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Sachverhalt und Antrage

Die europaische Patentanmeldung 84 111 318.6 (Verdffent-
lichungsnummer 0 145 863) ist durch eine Entscheidung der
Prufungsabteilung zurickgewiesen worden.

Die Zurickweisung wurde damit begrindet, daB die
Gegenstande der derzeit gultigen abhdngigen Anspriiche 3
und 4 nicht die in Artikel 84 EPU geforderte Klarheit
aufweisen wirden.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin

Beschwerde eingelegt.

Nach einer Mitteilung der Beschwerdekammer und
telefonischen Rucksprachen, in der die Beschwerdefiihrerin
insbesondere auf weitere Mingel der der angefochtenen
Entscheidung zugrundeliegenden Anspruchsfassung vor allem
im Hinblick auf Artikel 84 und 123 (2) EPU hingewiesen
wurde, reichte die Beschwerdefihrerin gestiutzt auf
entsprechende Vorschldge der Kammer einen neuen Satz von
Anspruchen mit einer angepaBten Beschreibungseinleitung

ein und beantragt nunmehr:

a) ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen zu
erteilen: '

Beschreibung: Seiten 1 bis 4, eingegangen am 24.08.89
mit Schreiben vom 22.08.89, sowie in
Seiten 5 bis 14 abgednderte Seiten 6
bis 15 gemaB EP-A-0 145 863 mit den am
07.09.89 beantragten Anderungen auf
Seiten 3, 10 und 11;

Anspriche: 1 bis 11, eingegangen am 24.08.89 mit
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Schreiben vom 22.08.89 mit den am
07.09.89 beantragten Anderungen in den
Anspruchen: 1, 3, 8, 10 und 11;

Zeichnungen: Blatt 1/2 und 2/2 gemaB EP-A-0 145 863;
sowie

b) die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr.

Ein hilfsweise gestellter Antrag auf mindliche Verhandlung
wurde fur das Verfahren vor der Beschwerdekammer
zuruckgenommen.

Die nunmehr geltenden unabhdangigen Patentanspriche haben
folgenden Wortlaut:

"1l. Vorrichtung zum Schnellveraschen organischer Proben,
vorzugsweise von - z. B. zerkleinertem - pflanzlichem
Material, insbesondere von Mehl, mit einem Veraschungsofen
(4), der eine eine Temperatur oberhalb 750°C erzeugende
Heizeinrichtung (20) und eine durch eine Tir (19)
verschlieBbare Ofenkammer (5) aufweist, in der sich
mindestens wahrend der Veraschung ein Trager (2) befindet,
in den mindestens ein die zu veraschende Probe
aufnehmender, aus einem oberhalb 750°C hitzebestandigen
Material bestehender, rohrférmiger Probenbehdlter (1)
einsetzbar ist, der mit einer Eintrittséffnung (12) fir
ein die Veraschungsreaktion bewirkendes Gas und mit einer
Austrittséffnung (13) fur das nach der Veraschungsreaktion
abzuleitende Gas derart versehen ist, daB der Gasstrom im
wesentlichen senkrecht zur Querschnittsflache des Proben-
behalters verlauft, wobei die Querschnitte der Eintritts-
(12) und/oder Austrittséffnung (13) im wesentlichen
jeweils gleich der lichten Querschnittsfliache des Proben-
behalters an seiner Stirnseite sind, dadurch gekenn-
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zeichnet, daB die Wandung der Ofenkammer (5) von einer
Zufuhroéffnung (29, 30, 31)'fﬁr das in die Ofenkammer
einzuleitende Gas und von einer Abfuhréffnung (37) fir das
aus der Ofenkammer abzuleitende Gas durchsetzt ist, das
die Eintrittsoéffnung (12) jedes in den Trager (2)
eingesetzten Probenbehdlters (1) auf die Zufuhroéffnung
(30) ausgerichtet ist, daB die Austrittséffnung "(13) jedes
in den Trager eingesetzten Probenbehdlters auf die
Abfuhréffnung (37) ausgerichtet ist, daf die der Zufuhr-
6ffnung zugewandte Stirnseite des Tragers derart
ausgebildet ist, daB das aus der Zufuhréffnung in die

‘Ofenkammer eintretende Gas praktisch nur iber das Innere.

des oder der Probenbehdlter (1) abstrémen kann, und dag
die Lange und/oder der Querschnitt jedes Probenbehilters
(1) derart ausgebildet ist, daB bei der gewihlten
Durchsatzgeschwindigkeit des Gases von der Gasstrémung
mitgerissene Ascheteilchen sich innerhalb des Proben-
behalters im AnschluB an die eingebrachte zu veraschende
Probe wieder absetzen.

8. Dosiereinrichtung, die mit der Vorrichtung nach einem
der Anspruche 1 bis 7 zusammenwirkt, dadurch gekennzeich-
net, daB sie (8) annahernd stabférmig mit einem zum
Einfihren in den Probenbehdlter (1) geeigneten Querschnitt
ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die Dosiervorrichtung
innerhalb des Probenbehidlters drehbar ist, daB sie eine
die in den Probenbehilter einzubringenden Proben
aufnehmende Vertiefung (10) aufweist, und daB vorzugsweise
an der Vertiefung (10) wenigstens eine Abstreifkante (11,
14) vorgesehen ist.

10. Verfahren zur Schnellveraschung organischer Proben,
vorzugsweise von - z. B. zerkleinertem - pflanzlichem
Material, insbesondere von Mehl, bei einer Temperatur
oberhalb 750°C, bei dem ein Sauerstoff enthaltendes Gas
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mit einem unterhalb 5 1 pro min und Probe liegenden
Durchsatz im wesentlichen horizontal iber die Probe (7)
strémt und die Verbrennungsgase am Aufsteigen gehindert
werden, dadurch gekennzeichnet, daB die zu veraschende
Probe auf die innere Oberflache eines rohrférmigen
Probenbehalters (1) aufgebracht und dort verascht wird,
wobei die Durchsatzgeschwindigkeit des Gases durch den
Probenbehalter und dessen Abmessungen derart gewahlt
werden, daB von der Gasstrdémung mitgerissene Ascheteilchen
sich innerhalb des Probenbehalters im AnschluB an die
eingebrachte, zu veraschende Probe wieder absetzen."

Die Anspriche 2 bis 7 sind von Anspruch 1 abhingig,
Anspruch 9 ist von Anspruch 8 und Anspruch 11 von
Anspruch 10 abhangig.

Entscheidungsgrinde

1.

00206

Die Beschwerde ist zulassig.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 weist
zusatzlich zu den Merkmalen des urspringlichen
Anspruchs 1, Merkmale auf, die im urspringlichen
Anspruch 3 sowie in der urspriinglichen Beschreibung
Seite 6, Zeilen 20-29; Seite 8, Zeilen 21-30, und
Seite 12, Zeilen 6-15, offenbart sind.

Die sachlichen Anderungen der weiteren Anspriiche stiitzen
sich auf folgende Stellen der ursprunglichen Unterlagen:
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Anspruch 2: Anspruch 2 in Verbindung mit Fig. 2;

Anspruch 3: Anspruch 3 und Beschreibung, Seite 8,
Zeilen 30-33;

Anspruch 4: Anspruch 4 und Beschreibung, Seite 14,
Zeilen 11-14;

-Anspruch 5: Anspruch 5 und Beschreibung, Seite 11,

Abs. 2;

Anspruch 6: Anspruch 6 und Beschreibung, Seite 8,
Zeilen 1-7;

Anspruch 7: Anspruch 6 und Beschreibung, Seite 8,
Zeilen 12-23;

Anspruch 8: Anspruch 7 und Beschreibung, Seite 7,
Abs. 2;

Anspruch 9: Anspruch 8;

Anspruch 10: Anspruch 9 und Beschreibung, Seite 12,
Zeilen 6-15;

Anspruch 11: Anspruch 10.

Daher sind die vorliegenden Anspriche 1 bis 11 im Hinblick

auf Art. 123 (2) EPU nicht zu beanstanden.

Deutlichkeit

Die von der Prifungsabteilung als nicht "deutlich" im
Sinne des Artikels 84 EPU beanstandete Formulierung: "je
eine Zu- bzw. Abfuhréffnung fur ein Sauerstoff enthalten-
des Gas" in Anspruch 3 ist im Wortlaut der nunmehr
gultigen Fassung dieses Anspruchs nicht mehr vorhanden.

Ferner ist zwar die von der Prufungsabteilung

als undeutlich angesehene Funktionsangabe: "durch die Gas
nur dieser Probe zufuhrbar - bzw. von ihr abfihrbar ist"
in Anspruch 4 beibehalten, doch ist nach Meinung der
Kammer in Zusammenhang mit dem gednderten restlichen
Anspruchswortlaut - insbesondere aufgrund der Streichung
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des Wortes "zumindest" vor "eine gesondere Zu- bzw.
Abfuhroffnung -die Struktur der beanspruchten
Weiterbildung nunmehr deutlich angegeben. Insbesondere
erachtet die Kammer die individuelle Gaszuleitung zu
mindestens einer der in der Ofenkammer befindlichen Proben
gemaB Anspruch 4 ohne Angabe konstruktiver Merkmale als im
Rahmen des fachménnischen Kénnens ausfihrbar.

Der Wortlaut der nunmehr gultigen Anspriiche 1 bis 11 gibt
nach Auffassung der Kammer "deutlich, knapp und von der
Beschreibung gestiutzt" den Gegenstand an, fir den Schutz
begehrt wird. Insbesondere enthalten die unabhiangigen
Anspriuche 1 und 10 nunmehr samtliche erfindungswesent-
lichen Merkmale, d. h. alle technischen Merkmale, die zur
Erzielung einer gleichzeitig schnellen und genauen
Veraschung unabdingbar sind.

Die Anspriche 1 bis 11 entsprechen daher den
Erfordernissen des Artikels 84 EPU.

Somit tragen die in der angefochtenen Entscheidung
angegebenen Grunde diese Entscheidung nicht mehr. Sie ist
deshalb aufzuheben.

Die Priufungsabteilung hat in ihrem direkt vor dem Zuriick-
weisungsbeschluB ergangenen Bescheid vom 10. Marz 1987,
Abs. 1, explizit erklart, daB sie aufgrund der von ihr
gerugten Deutlichkeitsmdngel der derzeit vorliegenden
Anspriuche keine abschlieBende Sachpriufung im Hinblick auf
die Erfordernisse des Artikels 52 EPU durchfiihren konnte.

Ferner enthalten insbesondere die nunmehr klargestellten

unabhdngigen Anspruche 1 und 10 Merkmale, die nicht
Gegenstand eines urspriunglich eingereichten Anspruchs
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waren und daher moéglicherweise nicht in die gemap Art. 92
EPU durchgefiilhrte Recherche mit einbezogen worden sind.
Dies gilt vor allem fur die Merkmale: "daB die Lange
und/oder der Querschnitt jedes Probenbehdlters derart
ausgebildet ist, und die Durchsatzgeschwindigkeit des
Gases durch den Probenbehdlter und dessen Abmessungen
derart gewahlt werden, daB von der Gasstrémung
mitgerissene Ascheteilchen sich innerhalb des Proben-
behalters im AnschluB an die eingebrachte, zu veraschende

Probe wieder absetzen".

Aus diesen Grunden hdlt es die Kammer fir geboten, von der
ihr durch Art. 111 EPU gegebenen Méglichkeit Gebrauch zu
machen und die Sache zur weiteren Prifung an die Prifungs-
abteilung zurickzuverweisen.

Im Hinblick auf diese weitere Prifung hdlt es die Kammer
aus verfahrensékonomischen Grinden fur zweckmaBig festzu-
stellen, daB sie die von der Prufungsabteilung in ihren
Bescheiden vom 3. Juni 1986, Punkt 2, und vom

10. Marz 1987, Punkt 1.1, implizit vertretene Auffassung,
die auf eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Schnell-
veraschen gerichteten Anspriche (gultige Anspriche 1 bis
7, 10 und 11) einerseits und die eine Dosiervorrichtung
betreffenden Anspruche (giultige Anspriiche 8 und 9)
andererseits seien nicht einheitlich im Sinne von Art. 82
EPU, zumindes im Hinblick auf den Inhalt des nunmehr
giltigen Anspruchs 1 far falsch halt. Nach Auffassung der
Kammer erméglicht der Gegenstand des Anspruchs 8 die
Probeneinfuhrung an einem Ort und in einer Weise, die zum
Absetzen mitgerissener Aschepartikel innerhaldb des
Probenbehdlters beitragen. Auch die Anspriche 1 und 10
haben das Absetzen mitgerissener Aschepartikel zum Ziel.
Nach Auffassung der Kammer konnte dieses Absetzen
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mitgerissener Aschepartikel als eine den Anspriichen 1 und
8 gemeinsame erfinderische Idee im Sinne des Artikels 82
EPU anerkannt werden, sofern nicht gegebenenfalls im
Rahmen der weiteren Prifung neu ermittelte Dokumente
dagegenstehen.

Des weiteren wird die Prifungsabteilung darauf hinge-
wiesen, daB die Anmelderin (Beschwerdefithrerin) ihren
Hilfsantrag auf mindliche Verhandlung nur unter der
Voraussetzung zuriuckgenommen hat, daB der giultige
Anspruchssatz als gewahrbar erachtet wird. Diesen Antrag
also fur den Fall drohender erneuter Zurickweisung der
Anmeldung vor der ersten Instanz aufrecht erhalt.

Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

Das Zuruckstellen der Prifung im Hinblick auf die
Erfordernisse des Artikels 52 EPU bis zum Vorliegen einer
Anspruchsfassung, die den Gegenstand, fur den Schut:z
begehrt wird, deutlich angibt, steht nicht in Widerspruch
zu den Vorschriften des Europaischen Patentiibereinkommens
oder seiner Ausfuhrungsverordnung, insbesondere nicht zu
Regel 51 (3) EPU wie die Beschwerdefilhrerin in der
Beschwerdebegrindung Seite 3, Abs. 2 meint. Regel 51 (3)
EPU legt nicht zwingend fest, daB in den Bescheiden nach
Art. 96 (2) alle der Erteilung des Patents entgegen-
stehenden Grunde zusammenzufassen sind ("...sollen

alle Grunde..."; '"... where appropriate, all the
grounds..."; "...s°il y a lieu, 1 ensemble des
motifs..."), geschweige denn mit welchen Grinden zu
beginnen ist. Bei ihrer Entscheidung iber die Riickzahlung
einer Beschwerdegebiihr pruft die Beschwerdekammer nicht,
ob die Vorinstanz nach den Richtlinien, sondern ob sie
nach den Vorschriften des EPU gehandelt hat (vgl.

cee)enn
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T 162/82, 1987, 533). Im Ubrigen besteht im vorliegenden
Fall zu der Empfehlung in den Richtlinien gemiB Kapitel C-
VI-3.4: "in der Regel mit den Sachfragen zu beginnen",
kein Widerspruch, da die Richtlinien in Kapitel C-VI-3.6
die Verhaltensweise der Prifungsabteilung bei der
gegebenen Sachlage als Abweichung von der Regel

empfehlen.

Es stellt ferner, entgegen der Auffassung der Beschwerde-
fuhrerin im Beschwerdeschriftsatz, Seite 3, Abs. 4, bis
Seite 4, Abs. 1, keinen Verfahrensfehler dar, daB die
Prufungsabteilung die der Zurickweisung zugrundeliegende
Fassung des Anspruchs 1 - d. h. die in der Anlage zum
Bescheid der Prifungsabteilung vom 10. Marz 1987
klargestellte Fassung des am 22. August 1986 eingegangenen
Anspruchs 1 gemaB Hilfsantrag - als gewdhrbar bezeichnete,
da die Zuriickweisung aufgrund von im Prifungsverfahren im
wesentlichen unverédndert beibehaltenen Formulierungs-
mangeln der in Haupt- und Hilfsantrag identischen
Anspruche 3 und 4 erfolgte, zu denen der Beschwerde-
fihrerin im Sinne von Artikel 113 (1) hinreichend recht-
liches Gehor gewadhrt wurde; vgl. insbesondere die Beschei-
de der Prufungsabteilung vom 5. Juni 1986, Punkt 3.2 und
3.3 und vom 10. Marz 1987, Punkt 1.4 bis 1.6. Auch kann
eine Anmeldung nur als Ganzes zuruckgewiesen werden und
nicht etwa nur einzelne Teile davon (vgl. T 05/81, ABl.
EPA 1982, 249).

Des weiteren verletzt auch die von der Beschwerdefiihrerin
in der Beschwerdebegrindung, Seite 3, Abs. 3, gerugte

. Ablehnung ihres Antrages auf eine persdnliche Ricksprache

mit dem beauftragten Prifer keine der im europaischen
Patentibereinkommen enthaltenen Verfahrensvorschriften.
Das Europaische Patentiibereinkommen sieht lédiglich ein
absolutes Recht jedes Beteiligten auf mindliche Verhand-
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lung (Artikel 116 EPU) vor, nicht aber ein solches auf s
Ricksprache mit einem einzelnen Mitglied einer Prifungs- v
abteilung. Die Durchfithrung einer solchen Riucksprache

liegt im pflichtgemaBen Ermessen des betreffenden :
Prufers.

Die Riuckzahlung der Beschwerdegebilhr ist unter anderem an
das Vorliegen eines wesentlichen Verfahrensmangels durch
Verletzung einer im Europaischen Patentibereinkommen oder
in seiner Ausfilhrungsordnung festgelegten Verfahrensvor-
schrift gebunden; vgl. T 42/84, ABl. EPA 1988, 251,
Punkte 8 bis 12. Eine derartige Verletzung ist nicht

Zu erkennen.

Aus den vorstehenden Grunden wird dem Antrag der
Beschwerdefihrerin auf Rackzahlung der Beschwerdegebuihr
nicht stattgegeben.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1.

00271

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Prufungsabteilung zur weiteren
Sachprufung auf der Grundlage folgender Unterlagen
zuruckverwiesen:

a) Beschreibung: Seiten 1 bis 4, eingegangen am 24.08.89
und in Seiten 5 bis 14 abgeanderte
Seiten 6 bis 15 gemaB EP-A-0 145 863
mit den am 07.09.89 beantragten
Anderungen auf Seiten 3, 10 und 11.
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J
b) Anspriche: 1 bis 11, eingegangen am 24.08.89 mit A gt
| den am 07.09.89 beantragten Anderungen 3

in den Ansprichen: 1, 3, 6, 8, 10 und

11;
c) Zeichnungen: Blatt 1/2 und 2/2 gemaf EP-A-
0 145 863.
3. Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr wird nicht
stattgegeben.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
M. Beer K. Lederer
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