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Entscheidung der Priufungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 20. August
2009 zur Post gegeben wurde und mit der die
européaische Patentanmeldung Nr. 05716559.9
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zurilckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage
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Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt gegen die
Entscheidung der Prufungsabteilung, die europaische
Patentanmeldung Nr. 05 716 559.9 zuruckzuweisen.

Die Grundlage der angefochtenen Entscheidung bildeten
die Anspriche 1-11 des Hauptantrags, eingereicht mit
Schreiben vom 24. April 2008. Insbesondere fand die
Priufungsabteilung, dass die Anspriche 4 und 5 den
Erfordernissen des Artikels 84 EPU nicht geniugten.

Mit lhrer Beschwerdebegrindung reichte die
Beschwerdefihrerin einen neuen Hauptantrag und zwei

Hilfsantrage ein.

Anspriche 4 und 5 des Hauptantrags lauten wie folgt:

"4 . Strahlungshartbare 1,3,5-Triazincarbamate und
-harnstoffe, erhaltlich durch Umsetzung von Verbindungen
der Formel (1V),

worin R*, R® und R® jeweils unabhangig voneinander
C1-C4-Alkyl sein kann, oder durch Umsetzung von 2,4,6-
Triisocyanato-[1,3,5]triazin mit Verbindungen, die eine
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Hydroxy- oder Aminogruppe und mindestens eine
Vinylether-, Methacryloyl- oder Acryloylgruppe aufweisen.

5. Strahlungshartbare 1,3,5-Triazincarbamate und
-harnstoffe gemall Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungen, die eine Hydroxy- oder
Aminogruppe und mindestens eine Vinylether-,
Methacryloyl- oder Acryloylgruppe aufweisen, ausgewahlt
sind aus der Gruppe bestehend aus
Polyether(meth)acrylaten,

Polyesterol (meth)acrylaten, Urethan(meth)acrylaten und
Epoxy(meth)acrylaten.™

Anspriuche 4 und 5 des ersten Hilfsantrags lauten wie
folgt:

"4 . Verfahren zur Herstellung von strahlungshértbaren
1,3,5-Triazincarbamaten und -harnstoffen, durch

Umsetzung von Verbindungen der Formel (1V),

worin R*, R® und R® jeweils unabhangig voneinander
C1-C4-Alkyl sein kann, oder durch Umsetzung von 2,4,6-
Triisocyanato-[1,3,5]triazin mit Verbindungen, die eine
Hydroxy- oder Aminogruppe und mindestens eine
Vinylether-, Methacryloyl- oder Acryloylgruppe aufweisen.
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5. Verfahren zur Herstellung von strahlungshartbaren
1,3,5-Triazincarbamaten und -harnstoffen gemal} Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen, die
eine Hydroxy- oder Aminogruppe und mindestens eine
Vinylether-, Methacryloyl- oder Acryloylgruppe aufweisen,
ausgewdhlt sind aus der Gruppe bestehend aus
Polyether(meth)acrylaten,

Polyesterol (meth)acrylaten, Urethan(meth)acrylaten und
Epoxy(meth)acrylaten.™

Auf die Entscheidung der Priufungsabteilung erwiderte die

Beschwerdefihrerin wie folgt:

- Die Anderung des Begriffs "Vinyl-" in "Vinylether-"
basiere auf der Seite 6, Zeile 1 und Seite 16, Zeilen
32-34.

- Der Gegenstand der Anspriche 4 und 5 kdnne nicht
klarer gefasst werden, da er sich generell auf die

Umsetzungsprodukte bezog.

- Die Textpassage (von der Seite 5, Zeile 35 bis
Seite 6, Zeile 12) umfasse eine Vielzahl von
Verbindungen, die nicht einfach In einer generischen

Formel zusammengefasst werden konnten.

- Im ersten Hilfsantrag wurden die Anspriche 4 und 5 in
Verfahrensanspriuchen umgewandelt. Dies verstole nicht
gegen Artikel 123(2) EPU.

- Anspriche 9 und 11 wurden auf die unmittelbaren
Verfahrensprodukte préazisiert.
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- Die Argumentation der Priufungsabteilung greife daher
nicht mehr.

V. Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Erteilung eines
Patents entweder auf der Basis des Hauptantrags oder auf
der Basis eines der zweil Hilfsantrage.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

2. Anderungen

1.1 Das Wort "Vinyl-"" wurde in den Anspruchen 4 und 5 durch
das Wort "Vinylether-"_ Eine Basis fiur diese Anderung
kann in der urspringlich eingereichten Anmeldung

gefunden (siehe Seite 6, Zeile 1) werden.

1.2 Daher genigt der Hauptantrag den Erfordernissen des
Artikels 123(2) EPU.

Klarheit

2. Die i1n den Anspriuchen 4 und 5 beanspruchten Verbindungen
werden nicht durch nachprufbare physikalische oder
chemische Parameter - wie zum Beispiel die chemische
Struktur -, sondern durch 1hr Herstellungsverfahren
definiert.

2.1 Geméall der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe
T 150/82, Amb. 1984, 309, Punkt 10) ist eine solche

C5777.D
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Definition nur zulassig, wenn die Verbindungen die
Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfillen und wenn
die Beschreibung keinen nachprufbaren Parameter
ausreichend beschreibt, um diese Verbindungen zu

kennzeichnen.

Der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung ist zu
entnehmen, dass die Verbindungen der Formel (VI)
oder/und (V) sowie die Verbindungen der Formel (1) bis
(111) durch das im Anspruch 4 beschriebene Verfahren
herstellbar sind (siehe Seite 3, Zeile 24 bis Seite 4,
Zeile 11). Daher konnen die beanspruchten Verbindungen
der Anspriche 4 und 5 durch ithre Struktur definiert
werden. Die Formulierung der Anspriche 4 und 5, namlich
Verbindungen, die durch thre Herstellungsverfahren
gekennzeichnet sind, ist im vorliegenden Fall nicht

geeignet.

Das Argument der Beschwerdefihrerin kann die Kammer
nicht Uberzeugen. Die Umsetzung eines 1,3,5-
Trizincarmates mit einer Hydroxy- oder Aminogruppe
enthaltenden Verbindungen fihrt entweder zu
niedermolekularen Reaktionsprodukten oder eventuell zu
Polymeren. In den beiden Fallen konnen die so erhaltenen
Verbindungen durch nachpriufbare Parameter gekennzeichnet
werden, wie die Struktur oder die Glastemperatur.
Folglich ist die Definition der erhaltenen Verbindungen
durch t1hr Herstellungsverfahren im vorliegenden Fall
nicht geeignet.

Im Anbetracht davon geht die Kammer davon aus, dass
diese Anspriiche gegen Artikel 84 EPU verstoRen.
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Erster Hilfsantrag

3.

3.1

3.2

4.2
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Anderungen

Die Anspriche 4 und 5 werden jetzt auf ein Verfahren zur
Herstellung von 1,3,5-triazinderivaten gerichtet.

Anspruch 4 basiert auf der Seite 4, Zeilen 1-11 der

ursprunglich eingereichten Beschreibung.

Anspruch 5 basiert auf der Seite 5, Zeilen 35-36 und
Seite 6, Zeilen 1-4 der urspringlich eingereichten

Beschreibung.

Der Wortlaut der Anspriche 9 und 11 wurde weiter
prazisiert, indem das Wort "erhalten” eingefihrt wurde.
Diese Anderung geht uber die urspringliche Offenbarung
nicht hinaus, sondern prazisiert diese weiter
dahingehend, dass eine der eingesetzten Verbindungen der
Formel (1), (1D, (11D, (V) und (V1) unmittelbar vom
Verfahren des Anspruchs 4 hergestellt wird.

Die Anspriche 1-11 des erstens Hilfsantrags genugt den
Erfordernissen des Artikels 123(2) EPU.

Klarheit

Anspriche 4 und 5 sind Verfahrenanspriche, wobei ein
1,3,5-Triazinderivat mit einer Hydroxy- oder Aminogruppe
enthaltenden Verbindungen umgesetzt wird. Die Kammer
betrachtet diese Anspriiche als klar (Artikel 84 EPU).

Da der erste Hilfsantrag so abgedndert wurde, dass die

neue Fassung des ersten Hilfsantrags der Entscheidung
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der ersten Instanz den Boden entzieht, sieht die Kammer
keinen Grund, zu dem zweiten Hilfsantrag Stellung zu
nehmen.

5. Zurickverweisung

5.1 Da der erste Hilfsantrag im bisherigen Verfahren nicht
vorlag, Ubt die Kammer ihr Ermessen gemall Artikel 111(1)

EPU aus und verweist die Angelegenheit an die erste

Instanz zur weiteren Priufung dieses Antrags zurlck.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin Der Vorsitzende

M. Schalow P. Ranguis
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