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Sachverhalt und Antrége

I. Die am 25. September 2000 eingegangene Beschwerde des
Beschwerdeflhrers (Einsprechender) richtet sich gegen
die am 26. Juli 2000 zur Post gegebene Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit welcher der Einspruch gegen das
europdischen Patent Nr. 349 940 zuriickgewiesen wurde.
Das Streitpatent enthielt sechs Anspriiche; dessen
Anspruch 1 lautete wie folgt:

"l. Verbindung der Formel
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Die Ansprlche 2 bis 5 betrafen ein Verfahren zur
Herstellung dieser Verbindung und der Anspruch 6 deren

Verwendung.

IT. Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent in seinem gesamten Umfang wegen fehlender
Neuheit der Anspritiche 1 bis 6 und mangelnder
erfinderischer Tadtigkeit der Anspriiche 2 bis 5
angegriffen worden. Zur Stiitzung des Einspruchs wurden

unter anderem die folgenden Druckschriften angezogen:

(1) EP-A-325 288 und
(2) EpP-A-325 289.
III. Die Einspruchsabteilung stellte in der angefochtenen

Entscheidung fest, daB der Gegenstand des Streitpatents
neu sei. Die Entgegenhaltungen (1) und (2) stellten
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beide Stand der Technik gemdf Artikel 54 (3) EPU dar.
Sie offenbarten imidoaromatische Peroxicarbonsiuren mit
den variablen Substituenten A, R und n. Aus den fir '
diese Substituenten angegebenen Bedeutungen sei die
Bedeutung Phenyl fur den Substituent A, Wasserstoff fiir
R und 5 f4r n gleichzeitig auszuwdhlen, um zu der
beanspruchten Verbindung zu gelangen. Der Fachmann habe
folglich aus drei Listen von variablen Substituenten
auswahlen missen. Auf die Kombination aus diesen drei
spezifischen Elementen sei indessen dem angezogenen
Stand der Technik kein Hinweis zu entnehmen, so daf die
beanspruchte Verbindung neu sei. Die erfinderische
Qualitdt der beanspruchten Verbindung sei nie, auch
nicht auf Nachfrage durch die Einspruchsabteilung,
bestritten worden. Die Patentfihigkeit der Verbindung
nach Anspruch 1 stiitze auch die Neuheit und
erfinderische Tatigkeit des beanspruchten Verfahrens zur

Herstellung dieser Verbindung und deren Verwendung.

Der Beschwerdefihrer hat ausgefuhrt, daR die
beanspruchte Verbindung im Hinblick auf die
Druckschriften (1) und (2) gemdR Artikel 54 (3) EPU
nicht mehr neu sei, wobei beide Druckschriften die
gleiche Offenbarung beinhalteten. Die imidoaromatischen
Peroxicarbonsduren gemidf allgemeiner Formel (I) der
Druckschrift (1) besdfen die drei variablen
Substituenten A, R und n. Der Substituent A bedeute
einen gegebenenfalls substituierten Phenyl- oder
Naphthylring, so daff hier eine Liste von Bedeutungen
vorliege. Der Substituent R bedeute vorzugsweise
Wasserstoff laut Anspruch 2 und Seite 2, Zeile 32 der
Druckschrift (1), so daf’ insoweit keine Liste von
Bedeutungen vorliege, sondern eine Auswahl bereits
getroffen worden sei. Der Index n bedeute in dieser
Druckschrift 1 bis 5. Damit sei eine Methylengruppe
(n=1) und eine Pentylengruppe (n=5) explizit offenbart.
Somit verbleibe zur Auswahl einzig die Liste der

Bedeutungen fir den Substituenten A. Die Auswahl einer
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Einzelverbindung, hier mit der Bedeutung A=Phenyl, aus
nur einer Liste kénne die Neuheit dieser Auswahl

indessen nicht begrinden.

Der Beschwerdefihrer hat betont, daf die allgemeine
Formel (I) der Druckschrift (1) jede Einzelverbindung,
welche unter diese allgemeine Formel falle,
individualisiert offenbare und somit auch die
beanspruchte Einzelverbindung neuheitsschadlich

vorwegnehme.

Im Ergebnis gelange man zur gleichen Schluffolgerung
durch Anwendung der in der Entscheidung T 124/87
(ABl1. EPA 1989, 491) fir eine Auswahl aufgestellten

Grundséatze.

Der Beschwerdefiihrer hat die erfinderische Qualit&t der
Verbindung gem&f Anspruch 1 nicht in Abrede gestellt.
Sein Einwand mangelnder erfinderischer TAtigkeit richte
sich ausschlieflich gegen die Verfahrensanspriiche und
werde nur unter der Bedingung erhoben, daf der

Anspruch 1 mangels Neuheit falle, anderenfalls die
Patentfahigkeit des Stoffes nach Anspruch 1 die

Patentfdhigkeit des Herstellungsverfahrens mittrage.

Der Beschwerdegegner hat ausgefiihrt, daR die
Druckschrift (1) far die allgemeine Formel (I) zwar die
Bedeutungen A=Phenyl, R=H und n=5 unter anderen nenne,
hierdurch jedoch nicht zwingend den Gegenstand des
Streitpatents neuheitssch&dlich vorwegnehme. Die
entscheidende Frage sei, ob die Druckschrift
unzweideutig diese Kombination offenbare. Diese
spezielle Kombination der Bedeutungen fir die
Substituenten A, R und n finde sich jedoch in der
Druckschrift (1) nicht. Daher sei der Streitgegenstand

neu.
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Die vom Beschwerdefithrer angezogene Entscheidung

T 124/87 (loc cit.) sei im vorliegenden Fall nicht
einschlagig, da es dort um eine Auswahl aus
Zahlenbereichen gehe, was sich gemdf Punkt 3.5 dieser
Entscheidung von der Auswahl einer Verbindung aus einer
bekannten Klasse von Verbindungen, worum es hier gehe,

unterscheide.

Der Beschwerdefiihrer hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Der Beschwerdegegner hat beantragt, die Beschwerde

zurlickzuweisen.

Am Ende der mindlichen Verhandlung, die am 27. Februar
2003 stattfand, wurde die Entscheidung der Kammer

verklndet.

Entscheidungsgriinde

0709.D

Die Beschwerde ist zulissig.
Neuheit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist auf eine
Einzelverbindung, ndmlich Phthalimidoperoxihexansiure,
mit der in Punkt I supra angegebenen Struktur gerichtet.
Der Beschwerdefihrer hat diese Verbindung mit den
Druckschriften (1) und (2) wegen mangelnder Neuheit
gemdf Artikel 54 (3) EPU angegriffen.

Die Druckschrift (1) offenbart in ihrem Anspruch 1
imidoaromatische Peroxicarbonsiuren der allgemeinen

Formel
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worin der Substituent A einen gegebenenfalls
substituierten Phenyl- oder Naphthylring, der
Substituent R Wasserstoff, eine gegebenenfalls
substituierte Alkylgruppe, COOH oder COOOH und der Index
n eine ganze Zahl von 1 bis 5 bedeuten. Laut abh&ngigem
Anspruch 2 und Seite 2, Zeile 32 der Druckschrift (1)
ist die Bedeutung Wasserstoff flir den Substituent R
bevorzugt. Keine der in dieser Druckschrift sonst noch
angegebenen Einzelverbindungen offenbart die Struktur
der beanspruchten Verbindung oder fiihrt naher zu ihr

hin, worlber zwischen den Parteien kein Streit besteht.

Gemaf? stadndiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern
enthdlt eine Druckschrift, welche polysubstituierte
chemische Verbindungen umfaft, keine differenzierte
Offenbarung einer Einzelverbindung, wenn diese
Einzelverbindung nur aus einer allgemeinen Of fenbarung
durch Auswahl jeweils einer einzelnen
Substituentenbedeutung aus zwei oder mehr Listen
hergeleitet werden kann (siehe z. B. T 7/86, ABl. EPA
1988, 381, Punkt 5.1 der Entscheidungsgriinde) .

Um im vorliegenden Fall von der allgemeinen Offenbarung
der Anspriiche 1 und 2 der Druckschrift (1) zur konkret
beanspruchten Einzelverbindung des Streitpatents zu
gelangen, ist, neben dem offenbarten Fingerzeig auf die
Bedeutung Wasserstoff flr den Substituent R, die Auswahl
der Einzelbedeutung Phenyl flir den Substituenten A und

die Auswahl des bestimmten Zahlenwertes von 5 fiir den
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Index n in der allgemeinen Formel (I) aus den beiden
offenbarten, jeweils unabhingigen Listen mit
alternativen Bedeutungen flir A und mit alternativen.
ganzzahligen Zahlenwerten flir n notwendig. Diese
spezifische Ausfihrungsform mag zwar von der Offenbarung
dieser Druckschrift allgemein umfaft sein, gleichwohl
stellt sie ein Konstrukt dar, das einer speziellen
Merkmalskombination entspringt, die sich erst durch
gezielte Auswahl je eines einzelnen Indexzahlenwertes
und einer einzelnen Substituentenbedeutung aus
zumindestens zwei unabhidngigen Listen ergibt. Nachdem
die Druckschrift (1) keinen Hinweis auf diese
kombinatorische Auswahl des bestimmten Zahlenwertes und
der bestimmten Substituentenbedeutung enth&lt,
erschlieBt sich dem Fachmann diese spezielle
Merkmalskombination nicht unmittelbar und eindeutig aus
dem Offenbarungsgehalt dieser Druckschrift.

Folglich ist die beanspruchte individuelle
Einzelverbindung in der Druckschrift (1) nicht
differenziert offenbart, weswegen jene auch nicht dem

Streitpatent neuheitsschédlich entgegenstehen kann.

Der Beschwerdefihrer hat eingewandt, daR die allgemeine
Formel (I) der Druckschrift (1) jede Einzelverbindung,
welche unter diese allgemeine Formel falle,
individualisiert offenbare und damit neben anderen auch
die beanspruchte Einzelverbindung neuheitssch&dlich

vorwegnehme.

Wie im Punkt 2.2 oben bereits ausgefiihrt offenbart eine
Klasse chemischer Verbindungen, die nur durch eine
allgemeine Strukturformel mit mindestens zwei variablen
Gruppen definiert ist, nicht alle Einzelindividuen, die
sich aus der Kombination aller mdéglichen Varianten
innerhalb dieser Gruppen ergeben kénnen (siehe T 7/8s,
loc cit., Punkt 5.1, letzter Satz der Entscheidungs-
grinde) . Im vorliegenden Fall offenbart folglich die
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allgemeine Strukturformel der Druckschrift (1), welche
mindestens zwei variable Gruppen, namlich den
Substituenten A und den Index n, enthilt, nicht die
Einzelverbindungen, die aus der Kombination aller
mbéglichen Varianten des Substituenten A und des Index n
hergeleitet werden kénnen. Somit offenbart die
allgemeine Formel dieser Druckschrift auch nicht die
Struktur der beanspruchten Einzelverbindung mit der
Variante Phenyl fir den Substituenten A und der Variante
5 ftir den Index n. Aus diesen Griinden vermag der Einwand

nicht durchzugreifen.

Darliber hinaus hat der Beschwerdefilihrer die Entscheidung
T 124/87 (loc cit.) angezogen und vorgetragen, aus den
hierin fur eine Auswahl aufgestellten Grundsitzen ergebe
sich ebenfalls die Neuheitsschadlichkeit der
Druckschrift (1).

Indessen ging es dort um die Frage der Auswahl von
Werten flir Stoffparameter aus bekannten Zahlenbereichen,
wahrend es hier um die Auswahl einer Einzelverbindung
aus einer bekannten Klasse von Verbindungen geht. Die
angezogenen Entscheidung weist explizit in ihrem Punkt
3.5 der Entscheidungsgriinde darauf hin, daR der dort
entschiedene Fall von der hier vorliegenden
Fallgestaltung zu unterscheiden ist, wo die beanspruchte
Erfindung in der Auswahl einer bestimmten Verbindung aus
einer offenbarten Klasse von Verbindungen besteht. Die
angezogene Entscheidung ist damit fiir den vorliegenden

Fall nicht einschlégig.

Der Neuheitseinwand des Beschwerdefithrers kann aus den
oben ausgefilhrten Griinden nicht durchgreifen. Die Kammer
kommt daher zu dem Schlu, daR die Druckschrift (1) den
beanspruchten Gegenstand nicht neuheitsschidlich

vorwegnimmt.
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Der Beschwerdefihrer hat seinen Einwand der mangelnden
Neuheit auBerdem auf die Druckschrift (2) gestiitzt,
jedoch gleichzeitig vorgetragén, da® deren
Offenbarungsgehalt hinsichtlich der beschriebenen
Verbindungen nicht iber den der Druckschrift (1)
hinausgehe. Beide Entgegenhaltungen unterscheiden sich
auch lediglich darin, daR die Druckschrift (1) auf die
Verbindungsklasse als solche und die Druckschrift (2)
auf diese als Bleichmittelbestandteil gerichtet ist.
Daher gelten die obigen Ausfiithrungen zur Entgegenhaltung
(1) ebenfalls flir die Entgegenhaltung (2), mit der
gleichen SchluRfolgerung, daR auch letztere den
beanspruchten Gegenstand nicht neuheitsschiadlich

vorwegnimmt.

Die Kammer kommt aus den oben angefithrten Griinden zu dem
Ergebnis, daR der Gegenstand des unabhingigen '
Anspruchs 1 nicht zum Stand der Technik gehdrt und somit
neu im Sinne von Artikel 54 (3) EPU ist. Die weiteren
Anspruche 2 bis 6 enthalten einen Riickbezug auf die
Verbindung des Anspruchs 1 und sind daher ebenso neu.

Erfinderische Tdtigkeit

Der Beschwerdefihrer hat die erfinderische Qualitdt der
Verbindung gemdf Anspruch 1 nie in Abrede gestellt,
sondern vor der Kammer ausdriicklich anerkannt. Er hat
festgehalten, daR er den Einwand mangelnder
erfinderischer T&tigkeit nur dann und auch nur gegen die
Verfahrensanspriiche 2 bis 5 erhebt, falls der Anspruch 1
mangels Neuheit fallt. Nachdem wie oben ausgefihrt der
Gegenstand des Anspruchs 1 neu ist, erhebt der
Beschwerdeflhrer gegen die Verfahrensanspriiche keine
Einwendungen wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit.

Dies hat er in der mindlichen Verhandlung bestatigt. Da
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die festgestellte Patentfé&higkeit des Stoffes nach
Anspruch 1 die Patentfahigkeit seines Herstellungs-
verfahrens und seiner Verwendung mittré&gt, erlbrigen

sich weitere Ausflihrungen hierzu.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurtckgewiesen.

Der Geschéaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende
»’-@_ “ 5
N. Maslin J. Jonk
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