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I. ©Neue Zwischenprodukte, die in (nicht erfinderischen) Analo-
gieverfahren zur Herstellung von patentierbaren Weilterver-
arbeitungsprodukten {(d. h. Endprodukten oder Zwischenpro-
dukten verschiedener Art) auftreten, missen - um als Zwi-
schenprodukt gelten zu kdnnen - fir die Weiterverarbeitungs-
produkte einen Strukturbeitrag geben. Auch wenn diese Voraus-
setzung vorliegt, sind solche Zwischenprodukte nicht ohne
weiteres, d. h. nicht ohne Berﬁcksichtigung des Standes der'

Technik erfinderisch.

II. Als Stand der Technik in Bezug auf die Zwischenprodukte
sind dabei zwei verschiedene Bereiche (siehe nachfolgend
III. und IV.) in Betracht zu ziehen. Einmal (siehe nach-

folgend III.) ist der "Zwischenprodukt-nahe" Stand der
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“riicksichtigt werden. Diés sind diejenigen Verbindungen, die

Technik zu betrachten. Dies sind alle Verbindungen, die

als in ihrer chemiéchen Konstitution den Zwischenprodukten
nahekommend ermittelt wurden. Zum anderen (siehe nachfol-
gend IV.) muB8 auch der "Produkt-nahe" Stand der Technik be-

als in ihrer chemischen Koﬁstitution den Weiﬁerverarbeitungs-

produkten nahekommend ermittelt wurden.

In Bezug auf den "Zwischenprodukt-nahen" Stand der Technik
ist zu fragen, ob der Fachmann aus ihm die Notwendigkeit er-
kennen konnte, bei bekannten Verbindungen gewisse zielgerich-
tete Modifikationen vorzunehmen, um dasjenige Zwischenprodukt
zu erhalten,\das allein ihn in die Lage versetzen konnte,. die
Aufgabe zu,lésen, die Weiterverarbeitungsprodukte durch ein
Analdgieverfahren zu schaffen. Da es - voraussetzuhgsgeméﬁ -
diese Aufgabe im Stand der Technik nicht gibt, ist die Frage
zu verneinen, sofern nicht bereits eine Verbindung verflgbar
war, die in gleicher Weise reagiert und im wesentlichen iden-

tische Resultate ergeben kdnnte.

In Bezug auf den "Produkt-nahen" Stand der Technik ist dann
weiter zu fragen, ob der Fachmann daraus das beanspruchte
Zwischenprodukt in naheliegender Weise h&tte ableiten k&nnen.
Ist diese Frage zu verneinen, so schliefit dies ein, da8B das
Zwischenprodukt einen Beitrag zur Strukturunterscheidung des
Weiterverarbeitungsprodukts gegeniiber dem Stand der Téchnik
gibt. '

Es wird daher (nach I.) flir-die Anerkennung eines Produkts

als Zwischenprodukt definitionsgéméB vorausgesetzt, daB das
Zwischenprodukt fir die Weiterverarbeitungsovrodukte éinen
Strukturbeitrag gibt. Flir die Anerkennung einer erfinderischen
Tdatigkeit wird (nach III.) auBerdem verlangt, daB fir den Fach-

mann aus dem "Zwischenprodukt-nahen" Stand der Technik keine




Verbindung verfﬁgbaf war, die ‘denselben Zweck gleichwertig
zu erfiillen vermochte. Ferner darf (nach IV.) das Zwischen-
produkt nicht in einer naheliegenden Weise von "Produkt-

nahen" Verbindungen ableitbér sein. Der vom 2Zwischenprodukt
gegebene Strukturbeltrag muB zumindest eines jener.Merkmale —

Zdarstellen, die die Weiterverarbeitungsprodukte von den be-

kannten Verbindungen des "Produkt-nahen" Standes der Technik
unterscheiden. Der Beitrag muB daher ein "Beitrag zur Struk-

turunterscheidung" sein.
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Sachverhalt"und'Antrége

Die am 17. September 1979 angemeldete und am 16. April 1980
- verdffentlichte Patentanmeldung 79 103 487.9 mit der Verdf-

fentlichungsnummer 0 009 708, fiir welche die Prioritit der
Voranmelduﬁg in der Bundesrépublik Deutschland vom 29. Sep-
tember 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die Ent-
scheidung der Priifungsabteilung 003 des Europiischen Patent-

_amts. vom 16. Februar 1982 zuriickgewiesen. In der Entscheidung

wurde die Patentfdihigkeit des Gegenstands der Anspriiche 1 und
2 sowie 7 bis 10 anerkannt, jedoch wurde der Anspruch 3, der
auf Zwischenprodukte fiir die Herstellung der neuen Verbindun-
gen nach AnSpruch 1 gerichtet ist, fiir nicht gewdhrbar er-

klirt. Die Anspriiche 1 und 3 haben folgenden Wortlaut:

"1. Subst1tu1erte Bromostyrll cyclopropancarbonsaureester der

Formel I

in welcher

R flir Wasserstoff, Halogen, Alkyl oder Alkoxy steht,

Rl Afﬁr Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio

oder zusammen mit R fir Methylendioxy steht,
R2 - fir Wasserstoff, Cyano oder Athinyl steht,
R3,R4 und R5 gleich oder verschieden sind und fir

Wasserstoff oder Halogen stehen mit der MaBgabe, das
wenigstens einer der Reste R3, R4 oder hs fir |

Halogen steht.
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'R und R* die unter {1) - angegebene Bedeutung haben."

3. Bromostyril-cyclopropancarbonsduren der Formel II

R -‘ -c':=<ﬁi
A L Br -

in welcher
1

Die Beschwerdefithrerin hat fiir Produkte nach Anspruch 1 bzw.
Formel I die'Bezeichnuné-“Weiterverarbeituﬁgsprodukte“ ver-
wendet. Dieser Ausdruck soll in dieser Entscheidung beibehal-
ten werden. Unter "Weiterverarbeitungsprodukten"” sind dabei
mit Hilfe der Zwischenprodukte (in dieser Entscheidung: Pro-
dukte nach Anspruch 3 bzw. Formel II) gewonnene Endprodukte
zu Versteheh Qié~auch Produkte, die erst nach Weiterverarbei-

tung znwEﬁdprodukten ihrem endgiiltigen Zweck dienen k&nnen.

Die Priifungsabteilung fiilhrt im einzelnen aus, der Gegenstand
des Anspruchs 3 beruhe nicht auf einer erfinderischen T&atig-
keit. Zwar seien die Verbindungen der im Anspruch gegebenen

Formel II Zwischenprodukte, die zur Herstellung der Endpro-

- dukte der Formel I verwendet werden kdnnen, sie wiesen aber

'~ keine besonderen patentbegriindenden Eigenschaften auf. Solche

Zwischenprodukte seien nur in Analogieverfahren verwendbar
und strukturanalog zu den in bekannten Verfahren verwendeten
Ausgangsstoffen. Daher hdtten sie dieselbe Funktion und er-

mSglichten auch die Herstellung &hnlicher Insektizide.

Es werde nicht bezweifelt, daB8 die in Anspruch 3 beanspruch-

ten Sduren die Eigenschaften der Weiterverarbeitungsprodukte

mitbestimmen kdnnten, es konne aber nicht anerkannt werden,

daB diese Mitbestimmung -als "lediglich partiell kausaler
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Zusammenhang" - die erfinderische Titigkeit zu begriinden ver-
mégen. Die erfinderische Tdtigkeit, auf der die Weiterverar-
beitungsprodukte beruhten, kdnnte sich auf Zwischenprodukte
{ibertragen lassen, sofern deren unerwartete Eigenschaften

ausschlieBlich von der Struktur der Zwischenprodukte bestimmt

wiirden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 1. Mdrz 1982 un-.
téfrEntriéﬁtﬁhg”def Beschwerdegebiihr eingelegte Beschwerde
der Anmelderin, die gleichzeitig im wesentlichen wie folgt
begriindet wird: Die Wirkstoffe der Formel I (Anspruch 1) sei-
en patentfihig. Die Zwischenprodukte der Formel II seien
ebenfalls neu und gewerblich anwendbar. Wenn diese Zwischen-
produkte, wie von der Priifungsabteilung verlangt, selbst
wertvolle Eigenschaften aufweisen miiBten, dann wiirden keine
Zwischenprodukte, sondern Endprodukte vorliegen. Die Verbiﬁ—
dungen der Formel II hdtten eine wichtige Eigenschaft: -ihre
Konstitution. Die Eigenschaften der Endprodukte seien daher
zumindest mitbestimmt. Dieser Beitrag sei iiberlegen und {liber-
raschend. Es sei nicht notwendig, unmittelbare Wirkungen auf-
zuzeigen. Heilmittel, Stabilisatoren und Farbstoffe wirkten
beispielsweise auch mittelbar. Die Forderung nach einer aus-
schlieBlichen Kausalitdt gehe weit iiber die Anforderungen des
tibereinkommens hinaus. Eine wissenschaftliche Erkldrung da-
fiir, warum der Erfolg erzielt wird, sei nicht erforderlich.

In der Mehrheit der Vertragsstaaten seien Zwischenprodukte

‘schutzfihig. Weder das Ubereinkommen noch die Priifungsricht-

linien enthielten besondere Bestimmungen fiir Zwischenproduk-

te.



Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis. 108 und der
Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig.

Die neuen Endprodukte und ihre Herstellung gem&gs den Ansprii-

chen 1 und 2 sowie das entsprechende Mittel zur Bekdmpfung

von Insekten oder Spinnentieren und seine Herstellung (An- .

sprﬁéhé 7 bis 10) sind bereits von der Priifungsabteilung als
patentfdhig anerkannt worden (siehe Bescheid vom 10. April
1981). Die chemischen Verbindungen der Formel I entsprechen
einer Aﬁswahl'aus einer umfangreichen Gruppe von Estern
(DE-A-2 738 150 (Seite 2)). Soweit Uberschneidungen vorlie-
gen, unterscheiden sich die neuen Produkte nach Anspruch 1
von denen des Standes der Technik nicht nur durch die be-
schridnkten Moglichkeiten der Substitution am Sdureteil und am
Alkoholteil des Molekiils, sondern auch dadurch, das sie ein
Bromatom in einer bestimmten Position aufweisen. Ein Beweis
wurde vorgelegt, um glaubhaft zu machen, daB8 diese Mittel im
Vergleich zu strukturell naheliegenden Verbindungen eine

iberraschend bessere Wirkung zeigen.

Anspruch 3 (Formel II) bestimmt dagegen eine entsprechénde
Gruppe von Bromstyril—cyclocarbonséufen, die sich als Zwi-
schenprodukte in S&dure-Derivate umwandeln lassen (z.B. Siu-
rechloride die nach Seite 10 der Anmeldung ebenfalls neu
sind), die dann durch Esterifikation in die Endprodukte gemds
Formel I unmittelbar iiberfiihrt werden kdnnen. Die beanspruch-
ten Sduren entsprechen ebenfalls einer Auswahl aus einer be-
kannten Gruppe (siehe DE-A-2 738 150, Seite 4; Verseifungs-
produkte der Verbindungen gemdB8 Formel I-a), ohne im einzel-
nen bekannte Varianten einzuschlieBen. Die ausgewdhlte Unter-
gruppe ist nicht einfach nur ein Reprdsentant des Ganzen, der
der genge der Moglichkeiten rein zufdllig entnommen wurde,
ohne daf ihnen eine weitere technische Bedeutung zukommt. Die

Mitglieder der Untergruppe weisen vielmehr alle eine Eigen-—



schaft auf, die nicht durch die Gruppe der Verbindungen nach
derursprﬁnglichen Formel I-a der Entgegenhaltung repré&sen-
tierﬁ wird, nd&mlich der gesicherten F&higkeit, in die vor-
teilhaften‘Endprodukte gemd3 Formel I iberfiihrt werden zu
kdnnen. Anspruch 3 stellt daher eine distinktive Gruppe mit
einer Besonderheit dar, die keine wesentliche {Ubereinstimmung
mit der urspriinglichen Grdppe aufweist, was ihre Neuheit als

Gruppe bestdtigt. R,

Die ausgewdhlten Zwischenprodukte miissen selbst auf einer er-
finderischen Titigkeit beruhen, um gewdhrbar zu sein. Der
diesen Zwischenprodukten naheliegende Stand der Technik (z.B.
DE-A-2 738 150) enthilt keine spezifischen Verbindungen, die
in derselben Weise wie die Verbindung der Formel II geeignet
widren, durch dieselben Verfahren dieselben gewlinschten Pro-
dukte nach Formel I zu liefern. Aus den im Recherchenbericht
genannten VorVerbffentlichten Entgegenhaltungen 1ld8t-sich
nichts entnehmen, was den Fachmann zu Strukturen nach Formel
II hinfiihren k&nnte, also zu Strukturen, die notwendig sind
zur .Herstellung von Produkten entsprechend der Formel I. Es
erweist sich damit, daB8 Zwischenprodukte nach Anspruch 3 von
diesem "Zwischenprodukt-nahen" Stand der Technik nicht ab-

1eitbér sind.

Weiter ist auch erkennbar, daB die anmeldungsgemdBen, spezi-
fisch modifizierten Zwischenprodukte nicht geeignet sind, die
im Stand der Technik offenbarten strukturell naheliegenden
Weiterverarbeitungsprodukte durch irgendwelche Analogiever-
fahren herzustellen. Umgekehrt kann gefolgert werden, daB die
beanspruchten Zwischenprodukte nicht in naheliegender Weise
von dem "Produkt-nahen" Stand der Technik abgeleitet werden
kdnnen. Verbindung nach Formel II enthalten insbesondere

Substituenten des 2-Bromatoms und die ausgewdhlten Substi-




tuenten der Phenyl-Gruppe, die in die Weiterverarbeitungspro-
dukté nach Formel I eingegliedert werden und zur Gesamtheit
der Unterscheidungsmerkmale beitragen, die die letzteren von
den in jeder der Entgegenhaltungen beschriebenen Verbindungen

unterscheiden.

Zwischenprodukte, die fiir die Herstellung patentfihiger Wei-

__ terverarbeitungsprodukte geeignet sind, enthalten normaler-- -

weise zwei wesentliche Teile. Der erste ist die Gesamtheit
der Strukturelemente, die unmittelbar in das Produkt eingehen
("Strukturbeitrag"). Den zweiten Teil stellen diejenigen Ele-
mente dar, wie z.B. Radikale, Atome oder Bindungen welche bei
der Reaktion entfernt werden oder verschwinden ("Abspaltungs-
teile"). Bei Analogieverfahren, also bei als solchen nahelie-
genden Verfahren, ist die Art der Eingliederung v&llig vor-
hersehbar und daher vorbestimmt. Die Eignung zur Konversion
im Analogieverfahren ist aufgrund der Struktur und insbeson-
dere aufgrund der Art der Abspaltungen aus dem allgemeinen

Fachwissen abzuleiten. In irgendeiner Weise sind alle Verbin-

- dungen “"bekannte", potentielle Zwischenprodukte fiir gewisse

Analogieverfahren. Der Fachmann kann auch die Aquivalente
einer bekannten Verbindung als ein alternatives Zwischenpro-
dukt in dieser Hinsicht dadurch ableiten, daB er gedanklich
ein Abspaltungsteil‘durch einen anderen Teil gleicher Funk-
tion ersetzt. Wihrend solche neuen alternativen Varianten
durch bestimmte Analogieverfahren auch zur Gewinnung einer
groBen Anzahl von Derivaten geeignet sein kdnnen, ist jedes
in vorhersehbarer Weise identisch mit dem, das durch Verwen-
dung der bekannten Verbindung erzielt werden kann. Die Frage
ist nur, ob ein bestimmtes Produkt so hergestellt werden kann

oder nicht.

N



Wenn dies bejaht werden kann, wirkt dieselbe Eigenschaft,
d.h. Fdhigkeit in beiden Fdllen. Es ist dann von Bedeutung,
dag die Patentfihigkeit neuer Verbindungen, die zu nahe-
liegenden bekannten Verbindungen strukturanalog sind, durch
Vergleich mit den bekannten zu beurteilen ist, wenn die
letzteren eine pereits erkannte Fihigkeit besitzen und die
neuen Varianten sich auf die Beniitzung derselben Eigenschaf-
ten stiitzen. Es sollte sich dann ergeben, daf8 die Struktur-
inderungen die die neue Varianten darstellen, durch Herbei-
fiihrung eines {iberraschenden Unterschieds in der Wirkung von
technischer Bedeutung sind. Dem entgegengesetzt ist der Fall,
daB eine neue Art der Verwendung, d.h. neue Eigenschaften fir
die neuen Varianten entdeckt werden, wobei diese Verwendung
bis dahin vollkommen unvorhersehbar ist. Kein Vergleich mit
dem Stand der Technik ist daher notwendig. Entsprechend dem
obigen Fall, sollten neue Zwischenprodukte, die fiir bestimmte
Umsetzungen erkennbar geeignet sind, ebenfalls einen {ber-
raschenden Vorteil aufweisen im Vergleich zu bekannten Ver-
bindungen, mit denen sich durch dieselben Analogieverfahren
dieselben Weiterverarbeitungsprodukte erzielen lassen. Dieser
Vorteil kann sich beispiélsweise aus. einer unerwarteten Reak-
tivitdt oder einer iiberraschend hdheren Ausbeute ("Verfahé
renswirkung") ergeben, aber in diesem Fall nicht aus der
bloBen Tatsache hergeleitet werden, daB bestimmte neue Wei-
terverarbeitungsprodukte aus den neuen Zwischenprodukten
ebenso gut hergestellt werden konnen.

Andererseits liegt es so, daB, wenn kein geeignetes Zwischen-
produkt fiir den spezifischen Zweck nach dem Stand der Technik
zur Verfiigung steht, eine bereits bekannte Verbindung zuerst
so modifiziert werden muB, daB sie als "Trittstein" fiir das
gewiinschte Analogieverfahren dienen kann. Ublicherweise mug
entweder der Teil, der den Strukturbeitrag darstellt ganz ned

geschaffen werden zusammen mit geeigneten reaktionsfdhigen

R A



Abspaltungsteilen, oder er muB, wenn er bereits bekannt aber
mit nicht reaktiven Teilen ausgeriistet ist, zumindest mit f&-
higen Abspaltungsteilen ausgestattet werden. Keine dieser
zweckorientierten Anderungen ist vorhersehbar im Hinblick auf
den "Zwischenprodukt-nahen" Stand der Technik ohne Kenntnis
der Aufgabe der Herstellung des gewiinschten Weiterverarbei-
tungsprodukts. Wie bereits gesagt, stellen die Zwischenpro-
dukte nach Anspruch 3 Anderungen, d.h. Einschridnkungen dieser

~Art-dar.- - - e T

Zwischenprodukte, die in solcher nicht naheliegender Weise
als fiir den beabsichtigten Zweck allein geeigrete Mittel be-
reitgestellt werden, sind jedoch nicht notwendigerweise er-
finderisch in Hinblick auf den Stand der Technik der die Wei-
terverarbeitungspodukte der entsprechenden Zwischenprodukte
betrifft (d.h. auf den "Produkt-nahen" Stand der Technik). Es
ware andmalk wenn der Fachmann dieselben Zwischenprodukte in
naheliegéder Weise aus den Schriften ableiten kdnnte, die zur
Feststellung des erfinderische Charakters der Weiterverarbei-
tungsprodukte gegeniiber dem "Produkt-nahen" Stand der Technik
herangezogen werden. Dies wdre beispielsweise der Fall, wenn
der Fachmann die beanspruchten Zwischenprodukte auch als
geeignéte'Zwischenprodukte fiir die Herstellung der in den
Entgegenhaltungen genannten Produkte und selbst durch Ana-
logieverfahren unmittelbar als herstellbar hdtte erkennen
k6nnen, auch wenn diese Mglichkeit nicht ausdriicklich er-
wihnt wurde. Wie bereits dargelegt, trifft dies fiir die Zwi-

schenprodukte nach Anspruch 3 nicht zu.

Verfahrenstechnisch ist dieser "Produkt-nahe" Stand der Tech-
nik bei strukturell dhnlichen Verbindungen von besonderer Be-
deutung. Die Einfiihrung direkt ableitbarer Zwischenprodukte,
die in naheliegender Weise auch geeignet sind, den Struktur-

teil der nidchst analogen und homologen Produkte zu liefern,
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der ungeidndert und mit einem Strukturteil des betreffenden
Weiterverarbeitungsprodukts noch identisch ist, kann als
solche kaum iberraschend sein. Aus der dbigen Forderung, dag
das Zwischenprodukt nicht von dem "Produkt-nahen" Stand der
Technik herleitbar sein darf, ergibt sich auch, dag der
Strukturbeitrag mindestens eines der Merkmale aufweisten mus,

die die Weiterverarbeitungsprodukte von den Verbindungen nach

_dem "Produkt-nahen" Stand der Technik .unterscheiden (Beitrag -

zur "Strﬁkturunterscheidung").-

Aufgabe der Erfindung im Sinne des Anspruchs 1 ist es letzt-
lich, eine insektizide oder akarizide Wirkung zu erzielen.
Die Ldsung einer Aufgabe dieser Art ergibt sich unmittelbar
aus einer Wechselwirkung, also einem Verfahren{ mit dem das
gewilinschte Resultat erzielt wird. Ist der hierfilir verwendete
Wirkstoff ebenfalls neu, so kdnnte er als (mittelbare) LOsung
der Aufgabe angesehen werden. Trifft dies zu, so ergibt sich
die Notwendigkeit seiner Herstellung durch ein Analogiever-
fahren als eine weitere, bisher unbekannte Aufgabe. Die LO-
sung dieser Aufgabe kann, wie oben dargelegt, Jje nach dem
Stand der Technik, in der Schaffung eines patentfihigen Zwi-
schenprodukts bestehen. Die mit der Schaffung des Zwischen-
produkts geldste Aufgabe besteht ausschlieBlich in der Ermég-
iichung des Weiterverarbeitungsprodukts selbst und liegt
nicht in den Eigenschaften des letzteren oder dem Ergebnis
einer {iberraschenden Wirksamkeit in dessen Gebrauéh. Eine
Kausalitdt dieser Art erfiillt hinreichend das allgemeine Er-
fordernis eines kausalen Zusammenhangs zwischen der patent-
fiahigen Ldsung und ihrem Effekt. Der nicht naheliegende
Charakter des Effekts des Zwischenprodukts kann solange auf-
rechterhalten werden, als die Stellung einer nicht allgemein
bekannten Aufgabe noch Gililtigkeit hat. Jedoch wiirde die Auf-
gabe der Schaffung eines patentfihigen Weiterverarbeitungs-

produkts notwendigerweise entfallen, wenn sich herausstellt,
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dag das Produkt nicht neu war oder keine Uberraschende Wir-
kung aufweist, daB also in der Sache keine technische Lehre
vorliegt. Aus diesen Uberlegungen folgt, daB kein berechtig-
ter Grund besteht, zwischen verschiedenen Arten patentfdhiger
Weiterverarbeitungsprodukte aufgrund ihrer Brauchbarkeiten zu
unterscheiden, d.h. eine Unterscheidung zu treffen, ob sie

Endprodukte sind oder selbst Zwischenprodukte irgendeiner

Da sich aus diesen Uberlegungen ferner ergibt, dag das Zwi-
schenprodukt auch zu den Merkmalen des Weiterverarbeitungs-
produkt beitragen muB, aufgrund derer sich dieses vom ein-
schldgigen Stand der Technik unterscheidet, 148t es sich als
Vorliufer und damit als eigentliche "conditio sine qua non"
fiir das Letztere deuten. Wihrend die Verwendung eines neuen
Zwischenprodukts eine tatsidchliche "Voraussetzung" (conditio)
bei der Herstellung des Weiterverarbeitungsprodukts gewesen
sein mag, Qﬁrde dieser Umstand nicht zwingend implizieren,
daB die Notwendigkeit fiir einen "Trittstein" auf diesem spe-
zifischen Weg bestand. Die Notwendigkeit besonderer, .unvor-
hersehbarer struktureller Modifikationen des gegebenen Stan-
des der Technik mit_entsprechender Anderung der Féhigkeiten
bestdtigt den erfinderischen Charakter, den die Bereitstel-

iung solcher Zwischenprodukte aufweist.

Aus den vorstehenden Ausfilhrungen ergibt sich, daB neue Zwi-
schenprodukte, die siéh zur Umsetzung in patentfdhige Weiter-
verarbeitungsprodukte eignen, zumindest einen Teil ihrer
Struktur an diese durch Analogieverfahren weitergeben - nicht
automatisch, d.h. unabhdngig vom Stand der Technik - patent-
féhig sind. Hinsichtlich des "Zwischenprodukt-nahen" Standes
der Technik stellt sich die Frage, ob der Fachmann aus ihm
die Notwendigkeit erkennen konnte, bei bekannten Verbindungen
gewisse zielgerichtete Modifikationen vorzunehmen, um das-
jenige Zwischenprodukt zu erhalten, das allein ihn in die La-
ge versetzen konnte, die Aufgabe zu l5sen, die Weiterverar-

beitungsprodukte durch ein Analogieverfahren zu schaffen. Da
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es - voraussetzungsgemdB - diese Aufgabe im Stand der Technik
nicht gibt, ist die Frage zu verneinen, sofern nicht bereits
eine Verbindung verfiigbar war, die in gleicher Weise rea-
giert und im wesentlichen identische Resultate ergeben hében
kdnnte. Hinsichtlich des "Produkt-nahen" Standes der Technik
stellt sich dann als weitere Frage, ob der Fachmann in der

Lage gewesen widre, dasselbe Zwischenprodukt aus dem Offenba-

rupgsggh;ltrdes”dgm_ngtgrve;agbeitungsprodukt_entgegengehal—t-w~

 tenen Standes der Technik in naheliegender Weise abzuleiten.

Ist dies wiederum zu verneinen, so diirfte dies in der Regel
auch einen "Beitrag zur‘Strukturunterscheidung“ implizieren
im Hinblick auf das Weiterverarbeitungsprodukt, und es kann
davon ausgegangen werden, daB8 - wie im Fall der vorliegenden

Beschwerde -das Zwischenprodukt gegeniiber dem Stand der Tech-

nik auf einer erfinderischen Tdtigkeit beruht.

Die Produkte nach den breitesten unabhi@ngigen Anspriichen 1
und 3, sind miteinander im technischen Zusammenhang, und da-
her einheitlich i.S.v. Artikel 82 EPU. Die L&sung der Aufgabe
der ersten Erfindung, die Weiterverarbeitungsprodukte nach
Ansprﬁch 1, fiilhrt unmittelbar zu der weiteren Aufgabe ihrer
Herstellung durch Esterisierung mit entsprechenden Sduren
oder Sdure-Derivaten. Die Uberschneidung zwischen den Pro-
blemldsungen und Effekten der beiden nebeneinander stehenden
Erfindungen begriindet die Einheit der gemeinsamen allgemeinen

erfinderischen Idee.
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Aus diesen Griinden wird wie folgt entschieden:

zu erteilen:

Die Entscheidung der Priifungsabteilung 003 des Europiischen
Patentamtes vom 16. Februar 1982 wird aufgehoben.

Die Sache wird an die Vorinstanz zuriickgewiesen mit der

Auflage ein europdisches Patent aufgrund folgender Unterlagen

Urspriingliche Beschreibung Seite 1 bis 36, und
urspriingliche Patentanspriiche 1 bis 3, 7 bis 10 (neu
numeriert), gemdB Antwort vom 23. Oktober 1981 auf Bescheid

vom 4. September 1981.

j ) /?4 L£ C—Ca/‘/"i.‘l«/:‘a.\

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende




