r hsm r z: P
GebrMG

Mes

6. Auflage 2024
ISBN 978-3-406-82595-8
C.H.BECK

schnell und portofrei erhaltlich bei

beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht fiir Kompetenz aus Tradition.
Sie grundet auf Gber 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage
C.H.BECK und Franz Vahlen.

beck-shop.de halt Fachinformationen in allen gangigen Medienformaten bereit:


https://www.beck-shop.de/mes-patentgesetz-gebrauchsmustergesetz-patg-gebrmg/product/37310068?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_37310068&em_src=cp&em_cmp=pdf/37310068
https://www.beck-shop.de/?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_lp&utm_campaign=pdf_37310068&em_src=cp&em_cmp=pdf/37310068

uber 12 Millionen Bicher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-
Datenbanken und Seminare. Besonders geschéatzt wird beck-shop.de fir sein
umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund
700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.



[Begriff der Neuheit| 81-83 §3

sonst wie nicht bekannt war. Die Neuheit besteht in der Bereitstellung des isolier-
ten Stoftes (BPatG GRUR 1978, 238 (239)).

Die Begriffe Stoff oder Stoffgemisch in § 3 Abs. 3 (und Abs. 4) unterscheiden
sich nicht. So gilt zB ein beanspruchtes Schmiermittel zum Ersatz der Synogialfltis-
sigkeit in erkrankten Gelenken als Stoff oder Stoftgemisch im Sinne von Art. 54
Abs. 4 und 5 EPU (EPA Mitt. 2020, 507 — Synthetisches Schmiermittel zur
Verwendung als Synogialfltissigkeitsersatz). Bei dem Schmiermittel handelt es sich
um perfluorierte Polyether und mithin um Flissigkeiten, die weder vor noch nach
dem Einbringen in den Koérper von sich aus eine definierte Form einnehmen.
EPA geht davon aus, dass die therapeutische Wirkung nicht durch eine vorhandene
oder sich im Korper bildende dreidimensionale Form, sondern durch die Substanz
an sich entsteht. Infolgedessen handelt es sich nicht um eine Vorrichtung oder
um eine Apparatur, sondern um stoffliche Eigenschaften, die durch die chemische
Struktur der Polyether verursacht wird (EPA Mitt. 2020, 507 — Synthetisches
Schmiermittel zur Verwendung als Synogialfliissigkeitsersatz).

Ein (absolutes) Stoftpatent gewihrt Schutz fiir den in den Patentanspriichen
beschriebenen Stoff und dariiber hinaus flir jede Art seiner Verwendung, und
zwar auch solche, die der Patentinhaber selbst nicht erkannt und/oder in der
Patentschrift nicht offenbart hat (BGH GRUR 1996, 190 (193) — Interferon
gamma; 1987, 231 — Tollwutvirus). Der Schutzbereich erstreckt sich auch auf eine
neue und erfinderische Verwendung, flir die ein anderer einen zweckgebundenen
Stoffschutz gemil3 § 3 Abs. 3 oder Abs. 4 erwirkt hat (BGH GRUR 1996, 190
(193) — Interferon gamma). Der Inhaber eines derartigen (abhingigen) Stoftschutz-
patentes gem. § 3 Abs. 3 oder Abs. 4 kann dies nicht ohne Zustimmung des
Inhabers des (absoluten Stoffschutz gewihrenden) Erzeugnispatents austiben. Das
iltere Patent bleibt auch gegentiber Dritten bzgl. der durch das jiingere Patent
geschiitzten Verwendung wirksam (BGH GRUR 1996, 190 (193) 1i.Sp. — Interfe-
ron gamma; 1996, 109 (115) — Klinische Versuche I).

c) Arzneimittel. Erste medizinische Indikation. Wird ein an sich im vor-
bekannten Stand der Technik liegender Stoff (bzw. ein Stoftgemisch) in einer
neuen Weise als Arzneimittel verwendet, nimlich im Zusammenhang mit Verfah-
ren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers oder Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tieri-
schen Korper vorgenommen werden, ermdoglicht § 3 Abs. 3 Erzeugnisschutz. Die
Bestimmung erlaubt einen zweckgebundenen Arzneimittel-Stoffschutz fiir
die erste medizinische Indikation (BGHZ 88, 209 (218) = GRUR 1983, 729 —
Hydropyridin). Das ist flir Arzneimittel eine Ausnahme des Grundsatzes, dass eine
neue Verwendungsweise nicht die Neuheit einer an sich bekannten Sache (Stoffes)
begriinden kann. Dabei gentigt nicht die Entdeckung, dass ein bestimmter Wirk-
stoft einem bei einer bestimmten Krankheit auftretenden pathologischen Zustand
entgegenwirkt. Eine solche Entdeckung kann keine neue Lehre zum technischen
Handeln begriinden, wenn es im Stand der Technik bekannt war, an dieser Krank-
heit leidende Patienten zur Linderung der Krankheitssysteme mit dem Wirkstoft
zu behandeln und weder eine neue Art und Weise der Wirkstoffgabe offenbart
noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wird, die mit
dem Wirkstoff bislang nicht behandelt worden ist (BGH GRUR 2022, 473 —
Priventive Antibiotikabehandlung = Mitt. 2022, 210 = PMZ 2022, 283; BGH
GRUR 2011, 999 = Mitt. 2011, 466 — Memantin). Ob eine neue Dosierungsan-
leitung im Zusammenhang mit einem Sachanspruch (Verwendungsanspruch) fiir

139

81

82

83



84

§3 84 Erster Abschnitt. Das Patent

ein Arzneimittel Patentfihigkeit begriinden kann, ist von BGH GRUR 2007,
404 — Carvedilol II noch offengelassen, jedoch in GRUR 2011, 999 Rn. 44 =
Mitt. 2011, 466 — Memantin und GRUR 2022, 473 — Priventive Antibiotikabe-
handlung — fiir moglich erachtet. Dies wird bestitigt in BGH GRUR 2014, 54
Rn. 34 — Fettsauren — und BGH GRUR 2014, 461 Rn. 16 = Mitt. 2014, 228 —
Kollagenase I. Danach sicht BGH einen Patentanspruch als zulissig an, der vor-
sieht, dass das Medikament zur Verwendung in der in Rede stehenden Dosierung
hergerichtet ist (BGH GRUR 2014, 461 Rn. 16 — Kollagenase I; 2014, 54
Rn. 34 — Fettsduren).

d) Arzneimittel. Zweite medizinische Indikation

Literatur: Beyerl, Zur Relevanz des drztlichen Verschreibungsverhaltens bei der Verletzung
von Second Medical Use-Patenten, GRUR 2019, 368; Biihling (Hrsg.), Patent Protection for
Second Medical Uses, 2. Aufl. 2018; ders., Patentrecht in Zeiten der Pandemie. Gedanken
zur Neuheit bei Verwendungsanspriichen, FS Meier-Beck, GRUR 2021, 154; Hufnagel, Der
Schutzbereich von Second Medical Use Patenten, GRUR 2014, 123; Kiihne, Verletzungs-
handlungen bei zweckgebundenem Stoffschutz, GRUR 2018, 456; Meier-Beck, Patentschutz
fiir die zweite medizinische Indikation und irztliche Therapiefreiheit, GRUR 2009, 300;
Nieder, Verwendungsschutz nur bei sinnfilliger Herrichtung?, FS Mes, 2009, 287; Schacht,
Objektive Eignung und finales Element. Gedanken zum patentrechtlichen Umgang mit cross
lable use, GRUR 2022, 1017; ders., Therapiefreiheit und Patentschutz fiir die weitere medizi-
nische Indikation, 2014; Schdffner, Der Schutzbereich von Second Medical Use-Patenten II.
Entwicklung im Lichte von , Lyrica®, ,,Pemetrexed®, ,,Ostrogenblockcr“ und ,,Verwendungs-
patent*/,,Glasfaser 11, GRUR 2018, 449; Schermer, Offenbarung der therapeutischen Wir-
kung des Stoffs bei der zweiten medizinischen Indikation, GRUR 2009, 349; Seigheraert/
Elze, Study on the Scope of Protection and Infringement of Second Medical Use Patents in
Europe: Are Generics escaping Liability of Second Medical Use Patents through Skinny
Labelling?, Mitt. 2021, 55; Stief/Zorr, Zwischen Pregabalin und Fulvestrant. Ein Vergleich
des deutschen und englischen Haftungsregimes bei swiss type claims anlisslich aktueller
Rechtsprechung, GRUR: 2019, 260; Tauchner, Die drztliche Verordnungsfreiheit — Eine Illu-
sion?, FS Mes, 2009, 353; von Falck/Gundt, The Enforcement of Second Medical Use Claims
in Germany, in: Patent Practice in Japan and Europe, Liber Amicorum for Guntram Rahn,
2011, 611; diess., Die Verletzung von Anspriichen auf die zweite medizinische Indikation, FS
80 Jahre Patentgerichtsbarkeit in Diisseldorf, 2016, 113; Zorr, Der Schutzbereich von Patenten
auf die zweite medizinische Indikation im Falle eines cross-label-use, 2018.

Zum Europiischen Patent und Gemeinschaftspatent: England, Infringement of
second medical use patents in Europe and the UPC, GRUR Int. 2016, 714.

Materialien: Deutsche Landesgruppe der AIPPI, Bericht zu Q 238 (Second medical use
or indication claims), GRUR Int. 2014, 906; Schmidt/Oser, New medical uses of known
medical devices — A new perspective on purpose-limited product protection for medical
devices in Europe, GRUR Int. 2019, 737.

BGH GRUR 2014, 461 = Mitt. 2014, 228 — Kollagenase I — anerkennt, dass
Patentschutz fiir einen Stoff zur Behandlung einer Krankheit in verschiedenen
Formen in Betracht kommen kann, wenn sich die Anwendung, auf die sich der
begehrte Schutz bezieht, von dem im Stand der Technik bekannten Anwendungen
nur durch eine Dosierungsanleitung unterscheidet. BGH hilt es fiir moglich, dass
ein derartiger Patentschutz in der Form eines Verwendungsanspruchs oder in der
Form eines Anspruchs auf zweckgebundenen Stoftschutz gem. § 3 Abs. 4 gilt.
Dann muss dies auch schon fiir den Arzneimittelschutz fiir eine erste medizinische
Indikation Anwendung finden. Weitere Einzelheiten vgl. nachfolgend Anm. d.

140



[Begriff der Neuheit| 85,8 §3

Ein Erzeugnisschutz (Stoffschutz) eines Arzneimittels fiir die zweite und die
nachfolgende medizinische Indikation war nach deutscher Rechtspraxis nicht
gewihrbar (BGHZ 88, 209 (217 ft.) = GRUR 1983, 729 — Hydropyridin — unter
ausfiithrlicher Beschreibung der Entstehungsgeschichte zu §§ 3 Abs. 3 und 5 Abs. 2
aF; bestitigt durch BGH GRUR 2001, 730 — Trigonellin). Durch die Neueinfui-
gung des § 3 Abs. 4 ist eine Anderung eingetreten. Es ist auch ein Erzeugnisschutz
(Stoffschutz) eines Arzneimittels flir die zweite medizinische Indikation (,,zur spe-
zifischen Anwendung*) moglich.

Der frithere, soeben in der vorangehenden Randnummer geschilderte Rechts-
zustand hinderte allerdings die Rechtsprechung nicht, einen Verwendungsan-
spruch fiir einen auf einem Anwendungsgebiet schon bekannten Stoff fiir einen
neuen Zweck als patentierbar anzusehen (BGHZ 88, 209 = GRUR 1983, 729 —
Hydropyridin; BGH GRUR 2001, 730 — Trigonellin). Demgegeniiber gewihrte
das EPA in stindiger Rechtspraxis in Abweichung zu der frither bestehenden
Rechtssituation in Deutschland auch fiir die zweite und die folgende medizinische
Indikation einen (eingeschrinkten) Stoffschutz nach Malgabe des sog. ,,swiss
type*“~Anspruchs (= ,,Verwendung des Stoffes X zur Herstellung des Arzneimittels
Y zur Bekimpfung der Krankheit Z*; EPA GRUR Int. 2002, 438 (440) re.Sp. —
Liposomenzusammensetzungen/SEQUUS; 1996, 1154 — Trigonellin/MAI; ABL
1985, S. 60 = GRUR Int. 1985, 193 (195) — Zweite medizinische Indikation/
BAYER — und dazu Hansen GRUR Int. 1985, 557; Giinzel GRUR 2001, 566;
vgl. auch Oberster Patent- und Markensenat Osterreich GRUR Int. 2006, 854 —
Omeprazol II). Die mogliche Zuerkennung von ,,swiss type“-~Anspriichen ist
durch EPA GRUR Int. 2010, 333 — Dosage regime/ABBOTT RESPIRA-
TORY - beendet. Infolge der vorgenannten Entscheidung sowie der Mitteilung
des Europidischen Patentamts vom 20.9.2010 (ABL. EPA 2010, 514) gilt fir Anmel-
dungen, deren Anmeldetag bzw. frithester Priorititstag der 29.1.2011 oder ein
spaterer Tag ist, dass keine europdischen Patente mehr mit der schweizerischen
Anspruchsform erteilt werden. Allerdings fiihrt dies zu dem Dilemma, dass im
Anmelde- bzw. Einspruchsverfahren vor dem Europiischen Patentamt eine Ande-
rung von ,,swiss type“‘~Anspriichen in einen zweckgebundenen Sachanspruch
gemiB Art. 123 Abs. 3 EPU nicht méglich ist (EPA Mitt. 2016, 268 — Treatment
of Pompe’s Disease/ GENZYME). Die Auswirkungen der Anwendung noch
bestehender ,,swiss type*“-Anspriiche und Verwendungsanspriiche (nach deut-
schem Recht) sind gering. Denn wenn nach der Rechtspraxis des Europdischen
Patentamts nicht jede Verwendung zu einem bestimmten erfinderischen neuen
Zweck, sondern nur die Verwendung zur Herstellung eines Mittels fiir einen
solchen Zweck patentfihig sein kann, entspricht die Herstellung des Mittels im
Zusammenhang mit einem solchen (europiischen) Anspruch im Wesentlichen
der sinnfilligen (,,augenfilligen*) Herrichtung eines Arzneimittels im Sinne der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs im Zusammenhang mit dem von ihm
fiir gewihrbar erachteten Verwendungspatent (BGH GRUR, 2012, 373 Rn. 10 =
PMZ 2012, 256 — Glasfaser; 2001, 730 (731) 1i.Sp. — Trigonellin; vgl. auch LG
Diisseldorf GRUR-RR 2004, 193 — Ribavirin; Meier-Beck GRUR 2009, 300
(303)). Die sinnfillige Herrichtung kann nicht nur durch die Gestaltung der Sache
selbst, sondern auch durch eine ihr zum Vertrieb beigefligte Gebrauchsanleitung
in Form eines Beipackzettels oder in sonstiger Weise geschehen (BGH GRUR
2012, 373 = PMZ 2012, 256; GRUR 1990, 505 (506 f.) — Geschlitzte Abdeckfo-
lie).
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_ Einen Schritt weiter geht OLG Diisseldorf GRUR 2017, 1107 Rn. 34 und 35 —

Ostrogenblocker indem unter Hinweis auf BGH GRUR 2016, 928 Rn. 83f. —
Pemetrexed — ausgefithrt wird, dass als Herstellungs-Verwendungsanspriiche for-
mulierte ,,swiss type-claims® im Verletzungsprozess wie zweckgebundene Stoffan-
spriiche zu behandeln sind (OLG Diisseldorf GRUR 2017, 1107 Rn. 36 — Ostro-
genblocker). Das fiihrt dazu, dass es auf ein ,,sinnfilliges Herrichten® nicht (mehr)
ankommt, sondern sich Verletzungsbestand und Schutzumfang unmittelbar aus
einer Anwendung des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG ergeben. Da es sich um zweckgebun-
dene Stoffanspriiche handelt, miissen die in § 9 S. 2 Abs. 1 genannten Handlungen
sich auf den patentgeschiitzten Zweck (die patentgemiBe medizinische Indikation)
richten (OLG Diisseldorf GRUR 2017, 1107 Rn. 38 — Ostrogenblocker). OLG
Diisseldorf GRUR 2019, 279 Rn. 42, 43 — Fulvestrant — betont den Ausnahme-
charakter einer derartigen Haftung des Vertreibers eines Priparats, der keine eige-
nen sinnfilligen Herrichtungsmanahmen vornimmt. OLG Diisseldorf fiihrt aus
(aaO Run. 43), dass unter Beachtung des nicht allumfassenden, sondern einge-
schrinkten (zweckgebundenen) Stoffschutzes Bedingungen erfiillt sein miissen:
Das Produkt muss fiir den patentgemiBen Zweck tauglich sein. Der Vertreiber
muss sich Umstinde zu nutzen machen, die in dhnlicher Weise wie eine sinnfillige
Herrichtung Grundlage fiir die Annahme sein kénnen, dass es mit dem Priparat
zu dem zweckgebundenen therapeutischen Gebrauch kommt. Letzteres verlangt
einen hinreichenden Verwendungsumfang nach MalB3gabe des Klagepatents (nicht
ausreichend: einzelne Verwendungsmalnahmen) sowie ein dahingehendes Wissen
oder zumindest ein treuwidriges VerschlieBen des Lieferanten vor diesbeziiglicher
Kenntnisnahme (OLG Diisseldorf, aaO, unter Bezugnahme auf GRUR 2017,
1107 — Ostrogenblocker). Diese Voraussetzungen werden als gegeben anzusehen
sein, wenn dem Generika-Unternehmen die ihm giinstige Verschreibungspraxis
geldufig ist oder jedenfalls hitte bekannt sein miissen und das Unternehmen diese
Praxis durch Belieferung seiner GroBhindler dennoch fiir sich ausnutzt (OLG
Diisseldorf GRUR 2019, 279 Rn. 43 — Fulvestrant; vgl. auch Stief/ Zorr GRUR
2019, 260; Beyerl GRUR 2019, 368).

e) Spezifische Anwendung als Erfordernis der zweiten medizinischen Indi-
kation wird in § 3 Abs. 4 gefordert. Es ist damit fraglich, ob damit besondere
Beschrinkungen/Erweiterungen einhergehen. Ist zB die Verwendung eines
bestimmten Arzneimittels bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit bereits
bekannt, kann § 3 Abs. 4 die Moglichkeit eroffnen, eben dieses Arzneimittel zur
Verwendung bei einer anderen, neuen und erfinderischen therapeutischen
Behandlung derselben Krankheit zu patentieren (so die Vorlage an die GrofBle
Beschwerdekammer des EPA ABI. EPA 2008, 392, zitiert nach Meier-Beck GRUR
2009, 300 (305)). Dazu auch: EPA (GroBe Beschwerdekammer) GRUR Int. 2010,
333 — Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY: Allein eine unterschiedliche
Dosierungsmenge/-form zur Behandlung gegen eine gleiche Krankheit soll eine
zulissige zweite medizinische Indikation beinhalten (aA Oberster Gerichtshof
China GRUR Int. 2018, 345 — Genetech). Zu priifen ist jeweils, ob eine spezifi-
sche Anwendung eines Medikaments auf erfinderischer Tiatigkeit beruht. Dabei
reicht es nicht aus, wenn die Anweisung, einen bestimmten Stoft in einer
bestimmten Art und Weise zu verabreichen, flir sich genommen neu ist, indem
sie im Stand der Technik fiir diesen Stoft nicht eindeutig und unmittelbar offenbart
ist. Vielmehr sind bei der erforderlichen Priifung auf erfinderische Titigkeit auch
Handlungsweisen zu beriicksichtigen, die dem Fachmann deshalb nahegelegt
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waren, weil sie am Priorititstag zum irztlichen Standard-Wissen gehorten. Insbe-
sondere dazu bedarf es regelmifBig keines schriftlichen Belegs, vielmehr wird das
Auffinden eines solchen Belegs mehr oder weniger vom Zufall abhingen. Ein
Beleg ist jedenfalls dann nicht erforderlich, wenn feststeht, dass der Fachmann die
in Rede stehenden MaBnahmen am Priorititstag als generelles Mittel fiir eine
Vielzahl von Anwendungsfillen in Betracht gezogen hat (BGH GRUR 2014,
461 Rn. 38 = Mitt. 2014, 228 — Kollagenase I; 2014, 464 = Mitt. 2014, 231 —
Kollagenase IT). Zu derartigen VerhaltensmaBnahmen gehort es beispielsweise,
dann, wenn eine hohe Dosis eines Wirkstoftes injiziert worden ist, den betreften-
den Korperteil ruhig zu stellen (BGH GRUR 2014, 461 Rn. 40 = Mitt. 2014,
228 — Kollagenase I). Unter den vorstehend skizzierten Gesichtspunkten kann die
Annahme einer spezifischen Anwendung ausscheiden (BGH GRUR 2014, 461
Rn. 44 = Mitt. 2014, 228 — Kollagenase I). BGH GRUR 2014, 464 = Mitt.
2014, 231 — Kollagenase IT — kommt zu dem Ergebnis, dass die Anweisung, ein
Korperteil unmittelbar nach der Injektion eines Medikaments fiir mehrere Stun-
den ruhig zu stellen, um ein Ausbreiten in andere Korperteile zu verhindern,
nicht schon deshalb durch den Stand der Technik nahegelegt ist, weil es generell
am Priorititstag bekannt war, Komplikationen, die einige Tage nach der Behand-
lung auftreten, durch Ruhigstellen zu behandeln.

Durch die Neufassung des Abs. 4 entfillt auch die Notwendigkeit eines Ver-
wendungsanspruchs fiir die sog. zweite medizinische Indikation; ebenso wie auch
an sich fur die Notwendigkeit des sog. swiss-type-Anspruchs infolge der inhalts-
gleichen Neufassung des Art. 54 Abs. 5 EPU; dazu Meier-Beck GRUR 2009, 300
(304); so ausdriicklich auch EPA GRUR Int. 2010, 333 — Dosage regime/
ABBOTT RESPIRATORY; dazu — Rn. 84. Vgl. ferner OLG Diisseldorf
GRUR 2017, 1107 = Ostrogenblocker: Als Herstellungs-Verwendungsanspriiche
formulierte ,,swiss type-claims® sind wie zweckgebundene Stoffanspriiche zu
behandeln, — Rn. 84a.

BGH GRUR 2014, 461 Rn. 15 = Mitt. 2014, 228 — Kollagenase I — betont,
dass Patentschutz fiir einen Stoft zur Behandlung einer Krankheit in der Form
eines Verwendungsanspruchs oder auch in der Form eines Anspruchs auf zweckge-
bundenen Stoffschutz gemill § 3 Abs. 4 in Betracht kommt, wenn sich die
Anwendung, auf die sich der Schutz bezieht, von im Stand der Technik bekannten
Anwendungen nur durch eine Dosierungsanleitung unterscheidet. Ein derartiger
Patentanspruch hat die Eignung eines bekannten Stoffes fiir einen bestimmten
medizinischen Einsatzzweck und damit letztlich eine ihm innenwohnende Eigen-
schaft zum Gegenstand (BGH GRUR 2014, 461 = Mitt. 2014, 228 — Kollage-
nase [; Bestitigung von BGHZ 164, 220 Rn. 11 = GRUR 2006, 135 — Arzneimit-
telgebrauchsmuster). Das entspricht sachlich einem zweckgebundenen Stoftschutz
gemiB § 3 Abs. 4 (oder Art. 54 Abs. 5 EPU), wobei es nicht darauf ankommt, ob
der Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments,
auf dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck oder ausdriick-
lich auf zweckgebundenen Stoffschutz gerichtet ist (BGH GRUR 2014, 461 =
Mitt. 2014, 228 — Kollagenase I).

f) Arzneimittelgebrauchsmuster

Literatur: Biihling, Gebrauchsmusterschutz fiir Verwendungserfindungen, Chancen und
Nebenwirkungen des Arzneimittelgebrauchsmusters, FS Mes, GRUR 2014, 107.

sind nach BGH GRUR 2006, 135 mdglich. § 2 Nr. 3 GebrMG schlieft die
Eintragung eines Gebrauchsmusters fiir die Verwendung bekannter Stoffe im Rah-
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men einer medizinischen Indikation nicht aus (so ausdriicklich nunmehr BGH
GRUR 2014, 461 = Mitt. 2014, 228 — Kollagenase I). Zu weiteren Einzelheiten
vgl. Biihling GRUR 2014, 107.

5. § 3 Abs. 5: Unschédliche Offenbarungen

Literatur: Bardehle, Bewegung im Streit um die Wiedereinfithrung der Neuheitsschon-
frist? Mitt. 2012, 167; ders., Ist die Neuheitsschonfrist endlich in Sicht?, Mitt. 2004, 289;
ders., Die Neuheitsschonfrist — Rechtsunsicherheit fiir wen?, Mitt. 2003, 245; Loth, Neuheits-
begriff und Neuheitsschonfrist im Patentrecht, 1988; Krafler, Geheime Offenbarungen in der
Gnadenfrist — Wann ist eine missbriuchliche iltere Anmeldung neuheitsschidlich?,
GRUR Int. 1996, 345; Straus, Neuheit, iltere Anmeldungen und unschidliche Offenbarun-
gen, GRUR Int. 1984, 89; weitere Hinweise — vor Rn. 1.

Materialien: Zur Diskussion um die Wiedereinfiihrung der Neuheitsschonfrist: Stellung-
nahme Bundesregierung, GRUR 2000, 496; 2001, 221.

a) Allgemeines/Zweck der Vorschrift. Abs. 5 entspricht Art. 55 EPU und
beinhaltet eine eingeschrinkte Neuheitsschonfrist aus Billigkeitsgriinden (Nr. 1)
bzw. einen Ausstellungsschutz (Nr. 2) entsprechend den Mindestanforderungen
des Art. 11 PVU. Durch das PatNovG geniigt es ab dem 1.2.2014, dass die interes-
sierenden Ausstellungen im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden (Anm. 1
— Rn. 11F). § 3 Abs. 5 gilt fiir alle ab dem 1.1.1981 eingereichten Patentanmel-
dungen (vgl. Anm. 1 — Rn. 11f)).

b) Eingeschrinkte Neuheitsschonfrist. Die Vorschrift bezieht sich auf
Offenbarungen entsprechend Abs. 1 und 2. Sie gelten nicht als neuheitsschidlich
unter folgenden Voraussetzungen:

(1) In zeitlicher Hinsicht: Offenbarung in einer Frist von sechs Monaten
(Berechnung gemif} §§ 188 Abs. 2, 193 BGB, vgl. BPatGE 28, 90 = PMZ 1986,
340) vor Einreichung der Anmeldung, also nicht Priorititstag (BGH GRUR
1996, 349 — Corioliskraft; anders § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG, vgl. dort § 3 GebrMG
Anm. 3 — Rn. 14);

(2) In sachlicher Hinsicht: ein kausales (unmittelbares oder mittelbares)
Zuriickgehen auf einen der folgenden Tatbestinde:
aa) einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder sei-
nes Rechtsvorgingers; dazu ist objektiv erkennbare Rechtswidrigkeit der
Preisgabe an die Offentlichkeit bzw. der Patentanmeldung erforderlich (BGH
GRUR 1989, 38 (39) 1i.Sp. — Schlauchfolie) und ausreichend (auf ein Ver-
schulden kommt es nicht an, wie hier Busse/Keukenschrijver, 9. Aufl. 2020,
PatG § 3 Rn. 153 aE; ebenso wohl jetzt auch Schulte/Moufang, 11. Aufl. 2022,
PatG § 3 Rn. 193 aE, der in Abweichung zur Vorauflage nunmehr auch bei
gutem Glauben Missbrauch nicht ausschlieB3t);
bb) Zurschaustellung der Erfindung (einschlieBlich zugehoriger Vorbereitungs-
handlungen) auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten Ausstellung
(gemiB § 3 Abs. 5 S. 3 bekannt gemacht vom BMJ im Bundesanzeiger, verof-
fentlicht auch in PMZ, zB PMZ 2022, 130). Zurschaustellung der Erfindung
in unmittelbar ortlichem und zeitlichem Zusammenhang mit der Ausstellung
geniigt (BGH GRUR 1975, 254 (255) — Ladegerit II). Eine Schaustellung
liegt nur vor, wenn die Erfindung der Allgemeinheit zuginglich gemacht
wird (BGH GRUR 1977, 796 (798) — Pinguin — fiir Geschmacksmuster).
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Ausstellungsschutz erhilt nur, wer dies bei Einreichung der Anmeldung
angibt und innerhalb von vier Monaten nach der Einreichung hieriiber eine
Bescheinigung einreicht.

c) Analoge Anwendung auch bei Priifung der erfinderischen Titigkeit
(§ 4). Folge der fehlenden Neuheitsschidlichkeit ist, dass die betroftenen Offenba-
rungen bei Beurteilung des vorbekannten Standes der Technik unberiicksichtigt
bleiben. Wenn Abs. 5 auch nur von einer Oftenbarung der Erfindung spricht
und die Rechtsfolgen nur fiir die Beurteilung der Neuheit regelt, bleiben auch
teilweise und unvollstindige Offenbarungen der Erfindung, die entsprechend § 3
Abs. 5 Nr. 2 erfolgen, fiir die Beurteilung der erfinderischen Titigkeit unbertick-
sichtigt (BGH GRUR 1969, 271 (272) 1i.Sp.o. — Zugseilfiihrung — fiir § 2 S. 2
PatG 1968).

§ 4 [Erfindung auf Grund erfinderischer Titigkeit]

lEine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Titigkeit beruhend,
wenn sie sich fiir den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik ergibt. 2Gehéren zum Stand der Technik auch Unterla-
gen im Sinne des § 3 Abs. 2, so werden diese bei der Beurteilung der
erfinderischen Titigkeit nicht in Betracht gezogen.
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1. Allgemeines/Zweck der Vorschrift

§4 gilt nicht fir Gebrauchsmuster (dazu Sonderregelung in §1 Abs. 1
GebrMG: Erfinderischer Schritt). Die Bestimmung des § 4 entspricht Art. 56
EPU. Sie regelt in Ubereinstimmung mit dem fritheren Recht (amtl. Begr., IntPa-
tUG PMZ 1976, 334) die neben der Neuheit wichtigste Voraussetzung fiir die
Erteilung eines Patents, die erfinderische Titigkeit. Diese grenzt die patentfihige
Erfindung von der ,,normalen® technischen Fortentwicklung ab. Eine nur hand-
werkliche Weiterbildung des Standes der Technik ist keine erfinderische Titigkeit
(BPatG PMZ 2014, 60 — Dichtungsring).
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