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Sachverhalt und Antrage

I.

II.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prufungsabteilung des Europdischen Patentamts vom

24. November 1988, mit der die europdische Patentanmeldung
Nr. 85 115 924.4 (eingereicht am 13. Dezember 1985 in
englischer Sprache unter Beanspruchung der Prioritat einer
Voranmeldung in den USA vom 18. Dezember 1984 und als EP-
A-0 187 308 mit 34 Patentanspriichen am 16. Juli 1986
verdéffentlicht) zuriickgewiesen worden ist.

Der angefochtenen Entscheidung lagen die am

30. Januar 1988 eingegangenen 34 Patentanspriche zugrunde,
die inhaltlich im wesentlichen den ursprﬁngiich
eingereichten und veréffentlichten entsprachen. Die
Anspriche 1 und 16-18 haben folgenden Wortlaut (NZ-MS
bedeutet "non zeolithic molecular sieve"; CoAPSO bedeutet
Cobaltaluminosilicophosphat, die uUbrigen Abkiirzungen
bezeichnen die statt Cobalt vorhandenen Elemente (EL); als
Sammelbegriff wird "ELAPSO" verwendet; analog bedeutet
"MeAPO" Metallaluminophosphat" etc., z. B. "SAPO"
Silicoaluminophosphat): |

"l. 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 dqmprises
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.

l6. The process of Claim 1 or Claim 2 wherein said NZ-MS

is selected from the group consisting of CoAPSOs,
FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, TiAPSOs, ZnAPSOs,
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COMgAPSOs, CoMnMgAPSOs, MeAPOs, TiAPOs, FeAPOs, ;
ELAPOs, SAPOs and mixtures thereof.

17. The process of Claim 1 or Claim 2 wherein said NZ-MS
is selected from the group consisting of CoAPSOs,
FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, ZnAPSOs, CoMgAPSOs,
CoMnMgAPSOs and mixtures thereof.

18. The process of Claim 1 or Claim 2 wherein said NZ-MS
is selected from the group consisting of ELAPSO-5,
ELAPSO-11, ELAPSO-31, ELAPS0O-40, ELAPSO-41 and
mixtures thereof."

Die Zuriuckweisung war im wesentlichen damit begrindet
worden, daB die Anspriche 16-18 gegen Art. 83 EPU
verstofen, weil sie von der Beschreibung, die nur
Beispiele mit SAPO-Katalysatoren enthalte, nicht gestitzt
seien. Es moge zwar zutreffen, daB sich die nicht in
Beispielen verwendeten Molekularsiebe zum Cracken oder
Isomerisieren eignen; daraus sei aber nicht ihre Brauch-
barkeit zur Wachsentfernung, ggf. unter hydrierenden
Bedingungen, abzuleiten. Die Anmeldung enthalte keine
Information dariber, welche NZ-MS auBer den SAPOs sich fir
das beanspruchte Verfahren eignen. Es sei auch keine
einfache Versuchsanordnung beschrieben, mit deren Hilfe
der Fachmann aus der unubersehbaren Anzahl der
beanspruchten NZ-MS die tatsachlich geeigneten hatte

. auswiahlen kénnen.

Die Beschwerde wurde am 25. Januar 1989 unter gleich-
zeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebuhr in
englischer Sprache eingelegt. Am 7. Marz 1989 ist ein
Antrag eingegangen, Deutsch als Verfahrenssprache zu
verwenden und am 21. Marz 1989 wurde eine Beschwerde-
begrindung in deutscher Sprache eingereicht. Am 24. April
teilte die Prifungsabteilung der Beschwerdefihrerin mit,
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daB sie keinen Grund fur eine Anderung der Verfahrens-
sprache sehe und deshalb der Auffassung sei, das Verfahren
solle in englischer Sprache weitergefihrt werden.

Am 9. Juni 1989 wurde der Beschwerdefihrerin schlieBlich
mitgeteilt, daB das "Schreiben vom 20. Marz 1989" (die
Beschwerdebegrindung) nicht in der vorgeschriebenen
Sprache eingereicht worden sei. Am 9. Mai 1989 hat die
Beschwerdefihrerin zur Mitteilung vom 24. April 1989 in
englischer Spraéhe Stellung genommen und Antrag auf
ruckwirkende Anderung der Verfahrenssprache gestellt. Am
29. Juni 1989 teilte die Geschaftsstelle der Beschwerde-
kammer der Beschwerdefihrerin im Auftrag der Kammer mit,
daB ihrem Antrag auf Anderung der Verfahrenssprache
rﬁckwifkend vom Tag des erstén Antrags (7. Marz 1989)
stattgegeben wird.

Mit der Beschwerdebegrindung wurden neue Patentanspriche 1
bis 30 vorgelegt.

Die unabhangigen Patentanspriche 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 CoAPSOs,
FeAPSOs, MgAPSOs, MnAPSOs, TiAPSOs, ZnAPSOs,
CoMnAPSOs, CoMgAPSOs, CoMnMgAPSOs, 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.

ceef/een



00562

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, TiAPSOs, ZnAPSOs,
CoMnAPSOs,'CoMgAPSOs, CoMnMgAPSOs, 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. ) '

Zur Begrindung der Beschwerde wurde vorgetragen, die
Prifungsabteilung habe nicht bericksichtigt, 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. Zusatzlich seien die zu verwendenden NZ-MS
nunmehr auf bestimmte Verbindungsklassen beschrankt
worden, die entweder Stand der Technik oder in der
Erfindungsbeschreibung naher definiert seien. Die
Beschreibung enthalte somit ausreichende Informationen, um
dem Fachmann die Synthese geeigneter NZ-MS und deren
Verwendung zu ermdglichen. Die Patentanspriiche seien auch
durch die Beschreibung gestitzt (Art; 84 EPU), da sich die
zu verwendenden NZ-MS strukturell von den von diesen
Ansprichen nicht mehr umfaBten SAPOs, die in den weg-
gefallenen Ausfuhrungsbeispielen eingesetzt werden, nur-
wenig ‘unterscheiden und mit diesen das wesentliche
Kriterium der vorgegebenen minimalen Isobutanadsorption

gemeinsam haben.
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Die Beschwerdefuihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage
der am 21. Marz 1989 eingegangenen Patentanspriche und
einer hieran noch anzupassenden Beschreibung zu erteilen.

Entscheidungsgriinde

1. -

00562

Die Beschwerde ist zulédssig, da sie gemdB8 dem in Punkt III
zusammengefaBten Sachverhalt nicht nur frist- und form-
gerecht erhoben, sondern auch ordnungsgemaBf begrindet

worden ist.

Die Prufungsabteilung war nicht befugt, die Mitteilungen
vom 24. April 1989 und 9. Juni 1989 2zu erlassen. Da die
Prifungsabteilung der Beschwerde offensichtlich nicht
abhelfen wollte und die in Art. 109 (2) EPU vorgesehene
einmonatige Abhilfefrist verstrichen war, hatte sie in der
Sache nicht mehr tatig werden dirfen, sondern die
Beschwerde unverziiglich der Beschwerdekammer vorlegen
missen. Die genannten Mitteilungen sind daher unwirksam.

Die Beschwerdekammer hat vorab dem Ahtrag der Beschwerde-

- fuhrerin auf Anderung der Verfahrenssprache stattgegében.

Obwohl darin Kkeine Grunde fur die beantragte Anderung der
Vérfahrenssprache angegeben worden sind, sind diese
evident, da der Vertreter der Anmelderin ein deutscher
Patentanwalt ist und das nach der erfolgten Zurickweisung
der Anmeldung eingeleitete Beschwerdeverfahren rechtlich
schwieriger ist als das normale Erteilungsverfahren. Es
ist selbstverstandlich, daB der Antragsteller seine
Mandantin im Beschwerdeverfahren besser in seiner Mutter-
sprache vertreten kann. Ahnlich wie in dem der
Entscheidung T 232/85 (ABl. EPA 1986, 19) zugrunde-
liegenden Fall entspricht es auch hier der Billigkeit, die
beantragte Anderung ruckwirkend zuzulassen. Auch im
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vorliegenden Falle hatte die Priifungsabteilung umgehend
Uber den Antrag auf Anderung der Verfahrenssprache
entscheiden missen, jedenfalls aber noch vor dem Ende der
am 4. April 1989 ablaufenden Frist zur Begrundung der
Beschwerde. Die Anmelderin konnte insbesondere im Hinblick
auf die Entscheidung T 232/85 darauf vertrauen, daB ihr
offensichtlich nicht miBbrauchlicher Antrag genehmigt
wirde.

Die geltenden Pétentansprﬁche entsprechen dem Erfordernis
des Art. 123 (2) EPU, da sie ihre Stitze in den
urspringlichen Ansprichen 1, 2, 16 und 17 in Verbindung
mit S. 8 und 26-29 der Beschreibung finden.

Mit der Stréichung der SAPOs aus'der Liste der zu
verwendenden NZ-MS ist die im Prifungsverfahren
angesprochene Uberschneidung mit der priofitétsgleichen
Anmeldung 85 115 923.6 (EP-A-185 329) beseitigt worden.

Die angefochtene Entscheidung fihrt im Hinblick auf das
Erfordernis der ausreichenden Offenbarung (Art. 83 EPU)
zunachst aus, daB die damals geltenden Anspriche 16, 17
und 18 nicht gewahrbar seien, weil sie durch die
Beschreibung, die ausschlieBlich Ausfihrungsbeispiele mit
SAPOs als Katalysatoren enthalte, nicht gestitzt wirden.
Diese Ausfuhrungen gelten also ersichtlich erst recht fuar
die jetzt geltenden Anspriuche 1 und 2, die die Verwendung

von SAPOs nicht mehr umfassen.

Der Einwand der mangelnden Stitzung durch die Beschreibung
bezieht sich nicht - auf das Erfordernis der ausreichenden
Offenbarung gemdaf Art. 83 EPU, sondern auf ein Erfordernis
der Patentanspriiche gemaB Art. 84 EPU. Die Vorinstanz hat
somit nicht klar zwischen diesen beiden Erfordernissen
unterschieden, sondern diese in unzulassiger Weise
miteinander kombiniert. Folglich ist dieser Einwand nicht
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geeignet, einen Mangel an Offenbarung im Sinne von Art. 83

EPU darzutun. .

Soweit in der angefochtenen Entscheidung ein VerstoB gegen
Art. 83 EPU damit begrindet werden soll, da8 die
Beschreibung kein Beispiel fur die Verwendung anderer
Molekularsiebe als der "SAPO"s enthalt, hat die Vorinstanz
damit offenbar zum Ausdruck bringen wollen, daB es, inso-
weit als NZ-MS generell und nicht nur "SAPO"s beansprucht
werdén, an der detaillierten Beschreibung eines Wegs zur
Ausfﬁhrung der Erfindung, namlich durch ein Beispiel,
fehle, und daB die Anmeldung somit nicht der Vorschrift
der Regel 27 (1) (f) entspreche, die Art. 83 EPU
ausgestaltet. Dieser Mangel liegt jedoch nicht vor. Es
ergibt sich schon aus dem 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 geniigend Angaben dariber enthalt, wie die
Erfindung im einzelnen auszufihren iSt, oder, anders
ausgedruckt, wie der angéstrebte Erfolg zuverlassig und

wiederholbar erreicht werden kann. Fir ein Verfahren, wie
‘es hier beansprucht wird, bedeutet dies, daB Ausgangs-
" stoffe und Verfahrensparameter sowie die notwendigen

Hilfsmittel, z. B. hier die Molekularsiebe, dem Fachmann
entweder bekannt sein oder ihm aufgrund von Angaben in der

Beschreibung zur Verfigung stehen missen.

Diese Voraussetzung ist hier erfiillt. Der allgemeine
Beschreibungsteil enthalt ausfuhrliche Angaben daruber,
welche Kohlenwasserstoff-Ausgangsmaterialien sich fur das
beanspruchte Verfahren eignen (S. 43, Z. 3 von unten bis
S. 44, letzte Zeile), welcher Erfolg erzielt werden soll,
namlich die Umwandlung hochsiedender paraffinischer Wachse
mit hohem Stockpunkt in niedriger siedende Kohlenwasser-
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stoffe mit niedrigem Stockpunkt (S. 3, Zeile 3 von unten
bis S. 4, Zeile 6) und welche Verfahrensbedingungen
(Temperatur, Druck und Durchsatz, mégliche Gegenwart von
Wasserstoff) eingehalten werden missen (S. 44, letzte
Zeile bis S. 45, Z. 2 von unten. Zudem ist klar erkennbar,
daB die beanspruchte Erfindung ein wohlbekanntes
chemisches Verfahren betrifft, dessen Parameter dem
Fachmann geldufig sind (siehe Beschreibung, S. 1 und 2,
Kapitel "Background of the Invention") und dessen Weiter-
entwicklung lediglich in der Verwendung modifizierter
Katalysatoren besteht, die z. T. unter Bezugnahme auf
Referenzdokumente auf nicht weniger als 30 Seiten
beschrieben werden (siehe S. 5-35). Unter diesen Umstanden
ist fir die Kammer nicht ersichtlich, warum die
Beschreibung keinen Weg zur Ausfihrung der Erfindung im
einzelnen angeben soll.

Zudem entsprechen den Anmeldungen in den USA, auf die in
der Beschreibung auf S. 8 Bezug genommen wird, samtlich
vor dem Publikationstag der vorliegenden Anmeldung
verSffentlichte und vor dem Anmeldetag dieser Anmeldung
angemeldete europdische Patentanmeldungen. Die darin
enthaltenen Informationen sind somit Bestandteil der
Offenbarung in der vorliegenden Anmeldung. AuBerdem gibt
die funktionelle Angabe, daB die NZ-MS-Katalysatoren eine
Isobutanédsorption von wenigstens 2 Gew.-% bei 0,67 bar
(500 Torr) und 20°C aufweisen missen, dem Fachmann eine
einfache Methode an die Hand, mit der geeignete
Katalysatoren zuverlassig und ohne groBen Aufwand
ermittelt werden kénnen. Das Verfahren gemd8 den geltenden
Patentansprichen 1 und 2 ist demnach auch so offenbart,
daB es der Fachmann ausfihren kann.

Soweit die angefochténe Entscheidung auf der Festellung

beruht, das Verfahren gemaf Anspruch 1 und 2 sei nicht im
gesamten beanspruchten Umfang ausfihrbar, fehlt es an
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‘einer Begriindung im Sinne von Regel 68 (2) EPU; denn es

ist nicht erkennbar, weshalb aus der unbestreitbaren
Tatsache, daB gemaB den Anspruchen 1 und 2 eine groBe
Anzahl bestimmter NZ-MS verwendet werden koénnen, zwangs-
laufig folgen soll, daB nicht alle diese Katalysatoren zum
Entwachsen von Kohlenwasserstoffgemischén im Sinne der
Anmeldung (siehe Beschreibung, S. 4, Z.:3-6) brauchbar
sind.

Einer solchen Begrﬁndung hatte es hier jedoch umso mehr
bedurft, als in der Anmeldung nicht von der Brauchbarkeit.
aller NZ-MS der beanspruchten Elementarzusammensetzung

ausgegangen wird, sondern zusatzlich als besonderes

- Auswahlkriterium eine Mindestadsorption von 2 Gew.-%

Isobutan bei 0,67 bar (500 Torr) und 20°C angegeben wird.
Die angefochtene Entscheidung hdtte in diesem Punkt nur
dann als begrindet im Sinne von Regel 68 (2) angesehen
werden kénnen, wenn gestiitzt auf ein Beweismittel, z. B.
auch unbestrittenes oder nachgewiesenes allgemeines
Fachwissen, dargelegt worden widre, warum zumindest
begrindete Zweifel daran bestanden haben sollen, das mit
Hilfe aller in Anspruch 1 bzw. 2 genannter Katalysatoren
das Entwachsen von Kohlenwasserstoffgemischen durchfuhrbar

- ist.

‘Die angefochtene Entscheidung kann daher keinen Bestand

haben; sie ist somit aufzuheben. Bei der gegebenen
Sachlage hdlt es die Kammer nicht fir erforderlich, von
sich aus zu prifen, ob die geltenden Patentanspriiche aus
anderen Grunden nicht die Erfordernisse des Art. 84 EPU,
insbesondere dasjenige der Deutlichkeit im Hinblick auf
die verwendeten, mdéglicherweise nicht allgemein
gebréuéhlichen Abkurzungen, erfillen.

Es ist vielmehr geboten, die Sache an die Prufungs-
abteilung zur weiteren Prufung zuridckzuverweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prifungsverfahrens auf
- der Grundlage der am 21. Marz 1989 eingegangenen Patent-

anspriuche 1 bis 30 an die Priufungsabteilung zurickver-

wiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

S

00562



