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Wann ist eine Erfindung, insbesondere ein Stoff neu?

Offenbarungsgehalt von Druckschriften, speziell wenn darin Strukturformeln genannt sind

Ein wesentliches Kriterium bei der Beurteilung der Schutzféhigkeit einer zum Patent angemeldeten
Erfindung ist die Neuheit gegentiber dem Stand der Technik. Der dabei zu beriicksichtigende Stand
der Technik umfasst die am Anmeldetag verdffentlichten Druckschriften, mindliche Verlautbarungen,
gegenstandliche Veroffentlichungen und sogar Patentschriften, die zu diesem Zeitpunkt bereits
angemeldet waren, aber erst spater verdffentlicht werden'. Da die Neuheit eines Erfindungsgegen-
stands durch Vergleich seiner Merkmale mit den einzelnen Quellen des Standes der Technik geprift
wird und erreicht ist, wenn wenigstens ein die Erfindung prégendes Merkmal vom Inhalt der jeweili-
gen Quelle abweicht, ist diese Prifung in vielen Fallen relativ leicht durchzufiihren — im Unterschied zu
der wesentlich komplexeren Prifung auf erfinderische Tatigkeit, bei welcher ein Gesamtvergleich mit
allen Quellen des Standes der Technik erforderlich wird und die Grenzen wesentlich unscharfer

verlaufen.

Aber auch die Neuheitsprifung kann Probleme bereiten, insbesondere wenn in &lteren Dokumenten
zur Ldsung eines vergleichbaren Problems ein groBer Ldsungsbereich abstrakt angegeben wird,
konkrete Losungswege aber nur einen schmalen Korridor in diesem Bereich bilden. Beispielsweise
kdnnte in einer &lteren Druckschrift eine chemische Reaktion unter Verwendung von Kupfer als Kataly-
sator beschrieben sein. Der Autor hétte dabei beildufig und vielleicht sogar aus Unwissenheit erwéhnt,
dass auch andere Metalle als Katalysatoren denkbar waren, obwohl tatsachlich nur die Verwendung
von Kupfer beschrieben wurde. Betrachtet man den Neuheitsbegriff zu formal, wiirde dieser Stand der
Technik beliebige metallische Katalysatoren im Zusammenhang mit dieser chemischen Reaktion
vorwegnehmen und einer spéteren Patenterteilung fir ein Herstellungsverfahren entgegen stehen,
selbst wenn dort fur die Fachwelt Gberraschend ein bis dahin nicht als geeignet angesehenes Metall

als Katalysator zum Einsatz kommt. Dieses Ergebnis erscheint nicht gerechtfertigt.

Gerade wenn sich die Erfindung auf chemische Stoffe oder deren Einsatz bezieht, entstehen solche
Probleme hé&ufiger, wenn in &lteren Patentdokumenten bestimmte Einzelverbindungen durch
abstrakte Strukturformeln beschrieben wurden. Dies geschieht zumeist mit dem Ziel, den gewlnsch-
ten Patentschutz Uber den tatséchlich gefundenen Stoff hinaus auf eine Stoffgruppe oder ganze Stoff-
klasse auszudehnen, obwohl dem friheren Erfinder nur ein einziger oder einige wenige Vertreter aus
dieser Gruppe bekannt waren, welche die vor der Erfindung stehende Aufgabe tatsdchlich 16sen

konnten.

Um die Frage, ob eine Vorverdffentlichung den Gegenstand einer jingeren Patentanmeldung
neuheitsschadlich vorwegnimmt, sachgerecht zu prifen, darf nicht formal auf denkbare Inhalte
abstrakter Gattungsbegriffe abgestellt werden. Vielmehr soll der Gesamtinhalt der technischen Infor-
mation der Vorverdffentlichung ermittelt werden, wie er sich fir den Fachmann erschlieBt. Dies hat
wii

der BGH in der kirzlich verdffentlichten Entscheidung ,Olanzapin®" mit besonderer Bezugnahme auf
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den sachlichen Offenbarungsgehalt von chemischen Strukturformeln unterstrichen. Beim Studium der
gesamten Quelle (bei Patentdokumenten also Beschreibung, Anspriiche und ggf. Zeichnungen) kann
der Fachmann zunéchst die explizit beschriebenen Ausfihrungsformen einer dort offenbarten Lehre
erkennen. Die verwendeten Begriffe wird er dabei mit ihrer Ublichen Sinngebung verstehen, es sei
denn, dass die Begriffe in der Druckschrift abweichend definiert werden™. Ein abstrakt formulierter
Vorrichtungsanspruch begehrt zwar u.U. flr eine Vielzahl von Abwandlungen Schutz, tatséchlich

offenbart sind aber zunachst nur die konkret beschriebenen Ausfihrungsformen dieser Vorrichtung.

DarUber hinaus kdnnen sich dem Fachmann aber auch Einzelheiten offenbaren, die nicht ausdricklich
erwahnt sind, jedoch fir die Ausfiihrung der beschriebenen Lehre so selbstverstéandlich sind, dass sie
vom Fachmann ,mitgelesen” werden. Dies bedeutet aber nicht, dass die Offenbarung eines Doku-
ments um das allgemeine Fachwissen erganzt wird. Das Fachwissen dient bei der Ermittlung des
Offenbarungsgehalts als MaBstab fir das Verstandnis, welches der Fachmann der beschriebenen
Lehre entgegen bringt. Abwandlungen und Weiterentwicklungen, zu denen der Fachmann maogli-

cherweise durch die Druckschrift angeregt wird, gehéren nicht zur Offenbarung.

Auf der Basis dieser Grundsatze hélt der BGH in der Entscheidung ,Olanzapin” fir den Offenba-
rungsgehalt chemischer Strukturformeln ausdriicklich fest, dass die unter eine solche Formel fallenden
Einzelverbindungen grundsatzlich noch nicht offenbart sind. Zu prifen ist vielmehr, welche konkreten
Verbindungen offenbart sind. Das sind neben den ausdriicklich benannten namlich nur diejenigen, fir
welche sich in der Druckschrift ausreichende Angaben finden, die es dem Fachmann gestatten, die
konkrete Verbindung ohne Schwierigkeiten ,,in die Hand zu bekommen”. Darunter ist nicht zu verste-
hen, dass die allgemeine Strukturformel alle diejenigen Verbindungen offenbart, die der Fachmann
unter Ruckgriff auf sein Fachwissen (ggf. durch Versuche) in der Lage wére herzustellen — dies ist eine
Frage der erfinderischen Tatigkeit. Damit der Fachmann die einer allgemeinen Strukturformel unter-
fallenden Einzelverbindungen ,in die Hand bekommen” kann, werden i.d.R. ergdnzende Informatio-
nen bendtigt, die ihre Individualisierung ermdéglichen. Sind solche Informationen nicht ausdricklich
angegeben, sind die nicht explizit genannten Einzelverbindungen nur dann offenbart, wenn der Fach-
mann sie ,mitliest”, weil sie ihm als eine Ubliche Verwirklichung der Strukturformel gelaufig sind und
sich beim Lesen der Strukturformel gleichsam aufdrangen’. Auf die Anzahl der von der Strukturformel
erfassten Einzelverbindungen kommt es dabei nicht an. Zeigt sich, dass die Strukturformel neben den
ausdriicklich benannten Einzelverbindungen auch solche umfasst, die als Losung des beschriebenen
Problems nicht taugen oder jedenfalls nicht ohne weiteres aufzufinden sind, so offenbart die Struk-
turformel gerade nicht die weiteren, nicht benannten Einzelverbindungen, die das Problem zwar auch
|6sen kénnten, dem Fachmann aber nicht ,in die Hand gegeben” sind. Allein die Fahigkeit des Fach-
manns, solche weiteren Einzelverbindungen unter Heranziehung seines allgemeinen Fachwissens
aufzufinden, darf nicht zur Erweiterung des tatsachlichen Offenbarungsgehalts der Druckschrift fihren.

Im Einzelfall beraten wir Sie gern dazu, ob eine Vorverdffentlichung moglicherweise das Ergebnis lhrer
Neuentwicklung vorwegnimmt oder dieser nicht entgegensteht.

'§ 3 PatG
"BGH 16.12.2008 ,Olanzapin”
"BGH 02.03.1999 , Spannschraube”
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