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Sachverhalt und Antréige

IT:

ITI.

3785.D

Die europaische Patentanmeldung Nr. 90 118 896.1
(Verdffentlichungsnummer 0 424 698) wurde von der

prufungsabteilung zuruckgewiesen.

Grundlage der Entscheidung war ein geanderter Anspruch 1
(Hauptantrag) und die urspruinglichen Anspruche 1 bis 3
(Hilfsantrag). Die Zuruckweisung wurde damit begrundet,
daR Anspruch 1 gemdf Hauptantrag uber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
hinausgehe (Artikel l%3 (2) EPU) und daff der ursprung-
liche Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag unklar sei

(Artikel 84 EPU).

Der Beschwerdefuhrer hatte nach zwei Amtsbescheiden, mit
dem Schreiben vom 25. September 1992, "um einen Termin
fur eine mundliche Erorterung bzw. um ein Telefonat mit
dem beauftragten Prufer gebeten". Die angefochtene
Entscheidung wurde ohne einen derartigen Termin und ohne

mindliche Verhandlung erlassen.

Der Beschwerdefuhrer legte gegen diese Entscheidung
Beschwerde ein und reichte zusammen mit der Beschwerde-

begrundung zwel neue Patentanspruche 1A und 1B ein.

In der Beschwerdebegrundung wurde ausgefuhrt, daf das
Recht auf rechtliches Gehdér nicht gewahrt wurde, weil das
schriftliche Ersuchen um einen Termin far eine mundliche
Erdrterung bzw. um ein Telefonat mit dem beauftragten

Prufer unberucksichtigt geblieben war.

7zur Klarheit des Anspruchs 1A wurde ausgefuhrt, daff das
Merkmal, daff das Tragermaterial im wesentlichen eine
spharische Gestalt aufweist, in Hinblick auf Beschreibung
und Abbildungen, insbesondere die Abbildungen 4a und 4b,

fir einen Fachmann klar und eindeutig sei.
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Auch Anspruch 1B sei klar und das Merkmal, daff das
Tragermaterial dberwiegend in Form von unaggregierten
Einzelteilchen regelmdRiger, sphdrischer Gestalt

vorliegt, basiert auf Abbildung 4B.

Im spateren Verfahren wurden, zur Verdeutlichung der
ursprunglichen Abbildungen 4a und 4b, neue Abbildungen 1
bis 6 zusammen mit neuen Ansprichen 1A und 1B
eingereicht, in denen lediglich drei Schreibfehler

korrigiert wurden.

In einem Amtsbescheid wurde die Ausfuhrbarkeit im Sinne
von Artikel 83 EPU im Frage gestellt, weil die
Herstellung des verwendeten Tragermaterials in der
Beschreibung nicht detailliert beschrieben war und es
fraglich war, ob das in den Beispielen 1 und 2 verwendete
Tragermaterial, das durch eine interne Bezeichnung
charakterisiert wurde, am Prioritatstag fur den Fachmann

zuganglich war.

Daraufhin wurden Kopien des Prospektes "Fractogel TSK*
der Fa. Merck und eine Erklarung des Erfinders Dr. Veit
Otto eingereicht um darzulegen, daf das verwendete
Tragermaterial am Prioritdtstag fur den Fachmann

zuganglich war.

Anspruch 1 gemdfl Hauptantrag und 1. Hilfsantrag
(Anspruch 1A eingereicht mit Schreiben vom 30. Juni 1993)

lautet wie folgt:

*Zur Eliminierung von Biomakromolekulen, insbesondere wvon
LDL und Endotoxinen, aus Vollblut in extrakorporalem
Kreislauf geeignetes Adsorbens, umfassend ein poréses
Tragermaterial aus einem Homo-, Co- oder Terpolymerisat
der Acrylsé&ure und/oder Methacrylsé&ure mit einem
Teilchengréfenbereich von etwa 50 bis 250 um und einer

AusschlufRgrenze von mindestens 5 x 10° Dalton sowie einen
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organischen Liganden, der uber einen Spacer an das
Tragermaterial kovalent gebunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daf das Tragermaterial im wesentlichen eine

spharische Gestalt aufweist."

Anspruch 1 gemdfs 2. Hilfsaﬂtrag (Anspruch 1B eingereicht
mit Schreiben vom 30. Juni 1993) unterscheidet sich davon
dadurch, daf in der letzten Zeile "im wesentlichen eine
spharische Gestalt aufweist" ersetzt wurde durch
"Oberwiegend in Form von unaggregierten Einzelteilchen

regelmaRiger, spharischer Gestalt vorliegt".

VvI. Der Beschwerdefiuhrer beantragt die Aufhebung der

“angefochtenen Entscheidung und

- die Anmeldung auf der Grundlage des Patentanspruchs
1A und der ursprunglichen Unteranspruche 2 und 3,
unter Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr zur weiteren
Prufung an die Prufungsabteilung zurickzuverweisen

(Hauptantrag) ,

- die Patenterteilung auf der Grundlage des
Patentanspruchs 1A und der ursprunglichen
Unteranspruche 2 und 3 (1. Hilfsantrag),

- die Patenterteilung auf der Grundlage des

Patentanspruchs 1B und der urspringlichen

Unteranspriuche 2 und 3 (2. Hilfsantrag) .

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zuléassig.
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Hauptantrag

Der Beschwerdefihrer beméngelte, daff die Prufungs-
abteilung die Entscheidung erlassen hat, ohne ihm die
Gelegenheit fur eine mindliche Erdérterung zu geben. Dies
fuhre zu dem erheblichen Verfahrensmangel der
Nichtgewahrung des dem Anmelder zustehenden rechtlichen

Gehors.

Bevor die Entscheidung erlassen wurde, hatte die
Prufungsabteilung zwei Bescheide mit den relevanten
Grunden abgeschickt, so daR der Beschwerdefuhrer die
Gelegenheit hatte sich mit den entscheidenden Argumenten
der Prufungsabteilung auseinanderzusetzen. Die

Bedingungen des Artikels 113 (1) EPU sind also erfullt.

Auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten muff jedoch eine
muindliche Verhandlung vor der Priifungsabteilung
durchgefiaohrt werden (Artikel 116 (1) EPU). Es ist also zu
prufen, ob ein Antrag auf eine mundliche Verhandlung
gemafl Artikel 116 (1) EPU vorlag.

Wie unter Punkt II ausgefuhrt, hatte der Beschwerdefuhrer
mit dem Schreiben vom 25. September 1992 "um einen Termin
fir eine mindliche Erérterung bzw. um ein Telefonat mit
dem beauftragten Priifer gebeten". Der Beschwerdefihrer
hatte weder den allgemein geldufigen Ausdruck "mindliche
Verhandlung" noch einen Verweis auf Artikel 116 (1) EPU
in seinem Ersuchen nach einer mindlichen Erdérterung mit

dem beauftragten Prufer verwendet.

Ein solcher Antrag wurde als ein Antrag fdr ein
informelles Interview mit dem beauftragten Prufer
verstanden. Solche Interviews sind im EPU nicht geregelt,
jedoch im Prufungsverfahren allgemein Ublich und fuar
unburokratische Problemlésungen empfehlenswert. Ein

Anrecht auf ein derartiges Interview besteht jedoch
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nicht, so daf der beauftragte Prufer das Ersuchen, wenn
er dies nicht fur sachdienlich h&lt, ohne Angabe von
Grunden ablehnen kann. Bei dieser Sachlage braucht die
Prufungsabteilung nicht zu begrunden, weshalb keine
mindliche Verhandlung vor der Prufungsabteilung im Sinne
von Artikel 116 (1) EPU durchgefuhrt wurde.

Wenn eine mundliche Verhandlung im Sinne von

Artikel 116 (1) EPU beabsichtigt war, ist es kein
Verfahrensmangel, wenn ein diesbezuglicher Antrag durch
eine nicht passende Formulierung der Antragsteller nicht

als solcher verstanden wurde.

Die Kammer sieht deswegen keinen Anlaf, die Anmeldung
laut Hauptantrag zur weiteren Prufung an die

Prufungsabteilung zurﬁckzuverweisen.

Weil dem Hauptantrag nicht stattgegeben wird, kann auch
dem damit verknupften Antrag auf Ruckzahlung der
Beschwerdegebuhr gemaf Regel 67 EPU nicht stattgegeben
werden; vgl. T 88/87 vom 18. April 1989, Absatz 9, nicht
verdffentlicht im ABl. EPA.

l. Hilfsantrag

Anspruch 1A unterscheidet sich vom ursprunglichen
Anspruch 1 durch den Ausdruck "im wesentlichen" vor einer
"spharische Gestalt". Der Ausdruck "im wesentlichen"
kommt in der ursprunglichen Beschreibung nicht vor. Die
Bedeutung dieses Ausdrucks ist auch nicht eindeutig. Es
konnte bedeuten, dafR alle Tragerteilchen eine nahezu
spharische Gestalt aufweisen oder, wie in der Mitteilung
der Kammer schon erwahnt, daR fast alle Teilchen eine
spharische Gestalt aufweisen. Keiner dieser Bedeutungen
wird jedoch von der ursprunglichen Beschreibung und den

Figuren getragen.
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Die erfindungsgemafe Abbildung 4b zeigt eindeutig auch
Teilchen die keine spharische Gestalt aufweisen. Der
Feststellung in der Beschwerdebegrundung, daf in der
Abbildung 4b mindestens etwa 75 % der Teilchen aus nicht-
aggregierten Einzelteilchen: bestehen, kann zugestimmt
werden. Es bedeutet jedoch gleichzeitig, daff ein nicht
unerheblicher Teil der Teilchen, etwa 25%, keine
spharische Gestalt aufweist und das Tragermaterial also
nicht im wesentlichen eine sphirische Gestalt aufwelst.
Die Anderung in Anspruch 1A geht daher uUber den Inhalt
der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
hinaus, so daR Anspruch 1A nach Artikel 123 (2) EPU nicht

gewdhrbar ist.

2. Hilfsantrag

Anspruch 1B unterscheidet sich vom ursprunglichen
Anspruch 1 durch die Angabe, daR das Tragermaterial
uberwiegend in Form von unaggfegierten Einzelteilchen
regelmafRiger, spharischer Gestalt vorliegt. Dieser
Wortlaut kommt in der ursprunglichen Anmeldung auch nicht
vor, aber entspricht_;iemlich genau dem was in der
ursprunglichen Fig. 4b gezeigt, und durch die
nachgereichten Abbildungen kontrastreicherer Aufnahmen
bestatigt wurde. In diesem Zusammenhang wird der Ausdruck

"uberwiegend" als "in der Mehrzahl" verstanden.

Anspruch 1B ist also klar und von der Beschreibung
(inklusive Abbildungen) gestutzt und geht nicht uber die
ursprungliche Offenbarung hinaus. Die Bedingungen der
Artikel 84 und 123 (2)EPU sind fur diesen Anspruch
erfullc.
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B offenbarung der Erfindung (Artikel 83 EPU)

Der Beschwerdefihrer hat durch Einreichung des Prospekts
"Fractogel TSK" und einer eidesstattliche Erklarung der
Erfinder glaubhaft dargelegt, daf die erfindungsgemafd
einzusetzenden Tragermaterialien vor dem Prioritatstag im
Handel erhaltlich waren. Die Kammer sieht daher keinen
Grund, den Einwand der mangelnden Offenbarung weiter zu

verfolgen.

6. Neuheit und erfinderische Tatigkeit
Die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit der Anmeldung
wurden in der Entscheidung der Prufungsabteilung nicht
erdrtert.
Die Kammer halt es daher nicht fur angezeigt, die Neuheit
und erfinderische Tatigkeit ohne Stellungnahme der
Vorinstanz zu untersuchen und macht von ihrer Befugnis
nach Artikel 111(1) EPU Gebrauch, die Sache zur

Fortsetzung des Verfahrens an die Priufungsabteilung

zuruckzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Der Hauptantrag und 1. Hilfsantrag werden zuruckgewiesen.
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3 Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Entscheidung, auf der Grundlage des Anspruchs 1B, gemaf

2. Hilfsantrag, zurldckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana P.A.M. Lan¢on
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