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SACHVERHEALT UND ANTRAGE

Die am 21. Mi3rz 1980 eingegangene und am 15. Okto-

ber 1980 versffentlichte europdische Patentanmeldung

80 810 093.7 mit der Verdffentlichungsnummer © Cl7 617,
fiir welche die Prioritdt der schweizerischen Veoranmel-
dung von 27. Marz 1979 in Anspruch genommen wird, wurde

durch Entscheidung der Priifungsabteilung 008 des Euro-
pdischen Patentamts vom 8. Juli 1982 auf der Grundlage

der am 23.2.1982 eingereichten 9 Patentanspriiche zuriick-

gewiesen. Anspruch 1 lautet:

“1. Verbindungen der Fcrmel

2
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R°CH d \CU_ 8
2 3 n

und deren Sdaureadditions-Salze, worin n eine ganze Zahl
von 1 bis 4 ist, r? 2
und R3
Alkyl, unsubstituiertes oder durch Chlor oder C1~C4-
62°10
Aralkyl bedeuten oder R° und R~ zusammen mit dem

Wasserstoff oder CH, ist, R
unabhidngig veoneinander Wasserstoff, Cl-clg—
Alkyl substituiertes C -Aryl oder C.-Cgy-

C-Atom, an das sie gebunden sind, einen Cyclcalkan- oder
Alkylcycloalkanrest mit 5-20 C-Atomen oder einen Polyal-
kylpiperidinrest bilden, R4, wenn n=1 ist, C3'C8-
Alkenyl, C —CS—Alkinyl, unsubstitulertes oder durch -
C,-C _ -Alkyl substltuler es C,-Cy-Aralyl cder ei-

1754 c

nen Rest -CH2-CH(R }-OR~ darstellt, woriln RS H,
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II.

CH3, C,Hg oder Phenyl ist und R6 Wasserstoff
oder den Rest einer aliphatischen, cycloallphatlschen
oder aromatischen Monocarbonsdure mit bis zu 18 C=Atomen

bedeutet, und wenn 2=n ist, 1,4-Buten-2-ylen, m- oder

p-Xylylen oder einen Rest der Formel —CHZ—CH(R ) =0~

R7 -CH(R )- CHz—darstellt, worin R5
7

die oben ge-
gebene Bedeutung hat und R’ den zweiwertigen Rest ei-
ner aliphatischen, cycloaliphatischen oder aromatischen

Dicarbonsiure mit 3-14 C-Atcmen bedeutet, und wenn n=3

ist, einen Rest der Formel

2

5
-CH,-CH(R” ) =0
2 \\\\\\\Rs-O—CH(RS)-CH -
/

~CH,~CH (R°) -0

darstellt, worin R die oben gegebene Bedeutung hat
und R8 den dreiwertigen Rest einer aliphatischen oder
aromatischen Tricarbonsdure mit 4-18 C-Atomen bedeutet,

und wenn n=4 ist, einen Rest der Formel

-CH —CH(RS)—O , O—CH(RS)—CH -
2

\Rg/ 2
-CHZ-CH(RS)—O/ \o-CH(R5)—CH2-

darstellt, worin R° die oben angegebene Bedeutung'hat‘
und R? den vierwertigen Rest einer aliphatischen oder

aromatischen Tetracarbonsidure mit 6-20 C-Atomen bedeu-
tet."

Die Zuriickweisung wird mit mangelnder erfinderischer Ta-
tigkeit begrﬁndet. Den néchstvergléichbaren Stand der
Technik stelle die DE-A-2 606 026 (= Druckschrift A)
dar, wo bereits dem Amnmeldunsgegenstand gegeniber struk-
turell sehr &hnliche UV-Stabilisatoren beschrieben sei-



en. Die Anmelderin habe zwar anhand eines Vergleichsver-
suchs die erhthte Extraktionsresistenz einer amnmeldungs-
gemdfBen Verbindung gezeigt; sie habe aber nicht beach-
tet, daB der Vergleichsversuch mit der in (A) offenbar-
ten strukturell na3chstvergleichbaren N-Propyl- oder
N~Butylverbindung durchzufilhren sei. Diese Verbindungen
seien zwar nicht durch ein Herstellungsbeispiel be-
schrieben, jedoch gebe der Herstellungsanspruch 9 zusam-
men mit der Liste auf den Seiten 8 - 10 der Beschreibung
eine konkrete Lehre zur Herstellung zumindest der Butyl-

verbindungen.

Die Frage, mit welchem Stand der Technik Vergleichsver-
suche durchzufiihren seien., konne nicht losgeldst von dem
technischen Problem betrachtet werden, dessen L&sung auf
erfinderische Tdtigkeit hin untersucht werden solle. Im
vorliegenden Fall bestehe das Problem, bekannte Verbin-
dungen nach (A) beziiglich ihrer Extraktionsresistenz zu
verbessern. Es gehdre jedoch zum Grundwissen des Chemi-
kers, daB die Lipophilitdt eines Molekiils durch Einfih-
rung von Kohlenwasserstoffgruppen erhéht wird. Damit
werde automatisch die Extrahierbarkeit durch Wasser aus
einer lipophilen Umgebung (Polypropylen) verringert. In-
sofern liefere der von der Anmelderin vorgelegte Ver-
gleichsversuch lediglich einen weiteren Beweis flr eine

dem Fachmann geldufige Tatsache.

Im iibrigen liege kein Beweis vor, weshalb die an der
Allylverbindung festgestellten Eigenschaften auch der
Benzyl- oder Hydroxyathylverbindung zukommen scllten.
Der letztere Rest gelte allgemein als hydrophil und
sollte daher die Extrahierbarkeit mit Wasser echer
erleichtern. Beziiglich der beanspruchten Verbindungen
mit n » 1 bliebe die Frage zu beantworten, weshalb die



III.

Verminderung der Extrahierbarkeit durch Wasser durch
Verviel fachung der MolekiilgrdB8e nicht nahegelegen haben
solle, zumal der einschldgige Stand der Technik hierzu
bereits Anregungen gebe (vgl. z. B. DE-A-2 500 314 (=
Druckschrift B)).

SchlieBlich umfasse die Bedeutung R =

C3_8—Alkenyl
und C3_8—Alkiny1 in Anspruch 1 Verbindungen, deren

Existenz zweifelhaft sei und die deshalb nicht ausrei-
chend offenbart (Artikel 83) seien. Die Frage, ob dieser
Umstand zu einer entsprechenden Klarstellung des An-
spruchswortlauts (Artikel 84 EPU) fiihren misse, kdnne

hier offenbleiben.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 25. Au-
gust 1982 unter Zahlung der vorgesehenen Gebihr erhobene

Beschwerde, die am 19. November 1982 etwa wie folgt be-

‘griindet wurde: Es kdnne nicht zuldssig sein, dem Anmel-

'der eine im Stande der Technik nicht spezifisch vorbe-

schriebene Verbindung als'Vergleichssubstanz vor zu-

schreiben.

Im Ubrigen sei (A) nicht zu entnehmen, wie Piperidin-
spirooxazolidone modifiziert werden kdnnten, ohne das
sie ihre Lichtschutzwirkun§ verlieren, und daB8 zusatz-
lich noch ein in der Druckschrift gar nicht angesproche-
ner technisch wertvoller Effekt (Extraktionsresistenz)
auftrete. Jedenfalls k&nne aus (A) keine Motivation fir
die Herstellung der beanspruchten Verbindungen entnommen

werden.
Mit dem Versuch sei gezeigt worden, daB8 von der bekann-

ten NH-Verbindung keine naheliegenden Aussagen beziiglich
der anmeldungsgemidBen N-Allylverbindung abgeleitet wer-



IV.

den k&nnten. Wenn schon fir die N-Allylverbindung keine

Voraussage des Effekts der N-Substitution mdglich sei,
sc konne dies logischerwelise auch nicht fir eine N-Aral-

kyl-bzw. N-Hydroxyalkyl- oder eine andere Ry~ Verbin-
dung gemacht werden.

Was den Zweifel an der Existenz und Herstellbarkeit der
Alkenyl- oder AlXinylverbindungen angehe, so richte sich
die Anmeldung an den Fachmann; diesem sei aber klar, dag
nur sclche Reste gemeint seien, in welchen das an den

Stickstoff gebundene C-Atom primdr sei.

Die Kammer hat darauf hingewliesen, daB3 eine Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses mdglich erscheine, wenn
anhand eines Verglelchsversuchs gezeigt werde, daB die
anvisierte Verbesserung gegeniiber dem objektiv 4. h.

strukturell nachtstliegenden Stand der Technik iiberra-

schenderweise gelingt. Hierfir eigne sich die von der
Beschwerdefihrerin bisher gewdhlte Verbindung nicht,
weil dem Stand der Technik auch die dem Anmeldungsgegen-
stand strukturell ndherliegenden, in 3-Stellung N-methy-
lierten Verbindungen zuzurechnen seien, die aus der Um-
setzung der Ausgangsstoffe nach den Anspriichen 23 bis 7
aus {A) mit Methylbromid (= C;-Alkylbromid) gemdl An-
spruch 9 resultieren und nach der Entscheidung "Dia-
sterecmere” (Amtsblatrt EPA 1982, 296) zum Stand der
Technik gehdrten.

Im Ubrigen x&nnten Verbindungen, von denen feststehe,
daB sie fir die ProblemlSsung ungeeignet sind (R, =

-Alkenyl und C,-C_ Alkinyl) nicht bean-

C._
3= 37Cs

2
sprucht werden.

PR S



Die Beschwerdefiihrerin teilt den Standpunkt der Kammer
nicht und hat miindliche Verhandlung beantragt. Diese hat
am l14. Februar 1984 stattgefunden. In der Verhandlung
betont die Beschwerdefiihrerin, das die Begriffe C,-Al-
kyl und C4-Alkyl im Anspruch 9 der Entgegenhaltung (A)
Mittel zur Definition eines Bereichs seien und nicht der
Individualisierung der spezifischen Vertreter dieser
Grenzen des Bereichs dienten. Eine andere Betrachtung
miBte zwangsldufig _dazu fiilhren, da8 auch alle Zwischen-
glieder des Bereichs als individualisiert anzusehen wa-
ren. Dies kdnne aber nicht der Fall sein. Das Charakte-
ristische an einem Bereich sei, daB er Auswahlerfindun-
gen zuldBt, und zwar iliber den gesamten Bereich. Das
cl-Alkylbromid.sei daher nicht differenziert beschrie-
ben, sondern repridsentiere lediglich das Anfangsglied
des angegebenen Gruppen-Bereichs, der noch sieben weite-
re Alkylbromide enthalte. Die Definition gem&@B8 Anspruch

9 aus (A) stelle also eine Auflistung von 8 Ausgangs-

-stoffen dar, von denen keiner besonders hervorgehoben

sei.

Die Frage, ob Anfangs- und Endglieder eines Bereichs in-

dividualisiert seien, kdnne nicht von der Art und Weise

- seiner Definition abhidngen, zumal es bekanntlich mehrere

Definitionsmdglichkeiten mit identischen technischen In-

formationsgehalt gebe.

Die weiteren Ausgangsstoffe, um gemdB dem Verfahren von

8-alkylierten Endprodukte zu liefern,

Anspruch 9 die N
seien in den Anspriichen 3 bis 7 aufgezdhlt und stellten
immer noch eine Auflistung von 30 mSglichen Ausgangs-
stoffen dar. Jedes Endprodukt erweise sich somit als Re-
sultat zweier variabler Parameter. Zur Herstellung der

Endprdduktehéeien also zweierlei Klassen von Ausgangs-



stoffen notwendig, wobel die eine mindestens 30 und die
andere 8 mogliche Ausgangsstoffe enthalte. Ein Stoff,

der durch Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden

Klassen von Ausgangsstoffen zustande komme, stelle, wie
die Entscheidung der Kammer (T 12/81, Amtsbl. EPA 1982,
296) einrdume, eine Auswahl im patentrechtlichen Sinne
dar und sei damit neu. Ein Vergleich mit einer neuen
Verbindung, die seibst wieder eine Auswahl und damit ei-
ne potentiell patentfihige Erfindung darstelle, kinne

nicht verlangt werden.

Im iibrigen sei nicht zu bestreiten, dal gemdd (A) bevor-
zugt solche Verbindungen gewdhlt werden, in denen Rg
Wasserstoff ist. Wenn man daher, wie in einer weiteren
Entscheidung der Kammer (T 24/81, Amtsbl. EPA 1983,

133) angeregt, alle im einzigen hier relevanten Dokument
aus dem Stand der Technik verdffentlichten Ausfihrungs-
formen heranziehe, so werde dem Fachmann flr diese
Strukturgruppe nur nahegelegt, eine Verbindung auszuwah-
len, bei der R Wasserstoff bedeutet. Man k&nne jedoch
nicht sagen, daB (A) bei objektiver Betrachtung alier
Ausfihrungsformen die Wahl einer Verbindung nahelege,

bei der RS = C 1l bis C 4 Alkyl ist.

In diesem Zusammenhang wurde schlieBlich noch auf die
Entscheidung der Kammer (T 01/80 Amtspl. EPA 1981, 206)
hingewiesen. Dieser Entscheidung zufolge liefere ein Do-
kument keine Anregung fir die Verwendung einer speziel-
len Verbindungsklasse, wenn diese nur beildufig erwi&hnt
und nicht durch ein Beispiel hervorgehoben sei. Fir die
Beurteilung der erfinderischen Tdtigkeit sel also das
heranzuziehen, was der Fachmann dem Stand der Tech-
nik als besonders geeignet zur LOsung einer bestimmten

Aufgabe entnehme. Bei der angestrebten Verbesserung der



bekannten Lichtstabilisatoren hdtte er auf jeden Fall
eine Vefbindung mit R5 = Wasserstoff und nicht eine
solche mit R5 = Alkyl ausgewdhlt. Zudem sei nachgewie-
sen worden, daB ein anmeldungsgemdBes Derivat, bei wel-

chem Rs = Allyl ist, ein unerwartet besserer Lichtsta-
bilisator sei als das im Stand der Technik in den Vor-

dergrund gerilickte N-unsubstituierte Produkt.
Die Beschwerdeflihrerin beantragt die Aufhebung des ange-
fochtenen Beschlusses und Patenterteilung auf der Grund-

lage des Patentanspruchs 1 folgender Fassung:

"Verbindungen der Formel

rlch.” \cu g

und deren Siureadditions-Salze, worin n eine ganze Zahl
von 1 bis 4 ist, Ry Wasserstoff oder CHy ist, R,

und R3 unabhdngig voneinander Wasserstoff, Ci1C15-
Alkyl, unsubstituiertes oder durch Chlor oder Cl—C4—
Alkyl substituiertes C6—C10-Ary§ oder C7—C9-

Aralkyl bedeuten, oder R® und R~ zusammen mit dem
C-Atom, an das sie gebunden sind, einen Cycloalkan- oder
Alkylcycloalkanrest mit 5-20 C-Atomen oder einen Polyal-
kylpiperidinrest bilden, r? wenn n = 1 ist, Allyl,
Methallyl, unsubstituiertes oder durch Cl—C4-Alkyl
substltulertes C7—C9-Aralkyl oder einen Rest -CH,-

CH(R ) -or® darstellt, worin R H, CH5, C,Hg



oder Phenyl ist und R® Wasserstoff oder den Rest einer
aliphatischen, cycloaliphatischen oder aromatischen Mo-
nocarbonsdure mit bis zu 18 C-Atomen bedeutet, und wenn
2 = n ist, l,4-Buten-2-ylen, m- oder p-Xylylen oder ei-
nen Rest der Formel

-CH2~CH(R5)-o-R7-o—CH(R5)~CH2— darstellt,

5 die oben angegebene Bedeutung hat und R7

worin R

den zweliwertigen Rest einer aliphatischen, cycloalipna-

tischen oder aromatischen Dicarbonsiure mit 3-14 C+Ato-

men bedeutet, und wenn n = 3 ist,

~CH,~CH (R?) -0

2 \\\\ 8 3
////,R -0-CH(R”)~-CH

-CszCH(RS)—O

2

darstellt, worin R die oben angegebene Bedeutung hat
und R8 den dreiwertigen Rest einer aliphatischen oder
aromatischen Tricarbonsdure mit 4~18 C-Atcmen pedeutet,
und wenn n = 4 ist, einen Rest der Formel

5

_CH2W

(R7)
/
\O...CH(RS }-CH.-

2

5

-CH,-CEH{R7)-0C O-CH
2 \\\Rg

5
~CH,~CH(R )-o///
darstellt, werin R5 die oben angegebene Bedeutung hat
und R9 den vierwertigen Rest einer aliphatischen cder
aromatischen Tetracarbonsdure mit 6-20 C-Atomen bedeu-
tet."

Den von der Kammer vorgeschlagenen Vergleichsversuch (s.

oben IV} hidlt die Beschwerdefihrerin nicht fiir notwen-

dig.

« s 8 e e 4
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Hil fsweise wird beantragt, die GroBe Beschwerdekammer

mit den folgenden Fragen zu befassen:

a) Ist aufgrund der Vorbeschreibung eines Verfahrens zur

Herstellung eines Verbindungskollektivs, das bloB da-
durch benannt ist, da8 man ein‘VErbindungskollektiv

von Ausgangsstoffen mit einem Verbindungskollektiv
von Reaktanten umsetzt, ein konkreter Einzelvertreter

des synthetisierbaren Kollektivs neuheitsschddlich
vorweggenommen oder nur das dabei resultierende Ver-

bindungskollektiv als generischer Begriff bzw. als

Bereich?

b) Stellt die bloB8e Beschreibung eines Bereichs, der ja
zwangsldufig durch Eckpunkte definiert werden mus,

eine Offenbarung (auch nur) eines individuellen Glie-

des dieses Bereichs dar?

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

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

Es ist unstreitig, das die in der Beschreibungseinlei-
tung genannte Entgegenhaltung (A) den zum Anmeldungsge-
genstand nichstliegenden Stand der Technik darstellt.
Dort werden bereits fiir Polymere bestimmte Lichtstabili-
satoren mit dem Grundgeriist des 1-Oxa-3,8-diaza-spiro-
[Z,i]—decans beschrieben (vgl. Anspriche 1 und 11-14),
bevorzugt solche, die in 7- und 9-Stellung tetramethy-
liert und in 2-Stellung durch die in den Anspriichen 3-7

niher bezeichneten Reste alkyliert sind. Ferner ist auch

die Umsetzung dieser bevorzugten Derivate mit einem.
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Cl-04 Alkylbromid zu den entsprechenden 8-Alkylver-

bpindungen beschrieben (vgl. Anspruch 9 und dessen Rilck-

bezug) .

Beziiglich der Nomenklatur der hier interessierenden Spi-
roverbindungen muB beachtet werden, daB sich beim Uber-
gang von Spiro- zu Dispiroverbindungen (anmeldungsgemdaie
Vergleichsverbindung) die Numerierung des heterocycli-
schen Grundgeriists und damit die am hier bedeutsamen
Stickstoffatom veoen 8 in 3 &ndert. Trotzdem sollen nach-
folgend aus Griinden der Ubersichtlichkeit beide Verbin-
dungsklassen, deren Piperidinstickstoffatom substituiert
ist mit 8-substituierten Spiroverbindungen bezeichnet

werden.

Nach den Angaben in der Beschreibung zur vorliegenden
Anmeldung weisen solche Stoffe eine zu hche Fllichtigkeit
und Migrationstendenz auf {vgl. Seite 1). DaB durch die

anmeldungsgemididen Verbindungen diese Nachteile Uberwun-
den werden, ist bei der groBen strukturellen Ahnlichkeit

zwischen den bekannten und den hier beanspruchten Ver-
bindungen weder ohne weiteres glaubhaft, noch glaubhaft
gemacht worden. Vorteile, auf die sich die Anmelderin
gegeniiber dem nachstliegenden Stand der Technik beruft,
die aber nicht hinreichend belegt sind, kdnnen bei der
Ermittlung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe
und damit flir die Beurteilung der erfinderischen Tatig-
keit nicht in Betracht gezogen werden (vgl. T 2C/31
"Shell-Aryloxybenzaldehyd”, Amtsbl. EFA 1982, 217).

Ausweislich des am 24. September 1981 eingegangenen Ver-
gleichsversuchs soll die ammeldungsgem&B erzielte Ver-
besserung in einer erhShten Extraktionsresistenz der

Lichtstabilisatoren gegeniiber Wasser (bei 90°C) gesehen

e/ 4
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werden. Dort wurde die Verbindung Nr. 31 aus Tabelle 1

gemd (A) mit dem entsprechenden anmeldungsgemdfen

'8-Allyl-derivat verglichen und eine Verdreifachung der

Extraktionszeit bis zum 50 %¥igen Restgehalt erzielt.

Mit der Vorlage dieses Versuchsberichts wollte die An-
melderin der Tatsache Rechnung tragen, daB im vorliegen-
den Fall der Stand der Technik so nahe an den Anmel-
dungsgegenstand heranreicht, daB es der Vorlage eines im
Bereich der Chemie oft gewdhlten und hdufig liberzeu-
gungskridftigen Anzeichens fiir erfinderische T&tigkeit,

d.h. des Nachweises iliberlegener Eigenschaften, bedarf.

_Die Beschwerdefiihrerin ist der Auffassung, daB8 ein iber-

raschender Effekt gegeniiber einem bevorzugten Vertreter

des Standes der Technik ausreicht. Eines zusdtzlichen

Beweises gegeniiber einem nur beildufig erwdhnten Vertre-

‘ter, der liberhaupt erst ex post bei Kenntnis der vorlie-
‘genden Anmeldung in das Blickfeld geraten sei, bedirfe
‘es zur Glaubhaftmachung der erfinderischen Tdtigkeit

nicht.

Demgegeniiber ist zundchst darauf hinzuweisen, daB ein
Vergleich begrifflich die Kenntnis des Anmeldungsgegen-
standes voraussetzt; andernfalls ist weder eine Ermitt-
lung des relevanten Standes der Technik, noch eine Beur-
teilung der Erfindung auf Neuheit und erfinderische T&-
tigkeit mdglich. Die Kenntnis der Erfindung ist also
notwendige Voraussetzung der Bestimmung ihres Abstands
zum Stand der Technik. Die Priifung auf erfinderische T&-
tigkeit beschrdnkt sich auf die Frage des Naheliegens
aus der Gesamtschau des Standes der Technik, ausgehend
von der nidchstliegenden Entgegenhaltung (vorwdrtsschau-

end) und nicht aus dem der Erfindung (retrospektiv).
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Wenn die Beschwerdefiihrerin nur die bevorzugten Verbin-
dungen aus einer Entgegenhaltung als vergleichsfghig an-
sieht, stellt sie auf den technischen Fortschritt gegen-
iber den bekannten, als bestwirksam angesehenen Stoffen
ab. Nach dem Europdischen Patentiibereinkommen ist tech-
nischer Fortschritt kKein Patenterfordernis. Ein mittels
Vergleichsversuch demonstrierter Effekt kann ijedoch als
Anzeichen fir erfinderische Tdtigkeit gewertet werden:
hierzu eignen sich nur Versuche, die sich an der Struk-
turndhe zur Erfindung orientieren, weil ausschlieBlich
hierin das Uberraschungsmoment zu suchen ist.

Um relevant zu sein, muB ein solcher Vergleichsversuch
bestimmte Kriterien erfiillen. Dazu gehdren zundchst die

Wahl einer anmeldungsgemdB offenbarten Verbindung einer-
seits und einer dem Stand der Technik entnommenen Ver-
gleichssubstanz andererseits sowle eine grddtmdgliche

Ubereinstimmung des verglichenen Paars in Struktur und

Anwendung.

Die im Vergleichsversuch anmeldungsgemd gewdhlte Ver-
bindung 3-Allyl-2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diaza~
21-oxo—dispiro[§,l,ll,gfheneicosan diurfte als offenbart
gelten, well sie anscheinend identisch ist mit dem im
Beispiel 1 nicht ndher bezeichneten Reaktionsproduk:
(vgl. dessen Schmelzpunkt mit dem der entsprechenden
20-Allylverbindung nach Beispiel 4). Als Vergleichsver-
bindung nach dem Stand der Technik wurde das 2,2,4,4-
tetramethyl-7-oxa=-3,20-diaza-21-oxo~dispiro~/5,1,11, 27~
heneicosan gewdhlt. Diese Verbindung ist zwar in (A) be-
schrieben (vgl. urspriingliche Seite 3 Zeilen 1/2), sie
stellt aber nicht den strukturell nachstliegenden Stand

der Technik dar.

. a0
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Die Forderung nach einem Vergleich gegeniiber dem ndchst-
liegenden Stand der Technik basiert auf dem Prinzip der
Strukturabhdngigkeit der Eigenschaften chemischer Stof-
fe, d.h. der Tatsache, daB8 diese Eigenschaften von der
Struktur der Stoffe geprdgt werden. Bei der aufgrund der
Strukturidhnlichkeit zweier Stoffe zu erwartenden &hnli-
chen Eigenschaften kann der Nachweis einer sprunghaften
Verbesserung als ilberraschend angesehen werden. Je gro-
Ber der strukturelle Abstand zwischen den verglichenen
Verbindungen wird, desto weniger iberraschend sind Un-
terschiede im Effekt. Um zur Glaubhaftmachung einer er-
finderischen Tdtigkeit aussagekrdftig zu sein, mﬁésen
daher solche Verbindungen miteinander verglichen werden,
die ein HochstmaB an struktureller Ubereinstimmung auf- |

weisen.

Hieran fehlt es beim vorgelegten Vergleichsversuch, da

"eine 8-Methyl-spiroverbindung einer ammeldungsgemdgfen

8-Allyl-spiroverbindung strukturell ndher steht als ein
in dieser Stellung unsubstituiertes Spiroderivat

"(Verbindung Nr. 31 aus (A)).

Die Kammer hat als Vergleichsbasis ein beliebiges 8-Me-
thylderivat der in den Anspriichen 3-7 aus (A) genannten
Spiroverbindungen vorgeschlagen. Dem ist die Beschwerde-
filhrerin nicht gefolgt, weil sie diese Stoffe als nicht

vorbesghrieben ansieht.

Die Kammer hat in ihrer Entscheidung T 12/81 "Diaster-
eamere”, (Amtsbl. EPA 1982, 296) die Auffassung vertre-
ten, daB ein in einer Vorverdffentlichung zwar nicht
wortwdrtlich, aber gleichwohl durch Nennung des Aus-

gangsstoffes und des im Zusammenhang damit beschriebenen
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Verfahrens (implizit) beschriebener chemischer Stoff dem
Stand der Technik angehdrt. In den Anspriichen 3-7 nach
(A} werden durch den Riickbezug auf Anspruch 2, der die
Variablen R; und R, als Methylgruppen, Rg 2ls Was-
serstoff und m als Null festlegt, ganz bestimmte in
8-Stellung unsubstituierte Spiroverbindungen als Einzel-
individuen genannt, die gemd8 Anspruch 9 in dieser Stel-
lung mit einem C;-C4 Alkylbromid alkyliert werden

sollen (vgl. den Rickbezug in Anspruch 9 auf die Anspri-
che 1-7). Dabei ist Cl—Alkyibromid ein Syncnym fir
Methylbromid. Nach dem in der Entscheidung "Diastereome-
re" niedergelegten Prinzip, wonach ein nach Ausgangs-
stoffen und Arbeitsmethode bestimmt beschriebenes Ver-
fahren das daraus zwangsldufig resultierende Verfahrens-
produkt in den Offenbarungsgehalt dieser Lehre ein-
schlieft, gehtren die 8-~-Methylderivate der Spiroverbin-

dungen nach den Anspriichen 3-7 zum Stand der Technik.

Wenn die Beschwerdefithrerin meint, die Nennung des o.g.
Bereichs sei ausschlieflich ein Mittel zu dessen Defini-
tion, so verkennt sie den Offenbarungsgehalt der Lehre
nach Anspruch 9, wonach Uber den Gruppenbereich hinrnaus
das durch Nennung herausgegriffene Methylbromid ein
Alkvylierungsmittel £fiir die o.g. Spiroverbindungen dar-
stellt. Diese fir den Fachmann unstreitig ausfiihrbare
Information ldBt die genannten 8-Methyl-spiroverbindun-
gen zum Stand der Technik erwachsen, unabhidngig davon,
ob sie hergestellt wurden. Flir die Kammer ist eben eine
genannte Verbindung, gleich zu welchem Zweck, vorwegge-

nommener Stand der Technik.

Die Beschwerdefihrerin hat ferner vorgebracht, dad der
Bereich der "cl_c4 Alkylbromide” auch anders defi-
nierbar sei, etwa “"Alkylbromide mit h&chstens 4 C=-Ato-
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men"”, "Alkylbromide mit weniger als 5 C-Atomen" oder
"Alkylbromide mit mehr als O und weniger als 5 C-Ato-
men". Solche Bereiche hdtten trotz unterschiedlicher
Formulierung identischen Informationsgehalt und wiirden
vom Fachmann als Offenbarung aller 8 mdglichen Alkylbro-
mide verstanden, ohne daB8 sie individualisiert seien.

Es 148t sich nicht bestreiten, daB8 durch all diese Defi-
nitionen die 8 denkbaren Alkylbromide umfaBSt werden; von
diesem rein denkgesetzlichen Inhalt der Definitionen
streng zu trennen ist deren Informationsgehalt im Sinne
einer konkreten Lehre zum technischen Handeln. Wd&hrend
die “Cl
viduum und die Butylbromide als Familie (4 Mdglichkei-

-c4" Definition Methylbromid als Einzelindi-

ten) konkret nennt, individualisiert die "h&chstens
C4“ Definition Methylbromid nicht, weil dieser Stoff
nicht genannt oder anderweit ndher beschrieben ist. Die

anderen beiden Definitionen vermeiden geschickt jede

“"konkrete Aussage lber Methylbromid, im librigen auch Uber

-die C4-Familie. Bei der Auslegung der Lehre aus einer

Entgegenhaltung ist auf deren tatsd@chlichen Offenba-

;rungsgehalt im Sinne einer fertigen konkreten techni-

schen Regel abzustellen. Eine Verbindungsgruppe, in der.
der Substituent durch einen Bereich gekennzeichnet ist,
belehrt den Fachmann nur idber die aus der Gruppe konkret
bezeichneten Einzelindividuen. Die in der Entgegenhal-
tung (A) gewdhlte Formulierung C,-C, Alkylbromid im
Herstellungsanspruch 9 beschreibt daher im Zusammenhang
mit den hierfilir vorgesehenen Spiroderivaten nach den An-
spriichen 3 - 7 die entsprechenden 8-Methylderivate in

allen Einzelheiten.

Mit dieser Auslegung der Offenbarung nach (A) ist auch
fiir den weiteren Einwand der Beschwerdefiihrerin kein



10.

11.

12.

17

Raum mehr, wonach die Auflistung der in 8-Stellung un-
substitierten Spiroverbindungen auf der einen Seite und
den 8 Alkylbromiden auf der anderen Seite zu einer Fille
von Kombinationsmdglichkeiten fithre, die ausnahmslos als
nicht vorbeschrieben anzusehen seien. Dabei kann sich
die Beschwerdefithrerin nicht auf das von der Kammer in
ihrer Entscheidung "Diastereomere" ausdriicklich gebil-
ligten Prinzip von der Neuheit solcher Kombinationen aus
zwel Listen unterschiedlicher Ausgangsstoffe berufen.
Wie ausgefihrt liegt hier diese Fallgestaltung nicht
vor; denn Anspruch 9 1ist gerade nicht als Auflistung al-

ler von ihm umfaBten 8 Alkylbromide anzusehen.

Aus den vorstehenden Ausfiithrungen 138t sich unschwer er-
sehen, warum die Kammer die von der Vorinstanz geforder-
ten Vergleichsversuche auf der Basis einer 8-Propyl- und
8-Butyl-spiroverbindung fiir nicht angemessen gehalten

und Vergleichsversuche mit einer B8-Methylspiroverbindung

angeregt hat.

Pa - wie ausgefiihrt - ein relevanter Vergleichsversuch
nicht vorliegt, ist die der vorliegenden Anmeldung zu-
grunde liegende technische Aufgabe im Vorschlag weiterer

Lichtstabilsatoren fir Polymere zu sehen.
Diese Aufgabe wird durch die Bereitstellung der im An-
spruch 1 ndher definierten Polyalkylpiperidin-spiro-

oxazolone geldst.,

Diese Lehre ist in dem der XKammer vorliegenden Stand der

Technik nicht vorbeschrieben, also neu.

Es ist daher zu priifen, cb sie auf erfinderischer T&-
tigkeit beruht. Hierzu ist Entgegenhaltung (A) anzuzie-

R A
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hen, in der bereits Lichtstabilisatoren fiir Polymere mit
dem gleichen Grundgerﬁstvbeschrieben sind. Dort sind
auch bereits 8-Alkylderivate mit 1-4 C-Atomen im Alkyl-
rest genannt. Hiervon unterscheiden sich die beanspruch-
ten Verbindungen ausschlieB8lich in der 8-Stellung uhd
zwar dadurch, daB sie u.a. die beiden Alkenylreste Allyl
und Methallyl enthalten.

Es ist daher zu priifen, ob der Ersatz der bekannten
1
nylreste nahe lag angesichts der technischen Aufgabe,

—C4—Alkylreste durch die anmmeldungsgemdgfen Alke-

weitere Lichtstabilisatoren vorzuschlagen. Auf den ur-
spriinglichen Seiten 24 und 25 gemd8 (A) wird die Stabi-
lisierung von Polypropylen gegen UV-Strahlung durch Zu-
satz von 7 verschiedenen Polyalkylpiperidin-spiro-oxazo-
londerivaten beschrieben und festgestellt, daB alle Ver-
bindungen den Test gleich gut bestehen (Absinken der .‘
~ ReiBdehnung auf 10% nach mehr als 800 Std). Die ersten 6
dieser Verbindungen leiten sich vom 7,7,9,9~-Tetramethyl-
l—oxa—3,8—diaza-4—oxo—spiro-[2,Q]-decan ab und stellen
~dessen 2-Butyl, 2-iso-Pentyl, 2-Undecyl, 2-Methyl-2-pro-
-pyl, 2-Methyl-2~nonyl und 2,2-Dibenzylderivate dar; die
siebte Verbindung ist ein Dispiroderivat (richfige Klam-
merbezeichnung lautet [3,1,5,%7). Der Fachmann entnimmt
daréus, daB8 der Stabilisierungseffekt wesentlich auf dem
diesen Verbindungen gemeinsamen Grundgeriist des Piperi-
dinspirooxazolons und nicht auf dessen spezieller Sub-
stitution beruht. Dieser Lehre folgend lag es bei der
bestehenden Aufgabe, weitere Lichtstabilisatoren vorzu-
schlagen nahe, Spiroverbindungen mit dem gleichen Grund-
geriist und dhnlicher Substitution, auch in 8-Stellung
bereitzustellen. Die ammeldungsgemdgfen 8-ALiyl- und
8—Methaliylderivate sind solche Verbindungen mit &hnli-
cher Substitution, weil sie sich von den bekannten Al-
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kylderivaten nur durch den Sdttigungsgrad, d.h. das Feh-

len zweler Wasserstoffatome unterscheiden.

Die Beschwerdefliihrerin vertritt dagegen den Standpunk:z,
nur die in 8-S8Stellung unsubstituierten Spiroverbindungen
hdtten nahegelegen, weil nur diese als bevorzugte Ver-
bindungen hervorgehcoben seien. Sie verweist in diesem
Zusammenhang auch auf die Entscheidung der Kammer in

T 01/81 "Reaktionsdurchschreibepapier”, [(Amtsbl. EPA
1981, 206) wonach ein Dokument keine Anregung fur die
Verwendung einer speziellen Verbindungsklasse zur Her-
stellung verbesserter Durchschreibepapiere geliefert ha-

be, weil diese spezielle Verbindungsklasse nur beilaufig

erwdhnt und nicht durch ein Beispiel hervorgehoben war.

Diese aus dem Fallzusammenhang gerissene Passage besti-
tigt keinesfalls diese Auffassung, die zwel wesentliche
Unterschiede zwischen den verglichenen beiden Fillen
auder Acht l&EB3t.

In der genannten Entscheidung wird festgestellt, dal
“die bloBe beildufige Erwidhnung einer Stoffgruppe neben
zahlreichen anderen Stoffgruppen allenfalls vergleich-
bare Eignung und Wirksamkeit flir den angestrebten Ver-
wendungszweck beim Austausch all dieser Stoffgruppen

vermuten l&3t." Das bedeutet, dal solche Erwdhnung einer

Stoffklasse eben nur vergleichbare, aber keine bessere

Wirksamkeit erwarten lE3t. Wie unter Abschnitt 11 ausge-
fihrt, liegt die anmeldungsgemdSe Aufgabe nicht in der
Verbesserung bekannter Stabilisatcren, sondern im Vor-
schlag welterer wirkungsmagig vergleichbarer Stabilisa-
toren; daher konnten die in (A) genannten, nicht eigens
hervorgehobenen 8-~Alkylspiroverbindungen zu deren ledig-
lich strukturellen Weiterentwicklung in der Tat Anregung

geben.
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Ferner liegt hier nicht die weitere Voraussetzung der

beildufigen Erwdhnung einer neben zahlreichen anderen

Stoffgruppen vor, weil (A) nur eine einzige Stoffklasse

beschreibt, n&mlich die der Polyalkypiperidin-spiro-

oxazolone.

Im ilibrigen hat die Kammer in der spdteren Entscheidung
"Metallveredlung", T 24/81, (Amtsbl. EPA 1983, 133) die
Ansicht vertreten, daB8 bei der Priifung auf erfinderische
Tdtigkeit alle vorverdffentlichten Ausfiihrungsformen
heranzuziehen sind, die dem Fachmann Anregung zur L&sung
der bestehenden Aufgabe geben konnten, unabhidngig davon,
ob diese in der Entgegenhaltung besonders hervorgehoben

sind.

Was den Hilfsantrag angeht, so sieht Art. 112 (1) EPU
eine Befassung der GroBSen Beschwerdekammer nur in

Rechtsfragen von grundsdtzlicher Bedeutung vor. Solche
Rechtsfragen liegen hier nicht vor. Die von der Be-

-schwerdefiihrerin formulierten beiden Fragen laufen viel-

mehr darauf hinaus, ob der Fachmann den technischen In-
halt der Entgegenhaltung (A) aufgrund seines Wissens oh-
ne weiteres verstehen kann; dies ist aber eine in erster
Linie technische Frage, weil sie die Interpretation ei-
ner technischen Information durch den Fachmann erfor-

dert.



21

Formel der Entscheidung

Aus diesen Grinden
wird wie folgt entschieden:
1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Der Antrag auf Befassung der Grofen Beschwerdekammer
wird abgelennt.

Der Geschidftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

gez.: J. Rickerl gez.: D.L.T. Cadman



