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I.  EINLEITUNG

In Artikel 36 des japanischen Patentgesetzes (JPatG) sind die Erfordernisse fiir die An-
fertigung der Patentanspriiche sowie der Beschreibung bestimmt. Danach miissen neben
dem sogenannten ,Erfordernis der Anspruchsklarheit” insbesondere auch das soge-
nannte ,,Erfordernis der Stiitzung der Patentanspriiche durch die Beschreibung” und das
,Erfordernis der Ausfiihrbarkeit der Erfindung® erfiillt sein.

Zu dem Erfordernis, dass die Patentanspriiche eine Stiitze in der Beschreibung
finden, hat die Gro3e Kammer des Obergerichts fiir Geistiges Eigentum in seinem Urteil
vom 11. November 2005 klar Stellung zu Sinn und Zweck des Stiitzungserfordernisses
in Bezug auf eine sogenannte ,Parametererfindung” bezogen. Im Weiteren hat das
Obergericht fiir Geistiges Eigentum vor kurzem in seinem Urteil vom 28. Januar 2010
Aussagen zum Verhiltnis zwischen Stiitzungs- und Ausfiihrbarkeitserfordernis getroffen
und diesen Zusammenhang konkreter bestimmt.

Hier sollen die Bestimmungen im japanischen Patentgesetz und in der dazugehérigen
Ausfithrungsverordnung erldutert werden, und zwar in Bezug auf die Erfordernisse fiir
die Anfertigung der Beschreibung sowie der Patentanspriiche, und insbesondere in
Bezug auf das Stiitzungs- und Ausfithrbarkeitserfordernis. Im Weiteren soll in diesem
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Zusammenhang auch der Inhalt der Priifungsrichtlinien des Patentamtes dargelegt wer-
den. Zusitzlich wird der Inhalt der vorgenannten Urteile des Obergerichts fiir Geistiges
Eigentum vorgestellt.

IL.

BESTIMMUNGEN IM PATENTGESETZ UND IN SONSTIGEN REGELUNGEN
ZU DEN ERFORDERNISSEN FUR DIE ANFERTIGUNG DER BESCHREIBUNG
SOWIE DER PATENTANSPRUCHE

Art. 36 JPatG regelt das Erfordernis fiir die Anfertigung der Beschreibung und der Patent-
anspriiche wie folgt:

Art. 36 (Patentanmeldungen)

ey

@
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“)
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Wer ein Patent begehrt, reicht einen Antrag mit folgenden Angaben beim Prisidenten des
Patentamts ein:

(i) Name oder Bezeichnung des Patentanmelders sowie dessen Wohnsitz oder Sitz;
(ii)) Name des Erfinders sowie dessen Wohnsitz oder Sitz.

Dem Antrag sind eine Beschreibung, ein oder mehrere Patentanspriiche, notwendige Zeich-
nungen sowie eine Zusammenfassung beizufiigen.

Die Beschreibung nach Abs. 2 muss Folgendes enthalten:

(i) die Bezeichnung der Erfindung;
(ii) eine einfache Erkldrung der Zeichnungen;
(iii) eine detaillierte Erkldarung der Erfindung.

Die detaillierte Erkldrung der Erfindung nach Nr. (iii) des vorangehenden Absatzes muss
folgende Voraussetzungen erfiillen:

(i) Die Erkldrung muss die Erfindung gemall der Verordnung des Ministeriums fiir Wirt-
schaft, Handel und Industrie (METI) so klar und ausreichend beschreiben, dass ein
Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet, zu dem die Erfindung gehort, die
Erfindung ausfiihren kann;

(ii) Soweit demjenigen, der das Patent begehrt, im Zeitpunkt der Patentanmeldung eine
veroffentlichte Erfindung (Erfindung gemil Art. 29, Abs. 1 Nr. (iii); im Folgenden
bleibt diese Nr. maBigeblich) bekannt ist, die im Zusammenhang mit der Erfindung
steht, muss die Erkldrung den Titel der 6ffentlichen Druckschrift, in der die verdffent-
lichte Erfindung aufgefiihrt ist, sowie Fundstellen zu sonstigen Informationen in Be-
zug auf die veroffentlichte Erfindung enthalten.

Die Patentanspriiche gemidf3 Abs. 2 miissen in einzelne Anspriiche gegliedert sein und fiir
jeden Anspruch gesondert alle Merkmale enthalten, die der Patentanmelder zur Definition
der Erfindung, fiir die er ein Patent begehrt, fiir notwendig erachtet. Dabei sind Formu-
lierungen, nach denen die in einem Anspruch beanspruchte Erfindung mit der in einem
anderen Anspruch beanspruchten Erfindung identisch ist, nicht ausgeschlossen.
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(6) Die Formulierung der Patentanspriiche gemif3 Abs. 2 muss jeden der nachfolgenden Punkte
erfiillen:

(i) Die Erkldrungen zu der Erfindung, fiir die ein Patent begehrt wird, sind in der detail-
lierten Erkldrung der Erfindung beschrieben;

(i) Die Erkldrungen zu der Erfindung, fiir die ein Patent begehrt wird, sind klar;

(iii) Die Erkldrungen in den einzelnen Anspriichen sind prignant;

(iv) Die Erkldrungen sind gemél der Verordnung des Ministeriums fiir Wirtschaft, Handel
und Industrie (METI) abgefasst.

(7) Die Zusammenfassung nach Abs. 2 muss eine Kurzfassung zu der Erfindung, die in der
Beschreibung, den Patentanspriichen oder den Zeichnungen dargelegt ist, sowie sonstige
Angaben gemil der Verordnung des Ministeriums fiir Wirtschaft, Handel und Industrie
enthalten.

Die vorzitierten Regelungen zur Formulierung der Patentanspriiche enthalten im Art. 36
Abs. 6 Nr. 2 das Klarheitserfordernis (,,Die Erkldrungen zu der Erfindung, fiir die ein
Patent begehrt wird, sind klar.”) und in Nr. 1 das Stiitzungserfordernis (,,Die Erklidrun-
gen zu der Erfindung, fiir die ein Patent begehrt wird, sind in der detaillierten Erkldrung
der Erfindung beschrieben.*).

Im Hinblick auf die detaillierte Erkldrung der Erfindung in der Beschreibung enthilt
Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) das Ausfiihrbarkeitserfordernis:

Die Erkldarung muss die Erfindung gemifl der Verordnung des Ministeriums fiir Wirt-
schaft, Handel und Industrie (METI) so klar und ausreichend beschreiben, dass ein
Durchschnittsfachmann auf dem technischen Gebiet, zu dem die Erfindung gehort, die
Erfindung ausfiihren kann.

Dem Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) entsprechend trifft die Ausfithrungsverordnung des Ministe-
riums fiir Wirtschaft, Handel und Industrie zum Patentgesetz in Bezug auf das Ausfiihr-
barkeitserfordernis folgende Regelung:

Ausfiihrungsverordnung zum Patentgesetz, Par. 24"

Die detaillierte Erkldarung nach Maligabe der Verordnung des Ministeriums fiir Wirt-
schaft, Handel und Industrie geméll dem Art. 36 Abs. 4 Nr. (i) JPatG muss das durch
die Erfindung zu I6sende Problem, dessen Losung sowie weitere Angaben enthalten,
die aus Sicht des Durchschnittsfachmanns auf dem Gebiet der technischen Erfindung
fiir das Verstidndnis der technischen Signifikanz der Erfindung notwendig sind.

Das ,Klarheitserfordernis”, das ,,Stiitzungserfordernis” und das ,,Ausfiihrbarkeitserfor-
dernis” stellen, wenn sie nicht erfiillt werden, nicht nur Zuriickweisungsgriinde (Art. 49
(iv) JPatG), sondern auch Nichtigkeitsgriinde (Art. 123 Abs. 1 (iv) JPatG) dar, soweit die
Patenteintragung trotz des Vorliegens von Zuriickweisungsgriinden erfolgt. Ferner tréigt
der Anmelder die Beweis- und Darlegungslast, dass die Patentanmeldung diese Erfor-
dernisse erfiillt.
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III. INHALT DER PRUFUNGSRICHTLINIEN DES PATENTAMTES
HINSICHTLICH DES STUTZUNGS- UND AUSFUHRBARKEITSERFORDERNISSES

1. Zum Stiitzungserfordernis

Im Oktober 2003 wurden die Priifungsrichtlinien iiberarbeitet und die ,,Revidierten Prii-
fungsrichtlinien zu den Erfordernissen fiir die Anfertigung der Beschreibungen und
Patentanspriiche” (nachstehend ,,Priifungsrichtlinien”) erlassen, die das Stiitzungserfor-
dernis wie folgt festlegen:

Die Erfindung gemifl den Patentanspriichen darf nicht den Umfang iiberschreiten, der
in der detaillierten Erkldrung der Erfindung dargelegt ist. Wire in den Patentansprii-
chen eine Erfindung dargelegt, die nicht in der detaillierten Erkldrung der Erfindung
beschrieben ist, wiirde damit ein Schutzrecht fiir eine nicht offenbarte Erfindung be-
gehrt. Die Bestimmungen der vorliegenden Nr. bezwecken, dies zu verhindern.

Ferner legt die Priifungsrichtlinie die BeurteilungsmaBstibe wie folgt fest:

Die Frage, ob die Formulierung der Patentanspriiche den Bestimmungen des Art. 36,
Abs. 6 Nr. (i) JPatG geniigt, erfolgt im Wege eines Vergleichs zwischen der Erfindung
gemil den Patentanspriichen und der in der detaillierten Erkldrung dargelegten Erfin-
dung sowie einer entsprechenden Priifung.

Im Rahmen des Vergleichs und der Priifung werden die Erfindung gemifl den Patent-
anspriichen und die in der detaillierten Erkldarung dargelegte Erfindung — unabhingig
von ihrer formulierungstechnischen Vereinbarkeit — im Hinblick auf ihr materielles
Beziehungsverhiltnis gepriift.

Die Priifungsrichtlinien des Patentamtes fithren im Weiteren folgende Fallgruppen an,
bei deren Vorliegen das Stiitzungserfordernis als nicht erfiillt angesehen wird:

(i) Ein Merkmal, das einem Merkmal in den Patentanspriichen entspricht, ist in der
detaillierten Erklidrung der Erfindung weder beschrieben noch angedeutet.

(ii) Das Beziehungsverhiltnis zwischen den Patentanspriichen und der detaillierten
Erklarung der Erfindung ist deswegen unklar, weil die in den Patentanspriichen und in
der detaillierten Erkldrung der Erfindung verwendeten Begriffe uneinheitlich sind.

(iii) Der in der detaillierten Erkldrung der Erfindung dargelegte Inhalt kann selbst im
Lichte des Standes des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung
nicht auf den Umfang der Erfindung gemif den Patentanspriichen erweitert bzw. ver-
allgemeinert werden.

(iv) Es wird ein Patent beansprucht, das den in der detaillierten Erkldrung der Erfin-
dung dargelegten Umfang iiberschreitet, weil den Patentanspriichen das in der detail-
lierten Erkldrung der Erfindung beschriebene Mittel zur Losung des Problems nicht zu
entnehmen ist.
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2. Zum Ausfiihrbarkeitserfordernis

Die Priifungsrichtlinien des Patentamts regeln zum Ausfiihrbarkeitserfordernis Folgen-
des:

Gemil dieser Bestimmung ist die detaillierte Erkldrung der Erfindung in einem sol-
chen Umfang zu beschreiben, dass eine Person mit der Fahigkeit, sich auf dem techni-
schen Gebiet der fraglichen Erfindung gewohnlicher technischer Mittel zur Unter-
suchung und Entwicklung, so z.B. fiir das Verstehen der Literatur, fiir Experimente,
fiir Analysen oder fiir die Herstellung zu bedienen und in einem iiblichen Mal} erfin-
derisch titig zu sein (Fachmann), die Erfindung gemif den Patentanspriichen auf
Grundlage der in der Beschreibung und den Zeichnungen angegebenen Merkmale und
nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der Anmeldung
ausfiihren kann. [...] Wenn also ein Fachmann bei seinem Versuch, die Erfindung ge-
mél den Anweisungen in den Beschreibungen und Zeichnungen zur Ausfithrung der
Erfindung und nach dem Stand des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der
Anmeldung auszufiihren, nicht verstehen kann, wie die Erfindung auszufiihren ist
(wenn zum Beispiel trial-and-error-Versuche oder hochkomplizierte Experimente in
einem dem Fachmann unzumutbaren Maf} erforderlich werden, um herauszufinden,
wie die Ausfiithrung zu realisieren ist), ist die detaillierte Erkldrung im Hinblick auf
die Ausfiihrung der Erfindung durch einen Fachmann als ungeniigend zu erachten.

AuBerdem fiihren die Priifungsrichtlinien Fallgruppen an, bei deren Vorliegen das Aus-
fiihrbarkeitserfordernis als nicht erfiillt angesehen wird. So stellen zunichst unter ande-
rem folgende Fille einen ,, Verstof3 gegen das Ausfiihrbarkeitserfordernis aufgrund von
Miingeln in den Angaben zur Ausfiihrungsform der Erfindung* dar:

— Der Fachmann kann die Erfindung gemifl den Patentanspriichen deswegen nicht
ausfiihren, weil in den Angaben zur Ausfithrungsform der Erfindung das techni-
sche Mittel, das den Angaben zur Bestimmung der Erfindung in den Patentan-
spriichen entspricht, in der detaillierten Erkldrung zur Erfindung nur in einer
abstrakten und funktionellen Form beschrieben ist, und mithin das Material, die
Vorrichtung, der Prozess usw. zur Realisierung dieses technischen Mittels unklar
bleibt und ferner der Fachmann diese nach dem Stand des technischen Allgemein-
wissens nicht verstehen kann.

— Der Fachmann kann die Erfindung gemifl den Patentanspriichen deshalb nicht aus-
fiihren, weil in den Angaben zur Ausfithrungsform der Erfindung Zahlenwerte,
wie zum Beispiel solche zu den Herstellungsbedingungen nicht aufgefiihrt sind
und ferner der Fachmann diese auch nach dem Stand des technischen Allgemein-
wissens im Zeitpunkt der Anmeldung nicht verstehen kann.

Des Weiteren stellt insbesondere folgender Fall einen ,,VerstoB gegen das Ausfiihrbar-
keitserfordernis wegen Nichtausfiihrbarkeit eines Teils, der nicht durch die Ausfiihrungs-
formen in der Erfindung gemif3 den Patentanspriichen gedeckt ist”, dar:

Es bestehen konkrete Griinde dafiir, dass, soweit in den Patentanspriichen die Er-
findung des Oberbegriffs und in der detaillierten Erkldrung der Erfindung nur die
Ausfithrungsform in Bezug auf einen der vom vorgenannten Oberbegriff umfassten
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Unterbegriffe in einer ausfithrbaren Weise dargelegt ist, die Erlduterungen nicht so
klar und ausreichend sind, dass der Fachmann einen weiteren, dem besagten Ober-
begriff unterfallenden Unterbegriff auf Grundlage der Ausfithrungsform in Bezug
auf den erstgenannten Unterbegriff und nach dem Stand des technischen Allgemein-
wissens (dies umfasst unter anderem auch Verfahren von Experimenten und Analy-
sen) ausfiihren kann.

IV. URTEIL DER GROBEN KAMMER DES OBERGERICHTS FUR GEISTIGES EIGENTUM
VOM 11. Nov. 2005 (2005 (GYo-KE) NR. 10042)

Der durch die Groe Kammer des Obergerichts fiir Geistiges Eigentum entschiedene
Fall betrifft die Nichtigkeitsklage gegen eine Loschungsentscheidung, die noch auf einen
Einspruch erging, der vor der Patentrechtsreform im Jahre 2003 (Gesetzesnummer 47)
eingelegt worden war. Der Patentinhaber besal3 das Patentrecht auf eine Erfindung mit
der Bezeichnung ,, Verfahren zur Herstellung einer Polarisationsfolie”. Im Rahmen des
Einspruchsverfahrens hatte das Patentamt aufgrund von Mingeln in den Angaben der
Beschreibung das Patent fiir nichtig erklért; gegen diese Entscheidung hatte der Inhaber
Nichtigkeitsklage erhoben.

Das hier streitgegenstindliche Patent betraf eine sogenannte Parametererfindung, bei
der als Kennwerte zwei technische Variabeln (Parameter) verwendet wurden, um mit-
hilfe einer Formel ein Spektrum zur Bestimmung des Gegenstands anzugeben.

Die Groflie Kammer des Obergerichts fiir Geistiges Eigentum schloss sich in sei-
nem Urteil der Ansicht des Patentamtes an, wies den Nichtigkeitsantrag des Patentinha-
bers ab und duBerte sich zu dem Stiitzungserfordernis (Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) des gelten-
den Patentgesetzes) wie folgt:

Die Feststellung, ob die Patentanspriiche das Stiitzungserfordernis erfiillen, erfolgt
im Wege einer Gegeniiberstellung der Patentanspriiche mit der detaillierten Erkla-
rung der Erfindung und durch Priifung folgender Punkte, wobei der Patentinhaber
die Beweislast hinsichtlich des Vorliegens der Stiitzungserfordernisse trigt:

— Entspricht die Erfindung gemél3 den Patentanspriichen der Erfindung in der de-
taillierten Erkldrung?

— Hat die Erfindung gemil den Patentanspriichen einen solchen Umfang, dass der
Fachmann auf Grundlage der detaillierten Erkldrung erkennen kann, dass er das
der Erfindung zugrunde liegende Problem 16sen kann oder nicht?

— Hat die Erfindung geméill den Patentanspriichen einen solchen Umfang, dass der
Fachmann auch ohne diese Erkldarungen oder Anweisungen nach dem Stand des
technischen Allgemeinwissens das der Erfindung zugrunde liegende Problem
l6sen kann oder nicht?

Hinsichtlich der Moglichkeit einer Ergidnzung von nicht in der Beschreibung enthaltenen
Angaben durch Nachreichung von Versuchsdaten urteilte das Gericht, dass es der Zweck-
richtung des Patentwesens — das die Patenterteilung unter dem Vorbehalt der Offenba-
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rung der Erfindung vorsehe — widerspreche und somit unzulédssig sei, wenn nach der
Patentanmeldung zusitzlich zu den Angaben in der detaillierten Erkldrung der Erfin-
dung durch Nachreichung von Versuchsdaten eine Erginzung vorgenommen werde,
dadurch die Inhalte bis hin zum Umfang der in den Patentanspriichen zum Ausdruck
kommenden Erfindung erweitert und verallgemeinert wiirden und so das Stiitzungs-
erfordernis erfiillt werde.

V. ZUM VERHALTNIS ZWISCHEN DEM STUTZUNGS- UND AUSFUHRBARKEITS-
ERFORDERNIS

Zum Verhiltnis zwischen dem Stiitzungs- und dem Ausfiihrbarkeitserfordernis bestim-
men die patentrechtlichen Regelungen, dass das Stiitzungserfordernis das Verhiltnis
zwischen den Patentanspriichen und der Beschreibung regelt, wihrend das Ausfiihrbar-
keitserfordernis den Inhalt der Beschreibung festlegt.

Die Priifungsrichtlinien des Patentamtes sehen jedoch, wie bereits ausgefiihrt, als
Fallgruppe zur Verneinung des Stiitzungserfordernisses neben den Fillen, in denen die
Angaben formulierungstechnisch nicht mit den Angaben in der detaillierten Erkldrung
iibereinstimmen, die Fille vor, in denen der Inhalt

»selbst im Lichte des Standes des technischen Allgemeinwissens im Zeitpunkt der An-
meldung nicht auf den Umfang der Erfindung gemil3 den Patentanspriichen erweitert
bzw. verallgemeinert werden kann*.

Sie setzen insofern eine vertiefte Priifung voraus, die das substantielle Beziehungsver-
hiltnis zwischen den Patentanspriichen und der detaillierten Erkldrung beriicksichtigt.
Dies hat dazu gefiihrt, dass sich die Beurteilung des Stiitzungserfordernisses und des
Ausfiihrbarkeitserfordernisses zum Teil iiberschneiden und die Differenzierung zwi-
schen diesen beiden Erfordernissen undeutlich geworden ist.

V1. URTEIL DES OBERGERICHTS FUR GEISTIGES EIGENTUM VOM 28. JANUAR 2010
(2009 (GYo-KE) NR. 10033)

Unter den vorbeschriebenen Umstédnden hat nun das Obergericht fiir Geistiges Eigentum
durch sein Urteil vom 28. Januar 2010 die dogmatische Stellung des Stiitzungs- sowie
des Ausfiihrbarkeitserfordernisses im Rahmen des Patentgesetzes klargestellt und ferner
das Beziehungsverhiltnis zwischen diesen beiden Erfordernissen verdeutlicht.

Der dem Urteil zugrunde liegende Fall betrifft eine Nichtigkeitsklage gegen die Ent-
scheidung der Beschwerdekammer des Patentamts, den Zuriickweisungsbeschluss gegen
eine Patentanmeldung aufrechtzuerhalten, und zwar zu einer Erfindung mit der Bezeich-
nung ,, Verwendung von Flibanserin bei der Behandlung von sexuellen Storungen”. Die



86 RYOICHI MIMURA

Entscheidung der Beschwerdekammer war damit begriindet, dass die detaillierte Erkli-
rung der Erfindung keine pharmakologischen Daten zur Wirksamkeit von Flibanserin-
Mitteln im Hinblick auf die Behandlung von sexuellen Stérungen oder als gleichwertig
anzusehende Angaben aufweise, so dass insofern die vorliegende Anmeldung das Stiit-
zungserfordernis nicht erfiille und somit zuriickzuweisen sei.

Demgegeniiber hat das Obergericht fiir Geistiges Eigentum die Entscheidung der
Beschwerdekammer wie folgt fiir nichtig erklirt:

1)  Sinn und Zweck des Stiitzungserfordernisses in der Bestimmung des Art. 36 Abs. 6
Nr. (i) JPatG sei es, hinsichtlich der Formulierung der Patentanspriiche die Gewih-
rung von Alleinrechten auszuschliefen, die im Verhiltnis zu den Angaben der
detaillierten Erkldrung der Erfindung zu weitreichend wéren. Wiren also die Anga-
ben in den Patentanspriichen weitreichender als der Umfang der technischen Merk-
male, die in der detaillierten Erkldrung der Erfindung beschrieben und offenbart
sind, und wiirde ein Alleinrecht in einem derart groBen Umfang erteilt, wiirde dies
der Zweckrichtung des Patentwesens widersprechen, ein Alleinrecht als Gegen-
leistung fiir die Offenbarung nur im Umfang der offenbarten Technik zu erteilen,
weshalb das Gericht hier eine solche Formulierung der Patentanspriiche fiir unzu-
ldssig halten wiirde. Wenn zum Beispiel aus den Ausfiihrungen zu den Ausfiih-
rungsbeispielen usw. in der detaillierten Erkldrung der Erfindung lediglich enge
und begrenzte technische Merkmale hervorgingen, wihrend die Patentanspriiche
Angaben enthielten, deren weitreichender technischer Umfang diese technischen
Merkmale iiberschritte, so verstole dies gegen die Bestimmung der vorgenannten
Nr. und wire somit nicht zuléssig.

2) Bei der Auslegung des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG sei es hinreichend, wenn die
Angaben in den Patentanspriichen anhand einer notwendigen und zweckmassigen
Auslegungsmethode darauthin gepriift wiirden, ob der Umfang der Patentansprii-
che bei einem Vergleich mit den Angaben in der detaillierten Erkldrung der Er-
findung diesen Umfang iiberschreite oder nicht; soweit keine besonderen Umstin-
de vorldgen, sei es nicht zuldssig, die Auslegung und Beurteilung mit genau der-
selben Auslegungsmethode vorzunehmen wie der, die bei der Priifung der Voraus-
setzungen des Art. 36, Abs. 4 Nr. (i) JPatG Anwendung gefunden habe. Wiire es
also zuldssig, bei einem Nichtvorliegen der Voraussetzungen des Art. 36 Abs. 4
Nr. (i) JPatG im Hinblick auf die Angaben in der detaillierten Erkldrung der Er-
findung dies stets als ein Nichtvorliegen der Voraussetzungen des Art. 36, Abs. 6
Nr. (i) JPatG zu verstehen, wiirde dies Sinn und Zweck des Art. 36 Abs. 4 Nr. (i)
JPatG als eine vom Art. 36, Abs. 6 Nr. (i) JPatG separat und selbstdndig geschaf-
fene Voraussetzung entleeren.
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Die Voraussetzung ,, Pharmakologische Daten oder als gleichwertig anzusehende
Angaben” konne bei der Frage relevant werden, ob die Erfordernisse des Art. 36
Abs. 4 Nr. (i) JPatG hinsichtlich einer Verwendungserfindung zu einem Arznei-
mittel vorldagen, wihrend es sich hier im Verhiltnis zu den Voraussetzungen des
Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG bei Fehlen besonderer Umstidnde nicht um eine rele-
vante Voraussetzung handele. Folglich stelle die Beurteilung der Beschwerdekam-
mer, die allein aufgrund des Fehlens von ,pharmakologischen Daten oder als
gleichwertig anzusehenden Angaben” zu dem Schluss gekommen sei, dass die Be-
dingungen des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG nicht erfiillt seien, einen Rechtsverstof3
wegen unzureichender Begriindung dar.

Ferner konnten im vorliegenden Fall die obigen besonderen Umstinde nicht fest-
gestellt werden, und die Angaben in den Patentanspriichen wiirden den Umfang der
in der detaillierten Erkldrung offenbarten technischen Merkmale nicht iiberschrei-
ten, so dass die Erfordernisse des Art. 36 Abs. 6 Nr. (i) JPatG erfiillt seien und die
Entscheidung der Beschwerdekammer fehlerhaft sei.

AUSBLICK ZU DER DISKUSSION IM HINBLICK AUF DIE ERFORDERNISSE
FUR DIE ANFERTIGUNG DER BESCHREIBUNG SOWIE DER PATENTANSPRUCHE

Hinsichtlich des im Art. 36 JPatG geregelten Stiitzungs- und Ausfiihrbarkeitserforder-
nisses fithren die Priifungsrichtlinien des Patentamtes zwar fiir jedes Erfindungsgebiet
ausfiihrliche Beispiele an, jedoch war die dogmatische Stellung des jeweiligen Erforder-
nisses in den verschiedenen Erfindungsgebieten nicht unbedingt klar. Uberdies war der
Zusammenhang zwischen beiden Erfordernissen nicht unbedingt verstiandlich erldutert.

Das Obergericht fiir Geistiges Eigentum hat nun durch sein Urteil vom 28. Januar
2010 die dogmatische Stellung des Stiitzungs- und Ausfiihrbarkeitserfordernisses im
Rahmen des Patentgesetzes und das Verhiltnis zwischen beiden Erfordernissen geklirt,
was fiir die patentrechtliche Praxis von grofler Bedeutung ist und als eine deutliche Vor-
gabe im Hinblick auf die kiinftigen Diskussionen zu den Erfordernissen fiir die Anferti-
gung der Beschreibung sowie der Patentanspriiche gewertet werden kann.





