Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom
11. Februar 2003

T 278/00 - 3.3.1*
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: R. Freimuth
S. C. Perryman

Anmelder: ELI LILLY AND COMPANY

Stichwort: Naphthyl-Verbindungen/ELI LILLY

Regel: 67 und 68 (2) EPU

Schlagwort: "Im Sinne der Regel 68 (2) EPU begriindete Entscheidung (verneint)
- unverstandliche Feststellungen - fehlende Angabe des Stands der Technik bei
der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit - Bezugnahme auf die mindliche

Verhandlung in einem parallelen Fall" - "wesentlicher Verfahrensmangel (bejaht)

- Ruckzahlung der Beschwerdegebihr"

Leitséatze

|. Die Begrundung einer angefochtenen Entscheidung ist in der vorliegenden Fassung
zu betrachten. Die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPU kénnen nicht so ausgelegt
werden, dal? im Falle einer unverstandlichen und damit unzureichenden
Entscheidungsbegrindung die Kammer oder die Beschwerdefuhrerin Vermutungen

anzustellen hat, was damit gemeint sein konnte.



II. Die Kammer muf3 anhand der Begrindung der angefochtenen Entscheidung
beurteilen kénnen, ob die SchluR3folgerung der ersten Instanz gerechtfertigt war oder
nicht. Dieses Erfordernis ist nicht erfullt, wenn fur die Kammer nicht ersichtlich ist,
welche der verschiedenen widersprichlichen Feststellungen, die in der
angefochtenen Entscheidung getroffen wurden und diese begrtinden, richtig oder

falsch ist.

lll. Eine beschwerdeféhige Entscheidung des Europaischen Patentamts, die sich auf
eine derart unzuldngliche Begriindung stiitzt, ist nicht "begrindet” im Sinne der

Regel 68 (2) EPU, so daR ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt.

Sachverhalt und Antrage

|. Die am 9. Oktober 1999 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die am
6. August 1999 zur Post gegebene Entscheidung der Prifungsabteilung, mit der die
europdaische Patentanmeldung Nr. 96 301 542.5 (europaische

Vero6ffentlichungsnummer 731 093) zuriickgewiesen wurde.

Il. Der angefochtenen Entscheidung lagen die am 30. Juli 1998 bzw. am

7. November 1997 eingereichten Anspriiche 1 bis 20 gemall dem damals anhangigen
Antrag zugrunde. Anspruch 1 betraf Verbindungen einer dort angegebenen
allgemeinen Formel. Die Prufungsabteilung war der Auffassung, daf’ die Anmeldung
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe und nicht einheitlich sei und damit
gegen die Artikel 56 und 82 EPU verstoRe.

Diese SchluR3folgerung wurde von der Prifungsabteilung in der angefochtenen

Entscheidung in drei getrennten Abschnitten wie folgt begrindet:

"3. Festzuhalten ist, dald der vorliegende Fall in einer mundlichen Verhandlung am
1.7.1999 behandelt werden sollte. Am Vortag fand im parallelen Verfahren

EP 96 301 534.2 derselben Anmelderin eine mindliche Verhandlung statt, in der es



um vergleichbare Einwande gegen einen ganz ahnlichen Erfindungsgegenstand ging
und an der derselbe Vertreter teilnahm. Die Erdrterungen in jenem Verfahren kénnen
nicht auf3er Acht gelassen werden, da der Einwand in beiden Fallen die mdgliche
Aquivalenz einer C=0-Gruppe und einer C=CH,-Gruppe an der Position R® betraf.
Dabei Uberzeugte die Anmelderin die Prifungsabteilung, dal3 die beiden
Molekiilgruppen nicht als Aquivalente gelten knnen. Die beanspruchten
Verbindungen, in denen die Bindungsgruppe R°® eine Vinylidengruppierung oder ein
Derivat davon ist, waren somit nicht naheliegend, sofern sie wirksam bleiben.
Zumindest der Gegenstand des Anspruchs 1, in dem R® fiir CH=CH, und
C=CH-(C;-Cs-Alkyl) steht, hatte als erfinderisch gelten kdnnen, wenn die Anmelderin
die Priufungsabteilung davon Uberzeugt hatte, dal? die Aufgabe, weitere wirksame
Verbindungen bereitzustellen, tatsachlich geldst wurde. Einschlagige Argumente
wurden aber nicht vorgebracht. Da C=0 und die entsprechende C=CH-Gruppe nicht
aquivalent sind (siehe oben), kann ohne lberzeugende Argumente (oder zumindest
Daten) der Anmelderin nicht davon ausgegangen werden, dafl3 die oben definierte
Aufgabe tatsachlich gelost wurde.

Gelost wurde lediglich die Aufgabe, Verbindungen der Formel | bereitzustellen, bei
denen R® eine sp*-trigonale Konfiguration aufweist. Die Lésung dieser Aufgabe muR
aber als fur den Fachmann naheliegend gelten, weil solche Derivate problemlos auf

herkdmmlichem Wege hergestellt werden kdnnen (siehe S. 8 der Beschreibung).

4. Die Verbindungen, bei denen die R®-Bindungsgruppe eine sp’-tetragonale
Konfiguration hat, waren prima facie als aquivalent zu der C=0-Bindung einzustufen,
weil diese Mdglichkeiten im Stand der Technik bereits in Betracht gezogen wurden.
Erfinderische Téatigkeit konnte ihnen also nur zugesprochen werden, wenn sie im
Vergleich zu den strukturell nachstliegenden Verbindungen aus D1 eine

Uberraschende Wirkung aufweisen wirden.

5. Abschliel3end ist anzumerken, dafl3 die vorliegende Anmeldung je nach Art der
beanspruchten Verbindungen (mit "trigonaler" bzw. "tetragonaler” Bindung) zwei

verschiedene technische Aufgaben zu l6sen versucht:



- Im ersten Fall sollen Verbindungen mit der entsprechenden Wirksamkeit
bereitgestellt werden.

- Im zweiten Fall sollen Verbindungen bereitgestellt werden, die beim Vergleich mit
dem néachstliegenden Stand der Technik eine Gberraschende Wirkung aufweisen.
Die vorliegende Anmeldung ist daher auch wegen mangelnder Einheitlichkeit zu

beanstanden."

lll. Zusammen mit der Beschwerdebegriindung reichte die Anmelderin am

3. Dezember 1999 einen Haupt- sowie einen ersten und einen zweiten Hilfsantrag mit
drei neuen alternativen Anspruchssatzen ein. Der erste davon war bis auf die
Tatsache, dafl3 die Verwendungsanspriiche nun in der schweizerischen
Anspruchsform abgefaldt waren, mit dem vor der Prifungsabteilung anhéangigen

Anspruchssatz identisch.

Bezuglich der inhaltlichen Fragen brachte die Beschwerdefuhrerin vor, daf3
Versuchsdaten zu irgendeiner der beanspruchten Verbindungen weder in der
vorliegenden Anmeldung enthalten, noch von ihr im Prifungsverfahren vorgelegt
worden seien. Sie raumte ein, dal3 "in der Tat noch keine der in der Patentschrift
offenbarten Verbindungen hergestellt worden sei”, und ersuchte die Kammer, bei ihrer
Prifung der Beschwerde davon auszugehen, dal3 auch bis zum Zeitpunkt der
Entscheidungsfindung keine Daten vorliegen wirden. Sie wies jede Verpflichtung von
sich, die in der vorliegenden Anmeldung angegebene pharmazeutische Wirkung der

beanspruchten Verbindungen nachweisen zu mussen.

IV. In einer Mitteilung nach Artikel 11 (2) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern, die der Ladung zur miundlichen Verhandlung beigefugt war,
bezweifelte die Kammer, dal3 die angefochtene Entscheidung als ausreichend
begriindet im Sinne der Regel 68 (2) erster Satz EPU gelten kénne, da sie erhebliche
Schwierigkeiten habe, in der Entscheidungsbegriindung der ersten Instanz, auf die

diese ihre Zurtickweisung der Anmeldung gestutzt hatte, einen Sinn zu erkennen.



V. In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer am 11. Februar 2003
argumentierte die Beschwerdeflhrerin, dal3 die angefochtene Entscheidung in der Tat
unzureichend begrundet sei, weil sie bei isolierter Betrachtung unklar sei. Der
Billigkeit halber sei die Beschwerdegebihr daher zurtickzuerstatten. Dessen
ungeachtet kbnne sie der Kammer aber Hintergrund- und Zusatzinformationen zum
vorliegenden Fall zur Verfigung stellen. Sie bot ferner an, ihre eigene Interpretation
dessen vorzubringen, was mit der angefochtenen Entscheidung ihrer Ansicht nach
ausgesagt werden solle, aber nicht werde. Dies wurde vielleicht so weit zum
Verstandnis dessen beitragen, was die Prifungsabteilung eigentlich gemeint habe,
daRR die Kammer die hier zur Debatte stehenden Fragen ungeachtet der

unzulanglichen Begriindung entscheiden kénne.

V1. Die Beschwerdeflihrerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung, die Zuriickverweisung der Sache an die Prifungsabteilung und die

Ruckzahlung der Beschwerdegebuihr.

VIl. Am Ende der mindlichen Verhandlung verkiindete die Kammer ihre

Entscheidung.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Die Beschwerdefuhrerin beanstandete die angefochtene Entscheidung, weil diese
entgegen den Erfordernissen des Artikels 68 (2) EPU nicht ausreichend begriindet
sei. Zwar ist die Grundaussage der angefochtenen Entscheidung, wonach die
vorliegende Anmeldung nicht erfinderisch im Sinne von Artikel 56 EPU und nicht
einheitlich im Sinne von Artikel 82 EPU sei, eindeutig; nach der standigen

Rechtsprechung der Beschwerdekammern muf3 die Entscheidung aber zudem nach



MaRgabe von Regel 68 (2) EPU in einer logischen Gedankenfiihrung die Argumente
aufzeigen, die diese Grundaussage rechtfertigen. Ferner sind die aus den Tatsachen
und Beweismitteln gezogenen Schlul3folgerungen klar darzulegen. Deshalb missen
in der Entscheidung alle relevanten Tatsachen und Beweismittel wie auch alle
malfigeblichen Erwagungen bezuglich der rechtlichen und faktischen Umstande des

Falls ausfiihrlich gewtrdigt werden.

Das Erfordernis der Entscheidungsbegrindung zielt nattrlich darauf ab, dem
Anmelder - und im Falle eines Beschwerdeverfahrens auch der

Beschwerdekammer - die Moglichkeit zur Nachprifung zu geben, ob die
Entscheidung als gerechtfertigt angesehen werden kann oder nicht. Wenn also wie im
vorliegenden Fall Gber die erfinderische Tatigkeit zu entscheiden ist, mul die logische
Gedankenfiihrung angegeben werden, und zwar beginnend mit der Nennung und
Beurteilung des Stands der Technik, auf den sich die endgultige Schluf3folgerung
stutzt, dald der beanspruchte Gegenstand nicht erfinderisch sei (vgl. T 103/86, Nr. 4
der Entscheidungsgrinde, T 292/90, Nr. 2 der Entscheidungsgriinde, beide im

ABI. EPA nicht veréffentlicht).

3. Die Beschwerdefiihrerin hat einige Hintergrundinformationen zur vorliegenden
Anmeldung angeboten, Uber die sie aus parallelen Fallen verfigte. Anhand dieser
Informationen kdnne sie ihre eigene Interpretation dessen vorbringen, was ihrer
Ansicht nach mit der angefochtenen Entscheidung ausgesagt werden solle, aber nicht

werde.

Die Erfordernisse der Regel 68 (2) EPU kénnen aber nicht so ausgelegt werden, daR
im Falle einer unversténdlichen und damit unzureichenden
Entscheidungsbegrindung die Kammer oder die Beschwerdefiihrerin Vermutungen
anzustellen hat, was damit gemeint sein konnte. Eine unzuléngliche Begriindung kann
nicht durch die spekulative Auslegung der Beschwerdefiihrerin oder durch
Mutmalungen der Beschwerdekammer wettgemacht werden. Daher ist die von der

ersten Instanz erstellte Entscheidungsbegrindung nach Auffassung der Kammer in



der vorliegenden Fassung zu betrachten.

4. Im vorliegenden Fall umfal3t die angefochtene Entscheidung drei Abschnitte (siehe
Nr. Il), in denen die Feststellung mangelnder erfinderischer Tatigkeit und mangelnder

Einheitlichkeit begrindet wird.

4.1 Der erste Abschnitt (Nr. 3 der angefochtenen Entscheidung) endet im letzten
Absatz mit der Aussage, dal3 die Verbindungen der Formel I, bei denen der
Substituent R® eine "sp*-trigonale Konfiguration" aufweist, als naheliegend gelten. In
diesem Abschnitt wird weder der nachstliegende Stand der Technik genannt, der als
Ausgangspunkt fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit herangezogen wurde,
noch irgendein anderer Stand der Technik, der die Prifungsabteilung zu dem Schlufl3
gelangen lieR, daR der Erfindungsgegenstand naheliegend sei. Nach Artikel 56 EPU
ist aber bei der Entscheidung tber die erfinderische Tatigkeit, also daruber, ob die
Erfindung naheliegend ist, der Stand der Technik zu bertcksichtigen. Die
angefochtene Entscheidung enthalt jedoch keinen diesbeziiglichen Hinweis und gibt
damit keinen Aufschluf3 tGber die faktischen und rechtlichen Erwagungen, auf denen

die SchluR3folgerung der Kammer basierte.

Zudem enthélt derselbe Abschnitt der angefochtenen Entscheidung einen
allgemeinen Hinweis auf die Erorterungen der Prufungsabteilung in einer
nichtoffentlichen mindlichen Verhandlung in einer anderen, "parallelen” Sache, die
sie - wie sie selbst einraumt - zu einer Anderung ihrer Auffassung zum vorliegenden
Fall veranlaf3t haben. In ihrer Entscheidung legt die erste Instanz aber weder die
Tatsachen noch die Griinde dar, die sie letztlich zu dieser Meinungsanderung

bewogen haben.

4.2 Im zweiten Abschnitt (Nr. 4 der angefochtenen Entscheidung) stellt die
Prifungsabteilung fest, daR die Verbindungen, bei denen der Substituent R® eine
"sp’-tetragonale Konfiguration" aufweist, ebenfalls naheliegend seien, da sie "prima

facie als aquivalent zu der C=0-Bindung einzustufen [waren], weil diese



Moglichkeiten im Stand der Technik bereits in Betracht gezogen wurden"”. Den
darauffolgenden Satz dieses Abschnitts kann die Kammer bestenfalls so verstehen,
daf} dieser Teil der angefochtenen Entscheidung nicht die Sachlage des vorliegenden
Falls betrifft, sondern von der Entgegenhaltung (1) als nachstliegendem Stand der
Technik ausgeht. Doch selbst dann hat es die Prifungsabteilung versaumt, das
einschlagige Dokument des Stands der Technik zu nennen, in dem ihrer Meinung
nach "diese Moglichkeiten ... bereits in Betracht gezogen wurden". Die Kammer sieht
sich daher au3erstande, ausgehend von der Begrindung der angefochtenen
Entscheidung zu beurteilen, ob die Schlu3folgerung der ersten Instanz, dal3 keine

erfinderische Téatigkeit vorlag, gerechtfertigt war.

4.3 Im dritten Abschnitt (Nr. 5 der angefochtenen Entscheidung) geht es um die
behauptete Nichteinheitlichkeit. Dort sind zwei verschiedene Aufgaben genannt, die
die vorliegende Anmeldung je nach Art der beanspruchten Verbindungen angeblich
zu l6sen versuche. Daraus wird in der angefochtenen Entscheidung der Schluf3
gezogen, dal3 "die vorliegende Anmeldung ... daher auch wegen mangelnder
Einheitlichkeit zu beanstanden” sei. Dieser in der Entscheidung erhobene Einwand
entbehrt aber jeder rechtlichen Begriindung dafur, wie die erste Instanz von ihrer
Feststellung, dafld der Anmeldung zwei verschiedene Aufgaben zugrunde lagen, zu

ihrer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit gelangte.

Zudem unterscheidet sich die in den Abschnitten zur erfinderischen Tatigkeit
genannte Aufgabe von den beiden Aufgaben, die in diesem Abschnitt zur mangelnden
Einheitlichkeit beschrieben sind. Den ersteren Abschnitten zufolge ist die durch die
vorliegende Anmeldung geldste Aufgabe in der bloRen Bereitstellung von
Verbindungen der allgemeinen Formel | zu sehen, wohingegen laut dem letzteren
Abschnitt die zu I16senden Aufgaben in der Bereitstellung von Verbindungen bestehen,
die eine "entsprechende Wirksamkeit" hatten bzw. "beim Vergleich mit dem
nachstliegenden Stand der Technik eine Gberraschende Wirkung aufweisen”. Daher
ist die Argumentation in diesem Entscheidungsteil zur mangelnden Einheitlichkeit

unverstandlich, weil es flir die Kammer nicht ersichtlich ist, welche der verschiedenen



widerspruchlichen Aufgaben, die in den einzelnen Abschnitten der angefochtenen
Entscheidung genannt sind, die richtige ist und welche nicht. Die Kammer kann daher

nicht prifen, ob die Schlu3folgerungen der ersten Instanz berechtigt waren.

4.4 Aufgrund der angefuihrten Méngel der angefochtenen Entscheidung bleiben die
Grinde fur die Zuriickweisung der Anmeldung undurchsichtig, da die Kammer im
Unklaren daruber gelassen wird, wie die erste Instanz zu ihren negativen
Schluf3folgerungen beziiglich des beanspruchten Gegenstands kam. Somit bliebe es
der Kammer Uberlassen, selbst eine Begrindung zu finden, die diese Entscheidung
stitzt. Genau dies soll aber durch die Vorschrift in Regel 68 (2) EPU vermieden

werden, wonach eine Entscheidung zu begrinden ist.

5. Aus diesen Griinden gelangt die Kammer zu dem Schluf3, daf3 die angefochtene
Entscheidung, die sich auf eine derart unzuléangliche Begriindung stiitzt, nicht
"begriindet" im Sinne der Regel 68 (2) EPU ist. Dieses Versaumnis ist ein
wesentlicher Verfahrensmangel, der die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und die Zurtickweisung der Sache an die erste Instanz erforderlich macht. Daher ist
der Beschwerde stattzugeben, und nach Auffassung der Kammer entspricht die
Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr wegen dieses wesentlichen Verfahrensmangels
der Billigkeit (Regel 67 EPU).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurtickverwiesen.



3. Die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.

* Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekirzten
Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA
Minchen gegen Zahlung einer Fotokopiergebihr von 0,60 EUR pro Seite erhaltlich.



