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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die europâische Patentanineldung 83 110 552.3 (Veröffent- 

lichungsnuTmlner 108 316) war am 22. Oktober 1983 unter 

Inanspruchnahine einer deutschen Priorität vom 

6. November 1982 nut zehn Ansprüchen eingereicht worden, 

deren erster, wie folgt, gelautet hatte: 

"Vakzine enthaltend Antigene und 

fettläsliche Vitamine und physiologisch vertrãgliche 

Zink- und Selenverbindungen sowie gegebenenfalls 

einen Sorptionsvermittler und gegebenenfalls 

ein Spreitöl." 

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 

Prioritätsdokuxnents hatten dem wörtlich entsprochen. 

II. 	Mit ihrer Stellungnahme zu einem ersten Prüfungsbescheid 

legte die Anmelderin (jetzige Beschwerdeführerin) am 

3. April 1987 statt der ursprünglichen zehn einen neuen 

Satz von nunmehr fünf Anspriichen vor. Der neue Anspruch 1 

lautete: 

"Vakzine enthaltend Antigene und fettlösliche Vitainine und 

physiologisch verträgliche Zinkverbindungen sowie gegebe-

nenfalls Sorptionsvermittler, Spreitôle, Selenverbindungen 

oder übliche Adjuvantien." 

III. Hiergegen erliel3 die PrUfungsabteilung zunãchst in einein 

zweiten Prüfungsbescheid eine Beanstandung gemäB Art. 123 

(2) EPU, und als die Beschwerdeführerin daraufhin die 
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Anmeldung weiter auf der Grundlage der Ansprüche voin 

3. April 1987 verteidigte, wies die Prüfungsabteilung die 

Anmeldung mit Entscheidung voin 21. September 1988 zurück. 

Sie begründete dies un wesentlichen damit, daB die 

vorliegenden Ansprüche über den Inhalt der Erstunterlagen 

hinausgehen, well nach diesen sowohi Zink- als auch 

- Se1enverbincungen notwendige Bestandteile der beanspruchten 

Vakzine gewesen seien, wogegen nunmehr Selenverbindungen 

nur noch gegebenenfalls enthalten sein sollen. 

Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung ist mit 

ordnungsgemàB bestätigter Telekopie vom 30. November 1988 

unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen 

Gebühr Beschwerde erhoben worden. Eine Begründung hierzu 

ist am 19. Januar 1989 eingegangen. Darin verteidigt die 

Beschwerdeführerin mit ihrem Hauptantrag nach wie vor die 

Ansprüche voni 3. April 1987; ein Hilfsantrag 1st darauf 

gerichtet, ein Patent "mit den in der Anmeldung enthaltenen 

Ansprüchen 1-10" zu erteilen. 

Zur Stützung ihres Hauptantrages führt die Beschwerde-

führerin mm Hinblick auf die Zulàssigkeit der Ansprüche mm 

wesentlichen aus, die durch die Konjunktion "und" verbun-

dene Aufzählung von Inhaltsstoffen unter "a" ii ursprUng-

lichen Anspruch 1 habe nicht bedeutet, daB alle aufgezähl-

ten Bestandteile gleichzeitig vorhanden sein müssen. Der 

genannte Anspruch habe - offenbar abgesehen von den unter 

"b" und "c" angeführten Bestandteilen - die folgenden 

Mâgl ichkeiten umfaBt: 

Antigen + Vitamin, 

Antigen + Zinkverbindung, 

Antigen + Selenverbindung, 

Antigen + Vitamin + Zinkverbindung, 

Antigen + Vitamin + Selenverbindung, 
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Antigen + Vitamin + Zinkverbindung + Selenver -

bindung, 

Antigen + Selenverbindung + Zinkverbindung; 

demgegenUber sei Anspruch 1 voin 3. April 1987 auf die 

Móglichkeit (iv) eingeschrânkt. Eine soiche Einschränkung 

- stelle keinq unzulässige Anderung dar. 

Entscheidungsgrüflde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulâssig. 

Da eine Beschränkung auf eine von sieben ursprunglich 

spezifisch of fenbarten Nöglichkeiten, worum es sich nach 

Darsteilung der Beschwerdeführerin bei ihrem Hauptantrag 

handein soil, mit Artikel 123 (2) EPU im Einklang stünde, 

kommt es für die Frage von Zulässigkeit allein darauf an, 

ob die sieben Näglichkeiten (i) bis (vii) - siehe unter V - 

den Erstunterlagen tatsächlich eindeutig entnehmbar waren. 

Dies hängt wiederurn davon ab, wie das im Teil "a" des 

ursprünglichen Anspruchs 1 zweimal vorkommende Wort "und" 

zu verstehen ist. 

2.1. Der ursprüngliche Anspruch 1 definierte die zu schützende 

Vakzine als "enthaitend Antigene und a) fettlösliche Vita-

mine und physiologisch verträgliche Zink- und Selenverbin-

dungen sowie gegebenenfalls b) ... und gegebenenfalls c) 

..". Es wird also unterschieden zwischen den unter "b" und 

"I C" genannten bloB fakultativen Bestandteilen und denje-

nigen, von denen in bestimmter Form gesagt wird, sie seien 

in der Vakzine zwingend enthaiten, nàmlich den Antigenen 

und den unter "a" aufgeführten Bestandteilen. 

2.2. Wie Seite 2, Absatz 2, der Beschwerdebegründung zu 

entnehmen ist, anerkennt die Beschwerdeführerin, daB die 
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4 	 T 171/89 

Vakzine auf jeden Fall*ein Antigen sowie wenigstens eine 
der unter "a" aufgezahlten Komponenten enthalten muB, daB 
also das erste im ursprünglichen Anspruch 1 vorkommende 
"und" im Einklang mit seinem strengen Wortsinn wie em 
"sowohi, als auch" zu verstehen ist. Sie ineint jedoch, daB 
die beiden "und", die in der Aufzàhlung unter "a" enthalten 
sind, etwa in Sinn• eines "und/oder" zu verstehen seien. 

2.3. Nun 1st bei der Bedeutung des Wortes "und" zu unterschei-
den, ob es in einer bestimmt gehaltenen oder in einer bloB 
fakultativen Aussage vorkonunt. In Anlehnung an das von der 
Beschwerdeführerin gewählte Beispiel der Aufzählung inög-

licher Substituenten (a. a. 0.) ist zu unterscheiden zwi-
schen der bestimmten Aussage "die Verbindung enthãlt die 
Substituenten X, Y und Z", was nach den aligemein gültigen 
Sprachregeln nur bedeuten kann, daB die Verbindung gleich- 
zeitig (mindestens) je einen Substituenten X, Y und Z 
enthãlt; 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 mi 
Bereiche des Möglichen liegt, ohne daB gleichzeitig alle 
drei (oder daB selbst nur einer davon) in der Verbindung 
enthalten sein müssen. 

2.4. Da es sich bei der in Rede stehenden Aussage unter "a" um 
eine in bestimiuter Form gehaltene handelt, ist ihreni streng 
graminatikalischen Wortsinn nach eine Bedeutung, wie sie ihr 
die Beschwerdeführerin geben will, auszuschlieBen. 

2.5. Es sind freilich Fälle denkbar, wo entgegen deni grainma-
tikalischen Wortsinn einer Passage sinngemäB eine andere 
Bedeutung anzunehmen ist. Wenn es z. B. von einem in einer 
aligemeinen Formel nur einmal enthaltenen Substituenten R 

heiBt "R 1st Alkyl, Alkoxy und Aryl", so ist dies, streng 
grammatikalisch gesehen, unsinnig, well 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 nachlässigen Formulierung ausgehen und das 
unterstrichene Wort "und" als "oder" oder aber das 
unterstrichene "1st" als "kann ... sein" interpretieren 
dürfen. Ein soicher Fall liegt hier aber nicht vor: Die 
wortgetreue Auslegung des ursprünglichen Anspruchs 1 fUhrt 
keineswegs zu einem unsinnigen Ergebnis, sondern zu demn 
durchaus siniivoiien, wonach die Vakzine auBer Antigenen 
noch die drei weiteren Komponenten "fettlösliche Vitamnine", 
"physiologisch verträgliche Zinkverbindungen" und 
(ebensoiche) "Selenverbindungen" enthalten mnuB. Eine 
Auslegung der beiden in Teil "a" des ursprünglichen 
Anspruchs 1 vorkomnmenden "und" als "oder" oder gegebenen-
falls als "und/oder" 1st daher weder auf Grund des strengen 
Wortsinnes, noch im Wege der Interpretation mnoglich. 

2.6. Gleiches gilt für die Erfindungsoffenbarung auf Seite 1, 
Zeilen 1 bis 4, sowie die Passage "a" auf Seite 1, Zeilen 6 

bis 7, der ursprünglichen Beschreibung. Diese beiden 
Stellen unterscheiden sich vom Tell "a" des Anspruchs 1 
lediglich dadurch, daB anstelle des "und" nach "Vitamine" 
ein Konmma steht, was an der Bedeutung nichts ändert. 

2.7. Auch dem Rest der Beschreibung 1st nichts zu entnehmnen, was 
die Interpretation stützen kdnnte, die die Beschwerde-
führerin dern ursprünglichen Anspruch 1 geben mnächte. 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 sowohi fettlösliche 
Vitamine, als auch Zink-, als auch Selenverbindungen 
enthalten. Von den sieben Möglichkeiten, von denen die 
Beschwerdeführerin spricht, 1st sonmit tatsächlich nur die 
Möglichkeit (vi) - siehe unter V - ursprünglich of fenbart. 
Ein Abstellen des Anspruches auf die "Möglichkeit (iv)" 
ware demgemnàI3 keine zulassige Einschrãnkung, sondern eine 
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nach Artikel 123 (2) EPU unzulàssige Anderung des 

Gegenstandes von Anspruch 1. Allein schon deswegen kann dein 

Hauptantrag nicht stattgegeben werden. 

Bei dieser Sachiage erübrigt es sich, auf einen weiteren 

Gesichtspunkt nàher einzugehen, den die Kainmer aber 

immerhin fetha1ten xnöchte: Anspruch 1 vom 3. April 1987 

bezog "übliche Adjuvantien" em, für die die Kainrner keine 

Grundlage in den Erstunterlagen finden kann. Die 

Prufungsabteilung hat dies nicht beanstandet; die Kaininer 

halt jedoch fest, daB sie dem Hauptantrag nicht hätte 

stattgeben können, ohne dazu mindestens Erlàuterungen der 

Beschwerdeführerin einzuholen. 

Den Hilfsantrag der Beschwerdeführerin versteht die Kainmer 

so, daB er sich auf die Erteilung mit den ursprünglichen 
Ansprüchen 1 bis 10 richtet. Hiergegen können selbstver-

ständlich keine formalen Bedenken unter Art. 123 (2) EPU 

bestehen. Da jedoch die Prüfungsabteilung zwar die Neuheit 

des Gegenstandes der ursprunglichen Ansprüche anerkannt, 

sich zu der erfinderischen Tätigkeit aber noch nicht 

abschlieBend geäul3ert hat, halt es die Kaininer für 

angemessen, die Sache zur Fortsetzung des Prüfungs-

verfahrens an die Vorinstanz zurückzuverweisen. 
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Entscheidungsforniel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wjrd zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf 

der Grundlage der ursprünglichen Ansprüche an die 

Vorinstanz zurückverwiesen. 

Der Geschäftsstellenbealrtte: 	Der Vorsitzende 

M.BEER 
* iwl 

K. J a h n 
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