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Sachverhalt und Antrage
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Di e européi sche Patentannel dung 88 110 547. 2,

eingereicht am1. Juli 1988 mt einer Prioritéat vom

18. Juli 1987 (DE 3 723 897) war unter der Nr. 0 300 250
veroffentlicht worden. Mt Entschei dung vom 8. Mirz 1993
wur de sie von der Prifungsabteilung 2.1.15.010 des

Eur opai schen Patentants zurickgew esen.

Der Entscheidung | agen die am 26. Novenber 1992

ei ngegangenen Anspriche 1 und 2 sow e ursprungliche
Anspriche 3 bis 18 zugrunde. Anspruch 1 lautete, w e
fol gt:

"1. Cellul osederivate der allgenei nen For nel

(0ZX),
Cellulose ‘
(O-CO-Y)n
worin -Z- ei nen gegebenenfal | s substituierten

Al kyl en-, Al kenylen-, (gerad-kettig
und/ oder verzwei gt, wobei die Kohl en-
stof fkette auch durch Heteroatonme wie O
S, N unterbrochen sein kann) und/ oder
Aryl en- und/ oder Aryl al kyl en- oder

Aryl al ki nyl en- Rest (ggf. substituiert),

X -H, und/oder -NR, und/oder COOH auch als
Sal z und/ oder -SOH auch als Sal z
und/ oder -SO,-R und/ oder -PQH, auch als
Sal z und/ oder -CN und/oder -OR und/oder
Hal ogen und/ oder -Si (OR); bedeut en,
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wobei

und Y

und R

und R'

und

R
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ei n Wasser st of f at om und/ oder ei ne Al kyl -
gruppe mt 1 bis 25 C Atonen (geradkettig
und/ oder verzwei gt und gegebenenfalls
substituiert) und/ oder Benzyl- und/oder
Phenyl gruppe (ggf. substituiert) ist

RII

ein -z
\\ §2COOH

und/oder -/CH,) .-COOH und/oder - (C,H,)-COOH
!
(CHz) f-H

und/ oder - C(CH,COOH) =CH R

und/ oder -(CR',)-COOH und/ oder
- CR'=CR"- COCH und/ oder (- CH=CH COCH) - Rest
und/ oder NHR - und/oder R -Rest i st

ei ne gegebenenfalls substituierte Al kyl-,
Al kenyl gruppe mt 1 bis 36 C Atonen,
(gerad-kettig und/ oder verzweigt, wobei
di e Kohl enstoffkette auch durch Hetero-
atomre wie O S, N, sowe CO oder COO

G uppen unterbrochen sein kann) und/ oder
Aryl - und/ oder Arylal kyl -Rest (ggf.
substituiert) bedeutet

di e gl ei che Bedeutung wi e X und/oder R
hat

3 -
1 1
=
1
N
o

0- 25
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n =0,01 bis 2,95 ist,

SOW e der Pol ynerisationsgrad nehr als 400
betragt und die herstellbar sind durch
honmogene Umset zung in ei nem Gem sch von
D net hyl acet am d und/ oder N- Met hyl -
pyrrolidon mt LiC vorzugswei se nach
Aktivierung des Cell ul oseausgangs-
pr odukt es ohne Anwesenheit von LiC."

Di e Zurickwei sung wurde sinngenméal3 damt begrindet, dafld
der beanspruchte Cegenstand zwar zul &ssig (Art. 123 (2)
EPU), klar und neu sei und daR Anspruch 1, soweit er
durch die O fenbarung gedeckt sei und die in der
Beschr ei bung angegebene Auf gabe | 6se, auch di e Voraus-
set zungen des Artikels 56 EPU erfulle; in der
vorl i egenden Form sei jedoch der Gegenstand des
Anspruchs 1 weder ausreichend offenbart, noch
erfinderisch und deshalb imHi nblick auf die
Erforderni sse der Artikel 56 und 83 sow e des

Artikels 52 (1) EPU nicht patentfahig. Auch sei er wegen
Spekul ativitat nicht gewdhrbar.

Hi erzu wurde i mwesentlichen ausgefuhrt, der Anspruch
ent hal te unbegrenzte Definitionen, und es sei trotz
Auf f orderung kei ne ausrei chende Begrenzung des durch-
schnittlichen Polymerisationsgrades (D.P.) erfolgt,
wodur ch di e unbegrenzten Substituenten dom nant seien,
was bedeute, dall die Mehrzahl der beanspruchten
nodi fi zierten Cellul osen, die der Patentannel dung

zugr undel i egende Auf gabe nicht | 6se. Auch unfasse der
Cegenstand des Anspruchs 1 konplizierte heterocyclische
Bauel enment e ent hal tende Substituenten sow e Cel | ul ose-
Pol ynmere, die die zu erfillenden strengen Kriterien
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(giftige, quellbare und wasserl dsliche Verbi ndungen
sei en ausgeschl ossen) nicht erfullen.

| V. Gegen di ese Entschei dung hat die Beschwerdef dhrerin
(Anmel derin) unter gleichzeitiger Zahlung der vorge-
schri ebenen Gebuhr am 5. Mai 1993 Beschwerde er hoben und
mt der am 13. Juli 1993 ei ngegangenen Beschwer de-
begr indung neue Anspriche 1 und 2 sow e daran angepaldte
Beschrei bungsteil e eingereicht. Nach i hrer Auffassung
sind durch die geédnderten Anspriche die in der ange-
f ocht enen Ent schei dung genannt en Zur ickwei sungsgr inde
ausger aunt

I m ei nzel nen fuhrt di e Beschwerdefihrerin hierzu aus,
die Zahl der C- Atone im Substituenten Z betrage nunmehr
maxi mal 18, und X und Y enthielen nicht nehr als je

36 C- Atone, wodurch die Substituenten in ihrer Ketten-
| &nge ei ngeschr &nkt seien. Ei ne Dom nanz der
Substituent en gegentber Cellul ose sei somt auch bei
einem ni edrigen D.P. fur Cellul ose ausgeschl ossen.

Auf grund der vorgenonmenen Beschr ankung der
Substituenten seien auch nicht herstell bare Heterocyclen
ni cht nmehr unfal3t und die sog. "Definitionsschleifen"
ver m eden wor den

V. Di e Beschwerdefidhrerin beantragt, die Entschei dung der
Pr uf ungsabt ei | ung auf zuheben und ein Patent auf der
G undl age der fol genden Unterlagen zu erteilen

- ursprunglich eingereichte Seite 1

- mt Eingabe vom 24. Novenber 1992 eingereichte
Seite 2

- dem Schriftsatz vom 13. Juli 1993 bei gefigte
Aust auschseiten 3 und 4

0141.D Y
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- urspringlich eingereichte Seite 5

- dem Schriftsatz vom 13. Juli 1993 bei geflgte
Aust auschseite 6

- mt Eingabe vom 24. Novenber 1992 eingereichte
Seite 7

- urspringlich eingereichte Seiten 8 bis 25

- mt Eingabe vom 24. Novenber 1992 eingereichte
Seite 26

- urspringlich eingereichte Seiten 27 bis 35

- dem Schriftsatz vom 13. Juli 1993 bei geflgte
Pat ent anspriche 1 und 2

- ursprunglich eingereichte Patentanspriche 3 bis 18.

D e geltenden Patentanspriche 1 und 2 haben fol genden
Wortl aut:

"1. Cellul osederivate der allgenei nen For nel

(0OZX),
Cellulose
{0-COo-Y),

worin -Z- CH,, mt n = 0 bis 18 bedeutet,

X N(GHpnia) 2o N(GH,OH) ,
NG H.,, NGH, O SOGH;na,
OCH,.; mt n =1 bis 18,
CH=CH,, GH;, SOH PGH,
Si (OCH;) ;, COOH, OH oder H

bedeut et und

Y GhHui, Ghoo,
CnHZn-Z(CnH2n+l)a CnHZnC(I]_Ia



CiHen. 1( SO;H) COCH,
CiHn.1( Q) COOH, G H,,,. ,COCH,
CiHon-2( GiHeni) COOH,  GiH,  GoFs,
GHCH,,  NHGH,.a,

CeHNH, GoH,( Q) NH,

CGH.NH mt n =1 bis 18

bedeut et und worin

m=0 - 2,5 und
= 0,01 bis 2,95 ist,

>
|
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und der Pol ynerisationsgrad nehr als 400 betréagt und
di e herstellbar sind durch honbgene Unsetzung in

ei nem Gem sch von Di net hyl acet am d und/ oder
N-Met hyl pyrrolidon mt LiCl vorzugswei se nach

Aktivierung des Cell ul oseausgangspr odukt es ohne

Anwesenheit von Lid.

2. Cellul osederivate der allgeneinen Fornel

(02ZX),
Cellulose P
(O-Y),

worin X die gleiche Bedeutung wi e in Fornel
worin -Z- CH, mt n =0 bis 18

und Y CSNHC H;.1,
CSNHGsHs,  OCOG Hy .,
CSGiHoni, SOCGHana,
SON( CiHoper) 2 Mt

0141.D
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n =1Dbis 18 oder SOH

bedeut et und worin

m=0 - 2,5 und
n =20,01 bis 2,95 ist, und

der Pol ynerisationsgrad nehr als 400 betréagt und die
herstel | bar sind durch honbgene Ursetzung in einem

Gem sch von Di nmet hyl acetami d und/ oder N-Met hyl pyrrolidon
mt LiC vorzugswei se nach Aktivierung des

Cel | ul oseausgangspr odukt es ohne Anwesenheit von LiC."

Entscherdungsgrinde
1. Di e Beschwerde ist zul assig.
2. I m Anschl u3 an di e vorangegangene Feststellung, die

Vor ausset zung ei ner sachlichen Prifung der Beschwerde
ist (Art. 110 (1) EPU), sieht sich die Kamrer im

vor | i egenden Fall zu einigen Ausfuhrungen
grundsat zl i cher Art veranl af3t:

2.1 | m Rahnen der sachlichen Prifung ei ner Beschwerde gegen
di e Zur dckwei sung ei ner Patentannel dung durch die
Pruf ungsabt ei l ung geht die Kamrer in der Regel derart
vor, dal3 sie zundchst untersucht, ob die Voraussetzungen
fdar di e Auf hebung der angefochtenen Ent schei dung gegeben
sind. Trifft dies nicht zu, so wird - je nach den
Urst &nden des Falles - die Beschwerde unmttel bar
zur uickgewi esen oder dem Beschwer def ihrer durch eine
schriftliche oder tel efonische Mtteilung und/ oder im
Rahrmen ei ner nundlichen Verhandl ung Cel egenheit geboten,

0141.D Y
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di ese Voraussetzungen zu erfiullen. Sind diese -

unm ttel bar oder i m Anschl u3 an di e genannten MalRnahnen
- gegeben, so beschliel3t die Kammer in Ausibung des ihr
durch Artikel 111 (1), Satz 2 eingeré&unten Ernessens, ob
und i nw eweit sie imRahnmen der Zustandi gkeit der

Pruf ungsabteilung tatig werden, d. h. die Prufung
fortfuhren und gegebenenfal | s "durchentschei den", oder
di e Sache zur Fortsetzung des Priafungsverfahrens an die
Vorinstanz zuruckverwei sen wll.

Vor ausset zungen fiur di e Auf hebung ei ner Zuridckwei sungs-
ent schei dung der Prufungsabteilung sind ei nmal das
Vorliegen formal, insbesondere im Hi nblick auf

Artikel 123 (2) EPU zul assiger Anspriche; zum anderen
di e Feststellung, dal die rechtlichen oder tatsachlichen
Vor ausset zungen, auf wel che die Vorinstanz di e Zurick-
wei sung begridndete, nicht oder nicht nehr vorliegen, sei
es dal3 die rechtliche Begriundung der Zurickwei sung der
Uber priif ung durch die Kammer nicht standhalt, sei es daB
ei n geédndertes Schutzbegehren vorliegt, das die Zurick-
wei sungsgr inde ausraunt. (Sel bstverstandlich gibt es
auch "M schféalle", in denen die Zurickwei sungsgrinde zum
Teil rechtlich nicht haltbar sind und zum Teil in der
Beschwer de ausgeraunt werden.)

| m Rahnen des in Punkt 2.2 Ausgefihrten wird di e Kamrer
in der Regel als erstes das Vorliegen formal zul assiger
Anspriuche untersuchen. Imvorliegenden Fall weicht die
Kanmer von di eser - sel bstgesetzten und daher nicht
verpflichtenden - Regel ab, nachdem sie festgestellt
hat, dall mt der Beschwerdebegrindung neue Unterl agen
ei nge-rei cht wurden, deren Anspriche - wie weiter unten
i meinzel nen dargel egt wird - der Begrindung der ange-
f ocht enen Ent schei dung den Boden entzi ehen, was die
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Pr af ungsabtei | ung hatte erkennen nissen, so dal3 Abhilfe
gemalR Artikel 109 (1), Satz 1 geboten gewesen ware.
Unter di esen Unstanden erachtet es die Kammer aus
grundsat zl i chen Erwadgungen nicht fur opportun, im Rahnen
der Zust &ndi gkeit der Priufungsabteilung téatig zu werden,
wi e sie dies aufgrund von Artikel 111 (1) EPU an sich
konnte; denn das Beschwerdeverfahren wurde nicht zur
Entl astung der 1. Instanz geschaffen, sondern zur
Uber pr iif ung von deren Entschei dungen. In einemFall wie
dem vorliegenden wirde sich die Kanmer nur be

er kennbarem Vor | i egen ei nes Uberw egenden | nteresses der
Beschwer def Uhrerin dber di e genannten
Qpportuni t a serwagungen hi nwegsetzen, z. B. dann, wenn
ei n Beschl euni gungsantrag vorl age oder ein hohes Alter
der Annel dung auf ein solches Interesse schlielRen |iele.
Um dem I nt eresse der Beschwerdef threrin und der

O fentlichkeit an ei nem ziigi gen Abschl uR des

Pr uf ungsverfahrens ei ni ger maRen ent gegenzukomen, hat
die Kamrer imerhin die Bearbeitung des Falles zeitlich
vor gezogen

Zunéchst ist festzustellen, auf welche G inde sich die
Zur ickwei sung des Antrags auf Patenterteilung durch die
Pr uf ungsabt ei l ung stitzte und ob die mt der

Beschwer debegr tindung ei nger ei cht en Anspriche der

Ent schei dung dadurch den Boden ent zi ehen, daf ihr
Gegenstand frei von di esen Beanst andungen i st.

In Punkt 11.2 der angefochtenen Entscheidung wird in
erster Linie der Inhalt des einzigen Priufungsbescheids
referiert, sieht man von einigen zuséatzlichen

Bener kungen, wie z. B. der Unfassung giftiger oder das
D al yseverfahren storender Cellul osederivate ab. Erst ab
1.3 befalR3t sich die Prifungsabteilung mt dem zur Zeit
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der Zuridckwei sung gultigen Erteilungsantrag. Hieraus
folgt, dalR sich die Zurickwei sung der Patentannel dung

auf die Ausfuhrungen in den Punkten I1.4 bis I1.7
st ut zt .
In den Punkten I1.4 und I1.5 wird ausgefthrt, der neue

Anspruch 1 enthalte unbegrenzte Definitionen, we dort
i mei nzel nen angegeben, und es bestehe keine
ausr ei chende Begrenzung des D.P., so dalR ei ne Dom nanz
der Substituenten uber die Cellul ose-ldentitat nicht
ausgeschl ossen sei; dadurch wirden nodifizierte

Cel | ul osen beansprucht, die fir die Losung der

zugr undel i egenden Auf gabe ni cht geei gnet seien.

Auch seien komplizierte heterocyclische Bauel emente

ent hal tende Substituenten von der Definition des
Anspruchs 1 unfal3t, und die betreffenden Reaktanten - so
inmplizit der vorangegangene Bescheid - seien nicht
herstell bar. (Dies soll wohl als Beanstandung unter

Arti kel 83 EPU zu verstehen sein.)

Erstmal s in der angefochtenen Entschei dung nimm die

Pr (f ungsabt ei | ung expressis verbis auf Artikel 84 EPU
Bezug, womt wohl auf den i m vorangegangenen Bescheid
ent hal tenen Vorwurf der Spekul ativitat abgezielt wrd.

Die unter 11.5 angesprochenen strengen Kriterien fir die
Cel | ul ose-Polynere ("giftige, quellbare und wasser-

| 6sli che Verbi ndungen sind ausgeschl ossen”) wurden im
vor angegangenen Beschei d ni cht erwahnt.

Zu Artikel 56 EPU hatte die Prifungsabteilung im
vor angegangenen Bescheid bereits erklart, die
erfinderische Tatigkeit werde anerkannt (vgl. Punkt 2);
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mt der

beanst andet en Anspruchsbreite auch auf Artikel 56 EPU
Bezug genonmen (Seite 4, Zeile 3 des Beschei des,

entsprechend Seite 3, Zeile 10 der angef

ocht enen

Ent schei dung). Aufgrund wel cher Uberl egungen auf das
Fehl en erfinderischer Tatigkeit geschlossen wird, ist

ni rgends gesagt. Es lalt sich lediglich

ver mut en, dald

die in Punkt 11.4 enthaltene Aussage, wonach "di e

Mehr zahl der beanspruchten nodifizierten Cellul osen

nicht fir die Losung der zugrundel i egenden Auf gabe

geei gnet sind", eine solche Uberl egung andeuten soll.

D e mal3gebl i chen ZurtGckwei sungsgr inde si
neuen Anspruch 1 séantlich ausgeraunt, w
f ol genden Ausf Uhrungen kl ar erkennbar w

Durch Beschrankung der noglichen Anzah
Substituenten Z sow e der Substituenten
ei ne eventuel |l e Dom nanz der Substituent
Cel | ul ose-ldentitat auch bei einemD.P
Cel | ul ose ausgeschl ossen.

Durch di e neuformulierten Anspriche i st

nd durch den
e aus den
rd:

von C-Atonen im
Xund Y wrd

en uber die

von 400 fur

di e Bean-

standung, man kénne nicht alle notwendi gen Reakt anten,

wie z. B. konplizierte heterocyclische Bausteine

herstel |l en, ebenfalls gegenstandsl os geworden. (Bl of3

nebenbei sei benerkt, dall ein "Beweis" der

Her stel | barkeit vom Annel der erst nach -
erfolgter - substantiierter |nfragestel
wer den darf.)

hi er nicht
ung gefordert

Hi erdurch entfallen auch alle mt "Spekulativitat" und

mangel nder O fenbarung im Si nne der Arti
EPU begr iindet en Bedenken.

kel 83 und 84
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Was die hier unter 3.2 und 3.6 erwdhnte Beanst andung
angeblich nicht glaubhafter Aufgabenl 6sung anbel angt, so
i st zunachst festzustellen, dalR ei ne Aufgabe, die nicht
gl aubhaft gel 6st ware, zwar nicht zur Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit herangezogen werden konnte, die
Pr uf ungsabt ei l ung aber in einem sol chen Fall das
Vorliegen erfinderischer Tatigkeit nicht rundweg zu

ver nei nen, sondern zunachst eine andere, weniger
anbitionierte Aufgabe zu formulieren hatte, die

gl aubhaft gel 6st wird, und deren L6sung auf eventuelles
Nahel i egen zu untersuchen héatte.

I nsoweit sie sich auf Artikel 56 EPU stutzt, ist die
angef ocht ene Ent schei dung daher nicht im Sinne von
Regel 68 (2) EPU nmit G inden versehen; jedenfalls ist
di e betreffende Beanstandung aber ebenfalls als

ausger dunt zu betrachten, da aus den G Unden der

angef ocht enen Ent schei dung ni cht erkennbar ist, weshalb
di e von der Prifungsabteilung i meinzigen Bescheid
definierte Aufgabe durch di e nunnehr beanspruchten

Cel | ul osederivate nicht gel 6st sein sollte.

D e neuen Anspriche rdunmen somt santliche in der

angef ocht enen Ent schei dung in substantiierter Form ange-
gebenen Zur Gckwei sungsgr inde aus und entzi ehen di eser
daher den Boden.

Unter diesen Unstanden hatte di e Prifungsabteilung der
angef ocht enen Ent schei dung abhel f en niissen.
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5.1  Artikel 109 (1), Satz 1 EPU |l autet:

0141.D Y
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"Erachtet das Organ, dessen Entschei dung angefochten
wird, die Beschwerde fur zul assig und begrindet, so hat
es i hr abzuhelfen.™

I mvorliegenden Fall war di e Beschwerde unzweifel haft
zul assig und, w e oben dargel egt, auch begrindet. Die
Kamer folgt hierin der Entscheidung T 47/90 " Zur tuck-
verwei sung/ SUM TOMO' (Abl. EPA 1991, 486), wonach ei ne
Beschwerde al s begrindet im Sinne des Artikels 109 (1)
EPU angesehen werden kann, wenn di e Beschwerdefiihrerin
an der zuruckgew esenen Anspruchsfassung nicht mehr
festhalt und wesentliche Anderungen vorgeschl agen
werden, mt denen die in der angefochtenen Entschei dung
er hobenen Ei nwande ei ndeuti g ausgeraunt werden (Il oc.
cit., Punkt 6 der G inde).

D e Kammer steht auch grundsatzlich auf dem Boden der
Ent schei dung T 139/87 "Reglerventil/ BEND X" (Abl. EPA
1990, 68), wonach die Priafungsabteil ung "der Beschwerde
abhel fen muf3, wenn di ese zul 4ssig und begrindet ist"
(loc. cit., Punkt 4, dritter Absatz der G unde). Zwar
enthalt der Artikel 109 (1) EPU ein subjektives Elenent,
i ndem er Abhilfe nur fiar den Fall vorschreibt, dafl3 das
Organ, dessen Entschei dung angefochten wird, die
Beschwerde fir zul assi g und begrindet "erachtet"; doch
mud das gl ei che fir einen Sachverhalt gelten, bei dem
das betreffende Organ di e Zul assi gkeit und Begrindet heit
der Beschwerde hatte erkennen mussen. Darauf stellt die
angezogene Entschei dung auch inplizit ab, wenn sie im
vierten Absatz von Punkt 4 ihrer G unde ausfihrt, dal

ei ne Beschwerde al s begrindet angesehen werden nuf3, wenn
di e ei ngereichten Anderungen di e Ei nwande, auf die sich
di e Entschei dung stiutzt, "eindeutig" gegenstandsl| os
machen.
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| munm ttel baren Anschl uR an di e zuvor genannten Aus-

f idhrungen hei 3t es dann in der Entscheidung T 139/87
wortlich: "D e Tatsache, dalR noch andere, nicht ausge-
raunt e Ei nwande bestehen, die aber nicht Gegenstand der
angefochtenen Entscheidung waren, schliel3t di e Anwendung
des Artikels 109 EPU nicht aus."

I mvorliegenden Fall sah die Kanmer deshal b von ei ner
Pruf ung auf Mangel, die im Zurickwei sungsabschl uf3 ni cht
genannt werden, ab.

Da, wie in den Abschnitten 3 und 4 gezeigt, eindeutig
Abhi | fe gemaR Artikel 109 EPU geboten gewesen wire, aber
ni cht gewahrt wurde und da andererseits ein

Uberw egendes I nteresse der Beschwerdef Uhrerin an einer
ander en Vorgangswei se nicht erkennbar ist, halt es die
Kamrer fidr angenessen, die Sache ohne weitere Prifung
auch nur auf das Vorliegen formal zul &ssiger Anspriche
zur Fortsetzung des Prifungsverfahrens an die

Pr af ungsabt ei | ung zuridckzu-verwei sen

Aus Punkt 4.4 ist zu ersehen, dall di e angefochtene

Ent schei dung i nsoweit mt ei nem Verfahrensmangel
(Verstold gegen Regel 68 (2)) behaftet ist, als sie sich
auf Artikel 56 EPU stutzt. Da jedoch die Zuriickwei sung
Uberw egend aus anderen G inden erfolgt ist, erachtet
di e Kanmer di esen Verfahrensmangel nicht als so
wesentlich i.S.v. Regel 67 EPU, daR ihr die - nicht
beantragte - Rickzahl ung der Beschwerdegebihr billig
erschiene. Hi ervon wrd daher abgesehen.
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Entscherdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurickverw esen mt dem
Auftrag, das Priafungsverfahren fortzusetzen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmuaier F. Antony

0141.D



