
ECLI:DE:BPatG:2018:051118B15Wpat25.17.0 
 

 

BUNDESPATENTGERICHT 
 
 
 

 
15 W (pat) 25/17 
(Aktenzeichen) 

 
 

 
Verkündet am 

5. November 2018 
… 
 
 
 

 
 

 
 

B E S C H L U S S  
 

In der Beschwerdesache 
 

betreffend die Patentanmeldung 10 2009 031 270.6 

 

… 

 

 

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf 

die mündliche Verhandlung vom 5. November 2018 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Dr. Maksymiw, des Richters Veit, der Richterin Zimmerer und des 

Richters Hermann 
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beschlossen: 

 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

 

 
G r ü n d e  

 

I. 
 

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2009 031 270.6 wurde am 

30. Juni 2009 unter der Bezeichnung "Thrombose- und Osteoporoseprophylaxe" 

beim Deutschen Patent- und Markenamt von Prof. Dr. med. M…,  

… H…, eingereicht. Die Veröffentlichung der Patentanmeldung erfolgte 

am 5. Januar 2011. 

 

Im Prüfungsverfahren wurden für die Prüfung auf die Patentfähigkeit nach den 

§§ 1 bis 5 PatG im Prüfungsbescheid vom 9. April 2010 die folgenden 

Entgegenhaltungen in Betracht gezogen: 

 

D1 DE 33 06 948 A1 

D2 DE 26 53 556 A1 

D3 DE 297 05 390 U1 

 

Mit der Eingabe vom 31. Mai 2010 beantragte der Anmelder die Patenterteilung 

mit den ursprünglich eingereichten Unterlagen. 

 

Am 25. Februar 2014 wurde eine Anhörung ohne Beschlussfassung durchgeführt. 

In dieser wurde die Frage erörtert, inwieweit der Gegenstand des Anspruchs 1 von 

der Patentierbarkeit gemäß § 2a Absatz 1 Ziffer 2 PatG ausgeschlossen ist. 
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Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 B hat die Anmeldung mit Beschluss vom 

6. März 2014 zurückgewiesen, da es sich bei der Verwendung einer Vorrichtung 

zur Reduzierung des Thrombose- und Osteoporoserisikos nach Anspruch 1 um 

ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers handele 

(PatG § 2a (1) Nr. 2). 

 

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders vom 3. April 2014, 

eingegangen per Fax am selben Tag, der das Patentbegehren auf Grundlage der 

ursprünglichen Ansprüche weiterverfolgt (Hauptantrag).  

 

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet mit eingefügter Merkmalsgliede-

rung wie folgt: 

 
M1  Verwendung einer Vorrichtung zur Reduzierung des Thrombose- und 

Osteoporoserisikos,  

M2 die über einen Druckaufnehmer (1) die von einer Person mit ihrem Vorfuß 

(5) erzeugte Vorfußkraft ermittelt und  

M3 ein Signal generiert, das die Person erkennen lässt, ob ihre Vorfußkraft 

einen Mindestwert erreicht hat. 

 

An Anspruch 1 schließen sich die direkt oder indirekt rückbezogenen 

Unteransprüche 2 bis 9 an.  

 

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag (eingereicht mit Schriftsatz vom 

10. Oktober 2018) hat folgenden Wortlaut (mit Merkmalsgliederung, Unterschiede 

zum Hauptantrag unterstrichen/durchgestrichen). 
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M1H1  Verwendung einer Vorrichtung zur Reduzierung des Thrombose- und 

Osteoporoserisikos, 

M2 die über einen Druckaufnehmer (1) die von einer Person mit ihrem Vorfuß 

(5) erzeugte Vorfußkraft ermittelt und  

M3 ein Signal generiert, das die Person erkennen lässt, ob ihre Vorfußkraft 

einen Mindestwert erreicht hat. 

 

An Anspruch 1 schließen sich die direkt oder indirekt rückbezogenen, nunmehr auf 

eine Vorrichtung gerichteten Unteransprüche 2 bis 9 analog zum Hauptantrag an. 

 

Der Anmelder macht bezüglich des Hauptantrags geltend, dass es sich bei der 

beanspruchten Verwendung einer Vorrichtung zur Reduzierung des Thrombose- 

und Osteoporoserisikos nicht um ein medizinisches Verfahren handle, das gemäß 

§ 2a (1) Nr. 2 PatG von der Patentierbarkeit ausgenommen sei. 

Dies entspräche der Erteilungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts. 

Weiter verwies der Vertreter des Anmelders auf die BGH-Rechtsprechung, insbe-

sondere BGH "Arzneimittelgebrauchsmuster" (GRUR 2006,135), in der der BGH 

ausgeführt habe, dass Verwendungsansprüche Elemente von Erzeugnisansprü-

chen aufwiesen und es sich bei ihrem Gegenstand weder um Herstellungsverfah-

ren noch um Arbeitsverfahren handele. Eine Verwendung sei nicht als ein Verfah-

ren anzusehen, für das die Ausnahmeregelung des § 2 Nr. 3 GebrMG anzuwen-

den wäre. Einer Verwendungserfindung komme vielmehr ein eingeschränkter 

Sachschutz zu, wodurch sie sich von Verfahrenserfindungen unterscheidet. 

Im vorliegenden Fall sei daher die Verwendung nach Anspruch 1 gemäß Haupt-

antrag kein Verfahren und könne daher auch kein therapeutisches Verfahren sein. 
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Im Hinblick auf den Hilfsantrag wird von dem Anmelder darauf hingewiesen, dass 

das beanspruchte Bedienkonzept in keiner der Druckschriften D1 bis D3 offenbart 

sei und auch für den Fachmann hierfür keine Veranlassung vorhanden sei. Es 

gebe im Übrigen auch keine derartige Vorrichtung auf dem Markt und die erfin-

dungsbemäße Vorrichtung decke in Anbetracht des mit einer Thrombose verbun-

denen Gesundheitsrisikos einen dringenden Bedarf. 

 

Der Anmelder beantragt, 

 

den ergangenen Beschluss aufzuheben und  

und ein Patent mit den ursprünglich eingereichten, hilfsweise mit 

den mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2018 eingereichten Patentan-

sprüchen  

zu erteilen. 

 

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der nachgeordneten 

Patentansprüche gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag, wird auf den Akteninhalt 

verwiesen. 

 

 

II. 
 

Die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist zulässig (§ 73 PatG). Sie 

ist jedoch unbegründet. 

 

1. Nach der Anhörung am 25. Februar 2014 wurde der Zurückweisungsbe-

schluss vom 6. März 2014 dem Anmelder am 10. März 2014 zugestellt. Die Be-

schwerde ist rechtzeitig innerhalb der 1-Monatsfrist am 3. April 2014 per Fax ein-

gegangen. Die Gebühr wurde per SEPA-Lastschriftmandat gezahlt. 
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2. Die Erfindung betrifft die Verwendung einer Vorrichtung zur Reduzierung 

des Thrombose- und Osteoporoserisikos (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0001]). 

 

In der Beschreibungseinleitung ist ausgeführt, dass eine Thrombose bei Immobili-

sierungen, wie z. B. bei Erkrankungen oder nach operativen Eingriffen entsteht. In 

zunehmendem Maße trete sie als so genannte Reisethrombose auf, und zwar in 

Form einer tiefen Beinvenenthrombose und manchmal als Bein-Becken-

venenthrombose. Auf Reisen, im Auto, Flugzeug oder auf einem Schiff, führe 

mangelnde Bewegung des Reisenden und das Zusammendrücken von Venen, 

z. B. das Abdrücken der Kniekehlenvene durch die Vorderkante der Sitzfläche, zu 

einer Verringerung, teilweise auch einem vorübergehende Stopp des venösen 

Blutrückstroms aus den Füßen und den Unterschenkeln (siehe Offenlegungs-

schrift Abs. [0003]). In Kenntnis dieses Problems werde daher versucht, beim Rei-

senden die Strömungsgeschwindigkeit in den Beinvenen zu erhöhen. 

 

In der DE 91 12 809 U1 sei zur Lösung des Problems eine Vorrichtung zur Förde-

rung der Durchblutung in den Beinen beschrieben, die die Anordnung zweier Pe-

dale auf einer gemeinsamen Achse vorsieht, so dass jedes Pedal für sich gegen 

eine Federkraft um die Achse schwenkbar ist. Hierdurch soll die Unterschenkel-

muskulatur, insbesondere die Wadenmuskulatur aktivierbar sein. Es habe sich 

jedoch herausgestellt, dass für eine wirksame Thromboseprophylaxe nicht nur 

allein die Bewegung des Fußes ausreichend sei, vielmehr müsse auch eine aus-

reichende Kraft erzeugt werden, um mit der „Wadenpumpe“ einer Thrombose si-

cher entgegenwirken zu können (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0004], [0006], 

[0007]). 

Ein ähnliches Problem wie die Thrombose stellt weiter die Osteoporose dar. Oste-

oporose entsteht ebenfalls durch mangelnde körperliche Aktivität, z. B. bei älteren 
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Menschen oder in der Schwerelosigkeit (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0009]-

[0010]). 

 

Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden Erfindung die in der Patentanmel-

dung genannte Aufgabe zugrunde, das Thromboserisiko insbesondere bei 

Passagieren von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen und ebenfalls das Osteopo-

roserisiko zu verringern (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0011]). 

 

Zur Lösung der Aufgabe schlägt die Patentanmeldung die Verwendung einer zur 

Kraftermittlung bei Personen ausgebildeten Vorrichtung vor, die über einen Druck-

aufnehmer die von einer Person mit ihrem Vorfuß erzeugte Vorfußkraft ermittelt 

und ein Signal generiert, das die Person erkennen lässt, ob ihre Vorfußkraft einen 

Mindestwert erreicht hat (siehe Offenlegungsschrift Abs. [0012]). 

 

Die einzige Figur der Patentanmeldung 

zeigt eine Vorrichtung, wie sie zur Throm-

bose- und Osteoporoseprophylaxe ver-

wendbar ist. Der Fuß einer Person befin-

det sich hier auf einer Platte, die ein Wi-

derlager 4 darstellt. Dabei ist der Fuß so 

positioniert, dass der Vorfuß 5 einen 

Druckaufnehmer 1 berührt, so dass von 

der Person über den Vorfuß 5 eine Vor-

fußkraft erzeugt werden kann, die von der 

Messeinrichtung 2 über den Druckaufnehmer 1 messbar ist. Die Messeinrichtung 

2 steht wiederum mit einer Anzeigeeinrichtung 3 in Verbindung, über die ein Sig-

nal an die Person ausgegeben werden kann, so dass die Person erkennt, ob die 

von ihr erzeugte Vorfußkraft ausreichend ist (siehe Offenlegungsschrift 

Abs. [0039]). 
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3. Als zuständiger Fachmann für die Entwicklung eines Geräts zur Belastung 

der Füße und die Betätigung der Beinmuskeln (vgl. Offenlegungsschrift 

Abs. [0004]) ist ein Ingenieur der Fachrichtung Medizintechnik mit mehrjähriger 

Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung von Geräten zur Physiotherapie 

oder Rehabilitation mit Muskelbelastung anzusehen. Dieser besitzt Kenntnis von 

Geräten zur Belastung der Füße und der Betätigung der Beinmuskeln. 

 

Dieser Fachmann legt dem Patentanspruch im Kontext der Offenlegungsschrift 

folgendes Verständnis zugrunde: 

 

Die Erfindung betrifft die Verwendung einer Vorrichtung mit den in den Merkmalen 

M2 und M3 angegebenen gegenständlichen Merkmalen zur Reduzierung des 

Thrombose- und Osteoporoserisikos. Dabei wird in der Beschreibungseinleitung 

darauf verwiesen, dass Thrombosen bei Immobilisierungen (wie z. B. bei Erkran-

kungen, operativen Eingriffen aber auch bei Flugreisen) entstehen. In Kenntnis 

dieses Problems werde daher versucht, durch Belastung der Füße und Betätigung 

der Beinmuskeln die Durchblutung (arteriell wie venös) zu steigern (vgl. Offenle-

gungsschrift Abs. [0003]-[0004]). 

 

Die verwendete Vorrichtung besitzt nach Anspruch 1 einen Druckaufnehmer zur 

Messung der von der Person erzeugten Vorderfußkraft und einen Signalgeber, der 

ein beliebiges Signal erzeugen kann. In der Anmeldung wird auf ein „optisches, 

akustisches oder in anderer Weise ausgebildetes“ Signal verwiesen (vgl. Offenle-

gungsschrift Abs. [0033]: „Das von der Anzeigeeinrichtung ausgegebene Signal 

kann optisch, akustisch oder in anderer Weise ausgebildet sein. Ein Vibrationssig-

nal hat den Vorteil, dass es grundsätzlich weniger störend auf andere Personen 

wirkt als beispielsweise ein akustisches Signal.“). 
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Der Druckaufnehmer wird nicht näher spezifiziert, er sollte zumindest die ge-

wünschte Kraft von ca. 100 – 1000 N ermitteln können (in der Offenlegungsschrift 

angegeben für 60kg Körpergewicht: Vorfußkraft mit dem halben Körpergewicht 

300 N, bei jedem Schritt ca. 110%, vgl. Abs. [0019], [0023]) und kann beispiels-

weise am oder im Schuh angebracht sein (vgl. Offenlegungsschrift Abs. [0029]: 

„Der Druckaufnehmer 1 kann aber auch an entsprechender Stelle an oder in ei-

nem Schuh, beispielsweise an der Schuhsohle angebracht sein. Als Schuhe 

kommen unter anderem leicht anziehbare Schuhe wie Pantoffeln oder auch Über-

schuhe in Betracht.“). Auf diese Position des Druckaufnehmers ist der Gegenstand 

nach Anspruch 1 nicht eingeschränkt (vgl. Offenlegungsschrift Abs. [0031]: „Ande-

rerseits kann es vorteilhaft sein, den Druckaufnehmer 1 nicht an dem Fuß einer 

Person anzubringen, sondern direkt an einem Widerlager 4, gegen den die Person 

ihren Vorfuß 5 drückt. Eine solche Vorrichtung lässt sich beispielsweise von meh-

reren Personen nacheinander nutzen.“). 

 

Weiter ist eine Auswertevorrichtung vorhanden, die erkennen lässt, ob die Vorfuß-

kraft einen Mindestwert erreicht. Dabei geht der Fachmann nach dem Wortlaut 

des Anspruchs 1 davon aus, dass der (einmalige) Messwert des Kraftsensors für 

den Vergleich mit dem Mindestwert verwendet wird (Merkmal M3: „ein Signal ge-

neriert, das die Person erkennen lässt, ob ihre Vorfußkraft einen Mindestwert er-

reicht hat“). 

Im Ausführungsbeispiel und nach Anspruch 6 wird ein Mindestwert beansprucht, 

der mit aufsummierten Werten des Drucksensors (Gesamtvorfußkraft) verglichen 

wird (vgl. Offenlegungsschrift Abs. [0027]: „In der Praxis würde man zunächst die 

Aktivitätsleistung einer Person messen und dann entscheiden, ob zur Osteoporo-

seprophylaxe eine Steigerung ratsam wäre. So könnte man beispielsweise als 

Wert für eine Gesamtvorfußkraft 330.000 kg bzw. 3.300.000 N vorgegeben. Eine 

60 kg schwere Person müsste dann 5.000 Schritte am Tag mit einer Vorfußkraft 

für jedes Bein von 66 kg machen, nämlich 5.000 × 66 kg = 330.000 kg bzw. 
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3.300.000 N. Bei Erreichen von 330.000 kg bzw. 3.300.000 N würde ein Signal 

abgegeben. Bei Schritten mit größerer Vorfußkraft, beispielsweise durch Treppen-

steigen, würde das Signal nach einer geringeren Zahl von Schritten, also eher, 

abgegeben, bei kraftlosen Trippelschritten auf einer ebenen Fläche später.“). Un-

ter Berücksichtigung dieser Ausführungsform und der obigen Auslegung des 

Wortlauts von Merkmal M3 geht der Fachmann davon aus, dass beide Ausfüh-

rungsformen unter den Gegenstand des Anspruchs 1 fallen. 

 

4. Die Patentansprüche gemäß Hauptantrag entsprechen den ursprünglich 

eingereichten Ansprüchen und sind damit ursprünglich offenbart. 

Die zugehörige Vorrichtung (Hilfsantrag) ist ebenfalls in der ursprünglichen Be-

schreibung erläutert. Die Ansprüche nach Hilfsantrag stellen eine Umformulierung 

der ursprünglichen Verwendungsansprüche dar und beinhalten keine darüber hin-

aus gehenden strukturellen Merkmale. Damit ist auch die Offenbarung der An-

sprüche nach Hilfsantrag nicht zu beanstanden. 

 

5. Die Verwendung der Vorrichtung gemäß Anspruch 1 in der Fassung nach 

Hauptantrag ist als therapeutisches Verfahren anzusehen, das nach § 2a PatG 

vom Patentschutz ausgeschlossen ist. 

 

5.a Ein Verfahren zur Reduzierung des Thrombose- und Osteoporoserisikos ist 

therapeutischer Natur. 

Therapeutische Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen 

Körpers sind Verfahren, die dem Schutz oder der Verbesserung des menschlichen 

oder tierischen Lebens dienen. Sie haben die Erhaltung oder Wiederherstellung 

der Gesundheit, die Linderung von Leiden, Schmerz oder Beschwerden, die 

Beeinflussung von Funktionsstörungen oder Funktionsschwächen oder die 

Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit zum Ziel, wobei der Erfolg in der 

Gegenwart wie in der Zukunft liegt. Der Ausschluss der Patentierbarkeit umfasst 
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sowohl die vorbeugende als auch die heilende Behandlung (BPatG München, 

Beschluss vom 6. Dezember 2012 – 21 W (pat) 30/12). 

 

Bei der beanspruchten Reduzierung des Thrombose- und Osteoporoserisikos 

handelt es sich um ein therapeutisches Verfahren zur Behandlung des menschli-

chen Körpers, das der Verbesserung des menschlichen Lebens dient. Es hat die 

Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit bzw. die Beeinflussung von 

Funktionsstörungen oder Funktionsschwächen zum Ziel. So soll nach der Be-

schreibung einer möglichen Thrombose- und Osteoporose durch Immobilisierung 

oder Bewegungsmangel vorgebeugt werden (vgl. Offenlegungsschrift Abs. [0011]: 

„Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, das Thromboserisiko insbeson-

dere bei Passagieren von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen und ebenfalls das 

Osteoporoserisiko zu verringern.“). 

 

Diesbezüglich wird in der Beschreibungseinleitung auf die positive bzw. negative 

Wirkung auf die Gesundheit hingewiesen (vgl. Offenlegungsschrift Abs. [0002]: 

„Die Thrombose ist eine nicht selten auftretende Erkrankung, bei der sich ein Blut-

gerinnsel (Thrombus) in einem Gefäß, meist einer Vene, bildet. Die Gerinnselbil-

dung führt zur Einengung der Strombahn und damit zu einer Störung des Blut-

kreislaufs. Gerinnsel können sich lösen und abgeschwemmt werden. So kann als 

schwerste Komplikation einer Venenthrombose eine massive Lungenembolie mit 

akutem Herzkreislaufstillstand auftreten. Bei offenem Foramen ovale (Defekt in 

der Herzscheidewand) ist auch eine Hirnembolie, also ein Schlaganfall, möglich.“). 

Weiter wird auch eine Anweisung (Signal) an die Person gegeben, ob ihre Vorfuß-

kraft einen Mindestwert erreicht hat, d. h. das therapeutische Ziel erfüllt wird. Das 

Erzeugen der Vorfußkraft bis zu einem Mindestwert ist daher als therapeutischer 

Verfahrensschritt anzusehen. 
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Demzufolge sind die geltenden Ansprüche auf eine therapeutische Behandlung 

des menschlichen Körpers gerichtet, die am menschlichen Körper vorgenommen 

wird. (PatG § 2a). 

 

5.b Gemäß § 3 Abs. 4 PatG in der seit 13. Dezember 2007 geltenden Fassung 

ist ein Patentschutz für einen Stoff oder Stoffgemisch zur Behandlung einer 

Krankheit - in der Form eines Verwendungsanspruchs oder in der Form eines An-

spruchs auf zweckgebundenen Stoffschutz – möglich. 

 

Ein Patentanspruch, der eine neue Verwendung eines Stoffes betrifft, hat die 

Eignung eines bekannten Stoffs für einen bestimmten medizinischen 

Einsatzzweck und damit letztlich eine dem Stoff innewohnende Eigenschaft zum 

Gegenstand (BGH X ZB 7/03 - Arzneimittelgebrauchsmuster). Dies entspricht in 

der Sache einem zweckgebundenen Stoffschutz, wie ihn § 3 Abs. 4 PatG für 

weitere Indikationen ausdrücklich vorsieht, und zwar unabhängig davon, ob der 

Patentanspruch seinem Wortlaut nach auf die Verwendung des Medikaments, auf 

dessen Herrichtung zu einem bestimmten Verwendungszweck oder ausdrücklich 

auf zweckgebundenen Stoffschutz gerichtet ist (BGH– X ZB 5/13 – Kollagenase I). 

 

Patentschutz kommt für jede spezifische Anwendung eines Stoffs in einem 

Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen 

oder tierischen Körpers in Betracht, sofern diese neu und erfinderisch ist. 

Jedenfalls dann, wenn eine im Stand der Technik nicht bekannte und dem 

Fachmann auch nicht nahegelegte Art der Anwendung die Aussicht eröffnet, die 

Wirkungen des Stoffs zu verbessern oder unter zuvor nicht für möglich gehaltenen 

Einsatzbedingungen herbeizuführen, entspricht es der Zielsetzung des Gesetzes, 

Patentschutz zu gewähren, sofern auch die sonstigen 

Patentierungsvoraussetzungen vorliegen (BGH– X ZB 5/13 – Kollagenase I). 
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5.c Im vorliegenden Fall ist der Gegenstand des Anspruchs 1 jedoch als 

Verfahrensanspruch anzusehen, der nach § 2a PatG vom Patentschutz 

ausgeschlossen ist, und nicht als Stoffanspruch, für den nach § 3 PatG ein 

Patentschutz in Betracht kommt, denn Schwerpunkt der in Anspruch 1 

beanspruchten Erfindung sind einzelne therapeutische Verfahrensschritte und 

nicht die Verwendung eines Stoffes für den therapeutischen Zweck. 

 

5.c1 Eine Übertragung der für Stoffe oder Stoffgemische verbundenen Ausnah-

meregelung auf die Verwendung eines Gerätes für die Nutzung einer für medizini-

sche Zwecke einsetzbaren Vorrichtung ist durch die BGH-Entscheidung Arznei-

mittelgebrauchsmuster nicht gedeckt (siehe auch T 1314/05). 

 

Vielmehr steht einer Ausdehnung der genannten Ausnahmeregelung für die 

„zweite medizinische Indikation“ auf die Verwendung medizinisch genutzter Vor-

richtungen das allgemeine Rechtsprinzip entgegen, dass gesetzliche Ausnahme-

tatbestände eng auszulegen sind. Der Gesetzgeber hat den Ausnahmetatbestand 

der medizinischen Indikation nach § 3 Abs. 3 PatG ausdrücklich auf Stoffe oder 

Stoffgemische beschränkt. 

 

Die Rechtsprechung des BGH zu „Arzneimittelgebrauchsmuster“ und „Kol-

lagenase I“ ist vorliegend schon deshalb nicht anwendbar, da es sich bei § 3 

Abs. 3 u. 4 i. V. m. § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG um eine Sonderform zum Erlangen der 

Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit im Wege des Stoffschutzes für Arzneimittel 

handelt. Erst durch die mittels § 3 Abs. 3 u. 4 PatG eröffnete Möglichkeit wird ein 

bereits bekannter Stoff – bei seiner neuen Verwendung als Arzneimittel – als Stoff 

an sich neu. Dies führt dann zu Patentansprüchen, die lauten „Stoff X zur Verwen-

dung als Arzneimittel …“ (erste medizinische Indikation) oder „Stoff X zur Verwen-

dung bei der Behandlung der Krankheit Y …“ (zweite medizinische Indikation). Auf 

diese spezifische Gestaltung von Patentansprüchen geht der BGH in seiner Ent-
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scheidung Arzneimittelgebrauchsmuster für das Gebrauchsmusterrecht ein. Dar-

aus aber eine Übertragbarkeit auf beliebige Erzeugnisse abzuleiten geht über die 

Ausnahmeregelung nach § 3 Abs. 3 PatG hinaus, auch wenn es sich um eine 

(medizinischen) Vorrichtung zur Reduzierung des Thrombose- und Osteoporoseri-

sikos handelt. 

 

5.c2 Die Verwendung im vorliegenden Fall ist daher nicht als neue Verwendung 

oder Eignung eines Stoffes oder Stoffgemisches aufzufassen. Vielmehr wird eine 

medizinisch verwendbare Vorrichtung - hier eine Vorrichtung mit Druckaufnehmer 

und Signalgeber - mit den angegebenen Verfahrensschritten der Ermittlung der 

Vorfußkraft und der Generierung eines Signals für ein therapeutisches Verfahren 

benutzt. Die Erfindung betrifft nicht die neuartige Verwendung eines Stoffes, 

sondern die Nutzung einer therapeutisch verwendbaren Vorrichtung unter 

Durchführung der genannten therapeutischen Verfahrensschritte. 

 

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 betrifft somit ein Verfahren im Sinne der 

Ausschlussbestimmung des § 2a PatG. 

 

5.d Die vom Anmelder angeführten erteilten Patente DE 43 15 282 C2, 

DE 44 04 140 B4, DE 44 47 855 B4 stellen Entscheidungen im Einzelfall dar.  

 

Selbst wenn die genannten Patente die Erteilungspraxis zeigen sollten – was be-

reits bezweifelt wird - und sich der Anmelder in Verwaltungsverfahren darauf ver-

lassen darf, dass die Verwaltung nicht ohne triftigen Grund von der durch Verwal-

tungsvorschriften umrissenen Übung abweicht (vgl. 21 W (pat) 15/76 vom 

12. Juli 78), so ist zumindest der Senat nicht an die Erteilungspraxis des Deut-

schen Patent- und Markenamts gebunden. Die diesbezügliche Argumentation des 

Anmelders geht daher ins Leere, da wie oben dargelegt, die Verwendung der Vor-

richtung nach Anspruch 1 als therapeutisches Verfahren anzusehen ist. 
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6. Es kann dahingestellt bleiben, inwiefern die beanspruchte Vorrichtung ge-

mäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag neu ist, denn die Vorrichtung beruht je-

denfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit (§ 4 i. V. m. § 1 Abs. 1 PatG). 

 

Aus der D2 ist ein Kraftaufnehmer zur 

Verwendung in der Orthopädie und 

Medizin offenbart (vgl. D2 

Anwendungsgebiet in der 

Beschreibungseinleitung S. 5: „Seit 

längerer Zeit besteht in der Orthopädie und Medizin ein starkes Interesse für 

Fusskraftmessgeräte. …"). Da der Kraftaufnehmer nicht nur die Gesamtkraft des 

Fußes, sondern auch die Kraft von einzelnen Zonen messen kann, ist die 

Vorrichtung analog zur beanspruchten Vorrichtung auch geeignet, zur 

Reduzierung des Thrombose- und Osteoporoserisikos eingesetzt zu werden (vgl. 

D2 S. 11 Z. 5ff: „Wenn sie einteilig ist und die ganze Sohlenfläche bedeckt, wird 

die Gesamtkraft des Fusses gemessen. Im andern Fall, wenn man sie aufteilt wie 

Fig. 2 zeigt, kann die Kraft von einzelnen Zonen des Fusses, wie Ferse oder 

Fussballe, links oder rechts, einzeln gemessen werden.“, Anspruch 10, Fig. 2) 

[= Merkmal M1H1]  

 

Bei der in Fig. 2 gezeigten Einlegesohle wird über einen Druckaufnehmer 

(Abnahmeelektrode) die von einer Person mit ihrem Vorfuß erzeugte Vorfußkraft 

gemessen (vgl. D2 Anspruch 1, S. 11 Z. 5ff) [= Merkmal M2]. 
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Mittels einer Nachfolgeelektronik und Auswertegeräten wird der Messwert 

ausgewertet (vgl. D2 S. 12 Z. 13ff: „… die Nachfolgeelektronik und 

Auswertegeräte, die elektrostatische Ladungsverstärker enthalten, sind schon 

entwickelt und können in der gleichen Form, wie sie für piezoelektrische 

Messgeräte verwendet werden, übernommen werden.“). Diese Messelektronik 

kann mitgeführt werden und eine beliebige Anzahl von Schritten registrieren (vgl. 

D2 S. 12 Z. 14ff: „ Der Hauptvorteil dieses Fusskraftaufnehmers liegt darin, dass 

er vom Patienten mitgeführt wird und ermöglicht, eine beliebige Anzahl 

aufeinanderfolgende Schritte zu registrieren, d. h. das Gehen des Patienten als 

Ganzes zu registrieren.“). Damit wird somit nicht nur die Einzelkraft, sondern auch 

eine Kraft „als Ganzes“ (Gesamtkraft) registriert. Unter Registrieren versteht der 

Fachmann dabei im Zusammenhang mit Messwerten das Ermitteln und Speichern 

dieser Messwerte. 

 

Die im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag angegebene Vorrichtung unterscheidet 

sich von der im Dokument D2 beschriebenen Einlegesohle lediglich darin, dass 

ein Signal generiert wird, das die Person erkennen lässt, ob ihre Vorfußkraft einen 

Mindestwert erreicht hat. 

 

Dieser Unterschied kann jedoch keine erfinderische Tätigkeit begründen. 

Die Vorrichtung nach der D2 soll in der Orthopädie und Medizin eingesetzt werden 

(vgl. D2 S. 5). Dabei ist dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens geläufig, 

bei Trainingsgeräten und Kraftaufnehmern im Einsatz für die Orthopädie und Re-

habilitation den gemessenen Wert und/oder Gesamtwerte anzuzeigen, um dem 

Patienten eine Information über den Trainingseffekt zu geben und Fehlbenutzung 

z. B. durch Überlastung einzelner Körperbereiche zu vermeiden. 

 

Durch einfache Übertragung dieses Prinzips, das sich bereits aus den therapeuti-

schen Anforderungen ergibt, gelangt der Fachmann ausgehend von der in der D2 
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gezeigten technischen Lehre unmittelbar zum Gegenstand des Anspruch 1 in der 

Fassung nach Hilfsantrag. So wird er den durch die Nachfolgeelektronik und Aus-

wertegeräte ermittelten Messwert nicht nur abspeichern, sondern auch dem Be-

nutzer zugänglich machen, also ein Signal erzeugen. Der Vergleich mit einem 

Grenzwert zur Überwachung des therapeutischen Effekt liegt für den Fachmann 

unmittelbar auf der Hand und ergibt sich aufgrund der medizinischen Anforderun-

gen [= Merkmal M3]. 

 

Die Argumentation des Patentanmelders, dass die D2 keine Addition der 

Einzelfußkräfte zeige, geht bereits deshalb ins Leere, da in Patentanspruch 1 in 

der Fassung nach Hilfsantrag die Addition der Einzelfußkräfte nicht vorausgesetzt 

wird, sondern lediglich von einer Vorfußkraft gesprochen wird, bei der das 

Erreichen eines Mindestwertes der Person signalisiert wird (siehe Auslegung in 

Abschnitt 3). 

Im Übrigen wird auch in der D2 die Überwachung mehrerer Messwerte 

angesprochen (vgl. D2 S. 12 Z. 14ff: „Der Hauptvorteil dieses 

Fusskraftaufnehmers liegt darin, dass er vom Patienten mitgeführt wird. und 

ermöglicht, eine beliebige Anzahl aufeinanderfolgende Schritte zu registrieren, 

d. h. das Gehen des Patienten als Ganzes zu registrieren.“). Damit erhält der 

Fachmann bereits die Anregung mehrere Messwerte hintereinander gemeinsam 

auszuwerten, also einen „Gesamtmesswert“ zu ermitteln und für die Überwachung 

des Trainingseffekts zu verwenden. Wie bereits in Abschnitt 3 dargelegt entspricht 

dies der Gesamtkraft im Sinne des Streitpatents (u. a. Anspruch 6). 

Damit gelangt der Fachmann auch bei enger Auslegung der Vorfußkraft als 

Gesamtkraft ausgehend von der D2 mit Hilfe einfacher Überlegungen zum 

Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung des Hilfsantrags, ohne erfinderisch 

tätig zu werden. 
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7. Mit den nicht gewährbaren Patentansprüchen 1 in den beantragten Fassun-

gen fallen aufgrund der Antragsbindung auch die Unteransprüche in den verschie-

denen Anspruchsfassungen (vgl. BGH, GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel). Im 

Übrigen hat eine Überprüfung des Senats ergeben, dass auch ihre Gegenstände 

nicht patentfähig sind. 

 

 

III. 
 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Gegen diesen Beschluss ist für jeden am Beschwerdeverfahren Beteiligten das 

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben, wenn gerügt wird, dass 

 

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des 

Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der 

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten 

war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-

schweigend zugestimmt hat, 

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei 

der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden 

sind, oder 

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. 

 

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-

nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen 
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Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-

schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe einge-

reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden. 

 

 

Dr. Maksymiw Veit Zimmerer Hermann 
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