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Sachverhalt und Antrage

I. . Die Beschwerde richtet sich gegen die Entségeidung der
Prufungsabteilung des Europédischen Patentamts vom
- " 26. Juli 1988, mit der die am 28. Januar 1956 unter
- Beanspruchung der Prioritat einer Voranmeldgng in der
Bundesrepublik Deutschland vom 29. Januar 1985

Y

- eingereichte europdische Patentanmeldung 86 101 103.9
zurickgewiesen worden ist.

II. - Dieser Entscheidung lagen die am 2. Februar.1988
eingegangenen Patentanspriche zugrunde, der;n erster fur
die Vertragsstaaten CH, DE, FR, GB und IT wie folgt
lautet: T ) -

"1,6 - Naphthyridinon-Derivate der allgé@einen Formel I.

) (1)

in welcher - -

le—einenfphehylrest,.der in 2- oder-3-Stellung durch
Halogenatome "oder durch 2Amino-, Diethylaminof,
Dimethylamino, Trifluorﬁethyl-voaer Nitro-Gruppen
substituiert sein kann oder einen Benzoxadiazolyl-

rest,
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Wasserstoff, eine geradkettige oder verzweigte
Alkyl-, Alkoxyalkyl- oder Aminoalkylgruppe mit
jeweils bis zu 10 C-Atomen in der Alkylgrupﬁe oder
einen Benzylrest, —~

Wasserstoff, eine geradkettige oder verzweigte Alkyl-
gruppe, oder einen Alkoxycé?bonylrest mit jeweils bis

=

zu 4 Kohlenstoffatomen, =
Wasserstoff oder eine Morpholinoethylgruppe,

eine geradkettige oder veri@eigte Alkylgruppe mit bis
zu 4 Kohlenstoffatomen oder eine Aminogruppe und

eine Cérbolegfuppe oder einen Alkoxycarbonylrest der
allgemeinen Formel V

_qolel ’ (V)

in welcher R1l wasserstoff, eine Methyl-, Ethyl-,
Isopropyl, Isobutyl-, Methoxyethyl—,‘Dimethylamino—
ethyl-, Benzylmethylaminoethyl- oder Methylthioethyl-
gruppe bedeutet,

und deren pharmakologisch unbedenkliche Salze mit
Ausnahme der in der EP-A-0 133 530 offenbarten
Naphtyridinon - Derivate der allgemeinen Formel I.»

In def—Entscheidung wird ausgefiihrt, daB die gewahlte
"Disclaimer"-Formulierung, die dem AusschluB der fir alle
benannten Vertragsstaaten zum Stande der Technik im Sinne
von Artikel 54 (3) und (4) EPU gehérenden Verbindungen
gemaB Druckschrift -

(1) EP-A-133 530

ceiSen.
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dienen sollte, unklar sei, da die Festlégung des Umfanges
des so eingeschrankten Patentanspruchs 1 nicht durch
Angabe technischer Merkmale erfolgt sei. Die
Anspruchsformuliérung verstoBe daher gegen Artlkel 84 EPU
und Regel 29 (l) - ’

Die Beschwerde wirde am 12. September 1988 unter gleich-

zeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebiihr
eingelegt. Am 25. November 1988 wurde sie mittels am

26. November 1988 bestatigter Telekopie begriindet. Am

6. Dezember 1990 hat eine mindliche Verhandlung
staétgefunden, =

Dfe'Beschwerdéfﬁhrerin ﬁat'unter Hinweis auf die
Entscheldung "Synergistische Herb1c1de" (T 68/85, Abl EPA
"1987, 228) vofgetragen, daB ein Fachmann den Offenbarungs-
gehalt des Inhalts der in Anspruch 1 genannten Druck- _
schrift ohne welters feststellen konne, so daB er auch in
der Lage sei, den Umfang des Anspruchs 1 ~ohne unzumutbaren

Denkaufwand zu ermltteln. Zudem sei es im vorliegenden

Falle auch nicht mogllch die erforderllche Abgrenzung
ohne unzumptbare Einschrankung der erf}nderlschen Lehre in
eindeutiger Weise durch Angabe technischer Merk@ale_
herbeizufihren. - -

Die Bescﬁ&érdefﬁhrerin stellt den Hauptantrag, die ange-

fochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der

Grundlage der zuruckgew1esenen Pétentanspruche 1 bis 8 zu

ertellen. - ' - -

Mit Hilfsantrag I beantragt sie, der Patenterteilung einen
neuen, mit der Beschwerdebegriindung eingereichten Patent-
anspruch 1 zugrundezulegen,_der als "Disclaimer" eine

iufzéhlung der in Druckschrift (1) namentlich genannten

Einzelverbindungen enthédlt, und mit Hilfsantrag II wird
weiter beantragt, das Patent aufgrund eines Anspruchs 1 zu

ceit s
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erteilen, der nur noch auf 17 in der Anmeldung
urspriinglich offenbartenEinzelverbindungen gerichtet ist.

ntscheidunq4‘

Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die
der Kammer verkundet.

U W T

qry-
|

Die Beschwerde ist zulassig, da sich aus dem in Punkt III
. dargelegten Sachverhalt ergibt, daB die Erfordernisse der
Artikel 106 bis 108 EPU und der Regel 64 erfillt sind.

Hauptantrag

Artikel 84 EPU, Satz 2 fordert u. a., daB die Patent-
anspriiche deutlich sein missen (in den beiden anderen
Spracheﬂ'clear bzw. claires). Der darin niedergelegte
Grundsatz der Klarheit der Pateniansprﬁche ist verletzt,
wenn der Patentansprucﬁ aus sich heraus nicht versténdlich
ist. '
Dieser Fall liegt hier vor, denn ohne Hinzuziehen des in
Anspruch 1 genannten Referenzdokuments kann der Umfang der
Ausnahmebestimmung gichtAermitte}t werden. Demgegeniiber _
fdllt das Argument der Beschwerdefihrerin-nicht in
Gewicht, die Angabe der Veréffentlichupgsnummer stelle die
'ebenfalls in Art. 85 EPU geforderte knappste Darsteilung
des auszuschlieBehden Gegenstands dar. Bei der '
sprachlichen Fassung eines Patentanspruchs ist namlich
nach der Rechtsprechung der Kammer stets die objektiv
prdziseste Form zu wdhlen (siehe auch die von der
Beschwerdefiuhrerin genannte Entscheidung T 68/85,
Punkt 8.4.2 der Entscheidungsgrﬁnde), d. h. diejenige'
Fassung, die am besten geeignet ist, den Schutzgegenstand

klar verstandlich und eindeutig zu kennzeichnen. Dies gilt

e e



00236

5 | T 11/89

in ganz besonderen MaBe fur Anspruche, die eine Ausnahme-
bestimmung (Disclaimer) enthalten. Solche Anspriiche miissen
klar efkennen lassen, durch welche technischen Merkmalé
(Regel 29 (1) EPU), sich der beanspruchte vom
ausgeschlossenen Gegenstand unterscheidet (siehe auch

T 04/80, ABl. EPA 1982, 149). -

Den Patentansprichen kommt gemaB Art. 69 (§) EPU far die
Festlegung des Schutzbereichs besondere Bedeutung zu. Die
Klarheit der Anspruchsfassung ist hierfur unabdingbar und
hat Vorrang vor der Knappheit, wenn letztere nur auf
Kosten der gemdB dem Protokoll uber die Auélegung des

 Artikels 69 EPU, das gemadB Artikel 164 EPU Bestandteil des

Ubereinkommens ist, anzustrebenden ausreichenden Rechts-
sicherheit fir Dritte zu erreichen ist. Es geht somit
nicht an, daB sich ein Anmelder seiner Verpflichtung zur

" klaren Abgre@zung von einem seiner Anyéidung entgegen-

stehenden Stande der Technik durch eine linguistisch

. geschickte, technisch aber unklare Formulierung entzieht
. und es damit der O6ffentlichkeit ﬁbetléBt, zu ermitteln,
wie weit das Schutzbegehren wohl reicht. '

Eine Veg@ffentlichuﬁgsﬁummer ist als solche ganz

_ offensichtlich kein technisches Merkmal im Sinne der

far Form und Inhalt der Patentanspriche maBgeblichen
Regel 29 (1) EPU. Entgegen der Auffassung der Beschwerde-

. fuhrerln ist dle Umschreibung des Gegenstands, fir den

Schutz begehrt w1rd mit Hilfe der Angabe einer Veroffent-
llchungsnummer auch nicht m1t einer Umschreibung
technischer Merkmale durch ihre Funktion vergleichbar, wie
sie z. B. in der Entscheidung "Synergistische Herbicide"
(T 68/85) zugelassen worden ist. Wahrend es sich im
letzteren Falle um eine experimentell verifizierbare und
daher genau bestimmbare technische Angabe gehandelt hat,
geht es im vorliegenden Falle um die Verdffentlichungs-
nummer einer Referenz-Druckschrift ohne direkten

ceif e
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technischen Inhalt. Erst durch Heranziehen des Referenz-
dokuments -erlangt die Veréffentlichungsnummer technische
Bedeutung. Aber selbst dann miBte der Offenbarungsgehalt
des Dokuments erst durch Auslegung ermittelt werden.

In diésgm Zusammenhang erscheint der Hinweis als nuatzlich,
daB auch der Ersatz der Verdffentlichungsnummer durch eine
dessen Inhalt wiedergebende allgemeine Formel den Einwand
mangelnder Klarheit nicht beseitigt hatte; denn bei der
extremen Verzahnung der dann im Anspruch enthaltenen
beiden allgemeinen Formeln ware auch dadurch keine klare
Trennﬁng zwischen dem zu schitzenden und dem
auszunehmenden Gegenstand erfolgt.
Es ergibt sich auch aus Regel 29 (6) EPU, das Bezugnahmén
in Patentansprﬁéhen auf die Beschreibung-und die
Zeichnungen nur ganz ausnahmsweise zugelassen werden _f
dirfen, eben weil sie die Ermittlung des Gegenstands, fur
den Schutz besteht, erschweren. Erst recht gebietet es
diesef Grundsatz gréBter Zurickhaltung bei der Zulassung
vbn Bezugnahmen'innérhalb‘desselben Patentdokuments, daB
Bezugnahmen auf Fremddokumente unterbleiben missen. So hat
die Kammer in einem Fall, in dem ein Kat;lysator, die
durch Bezugnahme auf eine andere Druckschrift offénbart
war und in die Patentanspriche aufgenommen werden muBte,

nur einen Anspruch zugelassen, in dem alle durch -

_ Bezugnahme offenbarten technischen Merkmale explizit

genannt waren, obwohl es sich dabei u. a. um eine léngefe
Tabelle gehandelt hat (siehe T 6/84, ABl. EPA 1985, 238,

- Punkt IV, 2 und 3 der Entscheidungsgrinde).

Die Kammer ist daher hier zu dem Ergebnis gelangt, daB
die Definition des 2u schutzenden Gegenstands durch
Bezugnahme auf eine andere Druckschrift nicht zugelassen
werden -kann. Dem Hauptantrag der Beschwerdefuhrerin kann
daher nicht stattgegeben werden.

ceif e
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Hilfsantrag 1:
Anspruch'l gemaB diesem Antrag enthalt keine Bezugnahme -
auf eine andere Verdffentlichung. Er weist foigl}ch'den
Mangel, der zur Zurickweisung der Anmeldung g?fﬁhrt hat,

'\||1l|

In einem solchen Falle verweist die Kammer in der Regel
die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz

‘zuriick, damit der Beschwerdefihrerin fir das weitere
Verfahren zwei Instanzen erhalten bleiben.

Dies ist jedoch hier nicht angezeigt, da der Gegenstand

des zu Uberpriifenden Anspruchs 1 so_offensichi}ibh'das
Erfordernis des Art. 54 (1) EPU nicht erfillt, daB er
nicht zur Grundlage einer Fortsetzung des Prufungs- !

verfahrens dienen kann. Die Kammer entscheidet daher gemiaB
Artikel 111 (1) EPU Uber diesen Antrag ‘selbst:

Druckschrift (1) offenbart nicht nur die Einzel-

verbindungen, die durch Disclaimer vom geltenden
Schutzbegehren ausgenommen sind, sondern allgemein

Naphthyridinon-Derivate der allgemeinen Formel Ia

(Ia)

in welcher Rl einen unsubstituierten oder substituierten
Phenyl-, Pyridyl- oder Thienylrest, R2 Wasserstoff, eine

- Alkyl- oder Alkbxyalkylgruppe mit bis 2u 6 Kohlenstoff-

ceif e
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atomen oder eine Aklylaminoalkylgruppe der allgemeinen
Formel IIa -

R3 (IIa)-

in welcher R5 und R6 gleich oder verschieden sein kénnen
und eine geradkettige oder verzweigte niedere Alkylgruppe
darstellen oder gemeinsam eine niedere Alkylengruppe
bilden, n die Zahl 2 oder 3, R3 eine Aminogruppe oder eine
~ Methyl- oder Ethylgruppe und R4 Wasserstoff oder einen
geradkettigen, verzweigten oder cyclischen Alkyl- oder
Aiioxyalkylrest mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen bedeutet;
sowie gegebenenfalls deren pharmakologlsch unbedenklichen

Salze (slehe Anspruch 1)

Gemas Aﬁspruch 2 kann der Qhenylrest Rl in 2- oder 3-
Stellung u.a. durch Halogenatome, Amino-, Nitro- oder
Trifluormethylgruppen substituiert sein.

Damit ist éér Druckschrift (1) zumindest eine Stoffgruppe
der anmeldungsgemagen Formel I als offenbart zu entnehnen,
in der Rl einen in 2- oder 3-Stellung durch Halog;natome,
Amino-, Nitro- oder Trifluormethylgruppen substituierten
—Phenylrest, R2 wésserstoff oder eine Alkyl- oder Alkoxy-
- alkylgruppe mit bis zu 6 Kohlenstoffatomen oder eine
Aminoalkylgruppe der obigen Formel IIa mit insgesamt bis
zu 10 Kohlenstoffatomen, R3 und R4 Wasserstoff, RS eine
Aminogruppe oder einen Methyl-oder Ethylrest und R® eine
Carboxylgruppe oder deren Salze bedeuten. Diese Stoff-
gruppe wird mit Ausnahme einer einzigen Verbindung,
namlich des Natriumsalzes der (X)-4-(2-Fluorphenyl)-
1,4,5,6-tetrahydro-2-methyl-5-oxo-1,6-naphthyridin-3-

00236 R
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carbonsaure, vom Wortlaut des Anspruchs 1 gemas8
Hilfsantrag 1 umfaBt und damit erneut beansprucht.

Dem Gegenstand dieses Anspruchs fehlt somit die Neuheit im
Sinne von Artikel 54 (1) EPU, denn dasjenige, was. der
Fachmann einer Druckschrift als offenbart entnehmen kann,
gehdort zum Stande der Technik (siehe auch T 12/81,

ABl. EPA 1982, 296, Punkt 5 der Entscheidungsgrinde). Dies
gilt in der Regel auch fir Stoffgruppen, die, wie hier,
durch eine allgemeine Formel beschrieben werden,-deren
Substituentenbedeutungen sich als differenziert
beschriebene Alternativen in einer noch weitere
Alternativen umfassenden allgemeinen Formel finden. -
Neuheit durch Auswahl kommt in einem solchen Falle nicht
schon dadurch zustande, daB far jeden dieser Substituenten
die zutreffenden Béd;utungen aus einer anderen "Liste"
entnommen werden mﬁééenf ;ondern es bedarf zusatzlich
eines neuen Elements, durch das sich der-ausgewéhite
Teilbereich vom Bekannten>so»unterscheidet, daB eine
andere technische Lehre vorliegt (siehe auch T 12/90 vom
23. August 1990, Punkt 2.6 und 2.7 der Entscheidungs-
grﬁnaéa.

Eine solche andere technische Lehre liegt hier, wie _
dargelegt, nicht vor, so da8 auch dem ersten Hilfsaﬁfrag
der Beschweraefﬁhrerin nicht stattgegeben werden kann. Es
bedarf also keiner weiteren Prifung dieses Antrags
hinsichtlich der Ubereinstimmung mit weiteren
Erfordernissen des EPU, z. B. auch demjenigen des
Artikels 123 (2).

Hilfsantrag 2:

Gegenstand des Anspruchs 1 gema@B8 diesem Antrag sind 17
einzeln aufgefihrte chemische Verbindungen, die in den
Erstunterlagen auf den Seiten B1l bis B14 namentlich

cee) e
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genannt worden sind. Gegen diesen Patentanspruch bestehen
daher keine Einwdnde aufgrund von Artikel 123 (2)-EPU.

‘Weiterhin ist offensichtlich, das mit dieser Anspruchs-
fassung der é}gwand mangelnder Klarheit, der zur Zurick-
weisung def'gnmeldung gefuhrt hat, ausgeraumt worden ist.

= ¥
Da auch der unmittelbar ins Auge fallende Einwand der
mangelnden-Neuheit, der gegen Anspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 1 erhoben werden muBte, gegen diesen auf bestimmte
Einzelverbinéungen gerichteten Anspruch nicht durchgreift,
halt es die Kammer nicht fir von vornherein

‘ausgeschlossen, daB auf der Grundlage diesés Anspruchs ein
" Patent erteilt werden kann. Fir eine vollstandige Prifung

der Anmeldung aﬁf der Grundlage dieses Ansprudhéhauf
Erfilluhg aller Erfordernisse des EPU, auch desjenigen der
Neuheit, ist jedoch in erster Linie die Prifungsabteilung

" ‘des EPA zustandig.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. = Die Entscheidung der Vorinstanz
2. - Der Hauptaﬁtrag und Hilfsantrag 1 werden zuriickgewiesen.
3. ~ Die Ssache wird zur Fortsetzung des Prﬁfungsverfahrens auf

T 11/89

T

wird aufgehoben. -*

der Grundlage des Hilfsantrags 2 an die Vorinstanz

. zurickverwiesen.
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