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1 T 161/85

Sachverhalt und Antrige

I.

II.

III.

Die am 19. Februar 1982 eingereichte europdische Patent-
anmeldung 82 101 284.6 mit der Verdffentlichungsnummer

0 058 959 ist am 15. Mdrz 1985 von der Prifungsabteilung 061
zurickgewiesen worden.

Die Zuriickweisung wurde damit begriindet, daB8 der Gegenstand
des Anspruchs 1 gemi8 Hauptantrag ilber den Inhalt der Anmel-
dung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgehe
(Art. 123 (2) EPU). Da der Anmelder den Hauptantrag aufrecht
erhalten nabe, sei die Anmeldung insgesamt zurilickzuweisen,
obwohl ein im Umfang eines im Priifungsverfahren gestellten
Hilfsantrags nachgesuchtes Patent nach entsprechender Anpas-
sung der Beschreibung hdtte erteilt werden kdnnen.

Gegen diese Entscheidung hat die Anmelderin unter gleichzei-
tiger Entrichtung der entsprechenden Gebiihr am 8. Mai 1985
Beschwerde eingelegt und diese kurz mit Hinweis auf die im
Priifungsverfahren eingereichten Tabellen begriindet. In einem
am 2. Juli 1985 eingegangenen Schriftsatz hat sie dann einen
neuen, einzigen Patentanspruch sowie abgeidnderte Beschrei-
bungsseiten 1 und 5 bis 7 eingereicnt.

Nachdem die Beschwerdefiinrerin auf Anregung der Kammer noch
einige zusitzliche Anderungen in den Anmeldungsunterlagen
vorgenommen hat, lautet der einzige Patentanspruch:
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IV.
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“Verfahren zur Herstellung von tribungsarmen Eich- oder Kon-
trollseren durch Mischung der gewiinschten Bestandteile in
waBriger Ldsung, Lyophilisierung der L&sung und Rekonsti-
tution des Lyophilisats mit wdBrigem Medium, dadurch ge-
kennzeichnet, daB8 man vor der Lyophilisierung wenigstens
eine der folgenden Verbindungen: Methanol, Natriumacetat,
Tetramethyldidthylen-Ammoniumdiacetat, Natriumpropionat,
Natriumlactat, Alanin, Natrium-2, 2-bis(hydroxymethyl)-
propionat, N-Methyl-didthanolammonium-2,2-bis(hydroxy-
methyl)-propionat, 2, 2(bis-hydroxymethyl)-propionsdureamid,
Natrium-2-hydroxy-2-methylbutyrat, Valin, 2-Methoxyd&dthanol,
Tridthylenglycol, Tetradthylenglycol, Tridthanolammonium-
acetat, Tetramethyldthylendiammoniumdiacetat, Tetramethyl-
dthylendiammonium-di- (2-hydroxyisobutyrat) und Tetramethyl-
ammoniumacetat in einer Menge von 0,5 bis 10 Gew.-3%, bezogen
auf die rekonstituierte L8sung, zusetzt".

Die Beschwerdefiihrerin beantragt nunmehr die Aufhebung der
Zuriickweisungsentscheidung und die Erteilung eines Patents
aufgrund der vorliegenden Unterlagen.

Zur Begriindung ihrer Beschwerde trdgt sie vor, daB8 der gel-
tende Anspruch im wesentlichen dem im Priifungsverfahren als
Hilfsantrag formulierten Anspruch entspriche, der, wie im

ZurickweisungsbeschluB8 aufgefithrt, allen Erfordernissen des

EPU geniige.

Entscheidungsgriinde

1.

Die Beschwerde entspricht den Bestimmungen der Artikel 106
bis 108 sowie Regel 64 EPU, sie ist daher zulidssig.

Der Inhalt des geltenden Patentanspruchs entspricht demjeni-
gen der urspriinglich eingereichten Verfahrensanspriiche 4 und
5, wobei jedoch die allgemeinen Formeln "I" und "II" durch
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die spezifischen, in der Beschreibung angegebenen Verbindun-
gen nach den Beispielen 1 bis 19 ersetzt wurden.

Daher ist der Anspruch im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU
nicht zu beanstanden.

Das gleiché gilt auch fir den Inhalt der abgednderten Be-
schreibungsseiten 1 und 5 bis 7, die lediglich dem Wortlaut
des Anspruchs angepaSt und durch einen Hinweis auf den
nidchstkommenden Stand der Technik gemdB8 WO-A~- 7 900 106 er-
ganzt wurden.

Der Patentanspruch unterscheidet sich von dem Anspruch 1
nach Hilfsantrag, der im Priifungsverfahren von der Priifungs-
abteilung als patentfdhig betrachtet wurde, nur durch die
Hinzufiigung der Vefbindungen gemdsB Beispiel 17 und 18. Die
Vérbindungen nach den Beispielen 16 (Tridthanolammonium-
acetat) und 19 (Tetramethylammoniumacetat) waren, entgegen
der Auffassung der Beschwerdefiihrerin, bereits im Anspruch 1
nach Hilfsantrag enthalten.

Die Kammer teilt die Auffassung der Priifungsabteilung in Be-
zug auf die Patentfdhigkeit des Gegenstandes des Anspruchs
im Umfang der Verwendung der in den Beispielen 1 bis 16 und
19 angegebenen Verbindungen. Sie ist weiter zum SchluB ge-
langt, da8 die Verwendung der restlichen Verbindungen nach
Beispielen 17 bis 18 ebenso wenig vom nachgewiesenen Stand
der Technik nahegelegt wird.

Keine der entgegengehaltenen Druckschriften liefert nd&mlich
einen Hinweis darauf, da8 die bei der Herstellung von Eich-
seren oder Kontrollseren auftretende, durch die Lyophili-
sierung verursachte Trilbbung durch einen Zusatz zur Ldsung,
der vor deren Lyophilisierung zugesetzt wird und aus we-
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4 T 161/85

nigstens einer der im Anspruch definierten Verbindungen be-
steht, vermieden oder vermindert werden kann.

So ist aus der Druckschrift WO-A- 7 900 106 ein Verfahren
zur Herstellung eines Kontrollserums bekannt, bei dem eine
Ldsung lyophilisiert und danach das Lyophilisat rekonsti-
tuiert wird. GemdB diesem Verfahren wird dem Kontrollserum
ein Alkylenpolyol zugesetzt. Im Gegensatz zu den bean-
spruchten Verbindungen weist dieses Alkylenpolyol 2 bis 5
Kohlenstoffatome auf, und es wird in einer Menge von 20 bis
50 Gew.-3, bezogen auf das Rekonstitutionsmedium, zugesetzt.
Dieses bekannte Verfahren unterscheidet sich ferner vom Ge-
genstand des vorliegenden Anspruchs dadurch, da8 das Alky-
lenpolyol erst wdhrend der Rekonstituierung, also nach der
Lyophilisierung zugesetzt wird, sowie auch durch die unter-
schiedliche Aufgabenstellung, die diesem Zusatz zugrunde
liegt. Beim bekannten Verfahren soll das Alkylenpolyol nam-
lich die Lagerungsfdhigkeit des rekonstituierten Serums ver-
bessern und somit eine nachtrdgliche, durch das Altern des
Serums bedingte Trﬁbuhg vermeiden. DaB8 ein solcher Zusatz
EinfluB auf die durch die Lyophilierung verursachte Tri-
bungsbildung haben k&nnte ist der Druckschrift nicht zu ent-
nehmen.

Die ﬁbrigen im europdischen Recherchenbericht zitierten
Druckschriften liegen noch weiter vom Anmeldungsgegenstand
ab. Insbesondere offenbaren die Druckschriften DE-A-

2 617 742 und Research Disclosure, Nr. 162, Oktober 1977,
Seite 12, Nr. 16229 die Stabilisierung von lyophilisierten
Blutplasmen und Seren durch neutrale Kohlenhydrate, bzw.
durch Zucker, Zuckeralkohole und Aminozucker. Die ibrigen
Druckschriften US-A- 4 105 650, DE-A- 2 849 342 und Chemical
Abstracts, Band 83, Nr. 18, 3. November 1975, Seite 330,
Spalte 2, Nr. 152295 b betreffen Verfahren, in welchen keine
Lyophilisierung stattfindet.
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Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs auf einer erfin-
derischen Tdtigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU. Der einzi-
ge Patentanspruch ist somit gewdhrbar (Artikel 52 (1) EPU).

Die gednderten Anmeldungsunterlagen geniigen auch den iibrigen
Erfordernissen des EP{i, insbesondere Regel 27 (1) (c) und
(d), so daB ein Patent auf Grund dieser Unterlagen nunmehr
erteilt werden kann.

Der hilfsweise gestellte Antrag, eine miindliche Verhandlung
anzuberaumen, ist gegenstandslos, weil den Antrdgen der Be-

schwerdefiihrerin stattgegeben werden konnte.

Entscheidungsformel ..

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird.aufgehoben.
2. Die Sache wird an die erste Instanz zuriickverwiesen mit der
: Auflage, ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:
2.1 urspriinglich eingereichte Beschreibungsseiten 2 bis 4 und 8
bis 12; Beschreibungsseiten 1 und 7, eingegangen am
2. Juli 1985, Beschreibungsseiten 5 und 6, eingegangen am
7. September 1987.
2.2 Patentanspruch, eingegangen am 7. September 1987.
Der Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
F. Klein (/ K. Lederer
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