB vom 10. September 1964 - 16 W 18/61 -
(BPatGerE 7, 73 = MittDtPatAnw 1965, 198) in dem hier an-
gefochtenen BeschluB den Vergleich mit allen "wirkungs-
méBig vergleichbaren", nicht nur mit allen “wirkungsmafBig
und konstitutionell vergleichbaren" Mitteln gefordert.
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- Die frithere Auffassung des Beschwerdesenats war
nicht nur deshalb aufzugeben, weil sie, wie der
eschwerdesenat in dem jetzt angefochtenen Beschluf
zundchst hervorhebt, zu sachlich nicht gerechifertigt
unterschiedlichen Beurteilungen -fihren muBte {je
nach dem,; ob - zufdllig - ein wirkungsmafiig und
konstitutionell vergleichbares Mittel bekannt ist
oder nicht), sondern sie war, wie der Beschwerdesenat
an anderer Stelle ebenfalls zutreffend bemerkt, auch
patentrechtlich nicht haltbar, weil sie fiir das Ge-
biet der Chemie den beim Fortschrittsvergleich zu
beriicksichtigenden Stand der Technik ohne einen dieses
rechtfertigenden patentrechtlichen Grund einschrinkte.
Die frithere Auffassung beruhte, wie der Beschwerde-
" senat jetut selbst andeutet, anscheinend darauf,'daﬁ
der fir die Beurteilung der Erfindungshthe bei einem
Analogieverfahren mafigebliche Umstand, ob die Wirkung
-des nach einem solchen Verfahren hergestellten neuen
Stoffes iiber das bei einem analogen Stoff zu Erwarten-
de hinausgeht (vgl. BGHZ 51, 378, 382 "Disiloxan" bei
2 aund 2'b jeweils am Ende), zu Unrecht als ein auch
fir die Beurteilung des technischen Fortschritts maf-
geblicher Umstand angesehen worden war.

Wenn der Beschwerdesenat bei seiner jetzigen, rich-
- tigen Auifassung jedoch nicht den Vefgleich‘mit,jgggm
bekannten Mittel gleicher Wirkungsrichtung fordert, son-
dern aus praktischen Erwigungen je nach Iage des Fal-

les den Vergleich mit einem anerkannt gut wirkenden
Mittel gleicher Wirkungsrichtung geniigen lassen will,

80 hat der erkennende Senat keinen Anlaf, dem au$ Rechts-

- “grinden entgégenzutreéten, zumal dann nicht, wenn das,

" wie angunehmen, auf der Uberlegung berubt, daB den aus-
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-schlieflilich oder iberwiegend mit sachverstidndigen tech-
nischen Mitgliedern besetzten Priifungsstellen und
Patentabteilungen des Patentamts und technischen Be-
schwerdesenaten des Patentgerichts die "Uberlegenheit"
des beanspruchten neuen Mittels gegeniiber allen be-
kannten Mitteln gleicher VWirkungsrichtung "glaubhaft"
erscheinen kann, auch wenn sie nur gegeniiher einem an-
erkannt guten Mittel "nachgewiesen' wird {vgl. zu die-
~pen beiden Begriffen unten bei III 6}.

b) Im vorliegenden Fall aber hat die Anmelderin gera-
de nicht nur geltend machen wollen, dafi die erfindungs-
gemild erhdltlichen basisch substituierten Anthradipyra-
zole den bekannten Mitteln gegen Ambbeniniektionen "iiber-
legen" seien. Sie hat sich vielmehr -—auch- auf dic endere, oben
bei 3 b und 4 ¢ erdrterte Moglichkeit der Anerkennung
cines technischen Foritschritts berufen wollen, indem sie
geltend gemacht hat, eine patentwiirdige "Bereicherung
des Arzneimittelschatzes" -liege bereits dann vor, wenn
uberhaupt,ein weiteres {neues) Mittel bereitgestellt
werde, das zwar die gleiche Wirkungsrichtung habe wie
die bereits bekannten Mittel, das aber einer anderen,

im Stande der Technik zu diesem Zweck bisher nicht ver-
wendeten Korperklasse angehtre. Es war dahér, wie be-
reits oben bei 3 b (am Ende) gesagt, ein Versgleich in
der Richtung anzustellen, ob neben den bekamnten Mitteln
fiir das neue Mjttel noch ein "Bediirfnis" besteht.

Um ein solches Bediirfnis darzutun, hatte die Anmel-
derin bereits in der Beschwerdeinstanz vorgetragen, es
~ diirfe mit Sicherheit angenommen werden, daB ein neues
Arzneimittel, das einer anderen Korperklasse angehdre,
sich in seinem Wirkungsmechanismus von den bekannten
Argneimitteln unterscheide und deshaldb z.B. Resistenz-
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erscheinungen, speziellen Uberempfindlichkeiten und
individuellen Unvertréglichkeiten vorbeugen helfe.

In die gleiche Richtung zielte ferner auch der Vor-
trag der Anmelderin, es sei schwierig, den Begriff
des "optimalen" Heilmittels zu hestimmen, weil die
Wirksamkeit eines Heilmittels von vielen raktoren

wie z:B. der Rasse und den Efigewohnheiten des Indi-
viduums, -den XKrankheitserregerarten, den Stadien

der Krankheitserreger und der Krankheit usw. abhénge.
Der Beschwerdesenat hat in diesem Vorbringen der An-
melderin jedoch lediglieh "Hinweise rein spekulativer
Art"® fir "vielleicht nur -hypothetische Fdlle" erblickt,
die nicht "konkret belegt! seien. Mit einer solchen
Begrindung hatte indes der Beschwerdesenat das Vor-
bringen der Anmelderin nicht. abtun dlirfen. Die - An-
melderin hatte sich mit ihrem: Vorbringen ersichtlich
aul einen allgemein fiir Chemotherapeutika geltenden

L anattliny

Erfahrungssatz berufen wollen, der deshalb auch bei
der patentrechtlichen Beurteilung des mit ihrer An-

- meldung vorgeschlagenen neuen Chemotherapeutikums
heranzugiehen sei, und damit hatte sich der Beschwer-
desenat nach § 41 h Abs. 1 PatG in den Griinden seiner
Entscheidung ndher auseinandersetzen miissen (vgl. zu

~ dem im wesentlichen gleichlautenden § 286 ZP0O Stein/Jo-
nas/Pohle, ZP0 19. Aufl. § 286 Anm. IT 2 mit-Apm. I 2 b}.
Da der Beschwerdesenat das nicht getan und die Anmel-
derin diese Unterlassung in der schriftlichen Rechts-
beschuerdebegriindung geriigt hat {§ 41 r Abs. 4 Nr. 3 PatG),
war der angefochtene Beschluff aufzuheben ($§ 559,

564 ZPO) und die Sache zur anderweiten Verhandlung

und Entscheidung an das Bundespatentgericht zuriickzu-
verveigen (§ 41 x Abs. 1 PatG). - -
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6. Der erkennende Senat muB davon absehen, von
sich aus etwas zu dem von der Anmelderin behaupteten
Erfahrungssatz zu sagen. Er kinnte das im Rechtshe-
schwerdeverfahren auch nur dann tun, wenn sich bereits
der Beschwerdesenat als Tatsacheninstanz damit ausein-
andergesetzt hatte. Der erkennende Senat sieht sich
jedoch veranlafit, ganz allgemein auf die Bedeutung
von Erfahrungssédtzen fiir die Beurteilung von Patent-
anmeldungen durch Patentamt und Patentgericht hinzu-
weisen:

a) Unter “"Erfahrungssitzen" werden im Zivilvpro-
z2frecht die aus der Beobachtung von Einzelfdllen

gevonnenen Sdtze sowohl der allgemeinen lebenserfahrung
und Bildung als auch einer besonderen PFach- und Sach-
kunde in Kunst und VWissenschafs, Handwerk und Gewerbe,

. Handel und Verkehr usw. verstanden, die, ihrem,inhalt
nach ohne Beziehung zum konkreten Einzelfall, im Pro-
z2f als Obersidtze fiir die Beurteilung der Tatsachen

- dienen, und zwar sowohl bei der eigentlichen -Subsumtion .
unter die Rechisbegriffe als auch bei der Wirdigung

der Beweismittel und der Beweisanzeichen {Stein/Jonas/Pohle
as@ § 282 Anm. II 3; #Zhnlich Rosenberg/Schwab, Zivil-
prozeBrecht 10. Aufl. § 116 II ). Sie spielen im -Zi-
vilprozeB vor allem bei dem sog. "Beweis des ersten
Anscheins" eine Rolle, d.h. in den PFiédllen eines sog-.
"typischen Geschehensablaufs", bel ‘denen schon nach

der allgemeinen Lebenserfahrung oder nach der beson~
deren Erfahrung eines speziellen Fachgebiets eine ohne
weiteres ﬁaheliegende Brkldrung fir den Ablauf eines
Geschehens zu finden ist unéd die konkreten Umstinde des
eingelnen Falles demgegeniiber nur insofern von Bedeu-—
tung sind, als aus ibnen die ernsthafte Moglichkeit
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eines anderen Geschehensablaufs, also des Vorliegens
- eines afypisch gestalteten Sachverhalts, abzuleiten
ist (Stein/Jonas/Pohle aal § 282 Anm. IV 7 a, aa).
Sofern solche Erfahrungssitze dem Gericht nicht aus
eigener Sachkunde bekannt sind, erfolgt ihr "Beweis®
nicht nach den Regeln des Tatsachenbeweises, sondern
-nach denen des "Bewecises durch'Sachversténdige"”
(Stein/Jonas/Pohle aad § 282 Anm. II 3). -

b) Obwohl, wie noch darzulegen ist, "die Beson-
derheiten des Verfahrens vor {(dem Patentamt und) dem
lPatentgericht“ eine- "entsprechende Anwendung" der
vorstehend bei 6 a genannten 21v11prozessualen ‘Grund-
sidtze durchaus nieht von vornherein "ausschlleﬁen"
(vgl. § 41 o Abs. 1 PatG), wird doch im patentrecht~
lichen Schrifttun, ‘soweit fegtzustellen, nlrgends ang~
driicklich gesagt, daB bei der Beurtellung von Patent-
anme ldungen auch “erahrungssatze" eine Rolle Splelen
kénnten. Zumindest ein mittelbarer Hinweis darauf
schwingt indes nach'Auffassung des’érkgnnenéeniSenats
in der im patentrechtlichen Schrifttum und in patent-
rechtlichen Entscheidungeﬁ;héufig anzutre ffenden Wen-
dung mit, daR etwas nicht "bew1esen"; sondern fnur)
Vglaubhaft" sein miisse. So 8011 es z.B. nach ‘Tetzner
(aa0d § 1 Anm. 30 §. 65, Anm. %3 S. 69/70, Anm. 47
8. 84, - je m.w.Nachw.) genvgen, daB die Ausfihrbar-

- kéit einer Erfindung oder der technlsche Fortschritt
"glaubhaft" gemacht wird. Férner’héiﬁt és gerade auch
in dem bier angefochtenen’ Beschluﬁ "daB das Vorhanden-
sein eines natentbegrundenden Effekts'"wenlgstens glaub-
haft gemacht" werden musse (S 13} und daB "zum Zwecke
" des Nachweises oder wenlgstens der Glaubhaftmachung"
" der behaupteten ‘Wirkung eines chemischen Stoffes die
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Durchfilhrung von Versuchen nebst Vergleichsversuchen
weithin Ublich sei (S. 18). SchlieBlich bestimmen so-
gar die bereits oben bei 3 a erwdhnten "Richtlinien

Y Tr—— . - bt Qo s B - — o - Sp— -

unter Nr. IV 4 i ausdriicklich, daf “"der technische
Portschritt .... in der Regel nicht bewiesen zu wer-

den (braucht)", sondern daB "es geniigt, wenn er glaub-
haft. gemacht wird". Eine dhnliche Bedeutung scheint es

zu haben, wenn in Nr. V 2 g der "Richtlinien" gesagt wird,
daf bei Stoffanspriichen, die eine Vielzahl von Stoffen
unfassen, der "Nachweis'" des Vorbhandenseins der ange-
gebenen Eigenschaften nuxr fﬁrveinige Glieder der Kette

zu fiihren sei, wihrend fiir die ubrigen“ZwiSChenglieder
"sine hinreichende Vermutung" dafiir bestehen miisse, daB
sie gleichfalls die beschriebenen Eigenschaften besitzen.

¢) VWas '"glaubhaft machen" im Sinne dieses Spfach—
gebrauchs bedeutet, braucht hier nicht im einzelnen er-
drtert, dogmatisch untersucht oder gar abschliefiend de-
finiert zu werden. Als sicher wird jedoch gelten konnen,
daf das "Glaubhaftmachen" einerseits (als "glaubhaft"
machen) etwas mit der Uberzeugungsbildung bei den Pri-
fungsstellen und Patentabteilungen des Patentamts und
bei den Senaten des Patentgerichts zu tun hat, nament-
lich bei ihren "technischen Mitgliedern", die nach dem

. Gesetz "in einem Zweig der Technik sachversténdig’sein
missen" {§ 18.Abs. 2 und 3 i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 2

und Abs. 2 PatG; § 36 4 i.V.m. § 36 b Abs. 2 Satze 2

und 3 und § 17 Abs. 2 PatG) und in der Praxis. sinnvoller
Weise gerade auf dem Gebiet der Technik eingesetzt wer-
den, auf dem sie nach ibrer Ausbildung und ihrer seit-
herigen Beschédftigung "sachversténdig" sind, - und daf

das "Glaubhafimachen" andererseits (als glaubbaft "machen")
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auf die Darlegungslast der Beteiligten, namentlich

des Anmelders, abstellt und an diese ersichtlich.
weniger strenge Anforderungen stellen will als sie
beim "Beweisen" zu stellen widren. Weiteres zur Aus-
deutung des Begriffs "Glaubhaftmachen" kann weder
durch einen Blick auf die Vorschrift des § 294 ZPO
noch durch den von der Rechtsbeschwerde gebrachten
Hinweis auf die Vorschrift des § %0 Abs. 1-Satz 1 PatG
- gewonnen werden: § 294 ZP0 befait sich nur mit der

im vorliegenden Zusammenhang bedeuwtungslosen Frage,
‘welcher "Beweismittel" man sich zum "Glaubhaftmachen®
bedienen kann; und die in § 30 Abs. 1 Satz 1 PatG

- gebrauchte Wendung - "erachtet das’ Patentamt die Er-
teilung eines Patents nicht fiir ausgeschlossen" -
bezieht sich nur auf den ErlaB des Bekanntmachungs-
beschlusses, wilhrend es bei der hier vorzunehmenden
Ausdeutung des Begriffs "Glaubhaftmachen" offen zu
bleiben hat, ob das "Glaubhaftmachen" -nicht auch noch
in spiteren Stadien des Patenterteilungsverfahrens

"~ und sogar im Nichtigkeitsverfahren geriiigen kdnnte.

d) In der patentamtlichen Praxis wird, soweit
der erkennende Senat das zu beurteilen vermag, zwi-
schen "Glaubhaftmachen™ und "Beweisen" etwa wie folgt
unterschieden: Der Anmelder braucht die fir die Patent-
- fdhigkeit der von ihm angemeldeten Erfindung bedeut-
samen Umstédnde - z.B. die Ausfilhrbsrkeit der von ihm
gegebenen neuen lLehre, die Vorteile seiner Iehre ge-
geniiber den vorbekannten Lehren {vgl. oben bei 3 a},
das Bedilirfnis nach dem vou ihm vorgeschlagenen wei-
teren Mittel (vgl. oben bei 3 b) - zundchst nur "“dar-
zulegen'. Bereits solche bloSen YDarlegungen' des An-
melders werden aber in vielen Féllen einem Priifer, der




- 30 -

auf dem betreffenden technischen Gebiet "sachverstiandig"
ist - (vgl. oben bei 6 ¢}, das Vorliegen des in Betracht
kommenden Umstands "glaubhaft" erscheinen lassen kdnnen.
Hilt der Prifer indes im einzelnen Fall auf Grund der
bloBen Darlegungen des Anmelders das Vorliegen-des in
~Betracht kommenden Umstands noch nicht fir "glaubhaft",
hegt er vielmehr insoweit begriindete Zweifel, dann wird
“er dem Anmelder nicht nur seine Bedenken,mitteilén, son-
dern er wird - wie das die “Richtlinien" in Nr. IV 4 i
inshesondere fir den Fall ausdriicklich vorschreiben, daf
"die Funktionsveise und das Eintreten der VWirkungen in
FPrage gestellt sind", -~ vom Anmelder "einen genauen Nach-
weis" verlangen. ' '

e¢) Diese in den "Richtlinien" verankerte Praxis
ibersieht jedoch oder ist sich je&enfalis dessen nicht
- voll bewullt, daf an dieser Stelle - nochmals - "§g§§g£g§g§:
gdtze” von Bedeutung werden kidnnen: 8o wie der Priifer
schon von vornherein - mehr oder weniger bewufit - mit
dem Erfahrungswissen eines Sachversténdigen des betref-
fenden technischen Gebiets an die Beurteilung einer Pa-
tentanmeldung herangeht, so wird er nunmehr, wenn er
das Vorliegen des "in Frage gestellten" Umstandes von
gich aus nicht als "glaubhaft" anzusehen vermag, vom
Anzelder nicht schon immer "einen genauen Nachweis' des
Vorliegens dieses Umstands fordern diirfen, sondern er
wird ihm gestatten miissen, sich statt dessen fiir das
Vorlicgen dieses Umstands zunichst auf "Erfahrungssatze!
zu berufen, die der Priifer iibersehen hat oder die dem
 Priifer nicht bekannt sind. Solche Erfahrungssﬁtze konn-
ten mbglicherweise nach Mafigabe des oben bei 6 a bar-
gelegten den “genauen Nachweis" des in Frage.gestellten-
Unstandes entbebhrlich machen.
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f} Nach der Uberzeugung des erkennenden Senats.
gibt es "Erfahrungssédtze!", die in der vorgenannten
Weise im Patenterteilungsverfahren bedeutsam werden
konnen, nicht nur auf anderen\technischen Gebieten,
sondern gerade auch auf den im vorliegenden Fall in
Rede stehenden Gebieten der Chemie und der Chemothera-—
pie. Es wire jedenfalls denkgesetzlich nicht zu ver-
stehen, wenn es bei Patentanmeldungen auf diesen Ge-
~ bieten fir die auch hier zur Beurteilung stehenden
"Kausalzusammenhidnge", "Wirkungen'" und sonsfigen_ﬂtypi~
schen Geschehensabldute" nicht ebenfalls Erfahrdngs~
sdtze in dem oben bel & a erSrierten Sinne geben soll-
te, mbgen sie auch nur denjenigen geldufig sein,ldie
- wie die dafiir in Betracht kommenden "technischen
HMitglieder" des Patentamts una des Patentgerichts -
cine besondere Sachkunde gerade auf diegsen Gebieten

- besitzen oder sich doch alsbald angzueignen vermigen.
is erscheint dem erkeunenden Senat insbesonderehﬁicht
-ausgeschlossen, daf es derartige Erfahrungssatzé auch
fir die im vorliegenden Fall: von der Anmglderin,be~
haupteten unterschiedlichen "Wirkungsmechanismen".

von Arzneimitteln in Bezug auf Resistenzerscheinungen,
spezielle Uberempfindlichkeiten, individuelle Unver-
traglichkeiten usw. geben konnte. Sollte es zur Be-
urteilung solcher Fragen einer ganz speziellen Sach-
kunde bediirfen, iiber die die technischen Mitglieder
des Patentamts oder des Patentgerichts nicht verfiigen,
so konnte iibrigens auch ein auBerbalb des Patenfamts
oder des Patentgerichis stehender "Sachverstindiger"
gehdrt ‘werden; nach § 33 Abs. 1 Satz ! und § 41 ¢ Abs. 1



Satz 2 PatG wire das nicht nur das Recht, sondern ge-
gcbenenfalls sogar die Pflicht des Patentamts und
des Patentgerichts.

Spreng Loscher Schneider

Tristedt Ballhaus
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