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1 	T 379/89 

Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Prüfungsabteilung des Europãischen Patentamts vom 

24. November 1988, mit der die europäische Patentanmeldung 

Nr. 85 115 924.4 (eingereicht ani 13. Dezember 1985 in 
englischer Sprache unter Beanspruchung der Priorität einer 

Voranmeldung in den USA vom 18. Dezember 1984 und als EP- 

	

-- 	A-0 187 308 mit 34 Patentansprüchen am 16. Juli 1986 

	

• 	veröffentlicht) zurückgewiesen worden ist. 

Der angefochtenen Entscheidung lagen die am 

30. Januar 1988 eingegangenen 34 Patentansprüche zugrunde, 

die inhaitlich im wesentlichen den ursprüngiich 

eingereichten und veräffentlichten entsprachen. Die 

Ansprüche 1 und 16-18 haben folgenden Wortlaut (NZ-MS 

bedeutet "non zeolithic molecular sieve"; C0APSO bedeutet 

Cobaltaluminosilicophosphat, die übrigen Abkürzungen 

bezeichnen die statt Cobalt vorhandenen Elemente (EL); als 

Samnmelbegriff wird "ELAPSO" verwendet; analog bedeutet 

- 

	

	"MeAPO" Metallaluminophosphat" etc., z. B. "SAPO" 

Silicoaluminophosphat): 

11 1. The process for dewaxing a hydrocarbon feedstock 

comprising contacting the hydrocarbon feedstock at 

effective dewaxing conditions with a dewaxing 

catalyst characterized in that the catalyst comprises 

an effective amount of at least one NZ-MS with an 

adsorption of isobutane in its calcined form of at 

least 2 percent by weigt at a pressure of 0.67 bar 

and a temperature of 20°C. 

16. The process of Claim 1 or Claim 2 wherein said NZ-MS 

is selected from the group consisting of C0APSOs, 

FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, TiAPSOs, ZnAPSO5, 
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2 	T 379/89 

C0MgAPSOs, C0MnNgAPSOs, MeAPOs, TiAPO5, FeAPOs, 
ELAPOs, SAPOs and mixtures thereof. 

The process of Claim 1 or Claim 2 wherein said NZ-MS 

is selected from the group consisting of C0APSO5, 

FeAPSOs, MgAPSO5, MnAPSOs, ZnAPSOs, C0MgAPSO5, 

C0MnNgAPSO5 and mixtures thereof. 

The process of Claim 1 or Claim 2 wherein said NZ-MS 

is selected from the group consisting of ELAPSO-5, 
ELAPSO-li, ELAPSO-31, ELAPSO-40, ELAPSO-41 and 

mixtures thereof." 

Die Zurückweisung war im wesentlichen damit begründet 

worden, daB die Ansprüche 16-18 gegen Art. 83 EPU 

verstoBen, weil sie von der Beschreibung, die nur 

Beispiele mit SAPO-Katalysatoren enthalte, nicht gestützt 

seien. Es móge zwar zutreffen, daB sich die nicht in 

Beispielen verwendeten Molekularsiebe zurn Cracken oder 

Isoinerisieren eignen; daraus sei aber nicht ihre Brauch- 

barkeit zur Wachsentfernung, ggf. unter hydrierenden 

Bedingungen, abzuleiten. Die Anmeldung enthalte keine 

Information darüber, welche NZ-MS auBer den SAPOs sich für 
das beanspruchte Verfahren eignen. Es sei auch keine 

einfache Versuchsanordnung beschrieben, mit deren Hhlfe 

der Fachmann aus der unübersehbaren Anzahl der 

beanspruchten NZ-MS die tatsãchlich geeigneten hätte 

auswählen kônnen. 

III. 	Die Beschwerde wurde am 25. Januar 1989 unter gleich- 

zeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr in 

englischer Sprache eingelegt. Am 7. Màrz 1989 ist em 

Antrag eingegangen,. Deutsch als Verfahrenssprache zu 

verwenden und am 21. Màrz 1989 wurde eine Beschwerde-

begründung in deutscher Sprache eingereicht. Am 24. April 

teilte die Prüfungsabteilung der BeschwerdefUhrerin mit, 

U 
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daB sie keinen Grund für eine Anderung der Verfahrens-

sprache sehe und deshaib der Auffassung sei, das Verfahren 

solle in englischer Sprache weitergeführt werden. 

Am 9. Juni 1989 wurde der Beschwerdeführerin schlieBlich 

mitgeteilt, daB das "Schreiben vom 20. März 1989" (die 

Beschwerdebegrundung) nicht in der vorgeschriebenen 

Sprache eingereicht worden sei. Am 9. Mai 1989 hat die 

Beschwerdefuhrerin zur Mitteilung vom 24. April 1989 in 

englischer Sprache stellung genoinmen und Antrag auf 

rückwirkende Anderung der Verfahrenssprache gestelit. Am 

29. Juni 1989 teilte die Geschäftsstelle der Beschwerde-

kammer der Beschwerdeführerin im Auftrag der Kammer mit, 

daB ihrem Antrág auf Anderung der Verfahrenssprache 

rückwirkend vom Tag des ersten Antrags (7. März 1989) 

stattgegeben wird. 

IV. 	Mit der Beschwerdebegrundung wurden neue Patentansprüche 1 

bis 30 vorgelegt. 

Die unabhangigen Patentansprüche 1 und 2 lauteten wie 

folgt: 

1. The process of dewaxing a hydrocarbon feedstock 

comprising contacting the hydrocarbon feedstock at 

effective.. dewaxing conditions with a dewaxing 

catalyst characterized in that the catalyst 

comprises an effective amount of at least one NZ-MS 

selected from the group consisting of C0APSOs, 

FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, TiAPSOs, ZnAPSOs, 

C0MnAPSOs, C0NgAPSOs, C0MnNgAPSOs, MeAPOs, TiAPOs, 

FeAPOs, ELAPOs and mixtures thereof having an 

adsorption of isobutane in its calcined form of at 

least 2 percent by weight at a pressure of 0.67 bar 

and a temperature of 20°C. 

/ . . 



4 	T 379/89 

2. The process. for hydrodewaxing a hydrocarbon feedstock 

to reduce its pour point comprising contacting the 

hydrocarbon feedstock with a catalyst in the 

presence of hydrogen at effective hydrodewaxing 

conditions wherein the catalyst comprises at least 

one hydrogenation component characterized in that the 

catalyst further comprises at least one NZ-MS 

selected from the group consisting of CoAPSOs, 

FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, TiAPSO5, ZnAPSO5, 

C0NnAPSO5, C0NgAPSO5, C0MnMgAPSO5, MeAPO5, TiAPOs, 

FeAPOs, ELAPO5 and mixtures thereof having an 

adsorption of isobutane in its calcined form of at 

least 2 percent by weight at a pressure of 0.67 bar 

and a temperature of 20C. 	- 	- 

Zur Begründung der Beschwerde wurde vorgetragen, die 

Prüfungsabteilung habe nicht berücksichtigt, daB die zu 

verwendenden nicht-zeolithischen Molekularsiebe (NZ-MS) 

auch durch eine Mindest-Isobutanadsorption gekennzeichnet 

seien, die unter den angegebenen Bedingungen einfach zu 

messen sei. Zusãtzlich seien die zu verwendenden NZ-MS 

nunmehr auf bestiinmte Verbindungsklassen beschrãnkt 

worden, die entweder Stand der Technik oder in der 

Erfindungsbeschreibung nãher definiert seien. Die 

Beschreibung enthalte somit ausreichende Informationen, urn 

dem Fachmann die Synthese geeigneter NZ-MS und deren 

Verwendung zu ermôglichen. Die Patentanspruche seien auch 

durch die Beschreibung gestützt (Art. 84 EPU), da sich die 

zu verwendenden NZ-MS strukturell von den von diesen 

Ansprüchen nicht mehr umfaBten SAPOs, die in den weg-

gefallenen Ausführungsbeispielen eingesetzt werden, nur 

wenig unterscheiden und mit diesen das wesentliche 

Kriterium der vorgegebenen minimalen Isobutanadsorption 

gemeinsam haben. 
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5 	 T 379/89 
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I 
V. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage 
der am 21. März 1989 eingegangenen Patentansprüche und 
einer hieran noch anzupassenden Beschreibung zu erteilen. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zulässig, da sie geinà8 dent in Punkt III 
-. 	zusammengefaBten Sachverhalt nicht nur frist- und form- 

gerecht erhoben, sondern auch ordnungsgemãB begründet 
worden ist. 

1.1 	Die PrUfungsabteilung war nicht befugt, die Mitteilungen 
voni 24. April 1989 und 9. Juni 1989 zu erlassen. Da die 
Prüfungsabteilung der Beschwerde offensichtlich nicht 
abhelfen wolite und die in Art. 109 (2) EPU vorgesehene 
eininonatige Abhilfefrist verstrichen war, hãtte sie in der 
Sache nicht mehr tãtig werden dürfen, sondern die 
Beschwerde unverzüglich der Beschwerdekaminer vorlegen 
inüssen. Die genannten Mitteilungen sind daher unwirksam. 

1.2 	Die Beschwerdekaininer hat vorab dent Antrag der Beschwerde- 
führerin auf Anderung der Verfahrenssprache stattgegeben. 
Obwohl darin keine GrUnde für die beantragte Anderung der 
Verfahrenssprache angegeben worden sind, sind diese 
evident, da der Vertreter der Anmelderin ein deutscher 
Patentanwalt ist und das nach der erfolgten Zuruckweisung 
der Anineldung eingeleitete Beschwerdeverfahren rechtlich 
schwieriger ist als das norinale Erteilungsverfahren. Es 
ist selbstverständlich, daB der Antragsteller seine 
Mandantin mm Beschwerdeverfahren besser in seiner Mutter-
sprache vertreten kann. Ahnlich wie in dent der 
Entscheidung T 232/85 (AB1. EPA 1986, 19) zugrunde-
liegenden Fall entspricht es auch hier der Billigkeit, die 
beantragte Anderung rUckwirkend zuzulassen. Auch mm 
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vorliegenden Falle hãtte die Prüfungsabteilung umgehend 

über den Antrag auf Anderung der Verfahrenssprache 

entscheiden müssen, jedenfalls aber noch vor dein Ende der 

am 4. April 1989 ablaufenden Frist zur Begründung der 

Beschwerde. Die Aninelderin konnte insbesondere im Hinblick 

auf die Entscheidung T 232/85 darauf vertrauen, daB ihr 

offensichtlich nicht miBbräuchlicher Antrag genehmigt 

würde. 

Die gelteriden Patentansprüche entsprechen dem Erfordernis 

des Art. 123 (2) EPU, da sie ihre Stütze in den 

ursprünglichen Ansprüchen 1, 2, 16 und 17 in Verbindung 

mit S. 8 und 26-29 der Beschreibung finden. 

Mit der Streichung der SAPO5 aus der Liste der zu 

verwendenden NZ-MS ist die im Prüfungsverfahren 

angesprochene Uberschneidung mit der prioritàtsgleichen 

Anmeldung 85 115 923.6 (EP-A-185 329) beseitigt worden. 

Die angefochtene Entscheidung führt im Hinblick auf das 

Erfordernis der ausreichenden Of fenbarung (Art. 83 EPU) 

zunâchst aus, daB die dainals geltenden Ansprüche 16, 17 

und 18 nicht gewãhrbar seien, weil sie durch die 

Beschreibung, die ausschlieBlich Ausführungsbeispiele mit 

SAPOs als Katalysatoren enthalte, nicht gestützt würden. 

Diese Ausführungen gelten also ersichtlich erst recht für 

die jetzt geltenden Ansprüche 1 und 2, die die Verwendung 

von SAPOs nicht mehr umfassen. 

4.1 	Der Einwand der mangeinden Stützung durch die Beschreibung 

bezieht sich nichtauf das Erfordernis der ausreichenden 

Of fenbarung geinâB Art. 83 EPU, sondern auf ein Erfordernis 

der Patentansprüche gemãB Art. 84 EPU. Die Vorinstanz hat 

somit nicht kiar zwischen diesen beiden Erfordernissen 

unterschieden, sondern diese in unzulãssiger Weise 

miteinander kombiniert. Folglich ist dieser Einwand nicht 
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7  T 379/89 

geeignet, einen Mangel an Offenbarung im Sinne von Art. 83 

EPU darzutun. 

4.2  Soweit in der angefochtenen Entscheidung ein VerstoB gegen 
Art. 83 EPU damit begründet werden soil, daB die 
Beschreibung kein Beispiel für die Verwendung anderer 
Moiekularsiebe als der "SAPO"s enthàlt, hat die Vorinstanz 
damit of fenbar zuin Ausdruck bringen wolien, daB es, inso-
weit als NZ-MS genereil und nicht nur tSApOts  beansprucht 
werden, an der detaillierten Beschreibung eines Wegs zur 
Ausführung der Erfindung, nàiniich durch ein Beispiel, 
fehie, und daB die Anmeidung soinit nicht der Vorschrift 
der Regel 27 (1) (f) entspreche, die Art. 83 EPU 
ausgestaltet. Dieser Nangei liegt jedoch nicht vor. Es 
ergibt sich schon aus dein Wortlaut der Regel 27 (1) (f), 
daB Beispiele nur erforderlich sind, "wo es angebracht 
ist"; d. h. eine rezeptartige Arbeitsvorschrift 
(Beispiele) ist stets dann entbehrlich, wenn die 
Beschreibung genügend Angaben darüber enthàlt, wie die 
Erfindung ml einzelnen auszuführen ist, oder, anders 
ausgedrückt, wie der angestrebte Erfoig zuverlãssig und 
wiederholbar erreicht werden kann. Für ein Verfahren, wie 
es hier beansprucht wird, bedeutet dies, daB Ausgangs- 
stoffe und Verfahrensparaineter sowie die notwendigen 
Hilfsmittel, z. B. hier die Moiekuiarsiebe, deni Fachinann 
entweder bekannt sein oder ihm aufgrund von Angaben in der 
Beschreibung zur Verfügung stehen müssen. 

Diese Voraussetzung ist hier erfüllt. Der aligeineine 
Beschreibungsteii enthàlt ausführiiche Angaben darüber, 
weiche Kohienwasserstoff-Ausgangsmateriaiien sich für das 
beanspruchte Verfahren eignen (S. 43, Z. 3 von unten bis 
S. 44, letzte Zeile), weicher Erfoig erzieit werden soil, 
nãniiich die Uniwandiung hochsiedender paraffinischer Wachse 
mit hoheni Stockpunkt in niedriger siedende Kohienwasser- 
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stoffe mit niedrigem Stockpunkt (S. 3, Zeile 3 von unten 

bis S. 4, Zeile 6) und weiche Verfahrensbedingungen - 

(Temperatur, Druck und Durchsatz, môgliche Gegenwart von 

Wasserstoff) eingehaiten werden müssen (S. 44, ietzte 

Zeile bis S. 45, Z. 2 von unten. Zudem 1st kiar erkennbar, 

daB die beanspruchte Erfindung ein wohlbekanntes 

cheinisches Verfahren betrif ft, dessen Parameter dem 

Fachmann geiãufig sind (siehe Beschreibung, S. 1 und 2, 

Kapitel "Background of the Invention") und dessen Welter-

entwicklung lediglich in der Verwendung modifizierter 

Katalysatoren besteht, die z. T. unter Bezugnahme auf 

Referenzdokumente auf nicht weniger ais 30 Seiten 
beschrieben werden (siehe S. 5-35). Unter diesen Umstãnden 
1st für die Kammer nicht ersichtlich, warum die 

Beschreibung keinen Weg zur Ausfuhrung der Erfindung in 
einzelnen angeben soil. 

Zudem entsprechen den Anmeidungen in den USA, auf die in 

der Beschreibung auf S. 8 Bezug genommen wird, sãmtlich 

vor dem Publikationstag der vorliegenden Anmeldung 

veróffentiichte und vor dem Anmeidetag dieser Anineldung 

angemeldete europãische Patentanmeldungen. Die darin 

enthaitenen Informationen sind somit Bestandteil der 

Of fenbarung in der vorliegenden Anineldung. AuSerdem gibt 

die funktioneile Angabe, daB die NZ-MS-Kataiysatoren eine 

Isobutanadsorption von wenigstens 2 Gew.-% bei 0,67 bar 

(500 Torr) und 20C aufweisen inüssen, dem Fachmann eine 

einfache Methode an die Hand, mit der geeignete 

Katalysatoren zuveriãssig und ohne grol3en Aufwand 

erniittelt werden kónnen. Das Verfahren geinàB den geitenden 

PatentansprUchen 1 und 2 1st demnach auch so of fenbart, 

daB es der Fachinann ausführen kann. 

4.3 	Soweit die arigefochtene Entscheidung auf der Festellung 

beruht, das Verfahren gemãB Anspruch 1 und 2 sei nicht im 

gesainten beanspruchten Umfang ausführbar, fehit es an 
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einer Begrundung un Sinne von Regel 68 (2) EPU; denn es 
ist nicht erkennbar, weshaib aus der unbestreitbaren 
Tatsache, daB gemäB den Ansprüchen 1 und 2 eine grol3e 
Anzahl bestinnuter NZ-MS verwendet werden können, zwangs-
läufig folgen soil, daB nicht alle diese Katalysatoren zum 
Entwachsen von Kohlenwasserstoffgemischen un Sinne der 
Anmeldung (siehe Beschreibung, S. 4, Z. 3-6) brauchbar 
sind. 

Einer soichen Begründung hãtte es hier jedoch uinso niehr 
bedurft, als in der Anineldung nicht von der Brauchbarkeit 
aller NZ-MS der beanspruchten Eieinentarzusaiiunensetzung 
ausgegangen wird, sondern zusâtzlich als besonderes 

- Auswahlkriteriuin eine Mindestadsorption von 2 Gew.-% 
Isobután bei 0,67 bar (500 Torr) und 20CC angegeben wird. 
Die angefochtene Entscheidung hàtte in diesein Punkt nur 
dann als begründet im Sinne von Regel 68 (2) angesehen 
werden können, wenn gestützt auf ein Beweisinittel, z. B. 
auch unbestrittenes oder nachgewiesenes ailgeineines 
Fachwissen, dargeiegt worden ware, warum zumindest 
begründete Zweifel daran bestanden haben sollen, daB mit 
Hilfe aller in Anspruch 1 bzw. 2 genannter Katalysatoren 
das Entwachsen von Kohlenwasserstoffgemischen durchführbar 
ist. 

5.  Die angefochtene Entscheidung kann daher keirien Bestand 
haben; sie ist soinit aufzuheben. Bei der gegebenen 
Sachlage halt es die Kainmer nicht für erforderlich, von 
sich aus zu prüfen, ob die geltenden Patentansprüche aus 
anderen Gründen nicht die Erfordernisse des Art. 84 EPU, 
insbesondere dasjenige der Deutlichkeit un Hinblick auf 
die verwendeten, möglicherweise nicht aligemein 
gebrauchlichen Abkürzungen, erfüllen. 

Es ist vielmehr geboten, die Sache an die Prüfungs-
abteilung zur weiteren Prüfung zurUckzuverweisen. 
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Entscheidungsfor]nel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf 
- der Grundlage der an 21. Mãrz 1989 eingegangenen Patent- 

ansprüche 1 bis 30 an die Prüfungsabteilung zurückver- 

wiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

A ~ 
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