Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 26 Abs. 1 Satz 5
Piperazinoalkylpyrazole

Solange der beanspruchte Stoff als patentféhig anzusehen ist,
kann fiir einen neben dem Stoffanspruch und dem Herstellungs-

anspruch aufgestellten (Arznei-)Mittelanspruch keine richtung-
weisende Indikationsangabe verlangt werden.

BGH, Beschl. v. 30. September 1976 - X ZB 6/76 - Bundespatentgericht




BUNDESGERICHTSHOF

X 7B 6/76 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 15 95 920.3-44

der M@ Patent GmbH, DD, rGINN Strase 89,

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt (NEGN,
| G -




Matthias Prinz
Rechtsanwalt

-

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 30. September 1976 durch den Vorsitzenden
Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Dr., Windisch,
Dr. Hesse und BrodeBSer

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
wird der BeschluB8 des 16. Senats (techni-
schen Beschwerdesenats XI) des Bundespa-
tentgerichts vom 9. Oktober 1975 aufgeho-
ben. Die Sache wird zur anderweitigen Ver-
handlung und Entscheidung an das Bundespa-
tentgericht zuriickverwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf 10 000.- DM festgesetzt.
Griinde
I.
Die Anmelderin meldete am 9. Februar 1965 Verfahren

zur Herstellung von 4-(w-~Piperazinoalkyl)-pyrazolen der
Formel 1
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zum Patent an, worin R1, R2 und R3 unter anderem Wasser-
stoff oder Alkyl mit 1-4 C-Atomen, R unter anderem eine
Phenylgruppe oder Halogenatome und Y einen geradkettigen
oder verzweigten Kohlenwasserstoffrest mit 1-6 C-Atomen,
jedoch nicht die Gruppe '(CHZ)B' bedeuten. Mit den Patent-
anspriichen 18, 46 und 75 begehrte sie Schutz fiir

(18) 4-/2-(N'-Phenyl-piperazino)-éthyl/-pyrazol,
(46) b4-/L-(N'-Phenyl-piperazino)-butyl/-pyrazol und

(75) 1-Methyl-4-/Z-(N'-0-Chlorphenyl-piperazino)-&thyl7
-pyrazol.

Der Patentanspruch 102 war auf eine

"pharmazeutische Zubereitung, enthaltend eine
wirksame Dosis einer Verbindung der Formel I
neben iiblichen Trédger- und Zusatzstoffen"

gerichtet.

In den Anmeldungsunterlagen ist ausgefiihrt, daB die
L4-(uws-Piperazinoalkyl)-pyrazole der Formel I und deren
Sédureadditionssalze wertvolle pharmakologische Eigen-
schaften besitzen. Es trédten Wirkungen auf das Nerven-
system auf, insbesondere narkosepotenzierende, sedierende,
tranquillierende, hypnotische und narkotische Wirkungen;
auerdem wiirden bei einzelnen Verbindungen auch blutdruck-
senkende, analgetische, antiphlogistische und/oder lokal-
andsthetische Eigenschaften beobachtet (S. 4 der urspriing-
lichen Anmeldungsunterlagen). Auf Seite 23 der urspriing-
lichen Anmeldungsunterlagen wird ausgefiihrt, die neuen




Verbindungen konnten im Gemisch mit iliblichen Arzneimit-
teltrédgern in der Human- oder Veterindrmedizin eingesetzt
werden. Die Trégersubstanzen sind ndher umschrieben; ein-
zelne sind ausdriicklich benannt. Weiter heiBt es dort,
daB8 Tabletten und Dragees mit Hilfsstoffen, wie Konser-
vierungs-, Stabilisierungs- oder Netzmitteln oder Salzen

zur Beeinflussung des osmotischen Druckes oder Puffersub-
stanzen versetzt seien.

Die Anmeldung wurde am 12. Februar 1970.mit der Of-
fenlegungsschrift 1 595 920 offengelegt. Die Anmelderin
hat am 19. Januar 1972 den Priifungsantrag gestellt.

Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 30. April 1973
sechs Patentanspriiche aufgestellt, und zwar die Stoffan- ’
spriiche 1 bis 4, den Verfahrensanspruch 5 und folgenden
Anspruch 6:

Pharmazeutische Zubereitung, enthaltend eine
Verbindung nach Anspruch 1 und iibliche Tré&-
ger- und Zusatzstoffe.

Den Vorschlag der Priifungsstelle, den Anspruch 6 wie folgt
zu fassen:

Pharmazeutische Zubereitung, bestehend aus
einer Verbindung nach Anspruch 1 und ibli-
chen Trédger- und Zusatzstoffen

hat die Anmelderin abgelehnt. Diese Fassung besage, daS
in dem beanspruchten Arzneimittel die bezeichneten Verbin-




dungen als alleiniger Wirkstoff vorligen. Ein solcher
Anspruch sei praktisch wertlos und komme ihrem Rechts-
schutzinteresse nicht entgegen. Ein Dritter konne diesen
Anspruch leicht umgehen, indem er dem Arzneimittel eine
geringe Menge eines anderen Wirkstoffes zusetze. Auf dem
Gebiet der tranquillierenden Mittel seien Kombinations-
préparate gebriduchlich. Tranquillierende Mittel wiirden
zur Verbreiterung des Indikationsspektrums beispielsweise
mit Spasmolytica, Analgetica und Antirheumatica kombi-
niert.

Die Priifungsstelle des Deutschen Patentamts hat die
Anmeldung wegen Uneinheitlichkeit zuriickgewiesen. Der
Anspruch 6 lasse hinsichtlich der Anwendbarkeit weiterer
biologisch wirksamer Verbindungen alle nur erdenklichen
Mtglichkeiten offen. Die darunter fallenden Mittel konn-
ten in ihrer Zusammensetzung Besonderheiten aufweisen,
die die selbstidndige Patentfidhigkeit des Mittelanspruches
begriinden k®nnten.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin einen Haupt-
antrag mit 4 Stoffanspriichen, einem Verfahrensanspruch
und dem oben wdrtlich wiedergegebenen Anspruch 6 und einen
Hilfsantrag gestellt, der die 4 Stoffanspriiche, den Ver-
fahrensanspruch und den Anspruch 6 in folgender Fassung
zum Gegenstand hat:

Pharmazeutische Zubereitung mit Wirkungen
auf das Zentralnervensystem, enthaltend
eine Verbindung nach Anspruch 1 und iibliche
Trédger- und Zusatzstoffe.




Das Bundespatentgericht hat den BeschluB8 der Priifungs-
stelle des Deutschen Patentamts aufgehoben, die Bekannt-
machung der Anmeldung mit den Unterlagen gemdB Hilfsan-
trag beschlossen und die Beschwerde der Anmelderin im
ibrigen zuriickgewiesen.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen Rechts-
beschwerde verfolgt die Anmelderin ihren Hauptantrag wei-
ter und beantragt,

den BeschluB3 des Bundespatentgerichts vom
9. Oktober 1975 insoweit aufzuheben, als
nicht nach dem Hauptantrag erkannt wurde
und die Sache zur anderweitigen Verhandlung
und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickzuverweisen,

1I.
Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin hat Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht bejaht die Neuheit, den
technischen Fortschritt und die Erfindungshdhe der Stoffe
nach den Patentanspriichen 1 bis 4 und des Verfahrens zu
ihrer Herstellung (Anspruch 5) sowie des Anmeldungsgegen-
standes gemdB Hilfsantrag. Der mit den beanspruchten oder
anspruchsgemdf hergestellten Stoffen und mit den diese
Stoffe enthaltenden pharmazeutischen Zubereitungen mit
"zentralnervéser Wirkung" verbundene pharmakologische
Fortschritt habe nach dem derzeitigen Stand der Wissen-
schaft nicht vorhergesagt werden kénnen. Das Bundespatent-



gericht erhebt auch wegen der Einheitlichkeit der Erfin-
dung nach den Anspriichen 1 bis 6 keine Bedenken.

Den Patentanspruch 6 in der Fassung des Hauptantra-
ges der Anmelderin hdlt das Bundespatentgericht wegen
seiner Unbestimmtheit fiir nicht gewéghrbar. In einem Mit-
telanspruch miisse hinreichend bestimmt die Sache bezeich-
net werden, die als Erfindung unter Schutz gestellt wer-
den solle (§ 26 Abs. 1 Satz 5). Der Sachanspruch miisse alle
Angaben enthalten, die unmiBverstdndlich und unmittelbar
das kennzeichneten, worauf sich im Falle der Patentertei-
lung das Verbietungsrecht des Patentinhabers griinde oder
wovon die Allgemeinheit ausgeschlossen sei. Ein aus mehre-
ren Komponenten bestehendes Stoffgemisch sei durch seine
Zusammensetzung zu kennzeichnen, soweit sich diese nicht
fiir den Fachmann von selbst ergebe. Letzteres sei aber
nur dann der Fall, wenn das in der Aufstellung der Kompo-
nenten Weggelassene vom Fachmann ohne erhebliche Umsténde
und ohne schopferische Tdatigkeit so ergdnzt werden konne,
daB {iber den unmittelbaren Schutzumfang des Anspruches
voraussichtlich keine Unklarheit aufkommen konne. Die
Zweckangabe "pharmazeutische Zubereitung" wird diesen
Anforderungen nach Ansicht des Bundespatentgerichts nicht
gerecht., Sie allein gebe dem Fachmann noch keinen Hinweis
darauf, welche pharmazeutischen Wirkstoffe als weitere
Bestandteile wirklich in Frage k&men. Das Gebiet der phar-
mazeutischen Zubereitungen sei so grof8 und pharmazeutische
Zubereitungen seien hinsichtlich des Zusammenhangs zwi-
schen Zusammensetzung und der Wirkung so spezifisch und
oft auBerhalb des Erfahrungsbereichs selbst des sachkun-
digen Fachmanns liegend, daB die Bezeichnung einer Mischung




als "pharmazeutische Zubereitung" lediglich eine klassi-
fizierende Zuordnung der Sache zu einem Industriebereich
bedeute. Am Anmeldetage wisse man in der Regel noch nicht,
woflir der erfindungsgemiédBe Stoff neben dem zunichst gefun-
denen Anwendungsgebiet sonst noch brauchbar sei. Ein Drit-
ter wisse deshalb ohne ndhere Zweckangabe nicht, welche
weiteren Wirkstoffe den erfindungsgeméfen Stoffen sinn-
voll zugegeben werden kénnten und diirften. Eine wahllos
herausgegriffene bekannte pharmazeutisch wirksame Substanz
konne bei einer Kombination mit den erfindungsgemédfBen
Verbindungen genau so gut zu einer pharmazeutisch brauch-
baren, sogar erfinderischen Zubereitung wie zu einer nicht
fortschrittlichen, infolge eines antagonistischen Effekts
unwirksamen oder infolge einer Kontraindikation schidli-
chen Mischung filhren. In der Pharmazie ergebe erst eine
richtungweisende Indikationsangabe fiir einen Stoff einen
Hinweis darauf, wie ein den betreffenden Stoff enthalten-
des sinnvolles Kombinationspréparat in etwa beschaffen
sein solle. Die Angabe des Zwecks der beanspruchten phar-
mazeutischen Zubereitung in der Patentbeschreibung reicht
nach Ansicht des Bundespatentgerichts nicht aus. Der Sach-
anspruch umfasse auch alle jene Zubereitungen, deren Zu-
sammensetzung - in fiir die Allgemeinheit nicht erkennbarem
AusmaBe - zu einer in der Beschreibung nicht aufgefiihrten
Wirkung des Préparats AnlaB geben wiirde. Die Anmelderin
habe erklért, daB auch derartige Zubereitungen unter
Schutz fallen sollten. Wenn der Stoffanspruch wegfalle,
weil der Stoff bereits bekannt sei, was das Rechtsschutz-
bediirfnis fiir den zus#tzlichen Mittelanspruch begriinde,
miisse der Mittelanspruch losgeldst vom Stoffanspruch be-
trachtet werden., Dann bestehe die Erfindung lediglich in




der Verwendbarkeit des Stoffes fiir einen ganz bestimmten
Zweck, nimlich zur Heilung bestimmter pathologischer
Zustidnde oder zur Schmerzlinderung. Werde fiir die Erfin-
dung Schutz in der Form des Verwendungsanspruchs bean-
sprucht, sei die Angabe des Verwendungszwecks erforder-
lich. Dieselbe Erfindung miisse in der Fassung eines Arz-
neimittelanspruchs ebenso bestimmt gekennzeichnet werden.
Die Erfindung sei identisch, ob sie nun in der Form eines
Verwendungs- oder eines Mittelanspruchs formuliert werde.

2. Die Rechtsbeschwerde riigt, das Verlangen, eine
Wirkungsangabe in einen Mittelanspruch aufzunehmen, finde
im Gesetz keine Stiitze, stehe mit der Rechtsprechung nicht
in Einklang, mache den Anspruch nicht bestimmter und fiir
den Fachmann nicht deutlicher iiberschaubar, sondern gebe
zu Unklarheiten AnlaB und diene deshalb nicht der Rechts-
sicherheit., Sie erstrebt eine solche Anspruchsfassung fiir

den Mittelanspruch, daB8 er auch solche Zubereitungen um-
fasse,

die durch eine andere Dosierung oder Verab-
folgung als in der Beschreibung angegeben,
ausschlieBlich eine andere als in der Beschrei-
bung genannte Wirkung (therapeutischer oder
anderer Art) oder zusdétzlich noch eine weitere
Wirkung hervorriefen

oder die zusédtzlich einen anderen bekannten
oder neuen Wirkstoff enthielten und die ange-
gebenen Wirkungen oder durch andere Dosierung
oder Verabfolgung ausschlieBlich eine andere
Wirkung oder zus&dtzlich noch eine weitere Wir-
kung hervorriefen.
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3. Die Sachriige, das Bundespatentgericht habe § 26
Abs. 1 Satz 5 PatG verletzt, greift durch.

a) Fiir einen neuen, technischen fortschittlichen
und erfinderischen Anmeldungsgegenstand, der einen chemi-
schen Stoff oder chemische Stoffe betrifft, hat der er-
kennende Senat neben Patentanspriichen, die auf den Stoff
oder die Stoffe und dessen oder deren Herstellung gerich-
tet sind, einen Verwendungsanspruch oder einen Mittelan-
spruch zugelassen (BGHZ 54, 181 ff - Fungizid; BGH GRUR
1972, 644 ff - Gelbe Pigmente). Er hat dies mit der Er-
leichterung der Rechtswahrung und -verfolgung durch die
genauere Umschreibung des dem Anmelder zustehenden Schutzes
gerechtfertigt (BGHZ aa0 S. 186 und BGH GRUR aa0 S. 646),
Ebenso wie beim Aufstellen eines Verwendungsanspruchs
dient der Mittelanspruch weiter dazu, sich eine Auffang-
stellung zu sichern, sofern sich spéter ergeben sollte,
daB nicht der Stoff, sondern nur die bestimmte Verwendung
des Stoffes oder der Stoff als Mittel zur Erreichung eines
bestimmten Zwecks patentfiéhig ist (vgl. BGHZ aa0 S. 186).
Diese Rechtsprechungsgrundsitze legt auch das Bundespa-
tentgericht seiner Entscheidung zugrunde. Soweit jedoch
den Ausfiihrungen des Bundespatentgerichts zu entnehmen
sein sollte, daB8 schon bei der Fassung des Mittelanspruchs
fiir eine neue, technisch fortschrittliche und erfinderi-
sche Stofferfindung zu beriicksichtigen widre, daB der
Stoffanspruch spéiter wegfallen kdnne, weil sich der be-
anspruchte Stoff als bereits bekannt herausstellt, koénnte
dem nicht beigetreten werden. Solange der beanspruchte
Stoff als patentfdhig anzusehen ist, stellt sich nicht
die Frage, wie ein Anspruch zu fassen wire, wenn sich der
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Stoff spédter als bekannt herausstellt. Die Mbglichkeit,
fiir den Eventualfall der Vorwegnahme des beanspruchten
Stoffes vorzusorgen, bedeutet nicht, daB8 dieser Eventual-
fall schon bei der Fassung eines Mittelanspruchs so zu
beriicksichtigen ist, als ob er schon eingetreten widre. Es
bedarf unter diesen Umstdnden keiner Erérterung der vom
Senat noch nicht entschiedenen Frage, ob dann, wenn sich
der beanspruchte Stoff als bekannt herausstellt, fiir den
Schutz eines diesen Stoff enthaltenden Mittels in der Form
eines Mittelanspruches Raum bleibt.

b) Im vorliegenden Falle hat das Bundespatentgericht
die Neuheit, den technischen Fortschritt und die Erfin-
dungshthe der im Anspruch 1 beanspruchten 4-(wd-Piperazino-
alkyl)-pyrazole festgestellt. Es stellt sich demnach nur
die Frage, wie ein neben dem Stoff- und Herstellungsan-
spruch fiir neue, technisch fortschrittliche und erfinde-
rische Stoffe aufgestellter Mittelanspruch zu fassen ist.
Hierfiir kann nicht ohne Bedeutung sein, daB der Inhaber
eines Stoffpatentes jedweden gewerbsmidBigen Gebrauch der
erfindungsgemidBen chemischen Stoffe untersagen kann
(BGHZ 58, 280, 288 - Imidazoline). Es besteht kein Anhalt
dafiir, da8 der Anmelder, der neben einem Stoff- und Her-
stellungsanspruch einen Mittelanspruch aufstellt, in wel-
chem er den Zweck nennt, dem er den erfindungsgemiBen
Stoff zuzufiihren beansprucht, mit diesem Mittelanspruch
nur einen gegeniilber dem Stoffanspruch eingeschrénkten Ge-
genstand des Schutzes erreichen will, solange sich der
beanspruchte Stoff nicht als nicht patentfdhig herausge-
stellt hat. Solange das letztere nicht der Fall ist, l&uft
die Zweckangabe in einem Mittelanspruch nur auf eine der
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Rechtswahrung oder -verfolgung dienende Klarstellung
hinaus, da8 die erfindungsgemidfSien Stoffe dem in Mittel-
anspruch genannten Zweck - hier der medikamenttsen Be-
handlung des menschlichen oder tierischen Korpers - die-
nen sollen. Die im Mittelanspruch enthaltene Zweckbestim-
mung erweitert den Schutzbereich gegeniiber dem Stoffan-
spruch in keiner Richtung. Der erkennende Senat hat den
Mittelanspruch deshalb als praktisch bedeutungslos be-
zeichnet, solange ein Stoffanspruch besteht (BGH GRUR 1972,
638, 640 1i. Sp. bei IV ¢ 1 a.E. - Aufhellungsmittel).
Deshalb steht es, solange der Stoffanspruch besteht, im
Belieben des Anmelders, ob er fiir den Mittelanspruch eine
allgemein gehaltene Zweckangabe widhlt oder ob er diese
Zweckangabe bel einem Arzneimittel durch eine richtungwei-
sende Indikationsangabe einengt.

¢) Die Anspruchsfassung "pharmazeutische Zuberei-
tung, enthaltend eine Verbindung nach Anspruch 1 und {iib-
liche Trdger und Zusatzstoffe" bringt zum Ausdruck, daB
die Zubereitung neben anderen Stoffen - den Tréger- und
Zusatzstoffen - einen chemisch ndher bezeichneten Wirk-
stoff, nd@mlich eine Verbindung nach Anspruch 1, also ins-
gesamt gesehen eine Mischung oder eine LUsung enthalten
soll., Bei den weiteren, im Anspruch nicht genannten Be-
standteilen der Mischung oder Ldsung soll es sich um dem
Fachmann geldufige Triger- und Zusatzstoffe handeln (vgl.
BGHZ 53, 274, 276 - Schidlimgsbekiémpfungsmittel). Das
Bundespatentgericht und diesem folgend die Rechtsbeschwer-
de sehen mit der zitierten Anspruchsfassung den Fall der
sogenannten Kombinationspréparate angesprochen, bei denen
die Zubereitung mehrere pharmazeutisch wirksame Substan-



- 13 -

zen enthdlt. Dem kann nach dem Inhalt der urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen und der bekanntzumachenden Beschrei-
bung nicht gefolgt werden. Darin ist lediglich ausgefiihrt
worden, da8 die neuen Verbindungen als Gemisch mit {ibli-
chen Arzneimitteltridgern in der Human- oder Veterindrme-
dizin eingesetzt werden kdnnen. Solche Tréagersubstanzen
werden an den zitierten Stellen ihren Eigenschaften nach
umschrieben und ausdriicklich benannt. Als Hilfsstoffe fiir
Tabletten oder Dragees werden Konservierungs-, Stabili-
sierungs- oder Netzmittel oder Salze zur Beeinflussung
des osmotischen Druckes oder Puffersubstanzen aufgefiihrt.
Es ist nicht ersichtlich, daB den Hilfsstoffen (Zusatz-
stoffen) irgendeine andere Bedeutung im Rahmen der bean-
spruchten Stofferfindung zukommt, als die beanspruchten
Stoffe fiir den im Mittelanspruch genannten Zweck gebrauchs-
fertig zu machen. Kombinationspridparate aus mehreren phar-
mazeutisch wirksamen Substanzen werden weder in den ur-
spriinglichen noch in den bekanntzumachenden Anmeldungs-
unterlagen angesprochen, Mogen derartige Kombinationspra-
parate auch in der pharmazeutischen Industrie geldufig
sein, so haben sie mangels eines entsprechenden Hinweises
in den Anmeldungsunterlagen bei der Angabe dessen, was
als patentfdhig unter Schutz gestellt werden soll, das
heit bei der Fassung des Patentanspruches aufler Betracht
zu bleiben (§ 26 Abs. 1 Satz 5 PatG), weil sie nicht zum
Anmeldungsgegenstand gehdren. Der Erfindungsgehalt des
Mittelanspruches 6 wird nur von den Wirkstoffen nach dem
Stoffanspruch 1 getragen. Welcher Schutzumfang dem Mit-
telanspruch zukommt, wenn den erfindungsgemdfBien Wirkstof-
fen weitere pharmakologisch wirksame Substanzen beigege-
ben werden, ist im vorliegenden Falle schon deshalb nicht
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zu entscheiden, weil derartige zusdtzlich wirksame Sub-
stanzen in den Anmeldungsunterlagen nicht angesprochen
sind. Die Uberlegungen des Bundespatentgerichts zur Be-
stimmtheit des Anspruches 6 gemidB dem Hauptantrag der
Anmelderin, die sich mit der Anwesenheit weiterer phar-
mazeutisch wirksamer Bestandteile der Zubereitung befas-
sen, entfernen sich somit vom Anmeldungsgegenstand. Sie
rechtfertigen die verlangte Konkretisierung der Zweckan-
gabe auf eine ungefahre, richtungweisende Indikationsan-
gabe nicht, weil weitere pharmazeutisch wirksame Bestand-
teile der Zubereitung nicht zum Anmeldungsgegenstand ge-
héren.

Daf3l dem Fachmann hinsichtlich der Auswahl der Trdger-
und Zusatz-(Hilfs-)stoffe zu den erfindungsgemiBen Verbin-
dungen Unklarheiten und Schwierigkeiten entstiinden, hat
das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Das ist auch
nicht ersichtlich. Die Anforderung des Bundespatentge-
richts, eine richtungweisende Indikationsangabe in den
Mittelanspruch aufzunehmen, erweist sich somit als unge-
rechtfertigt.
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Der angefochtene BeschluB war deshalb aufzuheben
und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-
dung an das Bundespaténtgericht zuriickzuverweisen, ohne
daB es der beantragten miindlichen Verhandlung bedurfte.

Ballhaus Bruchhausen Windisch

Hesse BrodefBler
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