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Sachverhalt:

In einem Nichtigkeitsverfahren wird von der Klagerin geltend gemacht, dass der
Gegenstand des Streitpatents nicht patentfahig sei und das Streitpatent die
angebliche Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbare, dass ein Fachmann
sie ausfuhren kénne. Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin schriftsatzlich
entgegen und fuhrt im Wesentlichen aus, dass der Gegenstand des Streitpatents
Neuheit und erfinderische Tatigkeit gegentber dem zitierten Stand der Technik
aufweise. Ferner fuhrt sie aus, dass die Gesamtoffenbarung der Streitpatentschrift
dem fachmannischen Leser die notwendige Information vermittle, die er benétige, um
mit seinem Fachwissen und Fachkénnen die Erfindung erfolgreich ausfiihren zu
kénnen. In einem separaten Schriftsatz tragt die Beklagte zur Frage der
Ausfuhrbarkeit der technischen Lehre des Streitpatents nochmals umfangreich vor

und reicht weitere Dokumente zur Stitze ihres Vorbringens ein.

In seinem vorterminlichen Hinweis teilt der Senat den Parteien mit, dass die
technische Lehre des Streitpatents nach seiner vorlaufigen Rechtsauffassung so
vollstdndig und deutlich offenbart sein durfte, dass ein Fachmann sie ausfiihren
kobnne, wahrend das Beruhen der technischen Lehre des Streitpatents auf
erfinderischer Téatigkeit fraglich erscheine.



Zu Beginn der mindlichen Verhandlung weist der Senat darauf hin, dass er an seiner
vorlaufigen Rechtsauffassung nicht festhalte und die Ausfiihrbarkeit der technischen
Lehre nun als zentralen Diskussionspunkt erachte. Daraufhin legt die Beklagte als
Beleg fir die Ausfiuihrbarkeit der im Streitpatent vermittelten technischen Lehre einen
fur das parallele US-Verfahren erstellten Gutachtensentwurf vor. Die Klagerin fihrt
aus, dass sie sich angesichts des Umfangs und der Komplexitat der Materie in der
laufenden Verhandlung auf den Gutachtensentwurf nicht einlassen kénne und
dessen Vorlage als verspatet riige. Die Beklagte, die vom Senat tber die Folgen der
Fristversdaumung belehrt wurde, konnte die Verspatung nicht weiter entschuldigen.

In seinem Urteil hat der Senat das Streitpatent auf der Grundlage von 8 21 Abs. 1
Nr. 2 PatG fur nichtig erklart.

Aufgabe:

Hat das Bundespatentgericht den Gutachtensentwurf Ihrer Ansicht nach in seinem

Urteil berlicksichtigt oder hat es ihn vielmehr als verspatet zuriickgewiesen?
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Teil 1l

Sachverhalt:

Der Patenanspruch 1 eines Patents ist auf ein therapeutisch Ubliches Hautpflaster
gerichtet, welches dadurch gekennzeichnet wird, dass es 0,1 bis 30 Gew.%
Weichmacher, 0,1 bis 20 Gew.% der Wirkstoffbase XY sowie 0,1 bis 30 Gew.%
Losungsmittel fur die Wirkstoffbase enthélt. Aus dem Inhalt der Patentschrift ergibt
sich, dass fur die Rezeptur alle Ublichen Weichmacher geeignet sind, dass die
Wirkstoffbase XY im Stand der Technik bekannt ist und dass als Lésungsmittel fir
die Wirkstoffbase XY solche mit mindestens einer sauren Gruppe in Betracht
kommen, wobei grundsatzlich alle Sauren in Frage kommen, die die Wirkstoffbase in
ausreichendem Mal3e I6sen. Es wird ferner darauf hingewiesen und durch Beispiele
belegt, dass das LOsungsmittel ein unverzichtbarer Bestandteil der beanspruchten
Rezeptur ist, wobei in allen Ausfiihrungsbeispielen Sauren mit zwei sauren Gruppen
als Losungsmittel verwendet werden. Vergleichsversuche der Patentinhaberin
belegen jedoch, dass bestimmte Alkohole, Kohlenwasserstoffe und organische
Losungsmittel fur die Wirkstoffbase XY ungeeignet sind.

Aufgabe:

Ist Ihrer Ansicht nach der Gegenstand des Patentanspruchs 1 so deutlich und

vollstdndig im Patent offenbart, dass ein Fachmann ihn ausfiihren kann?
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