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SACHVERHALT UND ANTRXGE 

I. Die am 29. Qktober 1979 mit österreichischer prioritt vom 

7. Mrz 1979 angerneldete und am 17. September 1980 mit der 

Verffent1ichungsnurniner 15308 veröffentlichte Patent-

anmeldung 79 104 165.0 wurde durch die Entscheidung der 

PrUfungsabteilung vom 2. August 1984 zurUckgewiesen. 

II. Die PrUfungsabteilung hatte zwar bereits in ihrem ersten 

Bescheid vorn9. Juni 1981 das Vorliegen von Neuheit und 

erfinderischer Ttigkeit anerkannt, hatte es aber in einem 

weiteren Bescheid vom 13. Januar 1982 als unklar bezeich-

net, ob die in den Unterlagen erwhnten Mikroorganismen-

strnme ordnungsgemäl3 hinterlegt und dadurch der Offent-

lichkeit zugänglich gemacht wurden. In ihrer am 11. Sep-

tember 1982 eingegangenen Aul3erung hierzu räumte die 

Anmelderin die Bedenken der PrUfungsabteilung hinsichtlich 

des grt5l3eren Teiles der Stämme aus. Hinsichtlich der ver-

bleibenderi sechs, mit den ATCC-Nummern 31455 bis 31460 

gekennzeichneten Stänune rumte sie em, daB diese zwar 

rechtzeitig als "restricted cultures" hinterlegt, zunchst 

aber nicht ausdrucklich der Regel 28 EPU unterstelit worden 

seien. Dies hatte zur Folge, daB sie faktisch Dritten erst 

lange nach dem veröffentlichungstag der Anmeldung 

zugänglich wurden. Die Anmelderin vertrat aber den 

Standpunkt, daB ihr dieser Mangel unter den vorliegenden 

Umständen nicht zu ihrem Rechtsnachteil angelastet, sondern 

als durch ihre spter abgegebene "Erk1rung ... gemäi3 Regel 

28 EPU" geheilt betrachtet werden solite, wobei sie sich 

auf Kapitel V. Ziffer 13 (a) des Abkomrnens zwischen der 

Europäischen Patentorganisation und den anerkannten 

Hinterlegungsstellen sowie auf den unmittelbaren Wortlaut 

der Regel 28, Absatz 2, Satz 2 (ursprUnglicher Fassung; 

nunmehr Satz 3) berief. FUr den Fall, dal3 ihre Argumente 
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nicht durchgreifen soilten, déutete die Aninelderin 

Bereitschaft zu entsprechenden Streichungen und 

Xnderungen in den unterlagen an. Daraufhin erfolgte die 

ZurUckweisung der Anmeldung. 

III. In ihrer ZurUckweisungsentscheidung hat die Prufungsab-

teilung die Argumente der Anmelderin zu ihrem oben ange-

fUhrten Standpunkt zunächst nur referiert, ohne sie zu 

widerlegen (punkt 3 der EntscheidungsgrUnde). Zur 

Beurteilung des Falles hat sie sodann Uber den Vortrag der 

Anmelderin hinaus weitere Umstände in Betracht gezogen 

(punkt 4 der EntscheidungsgrUnde), unter deren 

BerUcksichtigung sie zu dem Ergebnis gelangt ist, daB nicht 

nur hinsichtlich der bereits gestrichenen ATCC-Nummern 

31384 und 31385, sondern auch hinsichtlich der Stmme mit 

den ATCC-Nuininern 31455 bis 31460, die von der Anmelderin 

geltend gemachten "EntschuldigungsgrUnde nicht gelten. Diese 

Stmme seien vielmehr aus der Anmelderin anzulastenden 

GrUnden nicht in fUr den Fachmann ausreichender Weise 

offenbart, und die Anineldung sei daher zurUckzuweisen. 

Angesichts der weiteren verfahrensvorgange braucht auf die 

Natur der genannten "weiteren Umstnde" hier nicht näher 

eingegangen zu werden. 

IV. Gegen die genannte Entscheidung hat die BeschwerdefUhrerin 

(Aninelderin) am 22.9.1984 unter gleichzeitiger Entrichtung 

der vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde eingelegt und diese 

am 26. September 1984 irn wesentlichen durch Hinweis auf die 

gleichzeitig vorgelegten neuen PatentansprUche mit daran 

angepaf3ter Beschreibung begrUndet. Bei materiell 

unveränderten AnsprUchen 1 bis 6 und 8 bis 11 lauten die 

AnsprUche 7 und 12 - die einzigen, in denen auf hinterlegte 

Mikroorganismusstrnine Bezug genorrimen wurde und wird - 

nunmehr, wie folgt: 
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"7. Verfahren nach AnsprUchen 1 bis 6, dadurch 

gekennzeichnet, daI3 man als Wildstämxne 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 AnsprUchen 8 bis 11, dadurch gekerin-

zeichnet, daB man mit einem der folgenden Defektmutanten 

arbeitet: 

DSM 1435, DSM 1437, DSM 1439, DSM 1442, DSM 1443, DSM 1444 

und DSM 1445." 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die Entscheidung der 

PrUfungsabteilung aufzuheben und ein Patent zu erteilen, 

sowie hilfsweise fUr den Fall, daB keine Aufhebung der 

ZurUckweisungsentscheidung erfolgt, Anberaumung einer 

mUndlichen Verhandlung. 

ENTSCHEI DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 und 108 und 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulssig. 

2. Die geänderten AnsprUche 7 und 12 sind in formeller Hin-

sicht nicht zu beanstanden, weil sie durch die ursprUnglich 

eingereichten Unterlagen gestutzt sind: Anspruch 7 unter-

scheidet sich vom ursprUnglichen Anspruch 7 lediglich durch 

Streichung der Bezugnahmen auf die Hinterlegungsnurnrnern 

ATCC 31455 und ATCC 31458. Anspruch 12 unterscheidet sich 

vom ursprUnglichen Anspruch 12 dadurch, daB als 

Defektmutanten statt der dort angegebenen vier ATCC-Nuinrnern 

die auf der ursprUnglichen Beschreibungsseite 31, rechte 

Spalte, letzte sieben Zeilen, genannten DSM-Nuinmern 

eingefUgt sind. 

303/8/85 	 .../... 
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3. Die neu vorgelegten AnsprUche enthalten keinerlei Bezug- 

nabme auf einen Mikroorganismusstamm, von dem die ange-

fochtene Entscheidung feststellt, er sei nicht ordungsgemL3 

hinterlegt worden. Die GrUnde der Entscheidung sind damit 

vo1lstndig ausgeräumt, so daB es sich erubrigt, im 

einzelnen auf ihre sachliche Berechtigung einzugehen. Hin-

sichtlich der in den AnsprUchen verbliebenen bzw. neu in 

diese aufgenommenen, durch Hinterlegungsnurnmern gekenn-

zeichneten Mikroorganismusstnune ist anerkannt, daB diese 

ordnungsgemaB hinterlegt wurden, d.h. dai3 die Erfindung 

insoweit in fUr den Fachmann ausfUhrbarer Weise of fenbart 

ist. 

4. Auch betreffend die nicht durch Bezugnahme auf Hinter- 

legungsnunimern beschrnkten Anspruche 1 bis 6 und 8 bis 11 

drängen sich auf Grund des ersten Augenscheines der 

Aul3erungen der BeschwerdefUhrerin zu Punkt 6 des Bescheides 

vom 9. Juni 1981 und punkt 2 des Bescheides vom 

13. Januar 1982 keine Bedenken hinsichtlich ausreichender 

offenbarung auf. Dieser Aspekt wurde jedoch, soweit aus den 

Akten ersichtlich, von der Vorinstanz noch nicht 

abschlieBend gewUrdigt. Die Anmeldung ist daher zur 

Fortsetzung des Prufungsverfahrens, insbesondere bezUglich 

dieses Punktes, an die PrUfungsabteilung zurUckzuverweisen. 

Dabei wird die Prufungsabteilung auch noch zu untersuchen 

haben, ob die an die neuen PatentansprUche angepa8te 

Beschreibung den Erfordernissen des Ubereinkoininens, 

insbesondere Art. 123 EPU genUgt und ob, falls die 

vorgenoimnenen Xnderungen als Uber den ursprUnglichen Inhalt 

der Anmeldung hina-isgehend arigesehen werden soliten, die 

diesbezUglichen Bedenken im Sinne derUberlegungen von 

Abschnitt II der BeschwerdebegrUndung ausgerumt werden 

k5nnen. 

303/8/85 	 . . . / . . . 
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5. 	Eine Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wurde von der 

BeschwerdefUhrerin nicht beantragt, doch hat die Karniner irn 

Hinblick auf die Stattgabe der Beschwerde von sich aus 

untersucht, ob eine soiche anzuordnen ist. Dies ware auf 

Grund von Regel 67 EPU dann der Fall, wenn ein wesentlicher 

verfahrensmangel vorliegen 'sollte. 

	

5.1 	Die Aninelderin hat hilfsweise ihre Bereitschaft zu Xnderung 

der Unterlagen angedeutet, falls die Arguinente zugunsten 

einer ordnungsgemBen Hinterlegung der ATCC-Stamrne nicht 

durchgreifen sollten. Dabei wurde zwar das Wort "hilf s- 

weise" verwendet, ein formeller Hilfsantrag, der hätte 

beschieden werden mUssen, wurde jedoch nicht gestelit. Irn 

Hinblick darauf hatte es zwar den Grundsatzen der ver-

fahrensökonomie entsprochen, eine ZurUckweisung zunachst 

nur fUr den Fall anzudrohen, da3 nicht jeglicher Hinweis 

auf nicht ordnungsgemäI3 hinterlegte Stamrne aus den 

Anxneldungsunterlagen entfernt wtlrde, und der Anrnelderin so 

eine Gelegenheit zu entsprechenden Anderungen zu geben; em 

die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr rechtfertigender 

verfahrensmangel allein aus diesern Grunde kann jedoch in 

der unmittelbaren ZurUckweisung nicht gesehen werden. 

	

5.2 	Dagegen stUtzt sich die angefochtene Entscheidung, wie un- 

ter Punkt 4 der EntscheidungsgrUnde ausgefUhrt, auf "weite-

re urnstände", die ausdrUcklich als "fUr die Beurteilung des 

Falles ... von Bedeutung" bezeichnet werden. Dabei handelt 

es sich vor allern urn die als "Anlagen 1 bis 3" bezeichneten 

Schreiben der Hinterlegungsstelle ATCC an eine Drittfirrna, 

von denen die BeschwerdefUhrerin irn ersten Satz ihrer 

BeschwerdebegrUndung auch erkiart hat, sie seien ihr "bis-

her nicht bekannt" gewesen. Zwar schlief3t die angefochtené 

Entscheidung auf Seite 7, Absatz 2, Uberzeugend aus bereits 

vorher gernachten Xui3erungen der BeschwerdefUhrerin, dai3 die 

Stanime ATCC 31384 und ATCC 31385 von dieser bewul3t, also 
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unentschuldbar nicht freigegeben worden seien; doch ist 

dies deswegen unerheblich, weil die Bezugnahrnen auf diese 

ATCC-Nurrunern zur Zeit der angefochtenen Entscheidung nicht 

mehr in den Unterlagen enthalten waren. Zur Folgerung, daL3 

das Gleiche auch fUr die Stznine ATCC 31455 bis 31460 ge.-

golten haben mUsse, urn deren nicht ordnungsgemäBe Hinter-

legung es in der angefochtenen Entscheidung allein noch 

ging, gelangt die Prufungsabteilung erst unter Heranziehung 

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

die Anmelderin noch nicht hatte auBern k5nnen (Seite 8, 

Zeilen 4 bis 6, der angefochtenen Entscheidung). Demnach 

liegt ein wesentlicher Verfahrensmangel irn Sinne eines VerstoBes 
qegen 

TArt. 113 (1) EPU vor, der bei. Stattgabe der Beschwerde zu 

einer RUckzahlung der Beschwerdegebuhr fUhren rnuL3. 

ENTSCHEI DtJNGSFORMEL 

Aus diesen GrUnden wird, wie folgt, entschieden: 

1. Die Entscheidung der Prufungsabteilung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des prUfungsverfahrens an 

die prUfungsabteilung zurUckverwiesen. 

3. Die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr wird angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte. 	 Der Vorsitzende. 

B A Norman 	 K Jahn 
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