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betreffend das Gebrauchsmuster 202 20 260

hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts

auf die mindliche Verhandlung vom 12. September 2006 durch ...

beschlossen:
1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurickgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragt die Antragsgeg-

nerin.

Grinde

Die Antragsgegnerin (Beschwerdefuhrerin) ist Inhaberin des am 8. Oktober 2002

angemeldeten und am 2. Oktober 2003 unter der Bezeichnung

,Extrakt aus dem Petasites-Rhizom mit einem geringen Gehalt an

Pyrrolizidin-Alkaloiden®

eingetragenen deutschen Gebrauchsmusters 202 20 260. In Anspruch genommen
wird die innere Prioritat P 40 02 938.7 vom 1. Februar 1990. Der Anmeldetag geht



auf die deutsche Patentanmeldung P 102 46 884.2-41 zurlick und wurde auf dem
Weg der Abzweigung in Anspruch genommen. Die Patentanmeldung
P 102 46 884.2 ist aus dem auf den Einspruch der Antragsgegnerin wegen wi-
derrechtlicher Entnahme widerrufenen deutschen Patent 40 02 938 hervorgegan-

gen. Der Eintragung liegen 8 Schutzanspriiche zugrunde.

Die Schutzanspruche haben folgenden Wortlaut:

,1. Pestwurz-Extrakt mit einem geringen Gehalt an Pyrrolizidin-Al-
kaloiden, dadurch gekennzeichnet, dass man den Pestwurz-
Extrakt erhalt, indem man die Droge einer Extraktion mit ver-
dichtetem Kohlendioxid unterwirft und den Extrakt anschlie-

Rend durch Dichteerniedrigung vom Losemittel abtrennt.

2. Pestwurz-Extrakt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass man die Extraktion bei einem Druck von 100 bis 300 bar,

vorzugsweise bei 130 bis 260 bar durchfihrt.

3. Pestwurz-Extrakt nach den Ansprichen 1 bis 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man die Extraktionstemperatur auf 25° bis

45°C, vorzugsweise 32° bis 40°C einstellt.

4. Pestwurz-Extrakt nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der CO»-Durchsatz 5 bis 50 kg CO; pro kg

Ausgangsmaterial betragt.

5. Pestwurz-Extrakt nach den Ansprichen 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man die Abscheidung bei einem Druck
von 30 bis 50 bar und einer Temperatur von 10° bis 30°C vor-

nimmt.



6. Pestwurz-Extrakt nach den Ansprichen 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man den Wassergehalt des Extraktes

durch Trocknung entfernt.

7. Pestwurz-Extrakt nach den Anspriuchen 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man als Droge Rhizoma Petasitidis ver-

wendet.

8. Pestwurz-Extrakt, dadurch gekennzeichnet, dass der Pest-
wurz-Extrakt aus bis zu 40 Gew.-% Petasin besteht und einen

Gehalt an Pyrrolizidin-Alkaloiden von <1 ppm aufweist.”

Die Antragstellerin (Beschwerdegegnerin) hat mit Schriftsatz vom 30. Januar 2004
beantragt, das Gebrauchsmuster gemafl} § 16 i. V. m. § 15 (1) Nr. 2 GbmG zu 16-

schen.

Zur Begrundung hat die Antragstellerin unter Verweis auf die Dokumente
D1 DE 39 10831 C1
D2 EP 391504 B1
D3 Aktenmaterial zum Prufungs- und Einspruchsverfahren der

DE 40 02 938

mangelnde Neuheit geltend gemacht. Ferner bestreitet sie die Wirksamkeit der

Entnahmeprioritat.

Dem hat die Gebrauchsmusterinhaberin widersprochen.

In der mindlichen Verhandlung am 31. Mai 2005 hat die Antragsgegnerin die Zu-

rickweisung des Léschungsantrages, hilfsweise im Umfang der in der mindlichen



Verhandlung Uberreichten Schutzanspriche gemaly den Hilfsantragen | bis 1V, la
bis IVa und V bis VIIl vom 31. Mai 2005 beantragt.

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf

die mundliche Verhandlung die Léschung des Gebrauchsmusters beschlossen.

Gegen diesen am 21. Juni 2005 zugestellten Beschluss richtet sich die Be-

schwerde der Antragsgegnerin.

Im Zusammenhang mit den alteres Recht darstellenden Entgegenhaltungen D1
und D2 verweist die Antragsgegnerin auf § 15 Abs. 2 GbmG, wonach in solchen
Fallen ausschlieRlich der Inhalt der Anspriche zur Feststellung der Neuheit he-
rangezogen werden durfe. Die Neuheit des beanspruchten Pestwurz-Extraktes sei
gegenuber diesen Dokumenten gegeben, weil das als Extraktionsmittel verwen-
dete CO, durch eine dort nicht beschriebene Dichteerniedrigung entfernt werde.
Damit gelinge es nicht nur, Pestwurz-Extrakte mit einem hdheren Petasin-Gehalt
bereitzustellen, diese Malknahme flhre ferner, obwohl CO, Wasser gut I6se und
dies auch Auswirkungen auf den Pyrrolizidinalkaloid-Gehalt habe, zu einem ge-
genuber dem Stand der Technik deutlich niedrigeren Wasser-Gehalt im Extrakt
und — entgegen den Erwartungen des Fachmannes - auch niedrigeren Gehalt an
den an sich lipophilen Pyrrolizidinalkaloiden. Dabei handle es sich nicht um eine
fachnotorische Handlungsweise, werde doch ein lipophiler Stoff vom anderen ge-
trennt. Zurickzufuhren sei dies auf eine starke Veranderung der Lipophilie von
CO;, mit dem Druck, wobei das Einstellen der Parameter nicht trivial sei, da sich
diese gegenseitig beeinflussten. Die Erniedrigung des Wassergehaltes sei auch
deshalb entscheidend, weil ein zu hoher Wassergehalt zu Emulsionen fihre, die
Zusammensetzungen mit viskoser Konsistenz zur Folge hatten. Aus solchen aber
sei Wasser nur schwierig zu entfernen, wahrend dieses mit dem Verfahren gemaf}
dem strittigen Gebrauchsmuster einfacher und besser gelinge. Damit sei es zum
ersten Mal gelungen, ein klares, verkaufsfahiges Produkt in die Hand zu bekom-

men.



Im Hinblick auf die Hilfsantrage flhrt die Antragsgegnerin aus, dass weder in den
Entgegenhaltungen D1 noch in D2 fur die dort beschriebenen Pestwurz-Extrakte
der Wassergehalt, ein Petasin-Gehalt von 10 bis 40 Gew.-% oder ein Pyrrolizidi-
nalkaloid-Gehalt von < 1 ppm angegeben werde. Im weiteren kdénnten keiner die-
ser Druckschriften Hinweise dahingehend entnommen werden, dass mit einem
Verfahren, wie es gemal dem strittigen Gebrauchsmuster angewandt werde, eine

erhebliche Erniedrigung des Wassergehaltes erreicht werde.

Die Antragstellerin (Beschwerdefiihrerin) beantragt,

1. den Loschungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle vom
15. Juli 2005 aufzuheben und den Léschungsantrag zurlck-

zuweisen.

2. hilfsweise die Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters ge-
mal} der beigelegten Hilfsantrage | bis IV in dieser Reihen-

folge.

Die Antragstellerin (Beschwerdegegnerin) beantragt,

die Beschwerde gegen den Beschluss zurlickzuweisen.

Sie legt zunachst dar, dass der Sinn des § 15 Abs. 2 GbmG darin zu sehen sei,
bei Vorliegen von Identitat bzw. Wesensgleichheit mit alterem Recht, Doppel-
schutz zu verhindern. Identitat bedeute wesentliche Ubereinstimmung des Inhal-
tes, wobei - wie sich aus der zu § 4 Abs. 2 PatG 1968 ergangenen BGH-Entschei-
dung ,Optisches Speichermedium® ergebe - alles das i. V. m. dem alteren Recht
mitzulesen sei, was fur die Ausfihrung unerlasslich, selbstverstandlich und not-
wendig sei, und Abwandlungen miteinbezogen seien, die im Belieben des Fach-

mannes standen. Unter Bezugnahme auf die den Sachanspruch 1 kennzeichnen-



den Verfahrensmerkmale flhrt sie ferner aus, dass solche MalRnahmen nicht zu

berlcksichtigen seien, die nicht zu einer Veranderung des Gegenstandes fuhrten.

Im Hinblick auf den Schutzanspruch 1 gemal Hauptantrag tragt die Antragstellerin
sodann im weiteren vor, dass es sich bei der Dichteerniedrigung um eine fach-
mannische Notwendigkeit handle und das Verfahren gemaf strittigem Gebrauchs-
muster deshalb zu keinen anderen Pestwurz-Extrakten fihre als mit dem Verfah-
ren gemald der Entgegenhaltung D2. Der Extrakt misse - in diesem Zusammen-

hang verweist sie auf die in der mindlichen Verhandlung Uberreichte

D4 Vauck/Muller ,Grundoperationen chemischer Verfahrens-
technik®, 7. Aufl., 1988, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim,
S.712/713

- immer vom Ldsungsmittel abgetrennt werden, wobei beide Varianten, namlich
Temperaturerniedrigung als auch Druckerniedrigung, zur Dichteerniedrigung fuhr-
ten. Diese Malnahmen seien daher als platte Selbstverstandlichkeiten anzu-
sehen, die so im Gebrauchsmuster nicht angegeben werden mussten. Bestatigt in
ihrer Auffassung sieht sie sich auch durch die BGH-Entscheidungen ,Elektrische
Steckverbindung® und ,Erntemaschine®. Unter Verweis auf die BGH-Entscheidung
LZipfelfreies Stahlband® flhrt sie in diesem Zusammenhang ferner aus, dass von
der Beschwerdeflihrerin keine konkreten Angaben zu messbaren Parametern vor-
gelegt worden seien, anhand derer die in Rede stehenden Extrakte unterscheidbar
sein konnten. Des weiteren seien auch der in den Sachansprichen 1 der Hilfsan-
trage angegebene Wassergehalt und Petasin-Gehalt Folge der gewahlten Verfah-
rensparameter. Wie ein Vergleich der jeweiligen Beispiele jedoch zeige, lagen
gemald Gebrauchsmuster wie nach der Entgegenhaltung D2 gleiche Verfahrens-
parameter vor, was sodann auch zu identischen Produkten fihren miisse. Im Ubri-
gen kenne der Fachmann die Druckabhangigkeit des Wasseraufnahmevermdgens
von Uberkritischem CO,, somit seien die Ergebnisse gemal strittigem Gebrauchs-

muster fur ihn von vornherein zu erwarten gewesen.



Der im Schutzanspruch 8 nach Hauptantrag angegebene Petasin-Gehalt von 10
bis 40 Gew.-% konne die Neuheit gleichfalls nicht begrinden, sei dieser Gehalt in
D2 doch nicht beschrankt.

Die Merkmale der nachgeordneten Schutzanspriiche 2 bis 7 ergaben sich wort-

wortlich bzw. sinngemal} aus der Entgegenhaltung D2.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Inhalt der Akten.

1. Die zulassige Beschwerde der Antragsgegnerin ist nicht begrindet. Der Lo-
schungsantrag ist begrundet, weil der geltend gemachte Loschungsanspruch aus
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 GbmG wegen fehlender Schutzfahigkeit gegeben ist.

2. Die mit dem Hauptantrag und den vier Hilfsantragen verteidigten Schutzan-
spruche sind zulassig. |hre Gegenstande gehen nicht Uber die eingetragenen
Schutzanspriiche hinaus und beruhen im Ubrigen auf dem in den Anmelde-
unterlagen als wesentlich Offenbartem. Die Schutzanspriche 1 bis 8 gemaf
Hauptantrag entsprechen den urspringlich eingereichten und eingetragenen
Schutzanspriichen 1 bis 8. Die schriftsatzlich eingereichten Schutzanspriche 1
nach den Hilfsantragen | bis IV gehen auf den ursprunglich eingereichten und ein-
getragenen Schutzanspruch 1 i. V. m. Erstunterlagen S. 4 Abs. 1 und 2 sowie die
ursprunglich eingereichten und eingetragenen Schutzanspriiche 6 und 8 zurilck.
Die Schutzanspriiche 2 nach den Hilfsantragen | bis Il leiten sich vom urspriing-
lich eingereichten und eingetragenen Schutzanspruch 6 i. V. m. Erstunterlagen
S. 4 Abs. 2 ab. Die Schutzanspruche 3 bis 7 nach den Hilfsantragen | bis Il und 2
bis 6 nach Hilfsantrag IV entsprechen den urspringlich eingereichten und einge-

tragenen Schutzansprichen 2 bis 5 und 7.



3. Zum Hauptantrag

Gegenstand des Schutzanspruches 1 in der verteidigten Fassung ist ein

(1) Pestwurz-Extrakt
(1-a) mit einem geringen Gehalt an Pyrrolizidin-Alkaloiden,
der

(2) durch Extraktion der Droge mit verdichtetem Kohlendioxid
und

(3) Abtrennen des Ldosemittels durch anschlieRende Dichteer-

niedrigung gewonnen wird.

Mit dem selbstandigen Schutzanspruch 8 wird ein Pestwurz-Extrakt beansprucht,

der

(1) aus bis zu 40 Gew.-% Petasin besteht und

(2) einen Gehalt an Pyrrolizidin-Alkaloiden von < 1 ppm aufweist.

Ein Pestwurz-Extrakt wie er mit den Schutzansprichen 1 und 8 angegeben wird,

ist gegenlber der Entgegenhaltung D2 nicht mehr neu.

3.1 Die Neuheit des gemal} strittigem Gebrauchsmuster beanspruchten Pest-
wurz-Extraktes gegenuber D2 begrundet die Antragsgegnerin mit der im einge-
tragenen Schutzanspruch 1 angegebenen Malinahme (3) gemall Merkmalsana-
lyse, wonach der Pestwurz-Extrakt durch das Abtrennen des Losungsmittels durch
Dichteerniedrigung erhalten wird. Nur auf diese Weise kdnne der im strittigen
Gebrauchsmuster angegebene hohe Petasin-Gehalt sowie niedrige Pyrrolizidinal-
kaloid-Gehalt von < 1 ppm erreicht werden. Dieser Verfahrensschritt sei so in den
Patentanspriichen der entgegengehaltenen, alteres Recht darstellenden Druck-
schrift D2 jedoch nicht angegeben. Nur ein Vergleich mit diesen sei aber im Fall

eines alteren Rechtes zulassig - hier verweist die Antragsgegnerin auf Buhring
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GbmG, 6. Aufl. § 15 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Rdn. 17 -, wahrend die Beschreibung
aulder acht zu lassen sei. Dieser Lesart kann sich der Senat jedoch nicht an-
schliefen. Wird unter der in Rede stehenden Randnummer 17 doch ausgefuhrt,
dass Gegenstand des alteren Rechtes nicht sei, was nur der Beschreibung zu
entnehmen sei. Unter der darauf folgenden Randnummer 18 heil3t es sodann wei-
ter, dass mallgebend sei, ob der Gegenstand des jungeren Gebrauchsmusters
durch das altere Recht grundsatzlich geschuitzt sei, weshalb in beiden Fallen der
Schutzbereich zu ermitteln sei. Der Schutzbereich kann aber nicht ohne die, die
Erfindung erlauternden Teile der Beschreibung definiert werden. Zum malgebli-
chen Schutzbereich gehort nach geltender Rechtsprechung dartber hinaus auch
all jenes, was zwar in den Merkmalen eines Patentanspruches keinen Nieder-
schlag gefunden hat, aus der Sicht des Fachmannes nach seinem allgemeinen
Fachwissen fur die Ausfihrung der unter Schutz gestellten Lehre aber nahezu
unerlasslich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedurfte. Einen die
Schutzfahigkeit begriindenden Uberschuss kénnen demnach nicht fiir den Fach-
mann ohne weiteres als notwendig oder sinnvoll erkannte Erganzungen und Ab-
wandlungen darstellen, durch die der Gegenstand der unter Schutz gestellten Leh-
re gegenuber dem alteren Recht nicht verandert wird (vgl. Bausch BGH 1994 bis
1998 S. 82/83 - Kernsatze, S. 89 Abs. 44, S. 91/92 Abs. 52 — ,Optisches Spei-
chermedium® sowie BGH GRUR 1965, 28 Ls., V. re. Sp. und S. 29 li./re. Sp. Uber-
greifender Absatz - ,Erntemaschine“). Danach ist der Erfindungsgedanke der
Schutzanspriiche nach alterem Recht unter Heranziehen der Beschreibung und

der Beispiele i. V. m. dem allgemeinen Fachwissen zu ermitteln.

Im vorliegenden Fall werden Extrakte beansprucht, die gemaly Schutzanspruch 1
uber ein Verfahren gekennzeichnet werden und deren Schutzfahigkeit von der
Antragsgegnerin mit der VerfahrensmalRnahme (3) gemaly Merkmalsanalyse be-
grundet wird. Pestwurz-Extrakte und ein Verfahren zu deren Herstellung werden
auch im alteren Recht D2 beschrieben. Dabei handelt es sich um Extrakte, die wie
jene gemaf Streitgebrauchsmuster einen geringen Pyrrolizidinalkaloid-Gehalt von

< 0,1 ppm aufweisen und Uber eine Extraktion von Rhizoma Petasitidis mit gas-
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formigem Kohlendioxid in Uberkritischem Zustand hergestellt werden (vgl. Patent-
anspruche 11 und 12 i. V. m. Patentanspruch 1 i. V. m. Streitgebrauchsmuster
Patentanspruche 1, 7 und 8 sowie Beschreibung S. 4 Abs. 3). Im Unterschied zum
Streitgebrauchsmuster sind D2 jedoch keine Hinweise dahingehend zu entneh-
men, auf welche Weise die Abtrennung des verdichteten Kohlendioxides erfolgt,
wahrend dies nach Schutzanspruch 1 durch Dichteerniedrigung geschieht. Dabei
handelt es sich jedoch nach Uberzeugung des Senates um eine Vorgehensweise,
die der Fachmann - hier ein Naturstoffchemiker oder Pharmazeut, mit langjahriger
Erfahrung auf dem Gebiet der industriellen Herstellung von Pflanzenextrakten - im
Zusammenhang mit der Durchfuhrung einer Extraktion mit Uberkritischen Gasen
als selbstverstandlich und unerlasslich erachten wird und daher i. V. m. dieser Ex-
traktionsmethode von vornherein, ohne weiter dariber nachdenken zu mussen,
mitlesen wird (vgl. BGH GRUR 1995, 330 2. Ls., S. 332 Il.2.c) li./re. Sp. Ubergrei-
fender Absatz - ,Elektrische Steckverbindung“ sowie BGH GRUR 1980 2. Ls. -
»1erephthalsaure®). Erfolgt die erforderliche Abtrennung des Extraktes vom Lo6-
sungsmittel bei Extraktionsverfahren mit Uberkritischen Gasen in der Regel doch
stets durch Dichteerniedrigung, sei es durch Absenkung des Druckes oder durch
Temperaturerniedrigung (vgl. auch D5 S. 713 Abs. 2). Der Fachmann ist aber
auch deshalb dazu veranlasst die Dichteerniedrigung und nicht eine Abtrennung
des Losungsmittels durch die von der Antragsgegnerin als alternative Vorge-
hensweisen genannte Temperatur- bzw. Druckerhéhung, ins Auge zu fassen, welil
zum einen die Wirkstoffe der Pestwurz bekanntlich temperaturempfindlich sind
(vgl. Streitgebrauchsmuster S. 2 Abs. 2 letzter Satz), zum anderen die zu letzt ge-
nannten Vorgehensweisen von vornherein einen hdoheren apparativen und ener-
getischen Aufwand erfordern und schlussendlich zur Entnahme des Extraktes in
jedem Fall die Einstellung des Normaldruckes erforderlich ist. Bestatigung findet
diese Auffassung im Ubrigen durch den schriftsatzlichen Vortrag der Antragsgeg-
nerin als Einsprechende gegen das dem strittigen Gebrauchsmuster zugrunde
liegende Patent DE 40 02 938 vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, nach-
dem es sich bei diesem Verfahrensschritt um eine schlicht selbstverstandliche
MaRnahme handle (vgl. VA L6 | 16/04 BI. 101 Abs. 3).
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Nachdem gleiche Verfahren, die von gleichen Ausgangsmaterialien ausgehen,
zwangslaufig zu gleichen Produkten flUhren mussen, werden mit dem strittigen
Gebrauchsmuster somit keine anderen Pestwurz-Extrakte bereitgestellt, als sie in
den Patentanspriuchen 11 und 12 der Entgegenhaltung D2 angegeben werden
und als unmittelbare Verfahrensprodukte mit dem in Patentanspruch 1 angegebe-
nen Verfahren erhalten werden. Die Antragsgegnerin hat im Ubrigen keine Para-
meter aufgezeigt, die einen die Neuheit begrindenden Unterschied zu den mit
dem Verfahren gemal} der Entgegenhaltung D2 unmittelbar erhaltenen Pestwurz-

Extrakten feststellen lassen konnten.

Das Argument der Antragsgegnerin, die mit der Bereitstellung des beanspruchten
Pestwurz-Extraktes verbundene besondere Leistung werde insbesondere bei ei-
nem Vergleich des Beispieles 3 gemal strittigem Gebrauchsmuster mit den in der
Tabelle von D2 fur den Versuch 1 angegebenen Ergebnissen deutlich, lage dort
doch ein um das 10fache hoherer Pyrrolizidinalkaloid-Gehalt vor, kann nicht grei-
fen; denn dabei handelt es sich lediglich um eine Ausfihrungsform des mit D2 be-
schriebenen Verfahrens. Wie anhand der fur den Versuch 2 in dieser Tabelle an-
gegebenen Ergebnisse zu ersehen ist, gelingt es mit einer weiteren Ausfuh-
rungsform dieses Verfahrens Extrakte bereitzustellen, deren Pyrrolizidinalkaloid-

Gehalt ebenfalls sehr gering ist und unterhalb von 0,1 ppm liegt.

Zu keiner anderen Beurteilung kann der Einwand der Antragsgegnerin flihren, das
gemald strittigem Gebrauchsmuster angegebene Verfahren zur Herstellung der
beanspruchten Pestwurz-Extrakte unterscheide sich auch deshalb von dem in D2
genannten, weil die Dichteerniedrigung gebrauchsmustergemaf kontinuierlich er-
folge. Gegenstand des Gebrauchsmusters ist ein Pestwurz-Extrakt, der unab-
hangig von seinem Herstellungsweg die Voraussetzungen fur die Patentierbarkeit
erfullen muss, d. h. bei einem Vergleich mit der Entgegenhaltung D2 ist allein ent-
scheidend, inwieweit eine Ubereinstimmung mit dem zu patentierenden Erzeugnis
selbst vorliegt. Es ist aber nicht zu erkennen, dass die Anwendung einer kontinu-

ierlichen Dichteerniedrigung zu anderen Produkten fuhrt, als eine Dichteerniedri-
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gung auf anderem Wege. Selbst wenn diese Verfahrensmalihahme daher Be-
standteil des Erzeugnisanspruches 1 ware, diente sie wie auch die bereits vor-
handenen Verfahrensmerkmale alleine der Definition des Pestwurz-Extraktes,
wulrde dessen Schutz jedoch nicht auf diesen Verfahrensschritt einschranken (vgl.
BGH GRUR 1993, 651, 655 1V.4.b) - ,Tetraploide Kamille* und BGH GRUR 1977,
80, 87 II.F.2. - ,Trioxan®).

3.2  Der im Schutzanspruch 8 fur den Pestwurz-Extrakt genannte Gehalt an Pe-
tasin von bis zu 40 Gew.-% kann die Neuheit der mit dem strittigen Gebrauchs-
muster beanspruchten Extrakte gegenuber dem Dokument D2 ebenfalls nicht be-
grunden. Abgesehen davon, dass mit dem damit angegebenen Bereich alle Ex-
trakte mit einem beliebig geringeren Gehalt an Petasin als 40 Gew.-% mit umfasst
werden, trifft hier das vorstehend Gesagte ebenso zu. Nachdem mit beiden in Re-
de stehenden Verfahren die gleichen MaRnahmen ergriffen werden, fuhren diese
zwangslaufig zu gleichen Produkten. In diesem Zusammenhang ist es unwesent-
lich, wenn dabei bis dahin gegebenenfalls nicht erkannte Ergebnisse erzielt wer-
den (vgl. BGH GRUR 1980, 283 Ls.2, 285 11.3.c) und e) - ,Terephthalsaure® sowie
BGH GRUR 1978 S. 696, S. 698 11.2, S. 698/699 11.3 - ,a-Aminobenzylpenicillin®).

Die Schutzanspriche 2 bis 7 werden von dem Loschungsausspruch erfasst, da in

ihnen ein eigener schutzfahiger Gehalt weder geltend gemacht noch erkennbar ist.

4. Das Gebrauchsmuster ist auch in der Fassung nach den Hilfsantragen | bis IV

nicht schutzfahig.

4.1 Hilfsantrage | bis IlI

Im Schutzanspruch 1 gemal} Hilfsantrag | wird der Pestwurz-Extrakt zusatzlich
durch einen Wassergehalt von <20 % gekennzeichnet. Die Schutzanspriche 1
der Hilfsantrage Il und Il weisen gegenuber dem Schutzanspruch 1 gemafl} Haupt-
antrag bzw. Schutzanspruch 1 gemal Hilfsantrag | eine zusatzliche Begrenzung
des Petasin-Gehaltes auf 10 bis 40 Gew.-% auf.
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Wie den Beispielen 1 und 2 des strittigen Gebrauchsmusters zu entnehmen ist,
weisen die dort beschriebenen Primarextrakte vor einer zusatzlichen Trocknung
einen Wassergehalt von ca. 20 bzw. ca. 19 % auf. Als Ausgangsmaterialien wer-
den in diesen Beispielen Drogen mit einer Restfeuchte von 12 bzw. ca. 11 % Aus-
gangsfeuchte genannt. Eine entsprechende Ausgangsfeuchte, namlich bevorzugt
10 %, weisen auch die Drogen auf, die gemal der Entgegenhaltung D2 zur Her-
stellung eines Pestwurz-Extraktes eingesetzt werden (vgl. Patentanspriche 9 und
10). Damit trifft hier gleichfalls zu, dass das Ergreifen gleicher Verfahrensmal}-

nahmen zwangslaufig zu gleichen Erzeugnissen fuhren muss.

Nicht anders stellt sich der Sachverhalt im Fall des in den Patentanspriuchen 1 der
Hilfsantrage Il und 11l angegebenen Gehaltsbereiches fiir Petasin dar. Im Ubrigen
hat die Antragstellerin auch in diesen Fallen keine Versuchsergebnisse vorgelegt,
mit denen darlegt worden ware, dass mit dem in D2 beschriebenen Verfahren Ex-

trakte erhalten wurden, deren Petasin-Gehalt unter 10 Gew.-% liegt.

4.2 Hilfsantrag IV

Der Schutzanspruch 1 gemal diesem Hilfsantrag unterscheidet sich von jenem
gemal Hauptantrag einzig darin, dass der Pestwurz-Extrakt einen Wassergehalt
von <1 % aufweist und ggf. weiteren Trocknungsschritten unterworfen wird. Die
Gebrauchsmusterinhaberin fuhrt in diesem Zusammenhang aus, dass es ihr damit
erstmals gelungen sei, ein klares, verkaufsfahiges Produkt zu erhalten. Pflanzliche
Extrakte werden jedoch grundsatzlich abschliefend weiteren Trocknungsschritten
unterzogen, weil restliche Feuchtigkeit zur Instabilitdt fGhren kann. Ein zu hoher
Restwassergehalt birgt namlich die Gefahr in sich, dass Wirkstoffe abgebaut wer-
den bzw. andere Zersetzungsprozesse, die insbesondere auch auf Keime zurlck-
zufuhren sind, erfolgen. Die abschlielRende Trocknung eines pflanzlichen Extrak-
tes stellt daher eine dem fachmannischen Kénnen zuzurechnende Routinetatigkeit
dar, die der Fachmann als selbstverstandliche Notwendigkeit durchfihren wird.
Der Verweis der Antragsgegnerin auf das Beispiel 3 kann zu keiner anderen Be-

urteilung der Sachlage fuhren. Nach diesem wird zwar ein Primar-Extrakt erhalten,
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der einen Wassergehalt aufweist, den gemal den Beispielen 1 und 2 die dort mit
ublichen Methoden nachgetrockneten Extrakte besitzen. Abgesehen davon, dass
dieses Beispiel eine bevorzugte Ausfihrungsform neben zwei weiteren darstellt,
kann dieser Einwand die Neuheit des Erzeugnisses nicht begrinden, weil es sich
hier um VerfahrensmalRnahmen handelt. Diese sind jedoch weder am Produkt
selbst nachprufbar noch fuhren sie zu einer Veranderung des Erzeugnisses im
Vergleich zu den z. B. in den Beispielen 1 und 2 mit konventionellen Methoden
getrockneten Extrakten (vgl. BGH GRUR 1977, 80, 87 Il.F.2. - ,Trioxan®). Entspre-
chendes gilt im Hinblick auf den Vortrag der Antragsgegnerin, die Entfernung des
Restwassers gelinge bei Produkten, die mit dem im Gebrauchsmuster beschrie-

benen Verfahren hergestellt worden seien, einfacher und besser.

5. Die Gegenstande der verteidigten Schutzanspriiche 2 bis 7 gemaf den Hilfs-
antragen | bis Ill sowie der verteidigten Schutzanspriche 2 bis 6 gemafl Hilfs-
antrag IV teilen das Schicksal der jeweiligen Schutzanspriche 1. Eine eigenstan-
dige schutzfahige Bedeutung dieser Anspriche ist in der mindlichen Verhandlung

nicht geltend gemacht worden und auch nicht erkennbar.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84
Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

gez.

Unterschriften



