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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 9. September 2002

Beschwerdefiihrer: Cognis Deutschland GmbH & Co. KG
HenkelstraRe 67
D-40589 Disseldorf (DE)

Vertreter: -

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung des
Europdischen Patentamts, die am 4. Miarz 2002
zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 99 965 407.2
aufgrund des Artikels 97 (1) EP
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: A. J. Nuss
Mitglieder: J. M. Jonk
R. T. Menapace
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, mit der die europdische
Patentanmeldung Nr. 99 965 407.2 (verdffentlicht unter
Nr. WO 00/34307) zurlckgewiesen wurde.

Grundlage der angefochtenen Entscheidung war der mit
Schreiben vom 29. Januar 2002 eingereichte Satz
Patentanspriiche 1 bis 6.

Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von Sterolphosphaten der
Formel (I),

in der R', R? und R unabhingig voneinander fiir H
und/oder Methyl und R® fiir lineare und/oder verzweigte
Alkyl- und/oder Alkenylreste mit 1 bis 15 Kohlenstoff-
atomen steht, bei dem man die entsprechenden Sterole
gegebenenfalls nach vollsténdiger oder partieller
Hartung mit Polyphosphorsdure in unpolaren

Lésungsmitteln umsetzt."

Der unabhdngige Anspruch 3 betraf die Verwendung von den
Sterolphosphaten der Formel (I) zur Herstellung von
desodorierenden Zubereitungen.
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In der angefochtenen Entscheidung wird ausgefiihrt, daf

- die beanspruchte Erfindung nicht ausreichend
of fenbart im Sinne des Artikels 83 EPU sei, weil die
Beschreibung der vorliegenden Anmeldung fur
beanspruchte Verfahren und Verwendungen, welche sich
auf Sterolphosphate der Formel (I) mit Doppel-
bindungen in der 5,6 und 8,9 Position beziehen, keine

Ausflihrungsbeispiele aufweise,

- im Hinblick auf die Ausdricke "Hartung" im Anspruch 1
und "Hartungsprodukte" im Anspruch 3, die
betreffenden Anspriche unklar im Sinne des
Artikels 84 EPU seien,

- die Herstellung und Verwendung nach den Ansprichen 1
und 3 im Hinblick auf die Druckschriften (1)
(EP-A-0 838 155) und (2) (DE-A-196 43 586) nicht neu
sei, weil die betreffenden Anspriche auch hydrierte

Verbindungen der Formel (I) umfaften, und

- unter diesen Umstadnden die Prufung der erfinderischen
Tatigkeit nicht méglich sei.

Die Beschwerdefihrerin hat im Hinblick auf den
entgegengehaltenen Stand der Technik und die
Ausflihrungen in der Zurlckweisungsentscheidung mit
Schreiben vom 3. Mai 2002 neue Anspriche 1 bis 7

eingereicht, deren unabhdngige Anspriiche 1 und 7 lauten:

"1. Desodorierende Zubereitungen, enthaltend

(a) Sterolphosphate, ausgewdhlt aus der Gruppe,
die gebildet wird von den Phosphatierungs-
produkten des Cholesterins sowie der
Lanosterine, Campesterine, Stigmasterine und
Sitosterine, und

(b) Esteraseinhibitoren."
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und
"7. Verwendung von Mischungen, enthaltend

(a) Sterolphosphate, ausgewdhlt aus der Gruppe,
die gebildet wird von den Phosphatierungs-
produkten des Cholesterins sowie der
Lanosterine, Campesterine, Stigmasterine und
Sitosterine, und

(b) Esteraseinhibitoren,
zur Herstellung von desodorierenden Zubereitungen."

Hierzu hat die Beschwerdefihrerin ausgefihrt, daR durch
die Beschré&nkung der Anspriiche auf die Phosphatierungs-
produkte der in der Beschreibung und im Anspruch 2 der
urspringlich eingereichten Anmeldung beispielhaft
genannten Sterole die von der Prifungsabteilung
vorgebrachten Einwédnde bezlglich ausreichender

Of fenbarung im Sinne des Artikels 83 EPU und Klarheit im
Sinne des Artikels 84 EPU nicht langer fortbestiinden.

AuRerdem hat sie geltend gemacht, daf die Anspruchs-
gegenstande nun neu seien, weil keine der genannten
Entgegenhaltungen desodorierenden Zubereitungen
vorwegnehme, die neben Sterolphosphaten Esterase-

inhibitoren enthielten.

Bezlglich der erfinderischen T&tigkeit hat sie, gestltzt
auf mit der Beschwerdebegriindung eingereichte
Vergleichsversuche, vorgebracht, daR die beanspruchten
Sterolphosphate zusammen mit Esteraseinhibitoren
enthaltenden desodorierenden Zubereitungen, lber
synergistisch verbesserte Eigenschaften im Hinblick auf
ihre Hemmwirkung verfigten, und deshalb auf
erfinderischer T&tigkeit beruhten.
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Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die Zurlckweisungs-
entscheidung aufzuheben und .ein Patent auf der Grundlage
der mit Schreiben vom 3. Mai 2002 eingereichten

Anspriiche 1 bis 7 zu erteilen.

Entscheidungsgrinde
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Die Beschwerde ist zulédssig.

Artikel 109 (1) EPU schreibt vor, daf® das Organ, dessen
Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde abzuhelfen

hat, wenn diese zuldssig und begrindet ist.

Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
(siehe "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europidischen Patentamts", 4. Auflage 2001, Seiten 611
bis 613, unter 12. Abhilfe) muf die Beschwerde eines
europidischen Patentanmelders als begrindet im Sinne des
Artikels 109 (1) EPU angesehen werden, wenn gleichzeitig
Anderungen zur Anmeldung eingereicht werden, die die
Einwande, auf die sich die angefochtene Entscheidung
stiitzt, eindeutig gegenstandslos machen. Andere Mangel,
die nicht Gegenstand der angefochtenen Entscheidung
waren, stehen der Abhilfe nicht entgegen. Zudem ist eine
Abhilfe angezeigt, wenn der Beschwerdefithrer nicht mehr
die Erteilung eines Patents auf der Grundlage einer
Fassung anstrebt, die der von der Prifungsabteilung
zuriickgewiesenen entspricht, und wenn wesentliche
Anderungen vorgeschlagen werden, die eindeutig darauf
abzielen, die in der angefochtenen Entscheidung
erhobenen Einwande auszuradumen, so daR die Priufung auf

einer neuen Grundlage fortgesetzt werden muf.

Im Hinblick auf den vorliegenden Sachverhalt hatte die
Priufungsabteilung daher der Beschwerde abhelfen miissen.
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5. Die Kammer hdlt es deshalb flr angezeigt, die Anmeldung
gemdf Artikel 111 (1) EPU zur Fortsetzung des Verfahrens
an die PriUfungsabteilung zurlickzuverweisen.

6. Unter diesen Umstanden erlibrigt sich die mit Schreiben

vom 3. Mai 2002 hilfsweise beantragte miindliche

Verhandlung.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur

Fortsetzung des Erteilungsverfahrens zurlickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
M(L,‘\
N. Maslin A, J. Nu§§////’/,”’

2280.D






