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Neurodermitis-Behandlungs-Gerat

1. Fir die Beurteilung der technischen Brauchbarkeit einer Erfindung - sei es im Sinne der
objektiven Realisierbarkeit der tech-nischen Lehre gemalR § 1 PatG oder als besonderer
Aspekt des in 8 34 Abs. 4 PatG bestimmten Gebots der ausfihrbaren Offenbarung - ist allein
die in den Patentanspriichen beanspruchte technische Lehre maf3geblich. Die Beschreibung
ist zwar zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen, darin enthaltene weitergehende
aufgabengemalle Zielsetzungen sind aber fiur die Beurteilung der Brauchbarkeit ohne
Belang, sofern sie keine Beriicksichtigung in den Anspriichen gefunden haben.

2. Eine im Patentanspruch enthaltene Bestimmungsangabe (vorliegend: ,Elektronisches
Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Geréat") ist insofern eine beachtliche Funktions-
oder Zweckangabe, als erst sie die rAumlich-kérperliche Ausgestaltung der Vorrichtung
ermoglichen soll und damit die Verwendung zum funktionellen Merkmal des Anspruchs
selbst erhebt. Die Realisierung dieses vom beanspruchten Schutzgegenstand umfassten
Verwendungszwecks (hier: Heilbehandlung von Allergien und Neurodermitis) muss deshalb
auch offenbart sein.

3. Sind fiir den angesprochenen Fachmann im Hinblick auf die lediglich sehr vagen
Dimensionierungsangaben (vorliegend: grol3er Wertebereich im Hinblick auf Leistung,
Frequenz, Stromstarke und Spannung einer Spule) nicht nur einzelne, orientierende,
sondern aufwandige Versuche erforderlich, um die von der beanspruchten Lehre umfasste
Wirkungsweise der Vorrichtung zu realisieren (hier Heilwirkung elektromagnetische Impulse),
so ist die Erfindung nicht ausfuhrbar i. S. v. 8 34 Abs. 4 PatG.
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung ...

hier: Verfahrenskostenhilfe fur das Beschwerdeverfahren

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
22. Mai 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Antrag des Anmelders auf Gewahrung von Verfahrenskosten-

hilfe fur das Beschwerdeverfahren wird zurickgewiesen.



Grinde

Die vom Anmelder am 18. April 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt ein-
gereichte Anmeldung betreffend ein ,Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-
Behandlungs-Gerat® ist nach gewahrter Verfahrenskostenhilfe durch Beschluss
vom 3. Marz 2004 zurickgewiesen worden. Zur Begrindung hat die Prufungsstel-
le ausgefihrt, dass der urspriinglich eingereichte Anspruch 1 sowie der urspriing-
lich eingereichte nebengeordnete Anspruch 2 mangels technischer Brauchbarkeit
ihrer Gegenstande nicht gewahrbar seien und auf die Begrindung im Prifungsbe-
scheid vom 13. Februar 2002 verwiesen. Sie hat unter Bezugnahme auf die
Rechtsprechung (BGH GRUR 1955, 338; BGH GRUR 1965, 298; BIPMZ 1985,
117; Benkard PatG GbmG, 8. Aufl.,, PatG § 1 Rdn. 71) ausgefuhrt, dass als Vor-
aussetzung fur eine mdgliche Patentierung die Erfindung technisch brauchbar sein
musse. An der technischen Brauchbarkeit, die einen Aspekt der technischen
Ausflhrbarkeit darstelle, fehle es, wenn die angestrebten Wirkungen mit den an-
gegebenen Mitteln nicht erzielt wirden. Wenn der Anmelder auch keine wissen-
schaftlich stichhaltige Erklarung Uber die Natur des zu beherrschenden Phano-
mens und uber die Funktionsweise der Erfindung angeben misse, so misse er
aber zumindest offenbaren, wie die angestrebte Behandlung von Allergien und
Neurodermitis und eine schnelle Heilung mit den vorgeschlagenen Mitteln erreicht

werde.

Gegen den Zurlckweisungsbeschluss hat der Anmelder am 13. April 2004 Be-

schwerde eingelegt und gleichzeitig beantragt,

Verfahrenskostenhilfe fur das Beschwerdeverfahren zu bewilligen.

Eine Beschwerdebegrindung hat der Anmelder nicht eingereicht.



Die Anspruche 1 und 2 lauten:

1. Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Ge-
rat, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens eine elekt-
romagnetische Supraleiter-Spule, eine Starkstrom-Energie-
Quelle, die elektrisch mit der Spule verbunden ist, eine Aus-
werteeinheit (z. B. einen Schalter, Relais oder elektronischer
Stromunterbrecher), die die Spule schnell ein- und ausschal-
tet, aufweist.

2. Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Ge-
rat, dadurch gekennzeichnet, dass es aus mindestens einem
leistungsstarken  Transformator, einem Leistungs-Strom-
Gleichrichter, der den Wechselstrom am Ausgang des Trans-
formators in Gleichstrom umwandelt, einen leistungsfahigen
Thyristor oder Transistor oder einem anderen leistungsfahigen
elektronischen Stromunterbrecher, einer Steuerung fur den
Stromunterbrecher oder Transistor/Thyristor und einer Luft-
Spule mit wenigen Windungen, die mit dem Transistor oder
Thyristor in einer Reihe gekoppelt ist und die von Transistor

oder Thyristor mit hohen Impuls-Strémen versorgt ist, besteht
(Fig. 1).

Zu den weiteren Einzelheiten, insbesondere den untergeordneten Patentansprui-

chen 3 bis 62 wird auf den Akteinhalt verwiesen.

Der Antrag auf Verfahrenskostenhilfe fur das Beschwerdeverfahren ist zulassig. In

der Sache hat er jedoch keinen Erfolg und ist deshalb zurtickzuweisen.



Dem Anmelder steht im Verfahren zur Erteilung eines Patents gemal § 130
Abs. 1 S. 1 PatG unter entsprechender Anwendung von § 114 ZPO auch im Be-
schwerdeverfahren Verfahrenskostenhilfe zu (Schulte, PatG 7. Aufl., § 130,
Rdn. 44 c), wenn der Anmelder nach seinen persénlichen und wirtschaftlichen
Verhaltnissen die Kosten des Erteilungsverfahrens nicht aufbringen kann, und hin-

reichende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht.

Hinreichende Aussicht auf Erteilung eines Patents

Eine hinreichende Aussicht auf Erteilung des nachgesuchten Patents besteht
nicht, wenn unbehebbare Patenthindernisse entgegenstehen. Der Anspruch 1 be-
trifft einen Vorrichtungsanspruch, namlich ein ,elektronisches Allergie- und Neuro-
dermitis-Behandlungs-Gerat“ mit einer elektromagnetischen Supraleiter-Spule, ei-
ner Starkstrom-Energie-Quelle und einer Auswerteeinheit. Der nebengeordnete
Anspruch 2 betrifft ebenfalls ein Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerat,
wobei die einzelnen Bauteile naher spezifiziert werden (Transformator, Thyristor
etc.). Als zustandiger Fachmann ist daher ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung
Medizintechnik anzusehen, der sich im Rahmen seiner Berufstatigkeit auch mit
der Entwicklung von elektromagnetischen Spulen beschaftigt. Dem Anmeldege-
genstand liegt gemal der Offenlegungsschrift das Problem zugrunde, ein Gerat zu
schaffen, das in der Lage ist, Allergien, Psoriasis, Neurodermitis sowie Nerven-Er-

krankungen schnell und zuverlassig zu behandeln (siehe Absatz [0005]).



Die Prifungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes hat im Ergebnis zu-
treffend festgestellt, dass wegen unbehebbarer Patenthindernisse keine hinrei-
chende Aussicht auf Erteilung eines Patents besteht. Entgegen der Auffassung
der Prufungsstelle ist die Verfahrenskostenhilfe jedoch nicht wegen mangelnder
technischer Brauchbarkeit, sondern wegen mangelnder Ausfuhrbarkeit gemaf
§ 34 Abs. 4 PatG der mit den Patentansprichen 1 und 2 beanspruchten techni-
schen Lehre zu versagen. Das beanspruchte elektronische Allergie- und Neuro-
dermitis-Behandlungs-Gerat ist nicht ausfuhrbar, da der zustandige Fachmann an-
hand der Angaben in der Anmeldung und unter Einsatz seines Fachwissens ein
Gerat zur Behandlung von Allergien und Neurodermitis nicht verwirklichen kann.
Insoweit ist malgeblich, dass das in den Anspruchen aufgefuhrte Merkmal ,Aller-
gie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerat“ keine unbeachtliche Funktions- oder
Zweckangabe darstellt, sondern dass dieses Merkmal unabhangig von der ange-
geben oder der objektiven Aufgabe der Erfindung eine technische Wirkung defi-
niert. Diese ist vom beanspruchten Schutzgegenstand als zweckgebundenem
Sachschutz umfasst und muss deshalb auch offenbart sein. Daran fehlt es im vor-

liegenden Fall, wie im Folgendem naher erlautert wird.

1. Technische Brauchbarkeit

1.1 Zutreffend hat die Prufungsstelle darauf abgestellt, dass die technische
Brauchbarkeit der Erfindung nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs und Bundespatentgerichts als besonderer Aspekt der Ausfuhrbarkeit - und
nicht der gewerblichen Anwendbarkeit - gesehen wird und fehlt, wenn vom Durch-
schnittsfachmann das mit dem Anmelde- oder Patentgegenstand angestrebte Er-
gebnis (bzw. die Wirkungen) oder das der Lehre zugrunde liegende Problem mit
den vorgeschlagenen Mitteln unter Bertcksichtigung des Fachwissens nicht gelost
werden kann (vgl. Busse, PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn. 302 m. w. N.; Anders, Fest-
schrift fir R. Kénig 2003, 1, 3 - Die technische Brauchbarkeit - wird sie als beson-
derer Aspekt der Ausfuhrbarkeit gebraucht? unter Hinweis auf BGH GRUR 1965,
298, 301 - Reaktions-Messgerat). Die Frage nach der Realisierbarkeit der techni-

schen Lehre stellt sich hierbei in der Regel in objektiver Hinsicht wie z. B. in den



klassischen Fallen des Verstol3es gegen anerkannte technisch-naturwissenschaft-
liche Prinzipien beim Perpetuum mobile (z. B. BPatG 9 W (pat) 8/02 Beschluss
vom 23. April 2003) oder bei einem ,Empfangssystem fur Neutrinos® (BPatG
21 W (pat) 21/00, Beschluss vom 27. Februar 2003). Allerdings ist die Frage der
Brauchbarkeit in einzelnen Entscheidungen auch im Hinblick auf die gemal} § 34
Abs. 4 PatG erforderliche deutliche und vollstandige Offenbarung der angestreb-
ten Wirkung bzw. ihrer Nachprufbarkeit (vgl. z. B. BPatG GRUR 1999, 1076, 1078
- Kernmaterial) oder die Zuverlassigkeit der Untersuchungsergebnisse (BGH
BIPMZ 1992, 308, 310 - Antigene-Nachweis) angewendet worden. Auch vorlie-
gend hat sich die Prufungsstelle im angegriffenen Beschluss darauf berufen, dass
keinerlei Tatsachen offenbart und glaubhaft gemacht seien, wie der angestrebte
Erfolg einer schnellen Heilung von Menschen mittels der beanspruchten Einrich-

tung erreicht werde.

1.2 Im vorliegenden Fall ist letztlich nicht entscheidungserheblich, ob die techni-
sche Brauchbarkeit als besonderer Aspekt der Ausfuhrbarkeit als ,uberflissig bis
unzulassig“ anzusehen ist (hierzu Anders, a. a. O., S. 1 ff.) und ob die Frage der
Brauchbarkeit aufgrund der gesetzlichen Regelungssystematik ausschlieBlich § 34
Abs. 4 PatG zuordnen ist (so z. B. Busse PatG 6. Aufl., § 1 Rdn. 13; Anders,
a. a. O., Seite 11, darauf hinweisend, dass auch zwangslaufig ein Offenbarungs-
mangel der Anmeldung oder des Patents i.S.v. §§34 Abs.4, 21 Abs.1
Nr. 2 PatG vorliegt, wenn es schon an der objektiven Realisierbarkeit i. S. v.
§ 1 PatG mangelt) oder ob zwischen der objektiv fehlenden Moglichkeit der Reali-
sierung der Erfindung (Ausfuhrbarkeit im weiteren Sinne) als materielle Vorausset-
zung fur die Patentfahigkeit i. S. v. § 1 PatG und der Ausflhrbarkeit i. S. des § 34
Abs. 4 PatG als Anmeldeerfordernisses und Forderung nach einer ausfihrbaren
Offenbarung der Erfindung (Ausfuhrbarkeit im engeren) zu unterscheiden ist (so
Schulte, PatG, 7. Aufl., § 1 Rdn. 53-54; § 34 Rdn. 363). Wenn die unterschiedliche
systematische Einordnung auch in Einzelfallen nicht belanglos sein mag (so aber
Anders, a. a. O. Seite 11 vgl. aber auch Schulte, a. a. O., § 21 Rdn. 31), so kann

sie hier jedoch dahinstehen, weil der Senat - anders als z. B. im Einspruchsbe-



schwerdeverfahren hinsichtlich der unterschiedlichen Widerrufsgrinde (vgl. BGH
GRUR 2002, 49, 50 - Drehmomentubertragungseinrichtung; BGH GRUR 1995,
333 - Aluminium-Trihydroxid) - die angefochtene Entscheidung unter allen rechtli-

chen Aspekten uneingeschrankt Gberprifen kann.

1.3 Soweit allerdings die Frage nach der technischen Brauchbarkeit als beson-
derer Aspekt der Ausflhrbarkeit im Rahmen einer blof3 unvollstandigen Offenba-
rung gestellt wird, so sieht auch der Senat darin kein gesondertes Problem der
technischen Brauchbarkeit, sondern nur eine gewohnliche Frage nach der Aus-
fuhrbarkeit i. S.v. § 34 Abs. 4 PatG (so Anders, a. a. O., S. 14; anders Busse,
6. Aufl., § 34 Rdn. 303). So ist es auch vorliegend.

Es kann deshalb dahinstehen, ob vorliegend auch die objektive technische
Brauchbarkeit, mithin die nach § 1 PatG erforderliche technische Realisierbarkeit
der beanspruchten Lehre im Hinblick auf den erforderlichen Einklang mit aner-
kannten physikalischen Gesetzen und dem Stand der Technik in Frage gestellt ist,
zumal auch der Anmelder keinerlei Tatsachen Uber entsprechende physikalische-
medizinische Erkenntnisse, Versuchsergebnisse u.s. w. vorgebracht hat, dass
mittels der Erzeugung elektromagnetischer Wellen, der sog. Magnetfeldtherapie,
ein Heileffekt bei Allergien oder Neurodermitis realisierbar ist. Insoweit kann auch
offen bleiben, ob der Anmelder bestehende Zweifel ausrdumen, die technische
Brauchbarkeit glaubhaft zu machen hat und ihn auch im Anmeldeverfahren die
Feststellungslast  trifft (so BPatG Beschluss vom 4. April 1991,
Az 21 W (pat) 50/89; Beschluss vom 5. Oktober 1989, Az 5 W (pat) 33/89; Be-
schluss vom 14. April 1999, Az 15 W (pat) 40/89).

1.4 Selbst wenn man der Ansicht folgen wuirde, dass sich die Frage der Brauch-
barkeit als besonderer Aspekt der Ausfuhrbarkeit auch in dem hier mafR3geblichen
Problem der unzureichenden Offenbarung Uberhaupt stellt, so wirde dies zu kei-
ner anderen rechtlichen Beurteilung fihren. Denn entgegen der Auffassung der

Prufungsstelle und auch einzelner Entscheidungen der friheren Rechtsprechung



ist nach Auffassung des Senats auch im Rahmen der Beurteilung der technischen
Brauchbarkeit - sei es im Sinne der objektiven Realisierbarkeit der technische Leh-
re gemall § 1 PatG oder als besonderer Aspekt der Ausflhrbarkeit gemaR § 34
Abs. 4 PatG - allein die Ausfuhrbarkeit der beanspruchten Lehre maldgeblich. Ent-

scheidend ist also, ob sich z. B. eine angestrebte Wirkung in einem Merkmal des
Patentanspruchs konkretisiert und ob diese Wirkung mittels der offenbarten tech-
nische Lehre erreicht werden kann. Unwesentlich ist demnach, ob in der Beschrei-
bung und insbesondere der Aufgabe eine andere oder weitergehende Zielsetzung
enthalten ist. Soweit auch der Senat in friiheren Entscheidungen die Beschreibung
und insbesondere die Aufgabe zur Beurteilung der Brauchbarkeit des beanspruch-
ten Patentgegenstandes mit herangezogen hat, wird hieran nicht festgehalten (vgl.
z. B. Beschluss vom 17. September 1998, Az 21 W (pat) 40/95, vgl. hierzu auch
Anders a. a. O. Seiten 7-8; Beschluss vom 4. April 1991, Az 21 W (pat) 50/89).

Der angegriffene Beschluss ist deshalb auch nicht rechtlich haltbar, soweit die
Prifungsstelle ausfuhrt, die angemeldete Erfindung sei nicht ausflhrbar, weil nicht
festgestellt werden kdnne, dass und wie mit dem beanspruchten Gerat die aufga-
bengemalle Behandlung von Allergien und Neurodermitis und eine schnelle Hei-
lung erreicht werden kdonne. Denn diese Einbeziehung der aufgabengemal’ ange-
strebten Wirkungen der technischen Lehre bertcksichtigt nicht, dass die in der Be-
schreibung angegebene Aufgabe nur zur Auslegung des Anspruchsgegenstandes
(§ 14 Satz 2 PatG) und der durch die Gesamtheit der Merkmale beanspruchten
technischen Lehre herangezogen werden kann, nicht aber die Ausfuhrbarkeit des
Patentgegenstandes beruhrt. Die Realisierbarkeit oder Verifizierung der aufgaben-
gemal angestrebten vorteilhaften Wirkung ist insoweit ohne Belang, auch wenn
der Patentanmelder oder -inhaber hierauf besonderen Wert legen sollte. Die Pa-
tentfahigkeit der beanspruchten technischen Lehre und ihre Ausfuhrbarkeit richten
sich vielmehr ausschliellich nach dem in den Patentanspriichen unter Schutz zu
stellenden oder gestellten Erfindungsgegenstand und darin enthaltenen Anweisun-
gen zum technischen Handeln (vgl. BGH Mitt. 2000, 105, 107 - Extrusionstopf). Ei-

nen besonderen, die Frage nach der Erfullung der gestellten Aufgabe betreffenden



Aspekt der Patentierungsvoraussetzung ,Ausfuhrbarkeit* gibt es nicht (Anders,
a. a. O. Seite 12 m. w. N.). Die Ermittlung der - objektiv zu bestimmenden - Aufga-
be richtet sich vielmehr an der in den Patentansprichen unter Schutz gestellten
Erfindung (vgl. zur st. Rspr. Schulte PatG 7. Aufl., § 1 Rdn. 63 m. w. N.) und ist
gegebenenfalls einschrankend auf die Problemlésung bzw Wirkung des durch die
beanspruchte Lehre tatsachlich Geleisteten zu reduzieren (vgl. z.B. BGH
GRUR 1991, 522, 523 - Feuerschutzabschluss). Ein insoweit bestehender Mangel
der Anmeldung (§ 34 Abs. 3 Nr. 4 PatG, § 10 PatV) kann durch Anderung der Be-
schreibung und Anpassung an die tatsachlich offenbarte Wirkung der Erfindung
behoben werden (vgl. hierzu auch Schulte, PatG, 7. Aufl., § 34 Rdn. 381; ferner

Beispiele aus der Rechtsprechung bei Anders, a. a. O., Seite 14).

2. Ausflhrbarkeit des Anspruchsgegenstandes

21 Wenn danach fur die Beurteilung der Ausfuhrbarkeit der Erfindung allein
maldgeblich ist, ob die in den Patentansprichen beanspruchte technische Lehre
mit den angegebenen Mitteln objektiv realisierbar ist, so ist vorliegend allerdings
nicht unberucksichtigt zu lassen, dass auch in samtlichen Patentanspruchen die
beanspruchte Vorrichtung als ,Elektronisches Allergie- und Neurodermitis-Be-
handlungs-Gerat“ bezeichnet wird. Es stellt sich deshalb die Frage der Ausfuhr-
barkeit auch nach dem Verstandnis der beanspruchten Patentgegenstande und
der beanspruchte Lehre, welche nach ihrem Wortlaut unter Bertcksichtigung der
Beschreibung und Aufgabe auszulegen sind (vgl. zur st. Rspr. BGH Mitt. 2000,
105, 106 - Spannschraube).

Danach ist davon auszugehen, dass aufgrund des Anspruchmerkmals ,Elektroni-
sches Allergie- und Neurodermitis-Behandlungs-Gerat* als Anmeldegegenstand
ein zweckgebundener Sachschutz fur eine Vorrichtung begehrt wird. So heil3t es
auch in der Beschreibung (Seite 1 Zeilen 19-28): ,Der in den Patentanspriuchen 1
bis 62 angegebenen Erfindung liegt das Problem zugrunde, ein Gerat zu schaffen,
das in der Lage ist, Allergien, Psoriasis und Neurodermitis sowie Nerven-Erkran-

kungen schnell und zuverlassig zu behandeln. Dieses Problem wird mit den in den
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Patentansprtichen 1 bis 62 aufgefihrten Merkmalen gel6st. Mit der Erfindung wird
eine schnelle Heilung der Allergie-, Psorias-, Neurodermitis- und Ischias-Patienten

erreicht”.

Die das ,Gerat* naher kennzeichnende Bestimmungsangabe ,Elektronisches Al-
lergie- und Neurodermitis-Behandlungs® ist deshalb nicht nur eine blofRe - beispiel-
hafte und den Schutzgegenstand unberuhrt lassende - Zweckangabe (vgl. hierzu
BGH GRUR 1979, 149, 150-151 - SchieRbolzen; GRUR 1991, 436, 437 - Befesti-
gungsvorrichtung Il). Die Bestimmungsangabe dient vielmehr- wie auch die figlr-
lich dargestellten Ausfuhrungsbeispiele und die in der Beschreibung erlauterten
Bereichsangaben (z. B. Absatz [0020]) eindeutig belegen - der mittelbaren Um-
schreibung der funktionellen Zurichtung des Gerats und der raumlich-korperlichen
Ausgestaltung der Vorrichtung fur die Applikation der erzeugten elektromagneti-
schen Wellen beim Patienten (vgl. auch BGH GRUR 1981, 259, 260 - Heuwer-
bungsmaschine IlI) und erhebt damit die Verwendung zur Heilbehandlung von Al-
lergien und Neurodermitis als finales Element und wesentlichen Bestandteil der
unter Schutz gestellten Lehre zum funktionellen Merkmal des Anspruchs selbst
(vgl. hierzu auch BPatG 23 W (pat) 45/99 Beschluss vom 10. Februar 2000 -
UV-Polymerisationsgerat fur industrielle Zwecke fur die Applikation von Strahlung
mit einer Wellenlange A <330 nm A-m.w. H.; vgl. aber auch Busse, PatG,
6. Aufl., §1 Rdn. 126 Fullnote 483; siehe auch Schulte PatG, 7. Aufl.,, §14
Rdn. 72, 75, unklar § 1 Rdn 218-219, § 34 Rdn 133 ff.) und ist auch ohne weiteres
zulassig (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 14 Rdn. 77; Bruchhausen in GRUR 1980,
364, 367).

2.2 Auch kann unter BerUcksichtung des Wortlauts der Patentanspriche und der
gebotenen Auslegung der Funktionsangabe ,Elektronisches Allergie- und Neuro-
dermitis-Behandlungs-Gerat“ nicht angenommen werden, der Anmelder habe los-
gel6st von der funktionellen Zurichtung der Vorrichtung nur eine neue Verwendung
einer an sich bekannten Vorrichtung, mithin ein Verwendungspatent beanspru-

chen wollen, wobei der Verwendungszweck ebenso offenbart sein muss, wenn er
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patentbegrindend ist (vgl. ,Funktionserfindung® BGH GRUR 1960, 542 - Flug-
zeugbetankung I; BGH GRUR 1962, 83 - Einlegesohle; Busse, PatG, 6. Aufl., § 1
Rdn. 153,) oder die im Patent gegebenen Lehre beschrankt (vgl. Schulte, PatG,
7. Aufl., § 1 Rdn. 233; BGH GRUR 1987, 794 - Antivirusmittel; BPatGE 30, 45).

3. Offenbarung der Wirkungsweise

Es ist deshalb vorliegend fur die maflgebliche Frage der Ausfuhrbarkeit der Erfin-
dung i. S. v. § 34 Abs. 4 PatG auch auf die beanspruchte objektive Eignung der
Vorrichtung fur die Behandlung von Allergien und Neurodermitis abzustellen und
malfgeblich, ob die Realisierung dieses besonderen Verwendungszweck fur den

Fachmann hinreichend offenbart ist.

Nach standiger Rechtsprechung ist eine Erfindung ausfihrbar i.S.v. § 34
Abs. 4 PatG, wenn ein Fachmann anhand der Angaben unter Einsatz seines
Fachwissens in der Lage ist, die offenbarte technische Lehre praktisch zu verwirk-
lichen, wobei die Erfindung nicht buchstabengetreu realisierbar sein muss. Es
reicht vielmehr aus, dass der Fachmann anhand der Offenbarung das erfindungs-
gemale Ziel zuverlassig in praktisch ausreichendem Mal3e erreichen kann. Die in-
soweit erforderlichen Angaben mussen nicht im Patentanspruch selbst enthalten
sein, sondern es reicht aus, dass sich diese aus der Patentschrift insgesamt erge-
ben (vgl. Busse PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn.273; Schulte, PatG, 7. Aufl., §34
Rdn. 364 - jeweils m. w. H.). Auch ist es nicht erforderlich, dass alle denkbaren un-
ter den Wortlaut des Patentsanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausgefuhrt wer-
den koénnen (vgl. BGH GRUR 2003, 223, 225; Kupplungsvorrichtung Il; BGH
GRUR 2004, 47, 48 - blasenfreie Gummibahn ).

Dennoch genugen vorliegend die Unterlagen diesen Anforderungen im Hinblick
auf den mafgeblichen Gegenstand der Patentanspriche nicht. Denn der ange-
sprochene Fachmann ist auch unter Bericksichtigung seines allgemeinen Fach-
wissens anhand des gesamten Offenbarungsgehaltes der Anmeldung und der

z. B. in der Beschreibung enthaltenen Angaben zur Dimensionierung der Leistung,
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der Frequenz, Spannung und Stromstarke fir die Spule nicht in der Lage, die be-
anspruchte technische Lehre zu realisieren. So besteht im Hinblick auf die offenen
Parameter, wie der Leistungsangabe 0,2 bis 20 kW (Spalte 1, Zeilen 34, 35), der
Spannungsangabe 0bis60V (Spalte 2, Zeilen 21, 22), der Stromangabe 1
bis 10000 A (Spalte 2, Zeilen 22, 23) oder 10 bis 100000 A (Anspruch 55) und der
Angabe ,Die Impuls-Frequenz kann auch anders eingestellt werden® (Spalte 2,
Zeilen 24, 25) eine vollstandige Ungewissheit Uber die konkrete Ausfuhrung der
Vorrichtung und die der Lehre nach an ihre Leistung gekoppelte Wirkungsweise
bzw. Heilwirkung. Es sind deshalb auch nicht nur einzelne, orientierende Versuche
erforderlich, um mittels unterschiedlichster Dimensionierung der Vorrichtung und
ihrer von Frequenz, Stromstarke und Spannung abhangigen elektromagnetischen
Impulse die beabsichtige Heilwirkung zu erproben und einen etwaigen Wirkungs-
grad festzustellen. Es bedarf vielmehr erst aufwandiger Versuche und einer Ver-
vollstandigung der beanspruchten technischen Lehre, um aus der Vielzahl der Pa-
rameter und Unbestimmtheiten eine ausfuhrbare und fertige Lehre zu machen, zu-
mal auch kein Stand der Technik genannt ist. Eine nicht deutlich und vollstandige,
insbesondere auch eine nicht fertige Lehre ist aber nicht ausflhrbar (vgl. auch
Busse, PatG, 6. Aufl., § 34 Rdn. 308 m. w. N.).

So hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung ,Antigene-Nachweis“ (BGH
BIPMZ 1992, 308, 310) zu einem beanspruchten immunologischen Untersu-
chungsverfahren ausgefuhrt, Voraussetzung einer ausflhrbaren Erfindung sei,
dass ,der Durchschnittsfachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens der
Lehre des Streitpatents im Zeitpunkt der Anmeldung ein mit einiger Zuverlassigkeit
arbeitendes und daher praktisch brauchbares immunologisches Untersuchungs-
verfahren hatte entnehmen kdénnen“ da ,das Patentrecht nicht der Férderung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und Bemuhungen, sondern der Forderung der ge-
werblichen Tatigkeit dienen soll“. Ebenso hat der erkennende Senat bereits in ei-
ner frGheren Entscheidung (Beschluss vom 27. Februar 2003,
Az 21 W (pat) 21/00) zu einer im Patentanspruch als ,Empfangssystem fir Neutri-
nos...“ bezeichneten Vorrichtung die Ausfuhrbarkeit fur den Fachmann verneint.
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Diesem mussten zwar nicht in allen Details vorgegeben werden, wie er das Emp-
fangssystem auszubilden habe, es musse aber jedenfalls die entscheidende Rich-
tung - namlich ein Anhaltspunkt fur die Frequenz der Neutrinos - offenbart sein,
aufgrund derer er die Vorrichtung nachbilden kénne. Fehle die Offenbarung der
entscheidenden Richtung und seien auch dem Stand der Technik keine Hinweise
zu entnehmen, mit welcher Frequenz der Fachmann den die spiralférmige Spule
beaufschlagenden Resonanzkreis betreiben musse bzw. welche Frequenz den
Neutrinos entspreche, so sei die Erfindung fir den Fachmann nicht ausfuhrbar
(vgl. auch BGH GRUR 1968, 311, 313 - Garmachverfahren - zur Angabe der ent-
scheidenden Richtung).

Das Verfahren ist auch abschlielend zur Entscheidung reif und bedarf trotz der
abweichenden rechtlichen Gesichtspunkte keiner Zurickverweisung an die Pru-
fungsabteilung gemaR § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur FortfUhrung des Anmeldeverfah-
rens. Denn wenn dem Antragssteller bei der Prufung der Erfolgsaussichten seiner
Anmeldung im Rahmen der Verfahrenskostenhilfe auch keine Nachteile aus unge-
schickt formulierten Patentanspriichen entstehen dirfen und auf den gesamten In-
halt der gesamten Anmeldeunterlagen abzustellen ist (vgl. z. B. BPatG BIPMZ
2000, 283, 284 Schutzanlage), so wurde vorliegend eine etwaige gewahrbare Fas-
sung neuer Patentanspriche bereits an der hiermit zwangslaufig verbundenen un-
zulassigen Erweitung des Patentgegenstandes i.S.v. §21 Abs. 1 Nr. 4 PatG
scheitern. Denn die urspringliche Anmeldung offenbart an keiner Stelle ein von
der ,Allergie- und Neurodermitis-Behandlung“ losgeldstes ,elektronisches Gerat®.
Eine Anderung des Anmeldegegenstandes durch Streichung eines dieser Merk-
male ist deshalb ebenso ausgeschlossen wie eine den Anspruch durch Aufnahme
weiterer Merkmale beschrankende Anderung, welche die Brauchbarkeit bzw. Aus-

fuhrbarkeit herbeifiihren konnte.
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Der Antrag auf Bewilligung von Verfahrenskostenhilfe war deshalb zuriickzuwei-
sen. Die Entscheidung konnte gemal® §136 PatG i.V.m. §127 Abs. 1
Satz 1 ZPO ohne mundliche Verhandlung ergehen. Der Lauf der Frist fur die Zah-
lung der Beschwerdegeblhr ist gemal § 134 PatG bis zum Ablauf von einem Mo-

nat nach Zustellung dieses Beschlusses gehemmt.

gez.

Unterschriften



