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Sachverhalt und Antrége

I.
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Die éuropéische Patentanmeldung 86 107 471.4 wurde am

2. Juni 1986 unter Beanspruchung der Prioritaten von zwei

Voranmeldﬁngen in der Bundesrepublik Deutschland vom

13. Juni 1985 und 25. Januar 1986 eingereicht und als EP-
A-206 004 am 30. Dezember 1986 verdffentlicht. Mit
Entscheidung vom 7. September 1989 wurde sie von der
Prufungsabteilung des Europaischen Patentamts

zurickgewiesen.

Dieser Entscheidung lagen 8 Patentanspriche 2zugrunde,
deren erster E-Isomere von N@-(2-Cyan-2-alkoximino-
acetyl)-aminosdurederivaten und -peptiden._der allgemeinen

Formel (I)
R2

RQ\\\ //CN
N=C
| (1)

co-NRl-c-cox

rR3

betrifft, in der die Reste R, R1l, R2, R3 und X eine
Vielzahl von Bedeutungen aufweisen koénnen.

R bedeutet unter anderem:

Alkyl mit 1-8 C-Atomen, Alkenyl oder Alkinyl mit 2 bis 4

C~-Atomen, Phenylalkyl mit 1 bis 4 C-Atomen im Alkylteil,

wobei der Phenylteil ein- bis dreifach substituiert sein

kann, unter anderem durch Halogen und Alkoxy mit 1 bis 4

C-Atomen oder Phenyl, das in derselben Weise substituiert
sein kann wie der Phenylteil des Phenylalkylrests.

e
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Rl und R2 bedeuten unter anderem Wasserstoff und C;-bis
C4-Alkyl; R3 bedeutet unter anderem Wasserstoff oder C;-
bis Cg-Alkyl.

Der Rest X bedeutet entweder ORT oder -NRIIRIII wobei der
Rest RI u. a.Cy- bis C4-Alkyl und der Rest RII Wasserstoff
oder C;- bis C4-Alkyl und RIII u. a. Wasserstoff oder C;-
bis Cy4-Alkyl sein kann.

Von dieser Verbindungsgruppe sind durch eine Ausnahme-
bestimmung (disclaimer) zwei Einzelverbindungen
ausgenommen worden, namlich die Verbindung N-(Methoxy-
carbonylmethyl)-(2-cyano-2-methoximino)-acetamid und N-
(Carbamoylmethyl) - (2-cyano-2-methoximino)-acetamid.

II. Die Zurickweisung wurde mit mangelnder Neuheit gegeniber
der gemdB Artikel 54 (3) und (4) fur alle benannten
Vertragsstaaten zum Stande der Technik gehdrenden

- Druckschrift

(1) EP-A-201 999

begriindet, fur die u. a. die Prioritat einer Voranmeldung
in Grofbritannien vom 16. April 1985 in Anspruch genommen
worden ist. In dieser Druckschrift seien nicht nur die
beiden vom obigen Anspruch 1 ausgenommenen Einzelver-
bindungen offenbart, sondern dariiber hinaus wiirden sich
auch die allgemeinen Offenbarungen der Entgegenhaltung und
der Anmeldung iberschneiden. Diese Uberschneidung nehme
dem beanspruchten Gegenstand die Neuheit. Aus ahnlichen
Erwagungen sei auch die Neuheit der Anspruche 2, 3, 9 und
10 nicht gegeben.
‘ )

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin unter

gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebuhr am
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3. Oktober. 1989 Beschwerde erhoben und diese am

18. November 1989 begrindet. Mit der Beschwerdebegrindung
wurden neue Patentanspriiche 1 bis 10 sowie Alternativ-
énspruchsseiten A und B iberreicht. Diese Patentanspriche
unterschieden sich von den der angéfochtenen Entscheidung
zugrundeliegenden nur durch die Korrektur eines offen-
sichtlichen SChreibfehlerS im Anspruch 1. Gemas den
Alternativanspruchsseiten A ist die Bedeutung "Alkyl mit
1-6 Kohlenstoffatomen® fir RI und fir RIII die Bedeutung
"Wasserstoff" gestrichen worden. Die Ausnahmebestimmung

lautet nunmehr:

"ausgenommen Verbindungen, in denen RIII fir. Alkyl steht,.
wenn Rl und RII fir wasserstoff stehen."

GemdB den Alternativanspruchsseiten B ist gegenuber den
der angefochtenen Entscheidund zugrundeliegenden Patent-
anspriichen ebenfalls far RI die Bedeutung "Alkyl mit 1 bis
4 C-Atomen gestrichen worden. RIII kann nicht mehr Wasser-
stoff oder Alkyl mit 1-4 C-Atomen bedeuten. Diese
Anspruchsfassung enthdlt keinen Disclaimer mehr. In den
ibrigen Anspriichen wurden jeweils entsprechende Anderungen
durchgefihrt. :

Am 23. August 1990 hat eine mindliche Verhandlung statt-
gefunden, in der seitens der Kammer Bedenken hinsichtlich
der Vereinbarkeit des Anspruchs 10 mit Art. 123 (2) EPU
geduBert wurden. '

Gegen Ende der mindlichen Verhandlung hat die Beschwerde-
fuhrerin drei Anspruchssatze (Hauptantrag sowie Hilfs-
antrag A und B) vorgeleét, in denen Anspruch 10 geandert
war.

)
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Die Beschwerdefiihrerin hat vorgetragen, da8 die Entgegen-
haltung (1) gemdB Artikel 54 (3) in Verbindung mit
Artikel 89 EPU nur insoweit zum Stande der Technik zur
_Beurﬁeilung der Neuheit gehdére, als ihr Inhalt eindeutig
durch den Inhalt der Voranmeldung vom 16. April 1985
gedeckt werde. Die Entgegenhaltung offenbare in all-
gemeiner Form eine Gruppe von Verbindungen, aus der die
anmeldungsgemiaBfen eine neue Auswahl darstellen, da deren
spezielle Substituentenkombinationen aus mehreren, eine
Vielzahl von Alternativen umfassenden Listen der Entgegen-
haltung zusammengestellt werden miBten. Das Ergebnis einer
solchen ‘willkirlichen Kombination gehére nicht zum Stande
der Technik, wie sich insbesondere aus den Entscheidungen
"Diastereomere" (T 12/81, ABl. EPA 1982, 296), "Spiro-
verbindungen" (T 181/82, ABl. EPA "1984,.401), "Xanthine"
(T 7/86, ABl. EPA 1988, 381), "Enantiomere" (T 296/87,
ABl. EPA 1990, 195) und "Isochinolinderivate/Hoechst"

(T 81/85 vom 17. Marz 1989, Punkt 4.6) ergebe. Ferner sei
der Entgegenhaltung nichtvdie Lehre zu entnehmen, nur
solche Carbamoylalkyl- oder Alkoxycarbonylalkylreste in
Betracht zu ziehen, bei denen der Carbamoyl- oder
Alkoxycarbonylrest am selben Kohlenstoffatom wie der 2-
Cyan-2-alkoximinoacetylaminorest gebunden ist. Auch sei
zwar die Méglichkeit der Existenz von E- und Z-Isomeren
erwahnt, zumindest E-Isomere seien aber nicht spezifisch
offenbart. Es ergebe sich aus einem Vergleich der
Schmelzpunkte, da8 zumindest der unter die anmeldungs-
gemdaBe allgemeine Formel fallende, in (1) als Verbindung
23 bezeichnete Stoff, der in seiner Summenformel der
Verbindung 49 der Anmeldung entspreche, kein E-Isomeres’
sei. Selbst wenn man die Frage der Stereoisomerie aufer
Betracht lasse, so seien also im Priorititsdokument vom
16. April 1985 nur zwei Verbindungen namentlich genannt,
die von der allgemeinen Formel der Anmeldung erfast
wirden. Diese beiden Verbindungen seien jedoch durch
Disclaimer aus den der angefochtenen Entscheidung»
zugrundeliegenden Patentansprichen ausgenommen worden.

o)
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Eine weitergehende unter die geltenden Anspruche fallende
allgemeine'Offenbarung sei, wie dargelegt, in der
relevanten Voranmeldung zu (1) nicht enthalten.

Die Beschwerdefiihrerin ‘beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage
der in der mindlichen Verhandlung uUberreichten Patent-
anspruche gemaf Hauptantrag oder den Hilfsantragen A oder
B zu erteilen. |

Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die Entscheidung

der Kammér verkiundet.

Entscheidungsgriinde

1.

04318

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der .
Artikel 106 bis 108 EPU sowie der Regel 64; sie ist daher
zuldssig.

Hauptantrag:

Gegen die Fassung der Patentanspriche nach diesem Antrag
bestehen keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2)
EPU. Die Anspriche 1 bis 8 stiitzen sich auf die
ursprunglichen Anspriche 2 bis 9. Die Anspriche 9 und 10
sind knappere Fassungen von Listen urspringlich offen-
barter Einzelverbindungen und somit ihrem Inhalt nach
keine generischen Anspriche. Sie stiitzen sich auf die
ursprunglichen Beispiele 2, 11, 33, 45 (Anspruch 9a); 15
und 52 (Anspruch 9b); 5, 26, 27, 29, 58, 69, 70, 71
(Anspruch 10a); 20, 25, 30 (Anspruch 10b); 68

(Anspruch 10c¢):; und 6, 42, 65, 92, 94, 95, 100 und 101
(Anspruch 10d). Die Ausnahmebestimmungen in den
Ansprichen 1 bis 3 sind zwar nicht aus den urspruinglichen
Unterlagen herleitbar, dienen aber dazu, die aus (1)
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bekannten Verbindungen 23 und 24 vom Schutzbegehren

auszunehmen.

Es ist somit zu untersuchen, ob der Gegenstand des
Anspruchs 1 gegeniiber der prioritatsidlteren europidischen
patentanmeldung 86 301 986.5, die am 20. November 1986 als
EP-A-201 999 (1) verdffentlicht worden ist, neu ist. In
dieser Anmeldung sind alle Vertragsstaaten des EPU
benannt, die auch in der zurickgewiesenen Anmeldung
benannt worden sind. Weiterhin sind darin die Prioritaten
von drei Voranmeldungen in Grofbritannien in Anspruch
genommen worden, die.am 16. April, 28.. August und

19. Dezember 1985 eingereicht worden sind. In der
zurickgewiesenen Anmeldung wird die Prioritat einer
Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland: vom

13. Juni 1985 in Anspruch genommen. Diese Voranmeldung
stimmt mit der europdischen Nachanmeldung hinsichtlich der
hier relevanten Substituentenbedeutungen iberein. Somit
kommt (1) fir die Beurteilung der Neuheit gemas

Artikel 54 (3) und (4) EPU nur insoweit in Betracht, als
die Prioritat vom 16. April 1985 zu Recht beansprucht.
wird.

Wie die Beschwerdefilhrerin selbst einraumt, wird in dieser
Voranmeldung eine Verbindungsgruppe mit der folgenden
allgemeinen Formel definiert:

CN
RO-N=C
C —N-R2
L
o Ri
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In dieser Formel bedeuten (S. 1, 2. 7 bis 17, bzw. Vor-
anmeldung vom 16. April 1985, Seite 1, Zeilen 7 bis 10)
der Rest R Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl, der
Rest Rl unter anderem Alkoxycarbonylalkyl und Alkyl-
éarbamoylalkyl und der Rest R2 unter anderem Wasserstoff.

Weiter sind auf S. 2 bis 4 bevorzugte Substituenten-

bedeutungen genannt, von denen in der Voranmeldung vom

16. April 1985 auf S. 2, Zeilen 10 bis 26, z. B. fir R
Alkyl mit 1 bis 10 C-Atomen, gegebenenfalls substituiert
durch Alkoxy oder Halogen, ferner Alkenyl oder Alkinyl mit
3 bis 10:'C-Atomen, letztere gegebenenfalls weiter
substituiert durch Alkyl oder Halogen sowie Benzyl, das
gegebenenfalls durch Halogen oder Alkoxy substituiert ist,
far R u. a. Alkyl mit 1 bis 10mc-htomen;:gegebenenfalls .
substituiert durch u. a. Alkoxycarbonyl oder (Alkyl)-
carbamoyl und fir R2 u. a. Wasserstoff erwahnt werden.
Dokument (1) enthdlt auBerdem eine Tabelle mit 106 Einzel-
verbindungen (S. 10 bis 19), von denen die ersten 26, bei
denen fast ausschlieBlich R einen Methylrest und R2
Wasserstoff bedeutet, auch in der Voranmeldung vom

16. April 1985 (S. 3 bis 4) enthalten sind.

Die Verbindungen 23 und 24 entsprechen der obigen allge-
meinen Formel mit R jeweils Methyl, R? jeweils Wasserstoff
und Rl CH,CONH, (Nr. 23) bzw. CH5COOCH3 (Nr. 24). Auf
Seite 24 (S. 5 der Voranmeldung) wird ausgefihrt, das in
den Verbindungen, die Gegenstand dieser Anmeldung sind,
das Oxim in den stereoisomeren Formen E (Cyangruppe in
cis-Stellung zum Rest-OR) und Z (Cyangruppe und Rest -OR
in trans-Stellung) existieren kénnen und daB die Erfindung
diese Stereoisomeren umfagt.

3
Diese gema8 Art. 54 (3) und (4) EPU zum Stande der Technik

gehérende Stoffgruppe ist mit der beanspruchten hin-
sichtlich derjenigen Verbindungen der allgemeinen Formel I

ceif e
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identisch, fur die R Alkyl mit 1 bis 8 C-Atomen (ein-
schlieBlich im Phenylteil ggf. substituiertem Phenyl-
alkyl), Alkenyl oder Alkinyl mit 3 bis 4 C-Atomen, Rl
Wasserstoff und die Gruppe -CR2R3-COX einen Carbamoyl-C;-
bis Cjg-alkylrest, einen Carbamoyl- oder (Cp-Cg-
Alkyl)carbamoyl-cl-bis‘Clo-alkylreSt oder einen (C;-Cg-
Alkoxy)carbonyl;cl-bis Cip-alkylrest und R2 Wasserstoff
bedeuten, d. h., daf in der vorliegenden Anmeldung
formelmdBig auch ein bereits bekannter Teilbereich erneut

beansprucht wird.

2.5 Diese unter beide allgemeinen Définitionen fallende
Stoffgruppe ist als solche weder in der zurlckgewiesenen
Anmeldung noch in der Entgegenhaltung wértlich
angesprochen; sie ergibt sich vielmehr erst.bei sach-
gerechter Auswertung der jeweiligen allgemeinen Formeln

und deren Vergleich.

Dies bedeutet jedoch nicht, daB die in (1) beschriebene
allgemeine Formel beziglich des Uberschneidungsbereichs
mit der vorliegenden Anmeldung ohne Offenbarungsgehalt
ist, denn der Fachmann kann diesen ja, wie ausgefiihrt, als
Teilbereich der aus (1) bekannten allgemeinen Formel
entnehmen. Zudem entnimmt der fachmdnnische Leser der hier
relevanten britischen Voranmeldung insbesondere bei
Beriicksichtiqung der Tabelle, welche die als Fungizide
getesteten Verbindungen umfaBt (siehe S. 31), das die
Stoffgruppe bevorzugt ist, in der R Methyl und R2 Wasser-
stoff bedeutet und Rl in Grenzen variabel ist. Durch die
- Erwahnung der Verbindungen 23 und 24 in der Tabelle

gewinnt fiir ihn zudem die in den generischen Formeln auf
Seite 1 und 2 fir Rl angegebene Variationsméglichkeit
"alkoxycarbonylalkyl" und "(alkyl)carbamoylalkyl®
Bedeutung, so dag die daraus resultierende Untergruppe
nach Uberzeugung der Kammer eher als bevorzugt, jedenfalls

"~ aber als offenbart gelten muf. Dies gilt angesichts der

04318 R
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Ausfihrungen auf S. 5 der Voranmeldung auch fur die
entsprechenden E-Isomeren.

Demnach ist die allgemeine Umschreibung des in (1)
beschriebenen Stoffkollektivs nicht so umfassend, da8 sie
dem Fachmann keinen naheren Hinweis auf die hier inter-
essierende Stoffgruppe gibt.

Die Beschwerdefiihrerin macht in diesem Zusammenhang
hingegen Auswahl geltend. Auswahl und damit ein neuer
Gegenstand liege stets vor, wenn ein Bereich beliebig
groBen Umfangs ‘aus einem bekannten Bereich gewahlt werde.
Dieses Prinzip solle aus Grinden.einer -einfachen .und
praktischen Handhabbarkeit auch.dann“angewendet;werdén,
wenn durch den ausgewahlten Bereich ein groBer Teil des
bekannten Bereichs abgedeckt werde. Die Kammer teilt diese
Auffassung nicht, da sie mit dem Normzweck des

‘Artikels 54 (1) EPU, .den Stand der Technik von -erneuter

Patentierung auszuschlieBen, unvereinbar ist (siehe-auch
"Diastereomere", T 12/81, ABl. EPA 1982, 296, Punkt 5 der
Entscheidungsgrinde und "Copolymere", T 124/87, ABl. EPA
1989, 491, Punkt 3.2 der Entscheidungsgrinde). Eine Neu-
heit begrindende Auswahl aus einem bekannten Kollektiv
setzt vielmehr voraus, daB8 sie dem Bekannten ein neues
Element hinzufigt-und somit eine andere Lehre zum
technischen Handeln beinhaltet. BloBes Kopieren von
bereits Bekanntem fihrt nicht zu einer neuen technischen
Lehre und bereichert die Technik nicht.

Ein solches gegeniber der Entgegenhaltung neues Element
sieht die Beschwerdefihrerin in dem Umstand, das
anmeldungsgemdf als Reste R2 nur solche Alkoxyéarbonyl-
alkyl- oder Carba?oylalkylreste vorgesehen sind, deren
Alkylrest so verzweigt ist, da8 immer der Alkoxycarbonyl-
bzw. Carbamoylrest an dasjenige Kohlenstoffatom gebunden
ist, das auch den 2-Cyan-2-alkoximinoacetylaminorest
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tridgt. Der Anmeldungsgegenstand ist jedoch nicht auf diese
Lehre beschriankt, da er auch Carbamoylmethylreste umfaBt,
bei denen der Alkylrest nur ein einziges Kohlenstoffatom
enthdlt und somit gar nicht verzweigt sein kann. Gerade
dieser Substitutionstyp ist jedoch klar der allgemeinen
Formel der Entgegenhaltung zu entnehmen und auch durch
Beispiele gestutzt. Auch die Lehre, die E-Isomeren der
aus (1) bekannten Verbindungsgruppe in Betracht zu ziehen,
ist in der relevanten Voranmeldung bereits enthalten
(siehe S. 5). Der Anmeldungsgegenstand unterscheidet sich
somit nicht durch ein neues Element vom Stande der
Technik..

Zudem ist dem Begriff "Auswahl".das- Herausgreifen eines
engen Ausschnitts aus einem,relativhgrdﬁen.Bereich
immanent (siehe auch "Diastereomere", a. a. O, Punkt 11
der Entscheidungsgrinde).

'So ist in der Entscheidung *"Thiochlorformiate" (T 198/84,

ABl. EPA 1985, 209, Ziffer 5) das Vorliegen einer neuen
Lehre unter anderem anerkannt worden, weil der ausgewdhlte
Zahlenbereich eng war und einen weiten Abstand vom "Kern-
bereich" (den Beispielen) aufwies. Diese Voraussetzungen
liegen hier nicht vor, denn einerseits geht es hierﬂnicht‘
um die Auswahl aus einem Zahlenbereich, andererseits wird
der in Betracht kommende Uberschneidungsbereich durch eine
allgemeine (generische) Formel dargestellt und umfasft
somit eine Vielzahl von Verbindungen.

Nach Uberzeugung der Kammer reicht es fir die Feststellung
der Neuheit in einem solchen Falle nicht aus, das der
"ausgewéhlte" Teilbereich durch andere Grenzen definiert
ist, ohne daB es sich dabei um eine vom Stand der Technik
unterscheidbare andere technische Lehre handelt.



04318

11 T 12/90

In der.von der Beschwerdefiihrerin ferner angezogenen
Entscheidung "Xanthine" ging es um die Neuheit einer
formelmdBig definierten einzelnen Verbindung gegenuber
einer durch eine allgemeine Formel umschriebene Stoff-
éruppe. Dieser Fall ist mit dem vorliegenden, in dem uber
die Neuheit einer durch eine allgemeine Formel
beschriebenen Stoffgruppe gegeniber einer diese teilweise
umfassenden anderen, durch eine andere allgemeine Formel
beschriebenen Stoffgruppe zu entscheiden ist, nicht
vergleichbar, denn das Konzept der "Individualisierung”
paBt begrifflich nur zur strukturellen Definition einer
Einzelverbindung, nicht aber eines Kollektivs; ein solches
durch eine allgemeine Formel festgelegtes Kollektiv
offenbart nach der Rechtsprechung.der Kammer nicht die -
davon umfaBten Einzelindividuen.

Auch in der Entscheidung "Enantiomere" (T 296/87), in der
vordergrindig die Neuheit einer Einzelverbindung, namlich
eines bestimmten Enantiomeren, gegenuber dem bekannten
Racemat zu:beurteilen war, hat die Kammer erkennen lassen,
daB es zur richtigen Abgrenzung einer generisch
definierten Stoffgruppe gegeniber einer gleichfalls durch
eine allgemeine Formel umschriebenen bekannten Stoffgruppe
nicht ausreichte, nur die dort. konkret genannten Einzel-
verbindungen. auszuschlieBen, vielmehr war "die.ganze von
der ‘Offenbarung (allgemeinen Formel) .... umfaBte Stoff-
gruppe” durch Disclaimer auszunehmen (Punkt 3.2, 3.3 und
7.4 der Entscheidungsgrinde). Daraus folgt, daB die Kammer
zwischen der Frage, ob eine spezifische Einzelverbindung
aus einem bekannten Stoffkollektiv zum Stande der Technik
gehdrt und der Frage, ob eine vom Stande der Technik
umfaBte generische Offenbarung fir eine spatere gleich-
artige Offenbarung neuheitsschadlich ist, schon friher
unterschieden hat (siehe auch die Entscheidung
"Copolymere", AB1. EPA 1989, 491, Ziffer 3.5).
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2.10 Die Entscheidungen "Diastereomere™ (T 12/81) und "Spiro-
verbindungen” (T 181/82) betreffen die Frage der 2zwangs-
laufigen Offenbarung eines Verfahrensprodukts durch die
Angabe von Ausgangsmaterial und Reaktionsbedingungen, die
im vorliegenden Falle keine Rolle spielt. Zwar findet sich
in der Entscheidung T i2/81 (Punkt»13 der. Entscheidungs-
grunde) die;Anmerkung,AdaB einer individuellen Einzel-

' verbindung, die gemd8 dem Stande der Technik durch die
Umsetzung von zwei Ausgangsverbindungen erhdltlich ist,
die jeweils aus einer mehrere Alternativen umfassenden
Liste ausgewdhlt werden missen, Neuheit zukommen koénne.
Diese Feststellung bezieht sich aber ebenso wie die
Bezugnahme hierauf in der bereits erwahnten Entscheidung

',“Xanthine" auf die Frage der Neuheit.einer.Einzelver- .
bindung. Daher ist diese Entscheidung nicht-geeignet, .den
Vortrag der Beschwerdefilhrerin zu stitzen, das "2-Listen-
Prinzip" sei auch auf allgemeine Formeln mit mindestens
zwei variablen Resten, die Listen generischer Begriffe

‘darstellten, ‘derart-anzuwenden, daB jedes Weglassen
‘wenigstens einer Bedeutung aus den Listen fir wenigstens
zwel variable Reste zu einer neuen Stoffgruppe fuhre.

2.11 In Punkt 4.6 der Grinde fir die Entscheidung
"Isochinoline" (T 81/85) wird festgestellt, das8 auBer den
‘konkreten Beispielen "weiteres neuheitsschddliches
Material nicht zu bericksichtigen” war. Dies ist eine
anhand der dieser Entscheidung zugrundeliegenden konkreten
Umstande getroffene Tatsachenentscheidung, der nicht
entnommen werden kann, da8 grundsatzlich nur explizit oder
implizit "individualisierte" Einzelverbindungen als neu-
heitsschadliche Offenbarung in Betracht kommen. Eine
solche Betrachtungsweise ware auch unvereinbar mit dem
Grundgedanken der)Entscheidung T 12/81, gemdaB dem der
offenbarungsgehalt eines Dokuments gerade nicht auf das
konkret Ausgefihrte, d. h. die Beispiele, beschrankt ist
(Punkt 5 der Entscheidungsgrinde), sondern jede darin

04318 R
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ausfihrbar beschriebene technische Lehre umfag8t. In der
Entscheiduhg T 81/85 wurde es weiterhin abgelehnt, "weit-
gehend willkirlich zusammengestellte Subsituenten-
kombinationen" als neuheitsschadliche Offenbarung zu
bericksichtigen. Abgesehen davon, daB die Frage, ob eine
bestimmte Substituentenkombination angesichts des Gesamt-
inhalts einer Druckschrift tatsdchlich nur das Ergebnis
einer willkirlichen Zusammenstellung ist oder vielmehr als
eindeutig (gegebenenfalls implizit) offenbart gelten mus,
nur aufgrund der jeweiligen Umstande des Einzelfalls zu

‘beantworten ist, spielt dieser Gesichtspunkt im

vorliegehden Falle keine Rolle, denn der hier zu
betrachtende Uberschneidungsbereich .ist nicht das Ergebnis
einer willkirlichen Kombination. '

Aus diesen Grinden ist die Kammer zu der Uberzeugung

"gelangt, daB8 dem hier zu betrachtenden, dem Stande der
-Technik und dem Anmeldungsgegenstand gemeinsamen Teil-

bereich und damit dem Gegenstand des Anspruchs 1 gemas
Hauptantrag keine Neuheit kommt. Dem Hauptantrag kann
daher nicht stattgegeben werden.

Hilfsantrag A:

Anders verhialt '‘es sich mit dem Gegenstand. des Hilfsantrags
A, denn gemaB Anspruch 1 dieses Antrags.bedeutet :in der
allgemeinen Formel I der Rest RI nicht mehr Alkyl und der
Rest RIII nicht mehr Wasserstoff. Weiterhin bedeutet RIII
nur dann noch Alkyl, wenn Rl und RII nicht Wasserstoff
bedeuten. Somit sind Verbindungen der in (1) angegebenen
allgemeinen Formel, fir die die Reste R2 Wasserstoff und
Rl cy- bis €;4-Alkyl-COO-Alkyl, C3-Cj9-Alkyl-CONH, und Cj-
C10~-Alkyl-CONH-Alkyl bedeuten nicht mehr Gegenstand des
Schutzbegehrens.

oo/
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Durch den geltenden Patentanspruch 1 wird zwar die Uber-
schneidung mit dem aus (1) bekannten Gegenstand nicht

exakt beseitigt, sondern eine weitergehende Beschrankung
vorgenommen, da insbesondere der Rest R anmeldungsgemas

'Z2. B. gegebenenfalls substituierte Phenylreste umfaBt, die

mit dem Gegenstand der'dlteren Anmeldung nicht

kollidieren.

Gleichwohl wurde diese weitergehende Beschrankung durch
die Entgegenhaltung (1) ausgeldst, ist somit nicht
willkirlich. Sie genieft zudem den Vorzug erheblich
besserer Ubersichtlichkeit (vgl. auch Punkt 3.3 der
Entscheiduﬂg "Enantiomere”) und dient daher nur der klaren
und knappen Fassung des Anspruchs .(Art. 84 EPU). Sie
verandert auch den verbleibenden ‘Gegenstand 'gegeniber der
urspringlichen Offenbarung nicht derart, daB sich daraus
eine andere technische Lehre (aliud) ergabe.

Im Hinblick auf die Neuheit dieses Gegenstands ist zu-
nachst zu prifen, ob von der Offenbarung in der
prioritatsbegrindenden Voranmeldung von (1) auch Dialkyl-
aminocarbonylalkylreste als Bedeutung von Rl umfagt
werden, d. h. ob der auf Seite 2, Zeile 2 verwendete
Ausdruck "(alkyl)carbamoyl® im Sinne von ﬂgegebenenfallsA
durch ‘einen Alkylrest-substituiérteriCarbamoylrest",oder_
im Sinne von "durch Alkylreste substituierter. Carbamoyl-
rest" zu verstehen ist. Die Kammer vertritt hierzu die
Auffassung, daB diese unprazise Nomenklatur mangels
ndherer Erlauterung nach dem ublichen chemischen Sprach-
gebrauch als Sammelbegriff fir Carbamoyl und Monoalkyl-
carbamoyl zu verstehen ist und folglich Dialkylcarbamoyl-
reste von dieser Bezeichnung nicht umfagt werden. '

3

. Ferner kann aus (1), Anspruch 5 entnommen werden, daB der

Rest R2 der allgemeinen Formel (siehe oben unter
Ziffer 2.3), der dem Rest Rl géméB der vorliegenden
Anmeldung entspricht, auch C;-C4-Alkyl bedeuten kann.

R
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Diese‘Bedeutuhg wird von der Ausnahmebestimmung in:
Anspruch 1 gemas Hilfsantrag A nicht umfagt. Dieser
Umstand beeintradchtigt die Neuheit des Gegenstandes dieses
Anspruchs jedoch nicht, da aus dem Inhalt der Voranmeldung
vom 16. Februar 1985, deren Prioritat in (1) beansprucht
wird, nicht entnommen ﬁerden kann,'daB der Rest R2 in der
dort angegebenen allgemeinen Formel auch Alkyl bedeuten
kann. Auf S. 1, Zeilen 12-17 dieser Voranmeldung ist zwar
angegeben, daB dann, wenn R, Rl oder R? eine Alkyl-oder
Alkoxygruppe oder einen Rest, der solche Gruppen enthalt,
bedeuten, die Alkyl- oder Alkoxygruppen vorzugsweise 1 bis
10, insbesondere 1-6 Kohlenstoffatome aufweisen sollen.
Die Erwdhnung von R2 in diesem Zusammenhang lagt sich
jedoch zwangslos darauf beziehen, daB .dieser Rest. u. a.
ein durch Alkyl oder Alkoxy substituierter.Alkenylrest. ..
sein kann (S. 2, Z. 23-24) und la8t daher nicht den SchluB
zu, daB das Fehlen der Bedeutung "Alkyl" fir R? in der
allgemeinen Formel auf einem offensichtlichen Irrtum
beruht, den der fachmdnnische Leser ohne weiteres
korrigiert hatte. | |

Anspfuch 1 gemdB Hilfsantrag A umfaBt daher keinen Gegen-
stand mehr, der zum entgegenhaltenen Stande der Technik
gehort. Dies gilt auch fir die Anspriche 2.und. 3, .die

‘entsprechende. Ausnahmebestimmungen.enthalten und die

hierauf rickbezogenen Anspriche 4 bis 8.

Die Anspriche 9 und 10 entsprechen den Ansprichen 9 und 10
gemd@B Hauptantrag. Sie fassen eine Anzahl von Einzel-
verbindungen zusammen, die, wie unter Punkt 2.1 aus-
gefihrt, alle in den urspringlichen Unterlagen konkret
genannt sind. Es handelt sich hierbei also nur der Form
nach um generische Anspruche. Ihrem Inhalt und Offen-
barungsgehalt nacﬁ sind diese Anspriuche auf individuelle
Einzelverbindungen gerichtet. Keine dieser Einzel-

verbindungen, die unter die generische Offenbarung in (1)



04318

16 T 12/90

bzw. der relevanten Voranmeldung fallen, sind dort als
Einzelverbindungen vorbeschrieben. Sie gelten daher

ebenfalls als neu.

Der Gegenstand der Anspriche 1 bis 10 gemdB Hilfsantrag A
weist daher den Mangel ‘an Neuheit, der zur Zuruckweisung
der Anmeldung gefithrt hat, nicht mehr auf. Es erubrigt
sich daher, im Rahmen der Neuheitsprifung auf den
Gegenstand des Hilfsantrags B, der demgegenuber noch
weiter eingeschrankt ist, naher einzugehen.

Die beantragte Patenterteilung kXann jedoch noch nicht
angeordnet werden, da die Priifungsabteilung die Erfillung
der uUbrigen Erfordernisse des.EPU,. insbesondere das Vor-
liegen erfinderischer Tatigkeit, nochinicht .abschlieBend

‘beurteilt hat. Die Xammer halt es aufgrund der ‘vorgelegten

Vergleichsversuche gegeniuber dem in Betracht kommenden
Stand der Technik zwar fﬁr-glaubhaft, daf fir einen Teil
des beanspruchten. Gegenstands: ilberraschende Eigenschaften
vorliegen, so daf fur diesen Teil die erfinderische
Tatigkeit ‘anerkannt werden kénnte. Sie hatte jedoch
derzeit Bedenken, diese Vergleichsversuche als fuir den
gesamten beanspruchten, sehr breiten Bereich repriasentativ
zuAbetrachten,‘insbesondere‘soweitqheterocylische.Reste R,
R3 und RIII peansprucht werden, und damit die geltend
gemachte, gegenuber dem relevanten Stande der Technik
angeblich bessere herbizide Wirkung fiir diesen ganzen
Bereich als glaubhaft anzusehen.

Die XKammer hatte auch erhebliche Bedenken gegen die
Ausfihrbarkeit der beschriebenen Erfindung (Art. 83 EPU),

- da in den Patentanspriichen Alkenyl- und Alkinylreste mit

nur zweil Kohlenstqffatomen als Substituenten an Stick-

stoff- und Sauerstoffatomen erwahnt werden. Bei solchen
Verbindungen mu8 es sich um Enamine, Enocle, Inamine und
Inole handeln. Es gehért zum Grundwissen des Fachmanns,



17 T 12/90

daB selbst einfache Vertreter dieser Verbihdungsklassen
schwer, teilweise Uberhaupt nicht, herstellbar sind.

Auch hinsichtlich dieser Frage hdlt die Kammer daher eine
Fortsetzung des Prufungsverfahrens fur geboten.

6. Um der Beschwerdefiihrerin fir diese Prufung der noch
offenen Fragen das im EPU vorgesehenen zweiinstanzliche
Verfahren zu gewahrleisten, macht die Kammer von der in
Art. 111 (1) EPU vorgesehenen Méglichkeit Gebrauch, die
Angelegenheit zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens auf
der Grundlage der Anspriche gemd8 Hilfsantrag A an die

Prifungsabteilung zurickzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Der Hauptantrag wird zurickgewiesen.
‘3. Die Sache wird an die Vorinstanz zurickverwiesen mit der

Auflage, die Prﬁfuhg auf der Grundlage des Hilfsantrags A

fortzusetzen.
Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
|V
3
M. Beer K. Jahn
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