Nachschlagewerk: Jja
BGHZ: nein

PatG §§ 26 Abs. 1 Satz 2, 28
Gelbe Pigmente

a) Neben Anspriichen, die auf einen Stoff und dessen Herstel-
lung gerichtet sind, kann ein Rechtsschutzinteresse fiir
einen "Mittel"-~-Anspruch nicht verneint werden.

b) Eine Anmeldung, in der ein Stoff und das Verfahren zu
seiner Herstellung sowie ein den Stoff enthaltendes Mittel
zusammengefalt sind, kann nur dann als offensichtlich un-~
einheitlich beanstandet werden, wenn das Mittel in seiner
angemeldeten Zusammensetzung Besonderheiten aufweist, die
die Patentfdhigkeit des Mittelanspruchs begriinden kdnnten.

BGH, Beschl. v. 27. Juni 1972 -~ X ZB 13/71 - Bundespatentgericht



BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 13/71 BESCHLUSS Verkiindet am

27. Juni 1972
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 22. Juni 1972
unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter Triistedt, Ballhaus, Dr. Bruchhausen
und Ochmann

beschlossen:

I. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
wird der BeschluB des 32. Senats (techni-
schen Beschwerdesenats XX) des Bundespa-
tentgerichts vom 15. Januar 1971 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickverwiesen.

II. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf 20 000 DM festgesetzt.

Griinde

I.

Die Patentanmeldung vom 18. Oktober 1969 betrifft
"hochstabilisierte phosphathaltige Bleichromatpigmente"
mit folgenden (am 11. Februar 1970 neu formulierten)
Anspriichens:
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Stabilisierte phosphathaltige gelbe
Bleichromatpigmente mit einem Gehalt
von 5 bis 40 Gewichtsprozent Si0,,2 bis
16 Gewichtsprozent Antimon-, Zinfi- oder
Zinkoxid, Jjeweils bezogen auf die ge-
samte Festsubstanz.

Pigmente nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB8 die Zusatzstoffe in
einer oder gegebenenfalls in mehreren
Schichten aufgefdllt sind.

Verfahren zur Herstellung der Pigmente
nach einem der Anspriiche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dafl die Pigmente
in wdBriger Aufschldammung mit Alkalisi-
licatldsungen bzw. Kieselsolen und Lo~
sungen von Antimon(III)-, Zinn(II)- und/
oder Zinkverbindungen behandelt werden.

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Pigmente in wéfSriger
Aufschldmmung mit SiO,-haltigen L&sungen
bei pH-Werten zwischefi 10 und 7 und mit
den Antimon(III)-, Zinn(II)- und oder
Zinkverbindungen bei pH-Werten von 7 bis &4
behandelt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dafl als Alkalisi-
licatldsung eine Natriumsilicatldsung ver-
wendet wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daB8 die Nachbe-
handlung der Pigmente mit der Matriumsili-
catlésung und den Metallverbindungen ab-
wechselnd erfolgt.
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7. Verfahren nach einem der Anspriiche 3
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die
Temperatur der Pigmentsuspension bei o
der Nachbehandlung zwischen 10 Bnd 100~ C,
vorzugsweise zwischen 20 und 70~ C, gehal-
ten wird.

8. Mischungen zur Herstellung korrosions-
schiitzender Uberziige auf Metallen oder
Metallegierungen auf Basis von Thermo-
plasten und Duroplasten bzw. deren wafBri-
gen Dispersionen, dadurch gekennzeichnet,
daB diese Mischungen 1 bis 10 Gewichtspro-
zent Pigment nach einem der Anspriiche 1 bis 2
enthalten."

Das Patentamt hat die Anmeldung als "offensichtlich
uneinheitlich" zuriickgewiesen, weil den Anspriichen 1 und 8
verschiedene Aufgabenstellungen zugrunde l&Egen.

Die Anmelderin hat Beschwerde zum Bundespatentgericht
eingelegt mit dem Hauptantrag, die Offenlegung der Anmel-
dung mit den Anspriichen 1 bis 8 in der Fassung vom
11. Februar 1970 zu beschlieflen. Fiir den Anspruch 8 hat
sie folgende Fassungen zum Gegenstand von Hilfsantrédgen
gemacht:

Hilfsantrag 1:

Korrosionsschutzmittel fiir Metalle oder
Metallegierungen enthaltend das Pigment
nach einem der Anspriiche 1 bis 2 in Mengen
von 1 bis 10 Gewichtsprozent und Binde-
mittel auf der Basis von Thermoplasten

und Duroplasten sowie deren waBrigen Disper-
sionen.




Hilfsantrag 2:

Verwendung der Pigmente nach Anspriichen

1 und 2 in Mengen von 1 bis 10 Gewichts-
prozent zur Pigmentierung von Thermo-
plasten und Duroplasten sowie deren wiBri-
gen Dispersionen.

Das Bundespatentgericht hat den BeschluB des Patent-
amts aufgehoben und "die Offenlegung der Anmeldung gemif
Hilfsantrag 2 nebst Beschreibung angeordnet". Im librigen
hat es die Beschwerde zuriickgewiesen und die Rechtsbe-
schwerde zugelassen.

Die Anmelderin hat Rechtsbeschwerde erhoben, mit dem
Antrag, den angefochtenen BeschluBS aufzuheben und die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Bundespatentgericht zuriickzuverweisen.

II.

Das Bundespatentgericht geht bei der Ablehnung des
Haupt- und des ersten Hilfsantrages von folgenden Erwi-
gungen aus: Die Sachanspriiche (1 und 2) hétten die Auf-
gabe, Bleipigmente zur Verfiligung zu stellen, die in
Kunststoffen "gegen Temperatureinwirkung (allgemein)"
bestédndig seien. Dem Anspruch 8 nach dem Hauptantrage
liege dagegen die Aufgabe zugrunde, eine Mischung zu fin-
den, die als Uberzug Metalle korrosionsbestiéndig mache.
Zwar konnten auch Pigmente in solchen Uberziligen den Korro-
sionsschutz der Metalle verbessern; aber ein Korrosions-
schutz sei auch ohne Pigmente m&glich; deshalb miiBten
Pigmente nach den Sachanspriichen (1 und 2) zur Ldsung
der Aufgabe des Korrosionsschutzes (Anspruch 8) nicht
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notwendig ("zwingend") in dem Metalliiberzug enthalten
sein. Die Aufgaben der Anspriiche 1 und 2 einserseits
und des Anspruchs 8 andererseits seien somit verschie-
den. Damit seien diese Anspriiche nach herrschenden
Rechtsgrundsédtzen untereinander nicht einheitlich. Auch
der Umstand, dai3 die Mischung nach Anspruch 8 als fér-
benden Bestandteil Pigmente nach den Sachanspriichen 1
und 2 enthalten solle, sei demgegeniliber flir die Frage
der Einheitlichkeit unbeachtlich, zumal es sich in
beiden Fadllen um Sachanspriiche handele. Folge man aber
der Ansicht der Anmelderin und lege den Anspruch 8 nach
dem Haupt- und dem ersten Hilfsantrag als Verwendungs-
anspruch aus, so miisse man '"notwendigerweise" auch die
Anspriiche 1 und 2 als Verwendungsanspriiche auslegen.
Auch dann widren verschiedene Erfindungsgegenstéinde in
der einzigen Patentkategorie Verwendung formuliert; es
handele sich wieder um die Lo6sung zweier verschiedener
Aufgaben.

Es sei "unschwer zu erkennen", dafl sich die Anmel-
derin wegen der unterschiedlichen, die Eigenschaften der
Sache bestimmenden Bestandteile in Wirklichkeit zwei
Aufgaben gestellt habe:

1. gegen Temperatureinwirkung allgemein in Kunststoffen
bestdndige Bleipigmente

2. Mischungen auf Grundlage ausgewidhlter Kunstharze zum
Schutz von Metallen gegen Korrosion bereitzustellen.

Die sich aus der Verschiedenheit der Aufgaben ergebende
rechtliche Folgerung der Uneinheitlichkeit sei im Hin-
blick "auf die insoweit gesicherte Rechtsprechung zingend



und keineswegs problematisch". Deshalb sei insoweit

der Mangel der Einheitlichkeit auch offensichtlich.
Dagegen sei der Gegenstand des mit dem zweiten Hilfs-
antrag verfolgten Patentbegehrens nicht mit einem offen-
sichtlichen Mangel behaftet; denn gegen eine bestimmte
Verwendung des Pigments nach Anspruch 1 und 2 sei im
Hinblick auf die Einheitlichkeit nichts einzuwenden.

ITI.

Der angefochtene BeschluB ist nicht frei von
Rechtsfehlern und kann gegeniiber den Angriffen der
Rechtsbeschwerde im Ergebnis keinen Bestand haben.

a) Dem Bundespatentgericht kann insoweit gefolgt
werden, als es filir die Frage der Offensichtlichkeit
eines Mangels (§ 28 Abs. 1 und 2 PatG) davon ausgeht,
da3 auch solche Mdngel in diesem Vorstadium der Priifung
geriigt werden kdnnen, die mehr einer rechtlichen Beur-
teilung unterliegen, soweit diese sich auf eine gesi-
cherte Rechtsprechung stiitzen kann. Das entspricht den
Grundsédtzen, die der erkennende Senat in seinem BeschluB
vom 29. Juni 1971 (GRUR 1971, 512 - Isomerisierung) aus-
gesprochen hat.

Es ist auch ohne rechtliche Bedenken, wenn das
Bundespatentgericht fiir die rechtliche Beurteilung der
Einheitlichkeit einer Anmeldung im Sinne von § 26
Abs. 1 Satz 2 PatG von den Grundsd@tzen der Entscheidung
des Reichspatentamts vom 24. September 1913 (BLfPMZ 1913,
292 ff) ausgegangen ist; siehe auch dazu den genannten
BeschluB des Senats (Isomerisierung). Die vorliegenden



Anspriiche, die die Anmelderin ihrem Hauptantrag zugrunde
gelegt hat, bieten Jedoch keinen AnlaB zu der SchluBfol-
gerung, daB8 "zwingend und keineswegs problematisch" ein
Mangel der Einheitlichkeit angenommen werden muS.

b) Wie in dem oben genannten BeschluB des Senats
(Isomerisierung) ausgefiihrt worden ist, kann bei der
Offensichtlichkeitspriifung davon ausgegangen werden,
dafl unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der An-
meldung in der Regel keine Bedenken bestehen, einen
Stoff, das Verfahren zu seiner Herstellung und seine
Verwendung in einer Anmeldung zusammenzufassen. Das hat
das Bundespatentgericht auch nicht verkannt,wie sich
daraus ergibt, dafl es den zweiten Hilfsantrag, in dem
der Anspruch 8 als Verwendungsanspruch formuliert ist,
als einheitlich mit den {librigen Anspriichen, insbesondere
mit den Sachanspriichen 1 und 2, zulassen will.

c) Hier hat die Anmelderin im Haupt- und im ersten
Hilfsantrag nach ihren eigenen Angaben fiir den Anspruch 8
die Form eines sogenannten Mittelanspruchs gewdhlt, um
sich damit eine bessere rechtliche Position gegeniiber
Verletzern (insbesondere beim Wirtschaftsverkehr mit
dem Ausland) zu sichern. Gegen diese Form eines Anspruchs,
die auf einen "zweckgebundenen Sachanspruch" hinausliuft,
sind Bedenken nicht zu erheben (Urt.d.erk. Senats v.

24, Februar 1970, GRUR 1970, 361, 362 =-Schddlingsbe-
kémpfungsmittel). Inhaltlich weicht der von der Anmel-
derin begehrte Anspruch 8 von dem vom Bundespatentgericht
zugelassenen Verwendungsanspruch insoweit nicht ab, als
es sich hier wie dort um die Pigmentierung von Thermo-
plasten und Duroplasten bzw. deren wiBrigen Dispersionen



handelt, wobei die Pigmente in Mengen von 1 bis 10 Ge-
wichtsprozenten im Kunststoff enthalten sein sollen;
und schlieBBlich sind die Pigmente in beiden Fdllen
auch ihrer Beschaffenheit nach auf die Sachanspriiche 1
und 2 zurlickbezogen.

Bei dieser Situation ist es rechtlich nicht halt-
bar, wenn das Bundespatentgericht meint, man kdnne den
als Verwendung formulierten Anspruch als einheitlich
zulassen, den sonst inhaltlich gleichen Anspruch je-
doch, wenn er als Mittelanspruch formuliert ist, als
offensichtlich uneinheitlich ablehnen. Eine gesicherte
Rechtsprechung steht dem Bundespatentgericht fiir eine
solche SchluBfolgerung nicht zur Verfiigung.

Solange es sich bei einem Mittelanspruch um inhalt-
lich nichts anderes handelt als um die (zweckgerichtete)
Mischung des erfinderischen Stoffes mit anderen {iblichen
Stoffen und/oder des Stoffes im iiblichen Mischungsver-
h&dltnis, kann er hinsichtlich der Einheitlichkeit nicht
anders beurteilt werden als ein entsprechender Verwen-
dungsanspruch. Anders liegt es, wenn der Mittelanspruch
auf irgendwelche Besonderheiten der den Stoff enthal-
tenden Mischung abgestellt ist, insbesondere wenn etwa
die Mischungsbestandteile oder ihr Verh#ltnis zueinan-
der oder sonstige Umstédnde etwas zus#Htzlich Erfinderi-
sches enthalten. Daf3 das hier der Fall sein kénnte, hat
das Bundespatentgericht ersichtlich verneint, weil es
einen Verwendungsanspruch gleichen Inhalts flir zuléssig
angesehen hat.
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Da somit die im Hauptantrag zusammengefaBten An-
spriiche nicht ohne weiteres auf Grund einer gesicherten
Rechtsprechung als uneinheitlich angesehen werden k®nnen,
war fiur diese Annahme im Rahmen der Offensichtlichkeits-
priifung kein Raum.

d) Die Entscheidung erweist sich auch nicht aus
anderen Griinden als richtig (§ 563 ZPO). Ein Rechts-
schutzinteresse fiir den Anspruch 8 (Mittelanspruch) kann
hier nicht verneint werden. Der tragende Grund fiir eine
Verneinung des Rechtsschutzinteresses fiir einen Mittel-
anspruch in der Entscheidung des beschlieBenden Senats
vom 14. Marz 1972 (X ZB 33/70 - Aufhellungsmittel zur
Versffentlichung bestimmt) lag darin, daB8 dort ein Mit-
telanspruch neben einem Stoff-, Herstellungs- und Verwen-
dungsanspruch verlangt wurde. Hier ist dagegen nach dem
Hauptantrag neben einem Stoff- und Herstellungsanspruch
ein Mittel- aber kein Verwendungsanspruch aufgestellt.
Bel solcher Fallgestaltung kann filir den Mittelanspruch
ebenso wenig wie fiir einen Verwendungsanspruch neben
Stoff- und Herstellungsanspriichen ein Rechtsschutzin-
teresse verneint werden, weil der Mittelanspruch eine
dhnliche Ausgestaltung des Erfindungsgedankens ist wie
ein Verwendungsanspruch.

44
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Iv.
Der angefochtene BeschluBl war deshalb aufzuheben
und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung an das Bundespatentgericht zurilickzuverweisen.

Spreng Triistedt - Ballhaus

Bruchhausen Ochmann
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