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Die europaische Patentanmeldung 89 102 853.2, eingereicht
am 18. Februar 1989 mit einer Prioritat wvom

25. Februar 1988 (DE 3 805 992) war unter der

Nr. 0 330 106 verdoffentlicht worden. Mit Entscheidung vom
22. September 1992 wurde sie von der Prufungsabteilung

2.1.15.010 des Europaischen Patentamts zuruckgewiesen.

Der Entscheidung lag der durch Streichung der Worte "fur
biocompatible Dialysemembranen" geanderte, am
18. Mai 1992 mit 5 weiteren Ansprichen eingegangene

Anspruch 1 zugrunde, der, wie folgt, lautete:

"1. Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, dafR

die modifizierte Cellulose eine durch die Formel

[0-CO-R'],

s

cell— [0-X],

\[OH] s-{m + X}

wiedergegebene Struktur aufweist, worin Cell das Gerust
des unmodifizierten Cellulosemolekils oder des Chitin-
molekuls jeweils ohne Hydroxylgruppen ist, s beim un-
modifizierten Cellulosemolekul 3 und beim Chitinmolekul 2

betragt und
worin R': CH, und/oder C,H; und/oder C;H,,

X: ’ CO-R (aufer ungesdttigten Estern) und/oder
CS-R und/oder CO-CR",-CO-CHR", und/oder CO-OR
und/oder CONH-R (aufer Acrylamide) und/oder
CONR"R und/oder CSNH-R und/oder CSNR"R
und/oder SO,-R und/oder SO,NR"R und/oder SO-R
und/oder SONR"R und/oder PO,H, (Salz) und/oder
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PO,R"R und/oder POR", und/oder PO(OR"},
und/oder CR",-CR" (OH)-R (aufier Epoxy-
verbindungen) und/oder CR",-CR" (SH)-R und/oder
CR",-CR",-NHR und/oder R-COOH (Salz) und/oder
R-SO,H (Salz) und/oder R und/oder CH,-CH,-NR",
und/oder CH,-CH,-SO,-R sind,

wobei R: Alkyl und/oder Alkenyl und/oder Alkinyl
(gerad-kettig und/oder verzweigt und ggf.
substituiert, wobei die Kohlenstoffkette auch
durch Heterocatome wie O, S, N, P, Si sowie
CO- oder COO-Gruppe unterbrochen sein kann)
und/oder Cycloalkyl und/oder Aryl und/oder
Arylalkyl und/oder Arylalkenyl und/oder
Arylalkinyl

mit "substituiert" neben Resten im Sinne von R auch

folgende Gruppen gemeint sind:

-NR", und/oder -N'R"; und/oder -COOH auch als
Salz und/oder -COOR" und/oder -CONR", und/oder
-CO-R" und/oder -SO,H auch als Salz und/oder
-S0,R" und/oder -SO,NR", und/oder -SR"
und/oder -SOR" und/oder -SONR", und/oder
-PO;H, auch als Salz und/oder -PO(OR"),
und/oder -PO,H(NR",) und/oder -PO(NR",),
und/oder -PO,H, und/oder ~POH(OR") und/oder
-OR'' und/oder Halogen und/oder -Si(OR"),,

wobei R'': H oder R ist,
und m: 0,75 - 2,85
xX: 0,005 - 2,10

und der Polymerisationsgrad 100 - 500 betragt.®
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Die Zuriuckweisung wurde damit begrundet, dafl der bean-
spruchte Gegenstand zwar zulassig (Art. 123 (2) EPU),
klar und neu sei, aber die Voraussetzungen der Artikel 56
und 83 EPU nicht erfille. Auch sei er wegen Spekulativi-

tat nicht gewahrbar.

Hierzu wurde im wesentlichen ausgefuhrt, die uneinge-
schrankten Definitionen der Substituenten R' und X mit
der zu keiner Beschrénkung futhrenden Bezugnahme auf die
Gruppe R und Salz gehe im Umfang uUber die Beschreibung
hinaus und schlieRfe von der Anmelderin nicht erforschte
Moglichkeiten ein, deren Auswirkungen sich im Hinblick
auf die dem Anmeldungsgegenstand zugrundeliegende Aufgabe
nicht ohne weiteres im voraus bestimmen oder beurteilen
lieRen. Es kénne zu einer Dominanz der Substituenten udber
die Cellulose-Identitat kommen. Im Ubrigen wurden auch
alle médglichen Salze, auch giftige oder das Dialyse-
verfahren stérende mitumfaft. Auf welche Bestimmung des
EPU sich diese Argumentation stutzt, wurde nicht ange-

geben.

Ferner zeige die Beschreibung nicht, wie man alle
notwendigen Reaktanten herstellen kénne. Einige dieser
Reaktanten enthielten komplizierte heterocyclische
Bauelemente, die nicht herstellbar seien. (Zum Beleg

wurde das einzige in der Entscheidung genannte Dokument

(14) Advanced Organic Chemistry, 1977, pages 146 to
150,
herangezogen.). Dies stelle einen Offenbarungsmangel im

Sinne des Artikels 83 EPU dar.

Schliefflich umfasse Anspruch 1 auch Ausfuhrungsformen,
durch die die der Streitanmeldung zugrundeliegende
Aufgabe nicht geldst werde. Hieraus wurde anscheinend auf

Fehlen von erfinderischer Tatigkeit geschlossen.
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Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin
(Anmelderin) unter gleichzeitiger Zahlung der vorge-
schriebenen Gebuhr am 6. November 1992 Beschwerde erhoben
und mit der am 29. Januar 1993 eingegangenen Beschwerde-
begrundung neue Anspruche 1 bis 5 sowie daran angepafite
Beschreibungsteile eingereicht. Nach ihrer Auffassung
sind durch die ge&nderten Anspriche die in der ange-
fochtenen Entscheidung genannten Zuruckweisungsgrunde

ausgeraumt .

Im einzelnen fuhrt die Beschwerdefuhrerin hierzu aus, die
Gesamtzahl der C-Atome im Substituenten R betrage nunmehr
maximal 18, und X enthalte nicht mehr als 36 C-Atome,
wodurch die Substituenten in ihrer Kettenlange einge-
schrankt seien. Eine Dominanz der Substituenten gegenuber
Cellulose sei hierdurch ausgeschlossen. Aufgrund der
vorgenommenen Beschrankung der Substituenten seien auch

nicht herstellbare Heterocyclen nicht mehr umfaft.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt, die Entscheidung der
Prufungsabteilung aufzuheben und ein Patent auf der
Grundlage der am 29. Januar 1993 eingereichten Unterlagen

zu erteilen, und zwar:

- den ursprunglich eingereichten Seiten 1 bis 4

- den neuen Seiten 5, 5a und 5b sowie 6 bis 10

- den ursprunglich eingereichten Seiten 11 bis 24 sowie
- den Anspruchen 1 bis 5, deren Wortlaut nachstehend

wiedergegeben wird:
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"1. Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, dafs

die modifizierte Cellulose eine durch die Formel

(0-CO-R'1],
cell— [0-X],
\[OH—X]

s-(m + X)

wiedergegebene Struktur aufweist, worin Cell das Gerust
des unmodifizierten Cellulosemolekiuls oder des Chitin-
molekils jeweils ohne Hydroxylgruppen ist, s beim
unmodifizierten Cellulosemolekil 3 und beim Chitinmolekul

2 betragt und

worin R': CH,, C,H; und/oder C;H, bedeutet und X fur
folgende Gruppen steht:

X: R-CO,
R-OCH,,
R-COCH (R) CO,
R-OCOCH=CHCO,
R-CH=C (CH,COOH) CO,
R-NH-R-CO,
R-N(R) -CO,
R-NH-CO,
R-NH-CS,
R-OCH,-NH-CO,
R-OCH,-NH-CS,
R-S0,,
HOOC-R-CO,
HOOC-R,
SO,H-R,
CH,CH(OH) CH,N(R) ,,
CH,CH (OH) CH,N(R) ,,
CH,CH (OH) CH,SO,R,
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CH,CH (SH) CH,,
R-NH,,

wobeil die Gesamtzahl der C-Atome in R maximal 18 betragt

und X nicht mehr als 36 C-Atome enthalt, und

R: eine Alkyl-, Alkenyl-, Alkinyl-, Monoaryl-
und/oder eine Monoarylalkylgruppe bedeutet,
wobei die Arylgruppe auch einfach

substituiert sein kann, und
wobei m: 0,75 bis 2,85
X: 0,005 bis 2,10
und der Polymerisationsgrad 100 bis 500 betragt.

2. Modifizierte Cellulose nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dafz der Polymerisationsgrad 150 - 350
betragt.

3. Modifizierte Cellulose nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dafR m im Bereich von 1,0 - 2,50 und % im
Bereich von 0,05 bis 0,45 liegt.

4, Modifizierte Cellulose nach einem oder mehreren der
Anspriuche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf die

Bedeutung von R' CH, ist.

5. Modifizierte Cellulose nach einem oder mehreren der
Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daff m im

Bereich von 1,10 bis 2,35 liegt."

Hilfsweise beantragt sie, eine mindliche Verhandlung

anzuberaumen.



= @ = T 219/93

Entscheidungsgriinde
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Die Beschwerde ist zuléassig.

Im Anschluf an die vorangegangene Feststellung, die
Voraussetzung einer sachlichen Prufung der Beschwerde ist
(Art. 110 (1) EPU), sieht sich die Kammer im vorliegenden
Fall zu einigen Ausfuhrungen grundsétzlicher Art

veranlaft:

Im Rahmen der sachlichen Prufung einer Beschwerde gegen
die Zurudckweisung einer Patentanmeldung durch die
Prufungsabteilung geht die Kammer in der Regel derart
vor, daf sie zund&chst untersucht, ob die Voraussetzungen
far die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gegeben
sind. Trifft dies nicht zu, so wird - je nach den
Umstanden des Falles - die Beschwerde unmittelbar
zurickgewiesen oder dem Beschwerdefihrer durch eine
schriftliche oder telefonische Mitteilung und/oder im
Rahmen einer mindlichen Verhandlung Gelegenheit geboten,
diese Voraussetzungen zu erfullen. Sind diese -
unmittelbar oder im Anschluff an die genannten Mafnahmen -
gegeben, so beschlieft die Kammer in Austbung des ihr
durch Artikel 111 (1), Satz 2 eingeraumten Ermessens, oOb
und inwieweit sie im Rahmen der Zustandigkeit der
Prufungsabteilung tatig werden, d. h. die Prufung
fortfuhren und gegebenenfalls "durchentscheiden", oder
die Sache zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens an die

Vorinstanz zuruckverweisen will.

Voraussetzungen fur die Aufhebung einer Zurickweisungs-
entsc¢heidung der Prufungsabteilung sind einmal das
Vorliegen formal, insbesondere im Hinblick auf

Artikel 123 (2) EPU zulassiger Anspruche; zum anderen die
Feststellung, daf die rechtlichen oder tatsachlichen
Voraussetzungen, auf welche die Vorinstanz die Zuruck-

weisung begrindete, nicht oder nicht mehr vorliegen, sei
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es daR die rechtliche Begrundung der Zurickweisung der
Uberprifung durch die Kammer nicht standhalt, sei es daf3
ein geandertes Schutzbegehren vorliegt, das die Zuruck-
weisungsgrinde ausrdumt. (Selbstverstandlich gibt es auch
"“Mischfalle", in denen die Zurtckweisungsgrunde zum Teil
rechtlich nicht haltbar sind und zum Teil in der

Beschwerde ausgeraumt werden.)

Im Rahmen des in Punkt 2.2 Ausgefuhrten wird die Kammer
in der Regel als erstes das Vorliegen formal zulassiger
Anspriche untersuchen. Im vorliegenden Fall weicht die
Kammer von dieser - selbstgesetzten und daher nicht
verpflichtenden - Regel ab, nachdem sie festgestellt hat,
daR mit der Beschwerdebegrindung neue Unterlagen einge-
reicht wurden, deren Anspriuche - wie weiter unten im
einzelnen dargelegt wird - der Begrundung der ange-
fochtenen Entscheidung den Boden entziehen, was die
Prufungsabteilung hatte erkennen missen, so daf Abhilfe
gemafR Artikel 109 (1), Satz 1 geboten gewesen ware. Unter
diesen Umstanden erachtet es die Kammer aus grundsatz-
lichen Erwagungen nicht fur opportun, im Rahmen der
Zustandigkeit der Prufungsabteilung tatig zu werden, wie
sie dies aufgrund von Artikel 111 (1) EPU an sich kénnte;
denn das Beschwerdeverfahren wurde nicht zur Entlastung
der 1. Instanz geschaffen, sondern zur Uberprufung von
deren Entscheidungen. In einem Fall wie deﬁ vorliegenden
wirde sich die Kammer nur bei erkennbarem Vorliegen eines
uberwiegenden Interesses der Beschwerdefuhrerin Uber die
genannten Opportunitatserwdagungen hinwegsetzen, z. B.
dann, wenn ein Beschleunigungsantrag vorlage oder ein
hohes Alter der Anmeldung auf ein solches Interesse
schlieRen lieRe. Um dem Interesse der Beschwerdefihrerin
und der Offentlichkeit an einem zugigen Abschluff des
Prufungsverfahrens einigermaflen entgegenzukommen, hat die
Kammer immerhin die Bearbeitung des Falles zeitlich

vorgezogen.
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Zunachst ist nun darzulegen, warum die mit der
Beschwerdebegrundung eingereichten neuen Anspruche der

angefochtenen Entscheidung den Boden entziehen.

Durch die Beschrdnkung der moéglichen Anzahl von C-Atomen
im Substituenten R sowie der Gesamtzahl der C-Atome in X
wird eine eventuelle Dominanz der Substituenten Uber die
Cellulose-Identitdt auch bei einem niedrigen D.P. fuar
Cellulose ausgeschlossen. Auch giftige Salze oder solche,
die das Dialyse-Verfahren storen wirden, werden von
Anspruch 1 auch nicht mehr formell umfaRt; deren
gedankliche Nichteinbeziehung war im ubrigen fir den
fachménnischen Leser, an den sich die Lehre einer jeden
Patentanmeldung richtet, wvon vornherein, spatestens aber
durch die Eingabe vom 14. Mai 1992 vorgeschlagene Ein-
figung der Worte "fur biocompatible Dialysemembranen”

ohnedies klar.

Die substantiiert erhobene Beanstandung, man kénne nicht
alle notwendigen Reaktanten, wie z. B. komplizierte
heterocyclische Bausteine herstellen, wird durch den

neuformulierten Anspruch ebenfalls gegenstandslos.

Hierdurch entfallen alle substantiiert mit
"Spekulativitat' und mangelnder Offenbarung im Sinne von

Artikel 83 EPU begrundeten Vorhaltungen.

Zu Artikel 56 EPU hatte die Prufungsabteilung im einzigen
Bescheid ausgefuhrt, sie gehe von der auf Beschreibungs-
seite 8, Zeilen 1 bis 7 angegebenen Aufgabenstellung aus,
sehe deren beanspruchte Lésung jedoch im Hinblick auf den
genannten Stand der Technik als naheliegend an, da die
geringfiugigen strukturellen Modifikationen zu keinen

Uberraschenden Eigenschaften fdhrten.

Dem hatte die Anmelderin widersprochen (vgl. Schreiben

vom 14. Mai 1992) und geltend gemacht, bei den
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erfindungsgemaff hergestellten Verbindungen handele es
sich um solche, die wesentliche strukturelle Modifika-
tionen gegenuber dem Stand der Technik aufwiesen, wodurch
sie im Gegensatz zu bekannten Produkten in der Lage
seien, ﬂZ—Mikroglobulin in erheblichem Umfang zu absor-

bieren.

Die angefochtene Entscheidung geht auf diese Argumenta-
tion nicht ein, sondern bezieht sich auf Artikel 56 EPU
als einen der Zuruckweisungsgrinde, ohne auch nur an-
deutungsweise anzugeben, warum diese Argumentation sie
anscheinend nicht uberzeugen konnte. Insoweit ist die
angefochtene Entscheidung daher nicht im Sinne von R. 68
(2) mit Grunden versehen. Eine Prufung des mit der
Beschwerde weiterverfolgten Anmeldungsgegenstandes auf
erfinderische Tatigkeit erscheint der Kammer daher nicht
zweckmaRig und durfte bei der Frage einer eventuellen
Abhilfe nach Artikel 109 EPU keine Rolle spielen.

Die neuen Anspruche raumen somit samtliche in der
angefochtenen Entscheidung in substantiierter Form ange-
gebenen Zuruckweisungsgrunde aus und entziehen dieser

daher den Boden.

Unter diesen Umstanden hatte die Prufungsabteilung der

angefochtenen Entscheidung abhelfen missen.
Art. 109 (1), Satz 1 EPU lautet:

"Erachtet das Organ, dessen Entscheidung angefochten
wird, die Beschwerde fur zulassig und begrundet, so hat

es ihr abzuhelfen."

Im vorliegenden Fall war die Beschwerde unzweifelhaft
zulassig und, wie oben dargelegt, auch begrindet. Die
Kammer folgt hierin der Entscheidung T 47/90 "Zurack-
verweisung/ SUMITOMO" (Abl. EPA 1991, 486), wonach eine
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Beschwerde als begrundet im Sinne des Art. 109 (1) EPU
angesehen werden kann, wenn die Beschwerdefiuhrerin an der
zuruckgewiesenen Anspruchsfassung nicht mehr festhalt und
wesentliche Anderungen vorgeschlagen werden, mit denen
die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwande
eindeutig ausgerdaumt werden (loc. cit., Punkt 6 der

Griunde) .

Die Kammer steht auch grundsatzlich auf dem Boden der
Entscheidung T 139/87 "Reglerventil/ BENDIX" (Abl. EPA
1990, 68), wonach die Prufungsabteilung "der Beschwerde
abhelfen mufR, wenn diese zuldssig und begrundet ist!"
(loc. cit., Punkt 4, dritter Absatz der Grunde). Zwar
enthalt der Art. 109 (1) EPU ein subjektives Element,
indem er Abhilfe nur fur den Fall vorschreibt, dafl das
Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die
Beschwerde fdr zuldssig und begrindet "erachtet"; doch
mu® das gleiche fur einen Sachverhalt gelten, bei dem das
betreffende Organ die Zulassigkeit und Begrundetheit der
Beschwerde hdtte erkennen mussen. Darauf stellt die
angezogene Entscheidung auch implizit ab, wenn sie im
vierten Absatz von Punkt 4 ihrer Grunde ausfihrt, daf
eine Beschwerde als begrindet angesehen werden mufd, wenn
die eingereichten Anderungen die Einwande, auf die sich
die Entscheidung stutzt, "eindeutig" gegenstandslos

machen.

Im unmittelbaren Anschluff an die zuvor genannten Aus-
fuhrungen heifft es dann in der Entscheidung T 139/87
wortlich: "Die Tatsache, daf noch andere, nicht ausge-
raumte Einwande bestehen, die aber nicht Gegenstand der
angefochtenen Entscheidung waren, 'schlieft die Anwendung
des Artikels 109 EPU nicht aus."

Angesichts eines vom 1. Prifer an den Vorsitzenden und
die 2. Pruferin gerichteten Votums, das unkorrekterweise

nicht aus der 2kte entfernt wurde, ehe diese der Kammer
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zuging, hat es den Anschein, daf im vorliegenden Fall
solche Einwadnde mindestens seitens des 1. Prufers
bestanden. Da diese Notiz aber nicht hatte an die Kammer
gelangen durfen, lehnt es diese ab, sich mir ihr
inhaltlich auseinanderzusetzen. Sie kann dies umso eher
tun, weil sie sich der zuvor zitierten Aussage der
Entscheidung T 139/87 anschlieffit und solche Einwéande

daher fur unerheblich erachtet.

Da, wie in den Abschnitten 3 und 4 gezeigt, eindeutig
Abhilfe gemafs Art. 109 EPU geboten gewesen ware, aber
nicht gewdhrt wurde und da andererseits ein uberwiegendes
Interesse der Beschwerdefuhrerin an einer anderen
Vorgangsweise nicht erkennbar ist, héalt es die Kammer fur
angemessen, die Sache ohne weitere Prufung auch nur auf
das Vorliegen formal zulassiger Anspriche zur Fortsetzung
des Prufungsverfahrens an die Prufungsabteilung zuruckzu-

verweisen.

In Punkt 3.4 wurde festgestellt, daf die angefochtene
Entscheidung insoweit mit einem Verfahrensmangel behaftet
ist, als sie sich auf Art. 56 EPU bezieht. Da jedoch die
Zurickweisung uberwiegend aus anderen Grunden erfolgt
ist, erachtet die Kammer diesen Verfahrensmangel nicht
als so wesentlich i.S.v. R. 67 EPU, daR ihr die - nicht
beantragte - Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr billig

erschiene. Hiervon wird daher abgesehen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zuruckverwiesen mit dem

Auftrag, das Prufungsverfahren fortzusetzen.

Die ggéghéftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
¢ / Woamest - -

7Y
E. Srgmgier . Antony
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