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Sachverhalt und Antrdge

I Die europidische Patentanmeldung Nr. 89 102 968.8, am
25. Februar 1989 unter Inanspruchnahme der Priorit&t aus
der Voranmeldung (DE 3 805 973) vom 25. Februar 1988
eingereicht, wurde am 30. August 1989 unter
Nr. 0 330 134 verdffentlicht.

II. Anspruch 1 wie urspriinglich eingereicht lautete wie

folgt:

"Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daR die

modifizierte Cellulose eine durch die Formel

[OH] . (zeern
Cell [Z],

[0-CO-R'],

[0-X],

wiedergegebene Struktur aufweist, worin Cell das Gerist
des unmodifizierten Cellulosemolekiils oder des
Chitinmolekiils jeweils ohne Hydroxylgruppen ist, s beim
unmodifizierten Cellulosemolekiil 3 und beim

Chitinmolekiil 2 betrédgt und
worin R' : CH; und/oder C,Hs und/oder C;H,,

X : CO-R und/oder CS-R und/oder.CO-CR'',-CO-CHR'',
und/oder CO-OR und/oder CONH-R 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 PO,R''R und/oder
POR'', und/oder PO(OR''), und/oder
CR'',-CR'' (OH)-R 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, :
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wobei R: Alkyl und/oder Alkenyl und/oder Alkinyl

(gerad-kettig und/oder verzweigt und ggf.
substituiert, wobei die Kohlenstoffkette auch
durch Heteroatome wie O, S, N, P, Si sowie CO-
oder COO-Gruppe unterbrochen sein kann) und/oder
Cycloalkyl (ggf. mit Heteroatomen und/oder
substituiert) und/oder Aryl und/oder Arylalkyl
und/oder Arylalkenyl und/oder Arylalkinyl (ggf.
mit Heteroatomen und/oder substituiert) und/oder
Bisaryl (ggf. substituiert) und/oder Rest einer
kondensierten aromatischen Verbindung (ggf.
substituiert) und/oder Rest einer hetero-
cyclischen Verbindung (ggf. substituiert) ist und

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 -CSOH auch als Salz und/oder
-CSOR'' und/oder -CSNR'', und/oder -SO,H auch als
Salz und/oder -SO,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 -CN und/oder -NO,
und/oder -OR'' und/oder Halogen und/oder
-Si(OR"'');,

und Z den folgenden Atomgruppen entspricht:

e .
.

SR'', SO,H (Salz), SO-R, SO -'2‘, SO,-R, SO,NR'',,
SO,H (Salz), F, Cl, Br, J, NR'',, PR'';, POH,
(Salz), PO,H(OR), PO(OR),, PO,HR'' (Salz),
POR' ' (OR), POR'',

wobei R'': H oder R ist,
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und x + ¢t : 0,75 - 2,85
t - 2,85
x - 2,85
z 0,01 - 0,45
betragt."

Die abhingigen Anspriiche 2 bis 5 betrafen bevorzugte
Ausfﬁhrungéformen des Gegenstands des Anspruchs 1, die
Anspriiche 6 und 7 bezogen sich auf Verfahren zur
Herstellung der modifizierten Cellulosen nach einem oder

mehreren der vorherigen Anspriiche.

Die Anmeldung wurde mit einer Entscheidung der Prifungs-
abteilung des Europdischen Patentamts vom 14. Marz 1995
zuriickgewiesen. Dieser Entscheidung lag ein Satz mit
vier Anspriichen zugrunde, von dem Anspruch 1 am

16. Februar 1995 und die Anspriiche 2 bis 4 am

29 . Januar 1993 eingereicht worden waren. Anspruch 1

dieses Satzes lautete wie folgt:

"Modifizierte Cellulose, dadurch gekennzeichnet, daR die

modifizierte Cellulose eine durch die Formel

[OH] ;- (xetaz)
CelX z],

[0-CO-R'],

[0-X],

wiedergegebenen Struktur aufweist, worin Cell das Gerist
des unmodifizierten Cellulosemolekiils oder des
Chitinmolekiils jeweils ohne Hydroxylgruppen darstellt,

s beim unmodifizierten Cellulosemolekiil 3 und beim

Chitinmolekiil 2 betrigt und worin

R': CH, und/oder C,H; und/oder C;H, bedeutet,
X : CO-R und/oder CO-NH-R und/oder CH,-CH,-NR'',,
Z : NR'', und/oder PO;H;, desgleichen in Salzform, ist,
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worin
R''= H oder R bedeutet und

R geradkettige oder verzweigte Alkyl-, und/oder Alkenyl-
und/oder Cycloalkyl- und/oder Aryl- und/oder
Aralkylreste darstellen, die gegebenenfalls durch
-COOR' ' und/oder -OR'' und/oder -NR'', und/oder -SO;R'
und/oder -PO(OR''), und/oder POH(OR'') und/oder
-Si(OR''),; und/oder -CSOR'' und/oder -CN und/oder -NO:
und/oder Halogen mit der MaRgabe substituiert sind, daf,
wenn R'' = R, ein R'' in einem etwaigen weiteren
Substituenten der definierten Art von R gleich H oder
ein unsubstituiertes R ist, und wenn R'' = H, die
unsubstituierte Sduregruppe in -COOH, -SO;H, -PO;H,

und _CSOH auch in Salzform vorliegen kann,

x+ t=20,75 - 2,85,
t =0- 2,85,

x =0 - 2,85,

z = 0,01 - 0,45

und der Polymerisationsgrad der modifizierten
Cellulose 100 - 500 betragt."

Die abhingigen Anspriiche 2 bis 4 waren auf besondere
Ausgestaltungen der Cellulose gemdfs Anspruch 1

gerichtet . R T

In der Entscheidung wurde bemingelt, der beanspruchte
Gegenstand gehe iiber den Inhalt der urspriinglichen
Offenbarung hinaus. Insbesondere wurde die Hinzufiligung
des Passus "...daR, wenn R'' = R, ein R'' in einem
etwaigen weiteren Substituenten der definierten Art von

R gleich H oder ein unsubstituiertes R ist,

beanstandet.
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Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin (An-
melderin) am 4. Mai 1995 unter gleichzeitiger Ent-
richtung der vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde erhoben

und hierzu am 16. Juni 1995 eine Beschwerdebegrindung

eingereicht.

Zusammen mit der Beschwerdebegriindung wurde als Basis
des einzigen Antrags ein neuer Anspruch 1 vorgelegt, der
sich gegeniiber dem zuriickgewiesenen Anspruch 1 im
wesentlichen durch eine redaktionelle Umformulierung des

in der angefochtenen Entscheidung beanstandeten Passus

unterschied.

Nach einem Zwischenbescheid der Kammer, in dem
zahlreiche Einwdnde unter Artikel 123 (2) EPU und
Artikel 84 EPU erhoben wurden, hat die Beschwerde-
fiihrerin am 17. Dezember 1997 zwei neue Anspruchssédtze

als Haupt- bzw. Hilfsantrag eingereicht.

AuRer einigen Anderungen, die den von der Vorinstanz
sowie von der Kammer erhobenen Einwédnden teilweise
Rechnung trugen, unterschieden sich alle unabhidngigen
Anspriiche von der zuriickgewiesenen Fassung dadurch, dai®
die Bedingung s-(x+t+z)20 liberall aufgenommen wurde.

Zum Wortlaut der unabhidngigen Anspriiche machte die
Beschwerdefiihrerin geltend, die Anderungen stiitzen sich
auf die urspriingliche Offenbarung...Sie. l&sen das
Schleifeproblem der Definitionen fiir X, Z, R und die
Substituentengruppen, das von der Vorinstanz aufgeworfen
worden war, sowie einige der von der Kammer erhobenen
Klarheitsprobleme. Andere Klarheitseinwénde seitens der
Kammer seien nicht gerecht. Einen Grund fir diese

Meinung wurde jedoch nicht angegeben.

Wihrend der miindlichen Verhandlung am 19. Januar 1998
betonte die Kammer erneut, daf die Einwénde unter
Artikel 123 (2) weiterhin bestiinden, da die Definitionen
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von X, Z, R und den Substituentengruppern eine Auswahl
aus jeweils vier Auflistungen darstellten, die dann zu
einer neuen Kombination zusammengefligt wurde. Auch in
der folgenden Diskussion wies die Kammer mehrmals auf
ihren Zwischenbescheid (Punkt 2.3) hin, wonach es der
Anmelderin nicht frei stiinde, eine beliebige Kombination
aus den vielen, pauschal erwé@hnten Méglichkeiten der
urspriinglichen Offenbarung auszuwdhlen, ohne daR die
entsprechende Lehre eindeutig und unmittelbar aus der
urspriinglichen Anmeldung hervorgehe. Auch der Bereich
des Parameters s-(x+t+z) der beanspruchten Produkte sei
der urspriinglichen Anmeldung nicht zu entnehmen, da er

dort iiberhaupt nicht definiert wurde.

Daraufhin fiihrte die Beschwerdefiihrerin aus, solche
Anspriiche seien als Teilanmeldung zu betrachten, filir die
Artikel 76 EPU gelte. MaBgeblich sei, ob der Anspruchs-
gegenstand Uber den urspriinglich eingereichten
Gegenstand hinausgehe. Da alle jetzt beanspruchten
Méglichkeiten im urspriinglichen Anspruch 1 anwesend
waren, sei dies nicht der Fall, so daR die jetzige

Kombination zul#ssig sei.

Dennoch wurden, nachdem die Debatte mehrmals
unterbrochen worden war und die Kammer schlieRlich auf
die Entscheidung T 0153/85 (ABl. EPA 1988, 1) hinwies,
vier neuen Anspruchssitze mit jeweils sechs Anspriichen
als neuer Hauptantrag und drei H;;ggapgrége eingereicht.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Modifizierte Cellulose, daduxch gekennzeichnet, daf® die:

modifizierte Cellulose eine durch die Formel

OHJs- txotez)
Cel (2],

0-CO-R'1,

0-X1.



-7 - T 0516/95

wiedergegebenen Struktur aufweist, worin Cell das Gerist
des unmodifizierten Cellulosemolekliils oder des
Chitinmolekiils jeweils ohne Hydroxylgruppen darstellt,

s beim unmodifizierten Cellulosemolekiil 3 und beim

Chitinmolekiil 2 betrdgt und worin

R': CH, und/oder C,Hs und/oder C;H,,

X: CO-R und/oder CS-R und/oder CO-CR'',-CO-CHR'',
und/oder CO-OR und/oder CONH-R 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 PO,R''R und/oder
POR'', und/oder PO(OR''), und/oder CR'',-CR'' (OH)-R
und/oder CR'',CR''(SH)-R und/oder CR'',-CR'',;~NHR
und/oder R-COOH (Salz) und/oder R-SOH (Salz)
und/oder R und/oder CH,-CH,-NR'', und/oder
CH,-CH,-S0,-R sind,

7z: SR'', SO,H (Salz), SO-R, SONR'',, SO,-R, SO,NR'';, SOH
(Salz), F, Cl, Br, J, NR'',, PR'',, PO;H, (Salz),
PO,H(OR), PO(OR),, POHR'' (Salz), POR''(OR), POR''y,

worin

R'':H oder R bedeutet und

R: Alkyl und/oder Alkenyl und/oder Alkinyl
(gerad-kettig und/oder verzweigt, wobei die
Kohlenstoffkette auch durch Heteroatome wie O, S, N,
P, Si sowie CO- oder COO-Gruppe.unterbrochen sein
kann) und/oder Cycloalkyl (ggf. mit Heteroatomen)
und/oder Aryl und/oder Arylalkyl und/oder Arylalkenyl
und/oder Arylalkinyl (ggf. mit Heteroatomen) und/oder:
Bisaryl und/oder Rest einer kondensierten
aromatischen Verbindung und/oder Rest einer

heterocyclischen Verbindung ist
und die in X und Z enthaltenen Gruppen R und/oder R'"',

gegebenenfalls durch -NR'', und/oder -N°R'‘', und/oder
-COOH auch als Salz und/oder -COOR'' und/oder -CONR'';

0670.D
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und/ oder -CO-R'' und/oder -CSOH auch als Salz und/oder
-CSOR'' und/oder -CSNR''. und/oder -SO,H auch als Salz
und/oder -SO,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 -CN und/oder -NO, und/oder -OR'' und/oder

Halogen und/oder -Si(OR''),, und

x+ t : 0,75 - 2,85
t : 0 - 2,85
X - 2,85
z 0,01 - 0,45 und

s- (x+t+z) mindestens 0 betrdgt und der
Polymerisationsgrad der modifizierten Cellulose 100 -

500 betrdagt"

(Die Anderungen gegeniiber dem urspriinglich eingereichten

Anspruch 1 wurden von der Kammer hervorgehoben.)

Die abhdngigen Anspriiche 2 bis 4 wurden nicht
formuliert, sie seien "ungedndert". Anspruch 5 ist auf
eine biokompatible Himodialysemembran aus der
modifizierten Cellulose gerichtet und Anspruch 6 auf die
Verwendung von modifizierter Cellulose in biokompatiblen
Hiamodialysemembranen.

Hinsichtlich der Hilfsantrdge ist zu bemerken, daf die
Bedingung s-(x+t+z)20 auch ein gemeinsames Merkmal der
modifizierten Cellulose in den unabhéngigen Anspriichen

aller Hilfsantr#dge ist.

Laut Beschwerdefiihrerin enthalten die wdhrend der
mindlichen Verhandlung als Hauptantrag eingereichten
Anspriiche keine Beschrédnkung der Definitionen fir X,

7. R und Substituenten mehr, so daR diesbeziliglich keiné
Einwinde unter Artikel 123 (2) EPU bestehen kdnnen.
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Die Bedingung s-(x+t+z)2 0 lasse sich aus der chemischen
Tatsache ableiten, es kénne nicht mehr Substituenten
geben als zu substituierende H-Atome. In vielen der
urspriinglich eingereichten Beispiele sei der
Substitutionsgrad anndhernd 0, so daR es dem Fachmann
klar sei, daR auch eine vollstidndige Substitution aller

OH-Gruppen von der Erfindung mitumfaft sei.

Die m&gliche Substitution von X und Z statt R, wie
urspriinglich angemeldet, komme im Hinblick auf die
urspriingliche Definitionen von X und R auf das Gleiche
hin und diene nur dazu, das Problem der Definitions-
schleife, die in den urspriinglichen Definitionen von der

Vorinstanz beanstandet wurde, zu l&sen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben und ein Patent aufgrund der An-
spriiche 1 bis 6 wie am 19 Januar 1998 wé&hrend der
miindlichen Verhandlung als Hauptantrag eingereicht,
hilfsweise aufgrund eines der Hilfsantrédge wie ebenfalls

am 19 Januar 1998 eingereicht, zu erteilen.

Am 20. Januar 1998 wurde die Entscheidung der Kammer

verkiindet, die Beschwerde zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

0670.D

Die Beschwerde ist zuléssig.

Artikel 123(2) EPU

Die geltenden Anspriiche unterscheiden sich alle von den
urspriinglich eingereichten Anspriichen durch die
Bedingung, daR s-(x+t+z) mindestens 0 sein sollte. Diese
Bedingung ist, wie auch von der Beschwerdefiihrerin
zugegeben wurde, als solche nicht in den urspringlichen
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Unterlagen erwdhnt. Somit ist die zu beantwortende
Frage, ob sie unmittelbar und eindeutig aus der
urspriinglich eingereichten Anmeldung ableitbar ist.

Die Anmeldung betrifft modifizierte Cellulose oder
Chitin. Die Beschreibung enthdlt als einzige Angabe
beziiglich des Substitutionsgrads einer modifizierten
Cellulose Werte von 0,05 bis 0,45 (Seite 10, letzter
Absatz wie eingereichﬁ, Seite 5, Zeilen 18 bis 29 wie
veréffentlicht). Aufgrund dieser Werte ergibt sich fir
s-(x+t+z) ein Schwankungsbereich von 2,55 bis 2,95 fir
Cellulose (s=3). Die Beispiele beruhen alle auf
Cellulosederivaten, die nur teilweise substituiert sind.
Der héchste Wert ist im Beispiel 2 zu finden, mit

t = 2,30 und z = 0,08, so daR s-(x+t+z) = 0,62.

Vom Substitutionsgrad ist auch die Rede auf Seite 3, im
letzten (0,02 bis 0,07) und vorletzten (mindestens 0,1)
Absatz, der urspriinglichen Anmeldung. Diese Absédtze
beziehen sich jedoch auf bekannte Dialysemembranen aus
modifizierter Cellulose aus dem Stand der Technik. Das
Gleiche gilt fiir Seite 4, im vorletzten Absatz, woO eine
Formel einer modifizierten Cellulose gemdf der deutschen
Patentanmeldung P 3 723 897.3 (die mit der EP-A-

0 300 250 iibereinstimmt) angegeben wird, in der alle
-OH-Gruppen substituiert zu sein scheinen. Bei ndherer
Betrachtung der EP-A-0 300 250 stellt sich jedoch
heraus, daR in allen Beispielen die ~QH-Gruppen, obwohl
Rest-OH-Gruppen nicht erwédhnt werden, mit einem
Substitutionsgrad von 0,04 (s-(x+t+z) = 2,96)

(Beispiel 32) bis 2,83 (s-(x+t+z) = 0,17) (Beispiel 73),

nur partiell substituiert sind.
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Es gibt somit in der Beschreibung der vorliegenden
Anmeldung weder im Hinblick auf die Darstellung der
Erfindung bzw. deren praktischen Ausfihrungen
(Beispiele), noch im Hinblick auf den angegebenen Stand
der Technik irgendeinen Hinweis auf die M&glichkeit
einer vollstdndigen Substitution (s-{(x+t+z) = 0).

Daraus folgt, daR eine vollstdndige Substitution der in
den OH-Gruppen vorhandenen H-Atome nicht zum Inhalt der
urspriinglich eingereichten Anmeldung gehdérte. Im
Gegenteil, alles weist darauf hin, daf nur eine
partielle Substitution gemeint war. Auch wenn man das
Prioritiatsdokument der vorliegenden Anmeldung, auf das
sich Artikel 123 (2) EPU ja nicht bezieht, in Betracht
nehmen wiirde, k&me man nicht zu einem anderen Schluf:
die Summierung der erwdhnten Bereiche fir x+t (1,00 -
2,50) und z (0,01 - 0,45) bleibt deutlich unter dem
méglichen Maximumwert von 3, so daf, zumindest was

Cellulose anbelangt, die Substitution nur partiell sein

kamn.

Da die Mdglichkeit einer vollsténdigen Substitution
somit nicht unmittelbar und eindeutig aus den
urspriinglich eingereichten Unterlagen hervorgeht, kann
das Argument der Beschwerdefiihrerin, daf sich die in den
Beispielen konkretisierten Werte 0 "anndherten" und
somit die Bildung eines Bereichs bis einschliefilich 0
rechtfertigten, nicht akzeptiert werden., Was den
urspriinglich eingereichten Unterlagen entnommen werden
kann, ist héchstens ein impliziter Bereich fir s-
(x+t+z), der sich aufgrund der in den Beispielen
errechneten Werte bilden l&Rt. Wie oben gezeigt, gibt es
jedoch fiir die Werte zwischen dem unteren Eckwert dieses

Bereichs und 0 keine Stiitze in der urspriinglichen



0670.D

- 12 - T 0516/95

Offenbarung, so daR die unabhidngigen Anspriche alle
gegen Artikel 123 (2) EPUJ verstoffen und alle Antréage
aufgrund ihrer verspédteten Einreichung und nicht

eindeutiger Gewdhrbarkeit zuriickzuweisen sind (siehe

T 0153/85, supra).

Infolgedessen ist es nicht notwendig, auf die welteren
unzuldssigen Anderungen, wie z. B. die Kombination der
eingeschréankten Definitionen fiir X, Z und R und die
Substituentengruppen, die die Kammer in ihrem
Zwischenbescheid bemingelt und wihrend der miindlichen

Verhandlung weiter beanstandet hat, einzugehen.

Das Argument der Beschwerdefiihrerin, diese Kombination
sei als Teilanmeldung zu betrachten und nach

Artikel 76 EPU zu beurteilen, ist nicht stichhaltig, da
es sich hier nicht um eine Teilanmeldung, sondern
schlicht um eine gednderte Anmeldung handelt.

Ebenso ist eine Diskussion der weiteren Einwdnde z. B.
beziiglich der Unklarheiten, die zum Teil durch die
Anderungen entstanden sind, und des blofien Hinweises auf

unformulierte Anspriiche nicht erforderlich.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschiadftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

éz fgéié;;s/////——_
E. G&rgmgfier C. Gérardin
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