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kels 97 (1) EPU zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrége

Die am 24. Oktober 1981 eingegangene und am 12, Mai 1982
verdffentlichte europdische Patentanmeldung 81 108 878.0
(Ver6ffentlichungs=-Nummer 0 051 237), fiir welche die Priori-
t3t der deutschen Voranmeldung vom 30. Oktober 1980 in An-
spruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der Priifungs-
abteilung 023 des Europdischen Patentamts vom 8. Juni 1984
auf der Grundlage der urspriinglichen drei Patentanspriiche

zuriickgewiesen. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Gewinnung wasserldslicher Saccharide aus
cellulosehaltigem Material durch eine Behandlung desselben
mit gasfSrmigem - gegebenenfalls mit einem Inertgss ver-
dinnten - Fluorwasserstoff bei Temperaturen zwischen etwa 20
und 120° C, vorzugsweise zwischen etwa 40 und 80° C, dadurch
gekennzeichnet, de8 man Cellolignin der Behandlung mit Fluor-

wasserstoff unterwirft®.

Die Zuriickweisung wurde damit begriindet, da8 der Gegenstand
nach Anspruch 1 nicht neu sei.

Aus der DE-C-560 535 sei ein Verfahren zur Gewinnung wasser-
18slicher Saccharide bekannt, das unter den Oberbegriff des
Anspruchs 1 falle und bei dem Filterpapier, Holz oder andere
Polysaccharide enthaltende Stoffe verzuckert werden. Da
Filterpapier i{iblicherweise mehr als 95 & & -Cellulose ent-
halte, falle es wie Holz unter den von der Anmelderin in der
Beschreibung definierten Begriff "Cellolignin".

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei damit neuheitssch&dlich

vorweggenommen.

Dem Vorschlag der Anmelderin, Filterpapier mittels diclaimer
auszuschlieBen, vermochte die Priifungsahteilung nicht zu

folgen, weil der Begriff "Cellolignin® unklar sei.
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unter gleichzeitiger Entrichtung der Gebiihr Beschwerde er-
hoben und diese am 28. September 1984 im wesentlichen wie

folgt hegriindet:

‘Das Ausgangsmaterial des erfindungsgemdfen Verfahrens,
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ehen vorhvdrolysiertem pflanzlichen
Material auch Papiermaterial séin, das arm an Hemicellulose
sei. Filterpapier falle jedoch nicht unter diesen Begriff,
weil Filterpapier kein Lignin enthalte. Hingegen sei Alt-
papier iblicher Art unter den Begriff Cellolignin 2zu sub-
sumieren, weil es einen mehr oder weniger groBfien Anteil

Holzschliff und somit Lignin enthalte.

Auf VeranlaBSung der Kammer reichte die Beschwerdefihrerin am
17. Dezember 1985 einen einzigen neuen Anspruch ein mit

nachstehendem Wortlaut:

"verfahren zur Gewinnung wasserl&slicher Saccharide aus
cellulosehaltigem Material durch eine Behandlung desselben
mit gasfdrmigem - gegebenenfalls mit einem Inertgas ver-
dinnten -Fluorwvasserstoff bei Temperaturen zwischen etwa 20
und 120° C, vorzugsweise zwischen 40 und 80° C, dadurch ge-
kennzeichnet, da8 man Cellolignin, ein weitgehend aus
Cellulose und Lignin bestehendes, von Pentosanen und
Hexosanen im wesentlichen freies und durch Vorhydrolyse von
natiirlichem cellulosehaltigem Material mit verdiinnter
Mineralsiure bei erhdhter Temperatur und erhdhtem Druck
erhaltenes Material, der Behandlung mit FPluorwasserstoff

unterwirft”.

bie Beschwerdefihrerin beantragt Aufhebung der Entscheidung
und Erteilung eines Patentes suf Grundlage dieses Patentan-
spruchs. Sie beantragt weiter - ohne Angaben von Griinden -

die Riickerstattung der Beschwerdegebiihr.
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Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der
Regel 64 EPU und ist daher zuldssig.

2. Die geltende Anspruchsfassung ist in formeller Hinsicht nicht
zu beanstanden. Der Anspruch ergibt sich zweifelsfrei durch
Zusammenfassung der urspriinglichen Anspriiche 1 und 2 sowie
der Beschreibung Seite 6, Zeilen 1 - 12, Seite 8, Zeilen 32 =~
34.

3. Das beanspruchte Verfahren in der nunmehr geltenden Fassung
des Anspruchs betrifft im wesentlichen die Behandlung von
Materialien, die weitgehend aus Cellulose und Lignin bestehen,
im wesentlichen frei von Pentosanen und Hexosanen sind und
durch Vorhydrolyse von natiirlichem cellulosehaltigem Material
mit verdiinnter Mineralsdure bei erhdhter Temperatur und
erhdhtem Druck erhalten wurden, mit Fluorwasserstoff.

Unter diese bgschrSnkte Definition der Ausgangsmaterialien
fallen weder Stoffe, wie Cellulose, Stdrke oder Filtrier-
papier, die kein Lignin enthalten, noch Stoffe, wie Holz,
Styrol oder Schilf, die nicht einer Vorhydrolyse unterworfen
waren.

Das Verfahren gem&8 dem bheschrénkten Patentanspruch wird
daher von der Entgegenhaltung DE-C-560 535 nicht neuheits-

schaddlich vorweggenommen.

4. Nachdem der einzige Zuriickweisungsgrund nicht mehr durch-
greift, die Vorinstanz aber zur Frage der erfinderischen
Tstigkeit nicht abschlieBSend Stellung genommen hat, h&#lt es
die Kammer fiir verfriht, in die Priifung dieser Frage einzu-
treten; es ist vielmehr geboten, zundchst der Priifungsab-
teilung Gelegenheit zu geben, hierzu Stellung zu nehmen. Die
Kammer macht deshalb von der ihr in Artikel 111 (1) EPU

eingerfumten M8glichkeit Gebrauch, die Sache zur Fortsetzung
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des Priifungsverfahrens an die erste Instanz zurilickzuver-

weisen.

Eine Riickzahlung der Beschwerdegebiihr kommt nicht in
Betracht, da ein Verfahrensfehler im Sinne von Regel 67 EPU

nicht erkennbar ist.

Entschei@ungsformel
diesen Griinden wird wie folgt entschieden:
Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Sache wird zur weiteren Priifung auf der Grundlage des am

17. Dezember 1985 eingereichten einzigen Anspruchs, an die

Priifungsabteilung zuriickverwiesen.

Der Antrag suf Riickzahlung der Beschwerdegebiihr wird zuriickge-

wiesen.
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