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SACHVERHALT UND ANTRAGE s

Die am 21. Oktober 1980 mit deutscher Prioritdt vom 29. Ok~
tober 1979 eingereichte europdische Patentanmeldung

80 106 420.5 (Publikations-Nr. 27 997) wurde von der
Prifungsabteilung 05 durch Entscheidung vom 6. Juli 1984
zurlickgewiesen. Die Entscheidung erfolgte auf der Grundlage

von zwel Ansprichen, deren erster folgendermaBen lautete:

"Mineralischer Filillstoff, insbesondere Calciumcarbonat, da-
durch gekennzeichnet, daB das Verhdltnis

Gew.% Teilchen ¢ 1 um =R = 4 bis 10°"

Gew.% Teilchen ¢ 0,2 wm

In Form eines Hilfsantrags lag ein weiterer Anspruchssatz
vor, der sich von demjenigen nach Hauptantrag durch den
folgenden Disclaimer am Ende von Anspfuch 1 unterschied:

"ausgenommen 9,4 und 9,7".

In der Entscheidung wird ausgefiihrt, der Gegenstand von An-

spruch 1 nach Hauptantrag sei im Hinblick auf die in der

~ Entgegenhaltung FR-A- 2 418 263 genannten Produkte C, D und

III.
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E mit (errechenbaren) R-Werten von 9,7, 9,4 bzw. 10 nicht
neu; der Gegenstand von Anspruch 1 nach Hilfsantrag sei
dagegen wohl neu im Sinn einer Auswahl, sei jedoch durch
die Entgegenhaltung nahegelegt gewesen. Das Gleiche gelte
fiir den bevorzugten R-Wert nach Anspruch 2 gema8 Haupt- und

Hilfsantrag.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin am
13. August 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der vor-
geschriebenen Gebiihr Beschwerde eingelegt und diese am

9. November 1984, etwa wie folgt, begriindet:

Der Entgegenhaltung sei weder irgendein R-Wert zu ent-
nehmen, noch habe der Fachmann ohne Kenntnis der Erfindung
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einen AnlaB gehabt, irgendeinen R-Wert zu bilden. Sie
offenbare nicht die erfindungsgemdBe Bemessungsregel, son-
dern lediglich einige "zufdllig" unter diese fallende Wer-
te. Der Anmeldungsgegenstand sei daher neu. Er habe auch
nicht nahegelegen, da der Entgegenhaltung wohl gewisse
nachteilige Wirkungen eines zu hohen Gehaltes an Partikeln

¢ 0,2 ym, nicht jedoch die Lehre zu entnehmen sei, diesen

Gehalt zugunsten des Anteils im Bereiche von 0,2 bis 1 vm
zu reduzieren;'denn der Fachmann wisse, daB beim Mahlen

zu Produkten mit niedrigem Anteil von Partikeln ¢ 0,2 ym
auch automatisch niedrigere Anteile ¢ 1 uym entstehen, somit
R-Werte auBerhalb des beanspruchten Verhdltnisses. Die
Beschwerdefiihrerin hat in diesem Zusammenhang auch auf
bereits in der Vorinstanz eingereichte Versuchsergebnisse
verwiesen, durch die die unerwartet vorteilhaften

Eigenschaften der beanspruchten Produkte belegt seien.

Nach zwei Bescheiden der Kammer, in denen Bedenken gegen
die Neuheit der von der Vorinstanz zurlckgewiesenen An-
spriche gemd@B8 damaligem Haupt- und Hilfsantrag bzw. gegen
die daraufhin vorgelegten eingeschrdnkten Anspriiche geltend
gemacht wurden, verteidigt die Beschwerdefiihrerin gemas
Hauptantrag weiterhin die geltenden eingeschradnkten
Anspriiche; ein Hilfsantrag richtet sich auf die Erteilung
von durch Aufnahme eines weiteren Merkmals in Anspruch 1

weiter beschrdnkten Patents.

Die Anspriiche gemdB8 Hauptantrag lauten:

"1. Mineralischer Filillstoff, insbesondere natiirliches
Calciumcarbonat, fiir Farben und Papierbeschichtungsmassen,

dadurch gekennzeichnet, daB das Verhdltnis

Gew.% Teilchen ¢ 1 um =R =4 - 8 ist.
Gew.$ Teilchen ¢ 0,2 um
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2. Flillstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB g
der R-Wert in der N&he von 5 liegt.”

Nach dem Hilfsantrag soll Anspruch 1 - bei unverdndertem

-Anspruch 2 und nach Berichtigung eines offensichtlichen

Schreibfehlers - folgendermafBen lauten:

"Mineralischer Filillstoff, insbesondere natlirliches Calcium-
carbonat, flir Farben und Papierbeschichtungsmassen, dadurch

gekennzeichnet, daB das Verhdltnis

Gew.% Teilchen ¢ 1 ym =R
Gew.% Teilchen ¢ 0,2 um

ist und daB mindestens 93 Gew.% der Teilchen kleiner als

2 ym sind."

SchlieBlich legt die Beschwerdefihrerin erstmals eine geson-
derte Anspruchsfassung fiir Usterreich vor, deren Anspruch 1

den folgenden Wortlaut hat:

"Verfahren zur Herstellung eines Flillstoffs, insbesondere
eines natlirlichen Calciumcarbonats, fir Farben und Papier-
beschichtungsmassen, dadurch gekennzeichnet, daB8 das Aus-
gangsmaterial durch NaBzerkleinerung ohne Dispergiermittel
und bei einer Feststoffkonzentration von unter 60 Gew.% so

zerkleinert wird, daB das Verhdltnis

Gew.% Teilchen * 1 ym =R =4 -8

Gew.% Teilchen ¢ 0,2 wum

ist und daf mindestens 93 Gew.% der Teilchen Kkleiner als

2 um sind und daB die zerkleinerte Suspension filtriert und
der ca. 20% Wasser enthaltende Filterkuchen entweder ge-
trocknet oder durch Hinzufligen eines Dispergiermittels in

eine Suspension mit niedriger Viskositdt ibergefiihrt wird."

ceofoen
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Zur Begriindung des Hauptantrags fiihrt die Beschwerdefiihrerin

noch an:

(1)

(ii)

(iii)

Im Zusammenhang mit ihrer bereits friher vorgetra-
genen Meinung, die Entgegenhaltung offenbare nicht
die erfindungsgemdBe Bemessungsregel, sondern le-
diglich einige "zufdllig" unter diese fallende Wer-
te, beruft sie sich auf zwei deutsche Entscheidun-
gen, nimlich BGH “"Etikettiermaschine", GRUR 1981,
812; sowie BPatG 13w (pat) 87/82 vom 20. Februar
1984.

Die von der Kammer angezogene Entscheidung "Thio-
chlorformiate/H58chst”, Abl. EPA 7/1985, 209, sei
auf den Anmeldungsgegenstand nicht anwendbar, da es
sich bei diesem nicht wie beim dort entschiedenen
Fall um eine Auswahlerfindung handle; denn eine
Auswahl miisse sich auf die (vorbekannte) Lehre
selbst beziehen und nicht auf das Ergebnis dieser

Lehre.

SchlieBlich habe auch die entsprechende deutsche
Patentanmeldung unter Beriicksichtigung des gleichen
Standes der Technik (die dort genannte DE-A-

2 808 425 entspreche der hier entgegengehaltenen
FR-A- 2 418 263) zur Patenterteilung gefiihrt.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie

Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig.

Zunichst ist die Zulidssigkeit der neu vorgelegten Anspriiche

zu untersuchen.

eoof oo
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Der neue Anspruch 1 gemd&f8 Haupt- und Hilfsantrag ist hin-
sichtlich des beanspruchten R-Wertes auf einen Bereich von
4 bis 8 eingeschrd@nkt. In den urspriinglichen Unterlagen war
ein bevorzugter Bereich von 4 bis 10 genannt (z.B. ur-
spriinglicher Anspruch 2); auBerdem wurde im AnschluB an
beispielhafte Werte von 5,0, 4,53 und 5,33 fir natiirliche
Calciumcarbonate (Seite 4, Zeilen 34 bis 36) - die in der
ganzen Beschreibung als bevorzugte Beispiele mineralischer
Flillstoffe im Vordergrund stehen, ohne daB hinsichtlich der
PartikelgrdB8en gegeniber anderen Substanzen differenziert
wird (siehe z.B. Seite 1, Zeilen 14 bis 15; Seite 2, Zeilen
20 bis 27; Seite 3, Zeilen 28 bis 30) - auch davon ge-
sprochen, daB8 "sehr viel h&here Werte ..., beispielsweise
Werte von lber 8" in Frage kommen (Seite 5, Zeilen 1 bis
2). Neben dem unteren Eckwert des erstoffenbarten mit R=4
beginnenden Vorzugsbereiches war also auch der obere Eck-
wert ("8") bereits in den urspriinglichen Unterlagen ent-
halten, da die Aussage "auch .... Uber 8" einen bei 8 en-
denden Teilbereich voraussetzt. Gegen die Zusammenfassung
dieser beiden im erstoffenbarten Vorzugsbereich liegenden
Werte zwecks Vermeidung einer Kollision mit dem Stande der
Technik bestehen keine formellen Einwdnde (vgl. Entschei-
dung T 02/81, "Methylen-bis-(phenylisocyanat)/Mobay" ABl.
EPA 10/1982, 394 ff; sowie T 53/82, "“FurnaceruBe" vom
28.1.1982, die Seiten 4 und 5 verbindender Absatz, nicht

verdffentlicht).

Der Flillstoff des neuen Anspruchs 1 gemd@8 Haupt- und Hilfs-
antrag ist ferner durch Einfligung der Worte "fiir Farben und
Papierbeschichtungsmassen" prdzisiert worden. Den Erstun-
terlagen sind zahlreiche Hinweise auf eine solche Verwen-
dung der beansbruchten Flillstoffe zu entnehmen; insbesonde-
re sind "Papierbeschichtungsmassen und Farben" auf Sei-

te 9, Zeilen 16 bis 17, wortlich erwdhnt. Die genannte

Einfiigung ist daher nicht zu beanstanden.

coooun
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Der neue Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag enthdlt auBerdem das
Merkmal, wonach "mindestens 93 Gew.% der Teilchen kleiner
als 0,2 wm sind". (Gemeint ist in Ubereinstimmung mit der
entsprechenden DE-C- 2 943 652 "kleiner als 2 uym"; denn
einerseits schlieBt ein R-Wert * 4 definitionsgemdB einen
Anteil von mehr als 25 % Teilchen ¢ 0,2 um aus, anderer-
seits ergibt sich dies aus den Tabellen I und II1 der Be-
schreibung.) Hiergegen bestehen keine formellen Bedenken,
da dieses Merkmal in sd@mtlichen konkret beschriebenen er-
findungsgemdBen Produkten (Seite 5, Tabelle I, Produkte 3
ﬁnd 4; Seite 8, Tabelle 111, Produkte 3 bis 5), mit Pro-
zentzahlen im Bereiche von 93 bis 99,5% verwirklicht und

somit urspriinglich offenbart ist.

Auch gegen den neuen Anspruch 2 gemdf Haupt- und Hilfsan-
trag besteht kein Einwand formeller Natur, weil ein R-Wert
*"in der Nihe von 5" bereits auf Seite 5, Zeile 11, der

Erstunterlagen als bevorzugt offenbart ist.

Die Neufassung der Anspriiche gema8 Haupt- und Hilfsantrag
ist somit, jedenfalls abgesehen von dem gesonderten An-

spruchssatz filir Osterreich, formell zuldssig.

Hinsichtlich der gesonderten Anspruchsfassung flr Oster-
reich wird festgestellt, daB die Vorlage einer solchen ge-
sonderten Verfahrensanspriiche enthaltenden Fassung im Hin-
blick auf die nach wie vor geltende Vorbehaltserkl&drung
Osterreichs gemdB Art. 167 (2), 1lit. a und d, EPU sachdien-
lich ist; ihr ist daher grundsitzlich im Sinne von R. 86
(3), Satz 2, zuzustimmen. Ob gegen die konkret vorliegende
Anspruchsfassung fiir Osterreich formelle Bedenken bestehen,
braucht angesichts der spdter folgenden Ausfihrungen hier

nicht entschieden zu werden.
Als einziger relevanter Stand der Technik wurde im Recher-

chenbericht sowie in der Vorinstanz die Entgegenhaltung FR-

A- 2 418 263 angezogen. Ausgehend von einem Stand der Tech-

coofens
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nik, wonach es, insbesondere im Hinblick auf den erstrebten
Glanz von Papierbeschichtungsmassen, erwiinscht erschien,
daB ein m8glichst hoher Anteil der Partikeln des verwen-
deten Fiillstoffes einen mdglichst geringen Durchmesser auf-
weise (Seite 1, Zeile 32, bis Seite 2, Zeile 31; insbe-
sondere Seite 2, Zeilen 8 bis 11), lehrt die Entgegenhal-
tung, daB zur weiteren Verbesserung des Glanzes von Papier-
beschichtungsmassen oder Farben (Seite 2, Zeilen 36 bis 40)

auch allzu kleine Filillstoffpartikeln unerwlinscht sind. Kon-

kret werden solche Fiillstoffe vorgeschlagen, deren Parti-
keln mdglichst nicht kleiner als 0,2 w sind (Seite 3, Zei-
len 6 bis 8), wobei fiir die Praxis ein HOchstanteil von 15%
solcher "hochfeinen" Partikeln fir zul8ssig erachtet wird.

Demgegeniiber ist Aufgabe der Erfindung eine weitgehende
Optimierung des Glanzes ohne Inkaufnahme einer zu hohen
Viskositdt (Seite 3, Zeile 5 in Verbindung mit Zeilen 10
bis 11, der Erstunterlagen) oder unwirtschaftlicher Her-
stellungsbedingungen (Seite 5, Zeile 13).

Zur L8sung dieser Aufgabe gibt die Erfindung gemdB Anspruch
1 des Hauptantrages die Bemessungsregel an, derzufolge der

R-Wert im Bereiche von 4 bis 8 liegen soll.

DaB eine Erh8hung des R-Wertes zu einer Verbesserung des
Glanzes fihrt, ist auf Grund der Tabellen II und IV auf
Seiten 6 bzw. 8 der Erstunterlagen glaubhaft (Vergleich der
Produkte Nr. 3 und 4 bzw. Nr. 3 bis 5 mit den jeweiligen
Produkten Nr. 1 und 2). Die am 8. Mdrz 1983 eingereichten
Untersuchungsergebnisse belegen iliberdies, daB eine Erhdhung
des R-Wertes iiber 8 hinaus einerseits nur noch eine be-
scheidene weitere Glanzverbesserung, andererseits aber eine
unerwiinschte ViskositiitserhBhung zur Folge hat (Vergleich
der Produkte VP 3 und VP 4, letzte zwei Zeilen der tabel-
larischen Ergebnisiibersicht). Ferner ist zu erkennen, da8

000/.00
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auch bei R-Werten, die nennenswert unter 4 liegen, nicht
nur der Glanz stark vermindert, sondern auch die Viskosit@&t
stark erhdht ist (Produkt VP 1, Zeile 1 der Ubersicht). Es
ist daher glaubhaft, daB die gestellte Aufgabe durch die

beanspruchte Bemessungsregel auch tatsdchlich gel8st ist.

7. zur Frage der Neuheit von Anspruch 1 gemas Hauptantrag
kommt es, da die einzige Entgegenhaltung unstreitig mine-
ralische Flillstoffe (insbesondere natiirliches Calciumcar-
bonat) fir Farben und Papierbeschichtungsmassen betrifft,
einzig darauf an, ob der Fachmann dem gleichen Dokument
auch einen R-Wert (wie im Anspruch der vorliegenden An-
meldung definiert) zwischen 4 und 8 entnehmen konnte.

7.1. Zundchst ist der Entgegenhaltung - und zwar ebenfalls mit
dem Ziel verbesserten Glanzes - sowohl schon die Lehre zu
entnehmen, den Anteil an Partikeln mit einem Durchmesser
¢ 0,2 ym magliéhst klein (Seite 3, Zeilen 3 bis 5), als
auch diejenige, den Anteil an Partikeln mit einem Durch-
messer ¢ 1 ym mdglichst groB zu halten (Seite 4, Zeilen 33
bis 36). Beides zusammen genommen konnte der Fachmann nicht
anders lesen, als daB ein mbglichst groBSer Anteil im Grds-
senbereich zwischen 0,2 und 1 ym liegeh solle oder, anders
ausgedriickt, daB es auf das Verhdltnis ankomme, das anmel-
dungsgemds mit dem Symbol R wiedergegeﬁen wird. Dabei
spielt es keine Rolle, das in der Entgegenhaltung weder
dieses Symbol selbst, noch die mathematische Form der
Quotientenbildung verwendet wird. Entscheidend ist die
Lehre, diese beiden TeilchengrdBenbereiche in eine - wie
auch immer formulierte - mathematische Beziehung zu

setzen.

7.2. Betrachtet man nun die in den Anspriichen 2 bzw. 5 der Ent-
gegenhaltung prizis umgrenzten Vorzugsbereiche fiir die ge-
nannten TeilchengrdB8en (3 bis 12% = 0,2 um; 80 bis 95% =1

wm), so folgt hieraus unmittelbar durch Inbeziehungsetzen

01590 "I/‘C.
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der HuBeren Grenzwerte beider Vorzugsbereiche ein dem R-
Wert sachlich entsprechendes Verhdltnis von

80 pis 25 = 6,67 bis 31,6.
12 3

Der in dieser Weise offenbarte Vorzugsbereich reicht in
den beanspruchten Bereich von R=4 bis 8 hinein und zerstdrt
somit dessen Neuheit.

Diese Offenbarung wird durch konkrete Ausfilihrungsbeispiele
ergdnzt: Den weniger als 15% Partikeln ¢ 0,2 um enthalten-
den, beispielhaft genannten Produkten B, C, D und E der
Entgegenhaltung mit errechenbaren R-Werten von 13, 9,7, 9,4
bzw. 10,0 und gutem Glanz stehen die Produkte mit mehr als
15% Partikeln ¢ 0,2 wm, ndamlich A, F und G, mit
errechenbaren R-Werten von 3,1, 3,6 bzw. 2,6 und zwar
unbefriedigendem, aber doch fiir die Praxis ausreichendem

Glanz gegeniiber.

Wenngleich diese Werte alle auBerhalb des in der vorlie-
genden Anmeldung beanspruchten Bereichs liegen, so be-
schrinken sie doch nicht den in den weiter gefaBSten An-
spriichen 2 und 5 der Entgegenhaltung gegebenen Vorzugsbe-
reich; sie erliutern vielmehr dem Fachmann in reprasenta-
tiver Weise, wie der Glanz der Fillstoffzusammensetzung
durch Einstellung der Teilchengr&Be der Partikeln variiert
werden kann und daB8 der Vorzugsbereich bei Inkaufnahme
einer GlanzeinbuBe sogar verlassen werden kann. Wie der
obigen Aufzdhlung von R-Werten zu entnehmen ist, liegen die
im und die auBerhalb des Vorzugsbereichs befindlichen
Beispiele, insbesondere die mit den R-Werten von 3,6 und
9,4, so nahe beieinander, daB8 sie dem Fachmann einen
unmittelbaren Hinweis auf den hier beanspruchten Bereich
von R=4-8 vermitteln. Demnach muBite der Fachmann auch den

zwischen den durch Beispiele belegten R-Werten von 3,6 und

AVATE
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9,4 liegenden Bereich in die Offenbarung der Ent-
gegenhaltung hineinlesen, so daB auch diesem Zwischenbe-
reich die Neuheit fehlt.

ZusammengefaBt ergibt sich aus den Erwdgungen der Unterab-
schnitte 7.2. und 7.3. das Folgende: Nimmt der bevorzugte
Bereich einer Entgegenhaltung einen beanspruchten Bereich
teilweise vorweg, so ist dieser Bereich jedenfalls dann

nicht mehr neu, wenn die Werte in den Ausflihrungsbeispielen
der Entgegenhaltung nur knapp auBerhalb des beanspruchten Be-
reichs liegen und dem Fachmann die Lehre vermitteln, das er
innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs arbeiten

kann.

Diese Bewertung steht im Einklang mit einer fritheren Ent-

scheidung der Kammer, in der unter bestimmten Bedingungen
die MBglichkeit der Auswahl aus einem Zahlenbereich aner-
kannt worden ist, n&mlich der Entcheidung “Thiochlorfor-
miate/H8chst" (a.a.0.). Danach ist es Voraussetzung fir das
Vorliegen einer patentf&higen Auswahl eines Teilbereiches
aus einem grdBeren Zahlenbereich, daB8 der ausgewdhlte Teil-

bereich eng ist und geniigend Abstand von dem durch Bei=-

spiele belegten bekannten Bereich hat. Die Kammer hat da-
mals das Herausgreifen einer Katalysatorkonzentration im
Teilbereich zwischen 0,02 und 0,2 aus dem bekannten Ge-
samtbereich von *» 0 - ¢ 100 Mol/% als enge Auswahl ange-
sehen. Gleichzeitig lag der durch Beispiele illustrierte
Bereich um mindestens eine Zehnerpotenz vom Auswahlbereich

entfernt.

Solche Bedingungen liegen hier nicht vor. Weder stellt der
hier beanspruchte Teilbereich von R=4 bis 8 einen engen
Ausschnitt aus dem bekannten Teilbereich von 6,67 bis 31,6
dar, noch hat er vom bekannten Beispielsbereich zwischen
2,6 und 13 genligend Abstand, er liegt vielmehr mitten
darin. Diese Beispiele werden im Zusammenhang mit dem

oo e
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angegebenen bevorzugten Bereich vom Fachmann nicht als
isolierte Ausfilhrungsformen punktfdrmig verstanden, sondern
als reprdsentative Vertreter eines Bereichs, der sich
jedenfalls zwischen dem unteren (R=2,6) und dem oberen Wert
(R=13) der Partikelverteilung erstreckt und somit alle
dazwischen liegenden Werte, also auch den hier
beanspruchten Bereich, abdeckt.

Hieran vermag die Tatsache nichts zu dndern, daB8 auf die
entsprechende nationale deutsche Patentanmeldung ein Patent
erteilt wurde; dies umso weniger, als der dort erteilte
Anspruch durch ein weiteres Merkmal im Sinne des vorliegen-
den Hilfsantrag eingeschrdnkt war, so daB8 die Tatsache der
Patenterteilung jedenfalls keinen RiickschluB darauf zul@st,

daB das deutsche Bundespatentgericht die Neuheit von
Anspruch 1 gemdB vorliegendem Hauptantrag bejaht hdtte.

Auch unter Berlicksichtigung der von der Beschwerdefilhrerin
genannten deutschen Gerichtsentscheidungen gelangt die Kam-
mer zu keiner anderen Beurteilung. Die BGH-Entscheidung
"Etikettiermaschine" (a.a.0.) betrifft einen Sachverhalt,
der mit dem vorliegenden - bloBe Auswahl aus einem Zah-
lenbereich - nicht vergleichbar ist, weil es im dort ent-
schiedenen, im Gegensatz zum vorliegenden Fall um eine
Auswahl aus einem "undifferenzierten Gesamtbereich ohne
konkrete Parameter" (2. Leitsatz) ging. Die BPatG-Ent-
scheidung 13W (pat) 87/82, wovon die Beschwerdefiihrerin

am 7. April 1986 Kopie eingereicht hat, betrifft allerdings
sehr wohl eine Auswahl aus einem Zahlenbereich (auf dem
Gebiete der Legierungen); in der Tat gelangt die dortige
Entscheidung zu dem von der Beschwerdefiihrerin zitierten
SchluB, wonach "... nur zufdllig vom Stand der Technik
erreichte und nicht ... zu einer Anweisung zum technischen
Handeln verdichtete Ergebnisse ... die Neuheit der anmel-
dungsgemiBen Lehre nicht in Frage stellen kdnnen". In der

zugelassenen Rechtsbeschwerde hat der BGH jedoch anders

R A
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entschieden (BeschluB8 vom 11l. Juli 1985, "Borhaltige
Stdhle", siehe GRUR 1986, 163) und in einem Leitsatz fest-
gestellt: “Eine bei der Herstellung von Legierungen einzu--
haltende ‘'Einstellungsregel' ist nicht neu, wenn und soweit
Legierungen mit denselben qualitativen und quantitativen
Bestandteilen zum Stand der Technik geh®ren, bei deren Her-
stellung die beanspruchte 'Einstellungsregel’', wenn auch
unerkannt, eingehalten worden ist." Der BGH hat damit seine
Rechtsprechung fortgesetzt, wonach ein Bereich nicht erneut
unter Schutz gestellt werden kann, von dem Teilbereiche
bekannt waren (GRUR 1982, 610; "Langzeitstabilisierung").
Die Beschwerdeflihrerin kann daher aus der von ihr zitierten
BPatG-Entscheidung nichts ihrer Sache Fdrderliches
ableiten.

Auf Grund der Darlegungen des Abschnittes 7 ergibt sich,
daB Anspruch 1 gem#B Hauptantrag mangels Neuheit nicht pa-
tentfihig ist. Da Uber einen Antrag nur als Ganzes ent-
schieden werden kann, braucht auf Anspruch 2 und den geson-
derten Anspruchssatz fir Usterreich im Zusammenhang mit dem
Hauptantrag nicht eingegangen zu werden. Die Beschwerde
hinsichtlich des Hauptantrages mu8 somit erfolglos

bleiben.

Anders verhdlt es sich mit dem Hilfsantrag bezliglich der
Vertragsstaaten DE, FR, BE, NL, SE, GB und IT: Die Kammer
vermag das im betreffenden Anspruch 1 eingefiligte Merkmal,
wonach "mindestens 93 Gew.-% der Teilchen kleiner als 2 um
sind", der FR-A-2 418 263 nicht zu entnehmen. Dieser An-
spruch und somit auch der darauf rilickbezogene Anspruch 2

sind daher neu.

Diese Anspriche lagen jedoch der Vorinstanz noch nicht vor;
ihre Patentfidhigkeit konnte daher von dieser noch nicht ab-
schlieBend beurteilt werden. Ferner lag der Vorinstanz auch
kein gesonderter Anspruchssatz fiir Osterreich vor, so daB
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dieser auf das Vorliegen der Patentierungserfordernisse
noch nicht gepriift werden konnte. Zur Vermeidung eines In-
stanzverlustes hilt es die Kammer daher fiir angemessen, die
Sache zur weiteren Sachpriifung aufgrund der nunmehr gelten-
den Anspriiche gemd8 Hilfsantrag an die Priifungsabteilung

zurlickzuverweisen.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird zur Fortsetzung des Priifungsverfahrens auf
der Grundlage der Anspruchsfassung gemdB Hilfsantrag -an die

Priifungsabteilung zurlickverwiesen.

Die weitergehende Beschwerde wird zuriickgewiesen.

‘#235;;,Geschéftsstellenbeamte Der Vorsitzende
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