"

ML |
$B006E4

Europdisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours
Verdffentlichung Im Amtsblatt  Jy/Nein

Publication in the Officiat Journal &/No

Publication au Journal Officie! I/Non

Aktenzeichen / Case Number / N® du recours : T 41/85

Anhéldenummer/ Filing No / N° de la demande : 79 104 165.0

Veroffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication : 15308

Bezeichnung der Erfindung: Verfahren zum selektiven Seitenkettenabbau von

Title of invention: Steroidverbindungen und zur Herstellung hierzu

Titre de I'invention : geeigneter Mikroorganismen-Defektmutanten sowie
‘ neue Mikroorganismenstdmme

Klassifikation / Classification / Classement : :

ENTSCHEIDUNG / DECISION
vom/of /du 23. August 1985

Anmelder / Applicant / Demandeur : Henkel KG.a.A.

PerTitRes | T PRI 1T

Titulaire du breve

Eifshielifepdes /| Buhbdehy //Qnbdsht/ /

Stichwort / Headword / Référence : Defektmutanten/Henkel
EPU / EPC/CBE Regel 28 - "Herausgabe von Proben hinterlegter
Mikroorganismen"

Artikel 113(1) - Riickzahlung der Beschwerdegebiihr

Regel 67 - "Stilitzung der Zurickweisungs-
entscheidung auf vorher nicht mit-
geteilte weitere Umstdnde"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



Europla'ischés European Patent Office européen
Patentamt Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Aktenzeichen: T 41 / 85

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 23. August 1985

Beschwerdefiihrer;: Henkel KG.a.A.
Postfach 1100

D-4000 Diisseldorf-Holthausen

Vertreter: Werner, Hans-Karsten et al.
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-5000 K&1n 1

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung 023 des Europaischen
Patentamtsvom  2-8.1984 , mit der die euro-
paische Patentanmeldung Nr. 79104165.0  aufgrund des Arti-
kels 97 (1) EPU zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: g . Jahn

Mitglied: F. Antony
Mitglied: 0. Bossung



1 T 41/85

SACHVERHALT UND ANTRAGE

I. Die am 29. Oktober 1979 mit Bsterreichischer Priorit¥t vom
7. Mdrz 1979 angemeldete und am 17. September 1980 mit der
Ver8ffentlichungsnummer 15308 ver¥ffentlichte Patent-
anmeldung 79 104 165.0 wurde durch die Entscheidung der
PrUfungsabteilung vom 2. August 1984 zurlckgewiesen.

II. Die PrUfungsabteilung hatte zwar bereits in ihrem ersten
Bescheid vom 9. Juni 1981 das Vorliegen von Neuheit und
erfinderischer Tdtigkeit anerkannt, hatte es aber in einem
weiteren Bescheid vom 13. Januar 1982 als unklar bezeich-
net, ob die in den Unterlagen erwdhnten Mikroorganismen-
stdmme ordnungsgemdf hinterlegt und dadurch der Offent-
lichkeit zug¥nglich gemacht wurden.‘In ihrer am 11. Sep-
tember 1982 eingegangenen AuBerung hierzu r¥umte die
Anmelderin die Bedenken der PruUfungsabteilung hinsichtlich
des grVperen Teiles der St¥mme aus. Hinsichtlich der ver-
bleibenden sechs, mit den ATCC-Nummern 31455 bis 31460
gekennzeichneten Stdmme r¥umte sie ein, daB diese zwar
rechtzeitig als "restricted cultures"” hinterlegt, zundchst
aber nicht ausdrlcklich der Regel 28 EPY) unterstellt worden
seien. Dies hatte zur Folge, daB sie faktisch Dritten erst
lange nach dem verdffentlichungstag der Anmeldung
zugdnglich wurden. Die Anmelderin vertrat aber den
Standpunkt, daB ihr dieser Mangel unter den vorliegenden
Umstdnden nicht zu ihrem Rechtsnachteil angelastet, sondern
als durch ihre spdter abgegebene "Erkl¥rung ... gemd3 Regel
28 EPU" geheilt betrachtet werden sollte, wobei sie sich
auf Kapitel v, Ziffer 13 (a) des Abkommens zwischen der
Europdischen Patentorganisation und den anerkannten
Hinterlegungsstellen sowie auf den unmittelbaren Wortlaut
der Regel 28, Absatz 2, Satz 2 (ursprlinglicher Fassung;
nunmehr Satz 3) berief. FUr den Fall, daB ihre Argumente
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nicht durchgreifen sollten, deutete die Anmelderin
Bereitschaft zu entsprechenden Streichungen und
Anderungen in den Unterlagen an. Daraufhin erfolgte die

Zur\ickweisung der Anmeldung.

In ihrer Zurlickweisungsentscheidung hat die PrUfungsab-
teilung die Argumente der Anmelderin zu ihrem oben ange-
fuhrten Standpunkt zundchst nur referiert, ohne sie zu
widerlegen (Punkt 3 der Entscheidungsgrlnde). Zur
Beurteilung des Falles hat sie sodann Uber den vortrag der
Anmelderin hinaus weitere Umst#nde in Betracht gezogen
(Punkt 4 der Entscheidungsgrlnde), unter deren
BerlUcksichtigung sie zu dem Ergebnis gelangt ist, daB nicht
nur hinsichtlich der bereits gestrichenen ATCC-Nummern
31384 und 31385, sondern auch hinsichtlich der Stdmme mit
den ATCC-Nummern 31455 bis 31460, die von der Anmelderin
geltend gemachten "Entschuldigungsgriinde nicht gelten. Diese
Stdmme seien vielmehr aus der Anmelderin anzulastenden
GrUnden nicht in fUr den Fachmann ausreichender Weise
offenbart, und die Anmeldung sei daher zurlckzuweisen.
Angesichts der weiteren verfahrensvorgdnge braucht auf die
Natur der genannten "weiteren Umst#&nde" thr nicht n#her

eingegangen zu werden.

Gegen die genannte Entscheidung hat die Beschwerdeflihrerin
(Anmelderin) am 22.9.1984 unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde eingelegt und diese
am 26. September 1984 im wesentlichen durch Hinweis auf die
gleichzeitig vorgelegten neuen Patentansprliche mit daran
angepagfter Beschreibung begriindet. Bei materiell
unverdnderten Ansprlchen 1 bis 6 und 8 bis 11 lauten die
Anspriiche 7 und 12 - die einzigen, in denen auf hinterlegte
Mikroorganismusstdmme Bezug genommen wurde und wird -

nunmehr, wie folgt:
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"7. verfahren nach Ansprlichen 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, daB8 man als Wildst¥mme einen der folgenden
Mikroorganismen einsetzt:

DSM 1418, DSM 1419, DSM 1423, DSM 1424, DSM 1425, DSM 1426,
DSM 1427, DSM 1428, DSM 1429, DSM 1430, DSM 1431, DSM
1432.

12. verfahren nach Anspriichen 8 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daB8 man mit einem der folgenden Defektmutanten
arbeitet:

DSM 1435, DSM 1437, DSM 1439, DSM 1442, DSM 1443, DSM 1444
und DSM 1445."

Die Beschwerdefllhrerin beantragt, die Entscheidung der
Prufungsabteilung aufzuheben und ein Patent zu erteilen,
sowie hilfsweise fUr den Fall, daB keine Aufhebung der
Zurlckweisungsentscheidung erfolgt, Anbefaumung einer

mUndlichen verhandlung.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 und 108 und
Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig.

Die gednderten Anspriiche 7 und 12 sind in formeller Hin-
sicht nicht zu beanstanden, weil sie durch die ursprlinglich
eingereichten Unterlagen gestUtzt sind: Anspruch 7 unter-
scheidet sich vom urspriinglichen Anspruch 7 lediglich durch
Streichung der Bezugnahmen auf die Hinterlegungsnummern
ATCC 31455 und ATCC 31458. Anspruch 12 unterscheidet sich
vom ursprlinglichen Anspruch 12 dadurch, daB als
Defektmutanten statt der dort angegebenen vier ATCC-Nummern
die auf der urspringlichen Beschreibungsseite 31, rechte
Spalte, letzte sieben Zeilen, genannten DSM-Nummern

eingefigt sind.

cee/ e



303/8/85

4 T 41/85

Die neu vorgelegten Ansprliche enthalten keinerlei Bezug-
nahme auf einen Mikroorganismusstamm, von dem die ange-
fochtene Entscheidung feststellt, er sei nicht ordungsgemis
hinterlegt worden. Die GruUnde der Entscheidung sind damit
vollstdindig ausgerdumt, so daB8 es sich erUbrigt, im
einzelnen auf ihre sachliche Berechtigung einzugehen. Hin-
sichtlich der in den Ansprlichen verbliebenen bzw. neu in
diese aufgenommenen, durch Hinterlegungsnummern gekenn--
zeichneten Mikroorganismusstdmme ist anerkannt, daf diese
ordnungsgemdB hinterlegt wurden, d.h. dag die Erfindung
insoweit in fUr den Fachmann ausflhrbarer Weise offenbart

ist.

Auch betreffend die nicht durch Bezugnahme auf Hinter-
legungsnummern beschrdnkten Anspruéhe 1l bis 6 und 8 bis 11
drédngen sich auf Grund des ersten Augenscheines der
KuBerungen der Beschwerdeflihrerin zu Punkt 6 des Bescheides
vom 9. Juni 1981 und Punkt 2 des Bescheides vom

13. Januar 1982 keine Bedenken hinsichtlich ausreichender
Of fenbarung auf. Dieser Aspekt wurde jedoch, soweit aus den
Akten ersichtlich, von der Vorinstanz noch nicht
abschlieBend gewlrdigt. Die Anmeldung ist daher zur
Fortsetzung des PrUfungsverfahrens, inébesondere bezlglich
dieses Punktes, an die PrUfungsabteilung zurlickzuverweisen.
Dabei wird die Priifungsabteilung auch noch zu untersuchen
haben, ob die an die neuen Patentanspriiche angepagte
Beschreibung den Erfordernissen des Ubereinkommens,
ingbesondere Art. 123 EPU genligt und ob, falls die
vorgenommenen XAnderungen als Uber den urspriinglichen Inhalt
der Anmeldung hinaisgehend angesehen werden sollten, die
diesbezliglichen Bedenken im Sinne der #iberlegungen von
Abschnitt II der Béschwerdebegrﬂndung ausgerdiumt werden

k&nnen.
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Eine RUckzahlung der Beschwerdegebithr wurde von der
Beschwerdefllhrerin nicht beantfagt, doch hat die Kammer im
Hinblick auf die Stattgabe der Beschwerde von sich aus
untersucht, ob eine solche anzuordnen ist. Dies w¥re auf
Grund von Regel 67 EPU dann der Fall, wenn ein wesentlicher

Verfahrensmangel vorliegen sollte.

Die Anmelderin hat hilfsweise ihre Bereitschaft zu Znderung
der Unterlagen angedeutet, falls die Argumente zugunsten
einer ordnungsgem¥B8en Hinterlegung der ATCC-St¥mme nicht
durchgreifen sollten. Dabei wurde zwar das Wort "hilfs-
weise" verwendet, ein formeller Hilfsantrag, der hitte
beschieden werden muUssen, wurde jedoch nicht gestellt. Im
Hinblick darauf hdtte es zwar den Grunds¥tzen der Ver-
fahrenstkonomie entsprochen, eine Zurlckweisung zun#chst
nur fUr den Fall anzudrohen, daB8 nicht jeglicher Hinweis
auf nicht ordhungsgemaﬁ hinterlegte Stdmme aus den
Anmeldungsunterlagen entfernt wlrde, und der Anmelderin so
eine Gelegenheit zu entsprechenden XAnderungen zu geben; ein
die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr rechtfertigender
Verfahrensmangel allein aus diesem Grunde kann jedoch in

"der unmittelbaren ZurlUckweisung nicht gesehen werden.

Dagegen stlUtzt sich die angefochtene Entscheidung, wie un-
ter Punkt 4 der Entscheidungsgrlinde ausgeflihrt, auf "weite-
re Umstdnde", die ausdricklich als "fUr die Beurteilung des
Falles ... von Bedeutung" bezeichnet werden. Dabei handelt
es sich vor allem um die als "Anlagen 1 bis 3" bezeichneten
Schreiben der Hinterlegungsstelle ATCC an eine Drittfirma,
von denen die Beschwerdefllhrerin im ersten Satz ihrer
Beschwerdebegriindung auch erkl#rt hat, sie seien ihr "bis-
her nicht bekannt" gewesen. Zwar schlieft die angefochtene
Entscheidung auf Seite 7, Absatz 2, Uberzeugend aus bereits
vorher gemachten RuBerungen der Beschwerdeflihrerin, dag die
Stdmme ATCC 31384 und ATCC 31385 von dieser bewuBSt, also
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unentschuldbar nicht freigegeben worden seien; doch ist
dies deswegen'unerheblich, weil die Bezugnahmen auf diese
ATCC-Nummern zur Zeit der angefochtenen Entscheidung nicht
mehr in dén Unterlagen enthalten waren. Zur Folgerung, das
das Gleiche auch fUr die Stdmme ATCC 31455 bis 31460 ge-

golten haben miisse, um deren nicht ordnungsgem#fe Hinter-

legung es in der angefochtenen Entscheidung allein noch

ging, gelangt die PruUfungsabteilung erst unter Heranziehung

der Anlagen 1 bis 3, also von neuen Grinden, zu denen sich

die Anmelderin noch nicht hatte ¥uBern k¥nnen (Seite 8,

Zeilen 4 bis 6, der angefochtenen Entscheidung). Demnach

liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel im Sinne eines VerstoBes

egen . .
/%ﬁ%. 113 (1) EPU vor, der bei Stattgabe der Beschwerde zu

einer RUckzahlung der BeschwerdegebUhr fUhren mus.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Griinden wird, wie folgt, entschieden:
Die Entscheidung der Priifungsabteilung wird aufgehoben.

Die Sache wird zur Fortsetzung des Prliifungsverfahrens an

die prufungsabteilung zurlckverwiesen.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr wird angeordnet.

Der Geschidftsstellenbeamte. Der Vorsitzende '

B A Norman K Jahn



