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Die europadische Patentanmeldung 83 110 552.3 (Verdffent-
lichungsnummer 108 316) war am 22. Oktober 1983 unter
Inanspruchnahme einer deutschen Prioritat vom

6. November 1982 mit zehn Ansprichen eingereicht worden,

deren erstern, wie folgt, gelautet hatte:
"Vakzine enthaltend Antigene und

a) fettloésliche Vitamine und physiologisch vertragliche

Zink- und Selehverbindungen sowie gegebenenfalls

b) einen Sorptionsvermittler und gegebenenfalls

c) ein Spreitol."

Die entsprechenden Stellen der Beschreibung (Seite 1,
Zeilen 1 bis 4 und 5 bis 9) waren inhaltsgleich gewesen,
und die betreffenden Teile des gleichzeitig eingereichten

Prioritatsdokuments hatten dem wértlich entsprochen.

Mit ihrer Stellungnahme zu einem ersten Prifungsbescheid
legte die Anmelderin (jetzige Beschwerdefilhrerin) am

3. April 1987 statt der ursprunglichen zehn einen neuen
Satz von nunmehr funf Ansprichen vor. Der neue Anspruch 1

lautete:

"Vakzine enthaltend Antigene und fettldsliche Vitamine und
physiologisch vertragliche Zinkverbindungen sowie gegebe-
nenfalls Sorptionsvermittler, Spreitéle, Selenverbindungen

oder uUbliche Adjuvantien."
Hiergegen erlieB die Prifungsabteilung zundchst in einem

zweiten Prifungsbescheid eine Beanstandung gemaB Art. 123
(2) EPU, und als die Beschwerdefihrerin daraufhin die
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Anmeldung weiter auf der Grundlage der Anspriuche vom

3. April 1987 verteidigte, wies die Priufungsabteilung die
Anmeldung mit Entscheidung vom 21. September 1988 zuruck.
Sie begrundete dies im wesentlichen damit, daB8 die
vorliegenden Anspriche lber den Inhalt der Erstunterlagen
hinausgehen, weil nach diesen sowohl Zink- als auch
Selenverbindungen notwendige Bestandteile der beanspruchten
Vakzine geweseh seien, wogegen nunmehr Selenverbindungen

nur noch gegebenenfalls enthalten sein sollen.

Gegen die Entscheidung der Priufungsabteilung ist mit
ordnungsgemaB bestatigter Telekopie vom 30. November 1988
unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen
Geblhr Beschwerde erhoben worden. Eine Begrindung hierzu
ist am 19. Januar 1989 eingegangen. Darin verteidigt die
Beschwerdefuhrerin mit ihrem Hauptantrag nach wie vor die
Anspriiche vom 3. April 1987; ein Hilfsantrag ist darauf
gerichtet, ein Patent "mit den in der Anmeldung enthaltenen

Ansprichen 1-10" zu erteilen.

Zur Stiutzung ihres Hauptantrages fuihrt die Beschwerde-
fihrerin im Hinblick auf die Zulassigkeit der Anspruche im
wesentlichen aus, die durch die Konjunktion "und" verbun-
dene Aufzahlung von Inhaltsstoffen unter "a" im ursprung-
lichen Anspruch 1 habe nicht bedeutet, daB alle aufgezahl-
ten Bestandteile gleichzeitig vorhanden sein mussen. Der
genannte Anspruch habe - offenbar abgesehen von den unter
"b" und "c" angefiuhrten Bestandteilen - die folgenden

Méglichkeiten umfaBt:

(1) Antigen + Vitamin,

(ii) Antigen + Zinkverbindung,

(iii) Antigen + Selenverbindung,

(iv) Antigen + Vitamin + Zinkverbindung,
(v) Antigen + Vitamin + Selenverbindung,
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(vi) Antigen + Vitamin + Zinkverbindung + Selenver-

bindung,

(vii) Antigen + Selenverbindung + Zinkverbindung;

demgegeniiber sei Anspruch 1 vom 3. April 1987 auf die

‘Méglichkeit (iv) eingeschrankt. Eine solche Einschrankung

stelle keine unzuldssige Anderung dar.

Entscheidungsgrunde

03244

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie

Regel 64 EPU; sie ist daher zuléassig.

'Da eine Beschrankung auf eine von sieben urspringlich

spezifisch offenbarten Méglichkeiten, worum es sich nach
Darstellung der Beschwerdefihrerin bei ihrem Hauptantrag
handeln soll, mit Artikel 123 (2) EPU im Einklang stunde,
kommt es fir die Frage von Zulassigkeit allein darauf an,
ob die sieben Méglichkeiten (i) bis (vii) - siehe unter V -
den Erstunterlagen tatsdchlich eindeutig entnehmbar waren.
Dies hangt wiederum davon ab, wie das im Teil "a" des
urspriinglichen Anspruchs 1 zweimal vorkommende Wort "und"

zu verstehen ist.

Der urspringliche Anspruch 1 definierte die 2zu schutzende
Vakzine als "enthaltend Antigene und a) fettlésliche Vita-
mine und physiologisch vertragliche Zink- und Selenverbin-
dungen sowie gegebenenfalls b) ... und gegebenenfalls c)
...". Es wird also unterschieden zwischen den unter "b" und
"c" genannten bloB fakultativen Bestandteilen und denje-
nigen, von denen in bestimmter Form gesagt wird, sie seien
in der Vakzine zwingend enthalten, namlich den Antigenen

und den unter "a" aufgefuhrten Bestandteilen.

Wie Seite 2, Absatz 2, der Beschwerdebegrundung zu
entnehmen ist, anerkennt die Beschwerdefihrerin, daf die
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Vakzine auf jeden Fall ein Antigen sowie wenigstens eine
der unter "a" aufgezahlten Komponenten enthalten muf, daf
also das erste im urspringlichen Anspruch 1 vorkommende
"und" im Einklang mit seinem strengen Wortsinn wie ein
"sowohl, als auch" zu verstehen ist. Sie meint jedoch, das
die beiden "und", die in der Aufzahlung unter "a" enthalten

sind, etwa im Sinn eines "und/oder"™ zu verstehen seien.

Nun ist bei der Bedeutung des Wortes "und" zu unterschei-
den, ob es in einer bestimmt gehaltenen oder in einer bloB
fakultativen Aussage vorkommt. In Anlehnung an das von der
Beschwerdefuhrerin gewahlte Beispiel der Aufzahlung mog-
licher Substituenten (a. a. 0.) ist zu unterscheiden zwi-
schen der bestimmten Aussage "die Verbindung enthalt die
Substituenten X, Y und Z", was nach den allgemein gultigen
Sprachregeln nur bedeuten kann, daf die Verbindung gleich-
zeitig (mindestens) je einen Substituenten X, Y und Z
enthdlt; und der in fakultativer Form gehaltenen Aussage
"die Verbindung kann die Substituenten X, Y und Z enthal-
ten", was bedeutet, daB jeder der drei Substituenten im
Bereiche des Méglichen liegt, ohne daf gleichzeitig alle
drei (oder daB selbst nur einer davon) in der Verbindung

enthalten sein mussen.

Da es sich bei der in Rede stehenden Aussage unter "a" um
eine in bestimmter Form gehaltene handelt, ist ihrem streng
grammatikalischen Wortsinn nach eine Bedeutung, wie sie ihr

die Beschwerdefihrerin geben will, auszuschlieBen.

Es sind freilich Falle denkbar, wo entgegen dem gramma-
tikalischen Wortsinn einer Passage sinngemaf eine andere
Bedeutung anzunehmen ist. Wenn es z. B. von einem in einer
allgemeinen Formel nur einmal enthaltenen Substituenten R
heiBt "R ist Alkyl, Alkoxy und Aryl", so ist dies, streng
grammatikalisch gesehen, unsinnig, weil ein einziger
Substituent offensichtlich nicht gleichzeitig Alkyl, Alkoxy
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und Aryl sein kann; man wird in einem solchen Fall vom
Vorliegen einer nachladssigen Formulierung ausgehen und das
unterstrichene Wort "und" als "oder" oder aber das
unterstrichene "ist" als "kann ... sein" interpretieren
dirfen. Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor: Die
wortgetreue Auslegung des ursprunglichen Anspruchs 1 fuhrt
keineswegs zu einem unsinnigen Ergebnis, sondern zu dem
durchaus sinnvollen, wonach die Vakzine auBer Antigenen
noch die drei weiteren Komponenten "fettlosliche Vitamine",
"physiologisch vertragliche Zinkverbindungen" und
(ebensolche) "Selenverbindungen" enthalten muB. Eine
Auslegung der beiden in Teil "a" des ursprunglichen
Anspruchs 1 vorkommenden "und" als "oder" oder gegebenen-
falls als "und/oder" ist daher weder auf Grund des strengen

Wortsinnes, noch im Wege der Interpretation moéglich.

Gleiches gilt fir die Erfindungsoffenbarung auf Seite 1,
Zeilen 1 bis 4, sowie die Passage "a" auf Seite 1, Zeilen 6
bis 7, der urspringlichen Beschreibung. Diese beiden
Stellen unterscheiden sich vom Teil "a" des Anspruchs 1
lediglich dadurch, daB anstelle des "und" nach "Vitamine"

ein Komma steht, was an der Bedeutung nichts andert.

Auch dem Rest der Beschreibung ist nichts zu entnehmen, was
die Interpretation stitzen kénnte, die die Beschwerde-
fihrerin dem urspringlichen Anspruch 1 geben méchte. Ganz
im Gegenteil sind auf Seite 2; Zeilen 14 bis 24, und in den
beiden Versuchsberichten (Seite 8, Zeilen 2 bis 9 und 20)
Vakzinen angegeben, die durchwegs sowohl fettlodsliche
Vitamine, als auch Zink-, als auch Selenverbindungen
enthalten. Von den sieben Méglichkeiten, von denen die
Beschwerdefilhrerin spricht, ist somit tatsachlich nur die
Méglichkeit (vi) -~ siehe unter V - urspringlich offenbart.
Ein Abstellen des Anspruches auf die "Méglichkeit (iv)"
ware demgemdB keine zuldssige Einschrankung, sondern eine
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nach Artikel 123 (2) EPU unzuldssige Anderung des
Gegenstandes von Anspruch 1. Allein schon deswegen kann dem

Hauptantrag nicht stattgegeben werden.

Bei dieser Sachlage erubrigt es sich, auf einen weiteren
Gesichtspunkt ndher einzugehen, den die Kammer aber
immerhin festhalten méchte: Anspruch 1 vom 3. April 1987
bezog "ﬁbliché Adjuvantien" ein, fir die die Kammer keine
Grundlage in den Erstunterlagen finden kann. Die
Priufungsabteilung hat dies nicht beanstandet; die Kammer
hdlt jedoch fest, daB sie dem Hauptantrag nicht héatte
stattgeben kénnen, ohne dazu mindestens Erlauterungen der

Beschwerdefiuhrerin einzuholen.

Den Hilfsantrag der Beschwerdefihrerin versteht die Kammer
so, daB er sich auf die Erteilung mit den urspriunglichen
Ansprichen 1 bis 10 richtet. Hiergegen kénnen selbstver-
standlich keine formalen Bedenken unter Art. 123 (2) EPU
bestehen. Da jedoch die Prufungsabteilung zwar die Neuheit
des Gegenstandes der ursprunglichen Anspruche anerkannt,
sich zu der erfinderischen Tatigkeit aber noch nicht
abschlieBend geduBert hat, halt es die Kammer fur
angemessen, die Sache zur Fortsetzung des Prufungs-

verfahrens an die Vorinstanz zurickzuverweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. .- Die Sache wird zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens auf

der Grundlage der urspriinglichen Anspriiche an die

Vorinstanz zuridckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeanmte: . Der Vorsitzende

W= e

M_BEER K.Jahn
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