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Sachverhalt und Antrige

I. Die europé&ische Patentanmeldung 88 120 408.5, eingereicht
am 7. Dezember 1988 mit einer Prioritat vom
11. Dezember 1987 (DE 3 742 071) war unter der Nr.
0 319 938 verdffentlicht worden. Mit Entscheidung vom
8. Marz 1993 wurde sie von der Prufungsabteilung

2.1.15.010 des Europaischen Patentamts zuruckgewiesen.

II. Der Entscheidung lag der am 28. November 1992 mit 6
weiteren Anspruchen eingegangene Anspruch 1 zugrunde,

der, wie folgt, lautete:

"l. Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daR

die modifizierte Cellulose eine durch die Formel
(OH) m-{(n+s)

Cell —— [0-0Q],

T
r
z n

N (x-v)

wiedergegebene Struktur aufweist, worin Cell das Gerust
des unmodifizierten Céllulosemolekﬂls oder des Chitin-
molekiuls jeweils ohne Hydroxylgruppen, Z ein Stickstoff-
oder Schwefelatom ist und fur den Fall,. daR Z ein
Stickstoffatom ist, T und Z zusammen eine Acylamid- oder
Harnstoffgruppe und Q die Bedeutung (X'-Y') und/oder
zusammen mit dem O einer Ester- und/oder zusammen mit dem
O einer Carbamatgruppe haben und fur den Fall, da Z ein
Schwefelatom ist, T entf&allt und Q zusammen mit dem O
eine Ester- und/oder zusammen mit dem O eine Carbamat-
gruppe und gegebenenfalls (X'-Y') bedeuten, wobei

0 <n<mund 0 < s < m gilt und (n+s) den mittleren

Substitutionsgrad angibt und m beim unmodifizierten
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Cellulosemolekidl 3 und beim Chitinmolekul 2 betragt und

worin gegebenenfalls - X - entfallen kann oder

~-X- und -X'- einen gegebenenfalls substitutierten
Alkylen-, Alkenylen-Rest (gerad-kettig
und/oder verzweigt, wobei die Kohlen-
stoffkette auch durch Heteroatome wie O,
S, N, unterbrochen sein kann) und/oder

Arylen-Rest,

-Y und -Y' -H, und/oder -NR, und/oder -COOH auch als
Salz und/oder -COOR und/oder -CONR,

und/oder -OR und/oder Halogen bedeuten,

wobei R ein Wasserstoffatom und/oder eine
gegebenenfalls substituierte Alkylgruppe
mit 1 bis 36 C-Atomen (gerad-kettig
und/oder verzweigt) und/oder Aryl-
und/oder Arylalkyl- Rest (ggf.
substituiert) bedeutet

und X gleich oder verschieden von X' und Y gleich oder
verschieden von Y' ist und in dem Falle, daff Q zusammen

mit dem O eine Ester- und/oder Carbamatgruppe ist, Q die

nachfolgende Bedeutung hat:

)
A\

und/oder -CO-(CH,)_ -COOH und/oder -CO-(C,H,)-COOH

- CO_

COOH

(CH,) ,-H
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und/oder -CO-(C,R',)-COOH und/oder -CO-CR'=CR'-COOH
und/oder -CO-CH=CH-COOH und/oder -CO-NR,' bedeutet,

und r 1 bis 20 betragt und R' die gleiche Bedeutung wie R
und/oder Y bzw. Y' hat.*

Die Zuruckweisung wurde damit begrindet, daR der
beanspruchte Gegenstand zwar zulassig (Art. 123 (2) EPU)
und klar sei, aber die Voraussetzungen der Artikel 83, 84
(fehlende Stutze in der Beschreibung) und 56 EPU nicht
erfulle. Ferner wurde Anspruch 1 als "spekulativ®

beanstandet.

Hierzu wurde im wesentlichen ausgefdihrt, der neue
Anspruch 1 enthalte unbegrenzte Definitionen (vgl. II.4
der Entscheidungsgrtnde), und es sei auch keine
Begrenzung des Durchschnittspolymerisationsgrades (D.P.)
durchgefuhrt worden, d. h. die unbegrenzten Substituenten
seien dominant uber die Cellulose-Identitat geblieben mit
der Folge, daR die Mehrzahl der beanspruchten
modifizierten Cellulosen nicht fur die Losung der der

Anmeldung zugrundeliegenden Aufgabe geeignet seien.

Ferner misse das gewltnschte Cellulose-Polymere strenge
Kriterien erfullen (giftige, quellbare und wasserldsliche
Verbindungen seien ausgeschlossen), und die derzeitige
Definition der Cellulosen gehe weit uber das hinaus, was

durch die Offenbarung in der Beschreibung gedeckt sei.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin
(Anmelderin) unter gleichzeitiger Zahlung der vorge-
schriebenen Gebuhr am 5. Mai 1993 Beschwerde erhoben und
mit der am 10. Juli 1993 eingegangenen Beschwerde-
begrindung neue Anspriche 1 bis 3 sowie daran angepafite
Beschreibungsteile eingereicht. Nach ihrer Auffassung

sind durch die geanderten Anspruche die in der ange-
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fochtenen Entscheidung genannten Zuruckweisungsgrunde

ausgeraumt .

Im einzelnen fuhrt die Beschwerdefuhrerin hierzu aus, die
Zahl der Substituenten sei, auch in ihrer Kettenlange,
stark eingeschrankt worden, so dafs die Substituenten
nunmehr auch bei einem sehr niedrigen D.P. fur Cellulose
nicht mehr dominant Uber die Cellulose werden kdénnten.
Durch die vorgenommenen Anderungen wirden die bean-
standeten "Definitionsschleifen" vermieden und nicht
herstellbare Verbindungen von der Erfindung
ausgeschlossen. Somit seien alle zur Zuruckweisung

fihrenden Grunde ausgeraumt.

V. Die Beschwerdefuhrerin beantragt, ein Patent aufgrund der

folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Urspringlich eingereichte Seiten 1 und 2

- mit Eingabe vom 25. November 1992 eingereichte
Seite 2a

- urspringlich eingereichte Seiten 3 bis 7

- Austauschseiten 8 bis 10 (Schriftsatz wvom
6. Juli 1993)

- mit Eingabe vom 25. November 1992 eingereichte
Seite 11

- ursprunglich eingereichte Seiten 12 und 13

- Austauschseite 14 (Schriftsatz vom 6. Juli 1993)

- ursprunglich eingereichte Seiten 15 und 16

- mit Eingabe vom 25. November 1992 eingereichte
Seiten 17 und 18

- neue Anspruche 1 bis 3, deren Wortlaut nachstehend

wiedergegeben wird:
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"l. Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet,

daf? die modifizierte Cellulose eine durch die Formel

(OH)m-(noSI
Cell — [0-Q],
\ -
e
Z n
~N

(X-Y)

o —

wiedergegebene Struktur aufweist, worin Cell das
Gerust des unmodifizierten Cellulosemolekils oder des
Chitinmolekils jeweils ohne Hydroxylgruppen ist und 2
ein Stickstoff- oder Schwefelatom ist, wobei Q
wegfallt, wenn Z ein Schwefelatom ist und fur den
Fall, daR Z ein Stickstoffatom ist, T gleich Q ist,
wobei O < n <mund O < s < m gilt und (n+s) den
mittleren Substitutionsgrad angibt und beim
unmodifizierten Cellulosemolekil 3 und beim

Chitinmolekidl 2 betragt und
X- C,H,, mit n = 0 bis 12 oder einen Phenylrest,
Y H, COCH, SO,H oder OH bedeutet und
Q COC,H,,.,, COC,H,, ,-COOH
COC,H,,_, (SO,H) -COOH, COC, H,,COOH
mit n = 1 bis 17 oder CONHC H; bedeutet.
2. Modifizierte Cellulose nach Anspruch 1, dadurch

gekennzeichnet, daf Z ein Stickstoffatom ist und

s = 0 bis 0,5.n betréagt.
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3. Modifizierte Cellulose nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daR Z ein Schwefelatom ist und

s = 0,25.n bis n betragt."

Entscheidungsgriinde

0124.D

Die Beschwerde ist zuléassig.

Im Anschluff 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 grundsatzlicher Art

veranlafit:

Im Rahmen der sachlichen Prufung einer Beschwerde gegen
die Zuruckweisung einer Patentanmeldung durch die
Prufungsabteilung geht die Kammer in der Regel derart
vor, daff sie zundchst 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
zuruckgewiesen oder dem Beschwerdefuhrer durch eine
schriftliche oder telefonische Mitteilung und/oder im
Rahmen einer mindlichen Verhandlung Gelegenheit geboten,
diese Voraussetzungen zu erfullen. Sind diese -
unmittelbar oder im Anschluf an die genannten Mafnahmen -
gegeben, so beschliefft die Kammer in Ausubung des ihr
durch Artikel 111 (1), Satz 2 eingerdaumten Ermessens, ob
und inwieweit sie im Rahmen der Zustandigkeit der
Prufungsabteilung tatig werden, d. h. die Prufung
fortfihren und gegebenenfalls "durchentscheiden", oder
die Sache zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens an die

Vorinstanz zuruckverweisen will.



0124.D

-7 - T 0671/93

Voraussetzungen fur die Aufhebung einer Zuruckweisungs-
entscheidung der Prufungsabteilung sind einmal das
Vorliegen formal, insbesondere im Hinblick auf

Artikel 123 (2) EPU zuldssiger Anspruche; zum anderen die
Feststellung, daR die rechtlichen oder tatséachlichen
Voraussetzungen, auf welche die Vorinstanz die Zuruck-
weisung begrundete, nicht oder nicht mehr vorliegen, sei
es dal die rechtliche Begrundung der Zurtckweisung der
Uberprufung durch die Kammer nicht standh&lt, sei es dafR
ein ge&ndertes Schutzbegehren vorliegt, das die Zuruck-
weisungsgrunde ausraumt. (Selbstverstandlich gibt es auch
“Mischfalle", in denen die Zuruckweisungsgrunde zum Teil
rechtlich nicht haltbar sind und zum Teil in der

Beschwerde ausgerdumt werden.)

Im Rahmen des in Punkt 2.2 Ausgefuhrten wird die kammer
in der Regel als erstes das Vorliegen formal zulassiger
Ansprﬁcﬁé untersuchen. Im vorliegenden Fall weicht die
Kammer von dieser - selbstgesetzten und daher nicht
verpflichtenden - Regel ab, nachdem sie festgestellt hat,
da mit der Beschwerdebegrindung neue Unterlagen einge-
reicht wurden, deren Anspriche - wie weiter unten im
einzelnen dargelegt wird - der Begrundung der ange;
fochtenen Entscheidung den Boden entziehen, was die
Prafungsabteilung héatte erkennen missen, so daff Abhilfe
gemaf? 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 dem vorliegenden
wirde sich die Kammer nur bei erkennbarem Vorliegen eines
Uiberwiegenden Interesses der Beschwerdefuhrerin tber die
genannten Opportunitdtserwadgungen hinwegsetzen, z. B.

dann, wenn ein Beschleunigungsantrag vorlage oder ein
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hohes Alter der Amnmeldung auf ein solches Interesse
schlieBen liefle. Um dem Interesse der Beschwerdefuhrerin
und der Offentlichkeit an einem zugigen Abschluf des
Prufungsverfahrens einigermafen entgegenzukommen, hat die
Kammer immerhin die Bearbeitung des Falles zeitlich

vorgezogen.

Zunachst ist nun darzulegen, warum die mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten neuen Anspruche der

angefochtenen Entscheidung den Boden entziehen.

Durch die Beschrankung der méglichen Anzahl der
Substifuenten sowie die Einschrankung der méglichen
Anzahl C-Atome in den Substituenten Q und X und der
Bedeutung des Substituenten Y wird eine eventuelle
Dominanz der Substituenten Uber die Cellulose-Identitat
auch bei einem niedrigen D.P. fur Cellulose

ausgeschlossen.

Da sich die vorgenommenen Beschrankungen an den
Beispielen ausrichten, geht auch die Breite der
Definition augenscheinlich nicht uber das hinaus, was

durch die Offenbarung in der Beschreibung gestutzt ist.

Die erstmals in der angefochtenen Entscheidung genannten
Kriterien fur die Cellulose-Polymeren wie "giftige,
guellbare und wasserldsliche Verbindungen sind
ausgeschlossen", wurden im einzigen Bescheid nicht
erwahnt und sollten daher von vorneherein nicht tragende
Grunde der Entscheidung sein; im ubrigen ist nicht
substantiiert, warum solche Verbindungen von der
zuruckgewiesenen Fassung umfaft sein sollten. Unter
diesen Umstanden ist diese - lediglich in einem Klammer-
ausdruck erwahnte - Bemerkung nicht als Zurickweisungs-
grund zu werten, der einer Ausraumung bedurfte. Es mufl

genugen, daff fur die Kammer nicht ersichtlich ist, daf
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solche Verbindungen vom nunmehr geltenden Anspruch umfaft

wlarden.

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 begruindeten Vorhaltungen.

Zu Artikel 56 EPU hatte die Prufungsabteilung im einzigen
Bescheid .ausgefuhrt, sie gehe von der auf Beschreibungs-
seite 7, letzter Absatz angegebenen Aufgabenstellung aus
und sehe deren beanspruchte Lésung im Hinblick auf den in
(2) genannten Stand der Technik als erfinderisch an, da
die strukturellen Modifikationen zu uberraschenden

Eigenschaften fuhrten.

Sie hatte diese Darstellung jedoch unter dem Vorbehalt
der Behebung des beanstandeten Offenbarungsmangels (Art.
83 EPU) gemacht. In der angefochtenen Entscheidung fuhrte
sie hierzu sinngemaf aus, der Anspruch solle nur
diejenigen Cellulosen umfassen, die herstellbar seien und
die die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe auch
lésen. Die Kammer hegt keine Zweifel daran, dafR die
nunmehr noch beanspruchten Verbindungen herstellbar sind,
und die Entscheidung laft auch nicht erkennen, warum nach
Beseitigung des beansténdeten Of fenbarungsmangels und
damit des genannten Vorbehalts die bereits anerkannte

erfinderische Tatigkeit nicht mehr vorliegen sollte.

Die neuen Anspruche raumen somit sé&mtliche in der
angefochtenen Entscheidung in substantiierter Form ange-
gebenen Zuriuckweisungsgrunde aus und entziehen dieser

daher den Boden.
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Unter diesen Umstédnden hatte die Prifungsabteilung 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 begrundet. Die
Kammer folgt hierin der Entscheidung T 47/90 "Zuriuck-
verweisung/ SUMITOMO" (Abl. EPA 1991, 486), wonach eine
Beschwerde als begrundet im Sinne des Art. 109 (1) EPUO
angesehen werden kann, wenn die Beschwerdefiuhrerin an der
zurickgewiesenen Anspruchsfassung nicht mehr festhalt und
wesentliche Anderungen vorgeschlagen werden, mit denen
die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwéande
eindeutig ausgeraumt werden (loc. cit., Punkt 6 der

Grunde) .

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 muff, wenn diese zulassig und begrundet ist"
(loc. cit., Punkt 4, dritter Absatz der Grunde). Zwar
enthdlt der Art. 109 (1) EPU ein subjektives Element,
indem er Abhilfe nur fur den Fall vorschreibt, daf das
Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die
Beschwerde fur zulédssig und begrundet "erachtet"; doch
mufs das gleiche fur einen Sachverhalt gelten, bei dem das
betreffende Organ die Zuléassigkeit und Begrundetheit der
Beschwerde hdtte erkennen missen. Darauf stellt die
angezogene Entscheidung auch implizit ab, wenn sie im
vierten Absatz von Punkt 4 ihrer Grunde ausfuhrt, daR

eine Beschwerde als begrundet angesehen werden muf, wenn
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die eingereichten Anderungen die Einwande, auf die sich
die Entscheidung stutzt, "eindeutig" gegenstandslos

machen.

Im unmittelbaren Anschluf an die zuvor genannten Aus-
fihrungen 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, schlieRt die Anwendung
des Artikels 109 EPU nicht aus."

Im vorliegenden Fall sieht die Kammer daher keine
Veranlassung, den Anmeldungsgegenstand auf eventuelle
Mangel zu uberprufen, die in der angefochtenen

Entscheidung nicht erwahnt sind.

Da, wie in den Abschnitten 3 und 4 gezeigt, eindeutig
Abhilfe gemaf 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, halt es die Kammer fur
angemessen, die Sache ohne weitere Prufung auch nur auf
das Vorliegeh formal zulassiger Anspriche zur Fortsetzung
des Prufungsverfahrens an die Prufungsabteilung zuruckzu-

verweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurdackverwiesen mit dem

Auftrag, das Priufungsverfahren fortzusetzen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

4 A

E. G rgmiier F. Antony

¢
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