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Sachverhalt und Antréage

1. Die am 27. August 1994 ei ngegangene Beschwerde richtet
sich gegen die am 5. August 1994 zur Post gegebene
Ent schei dung der Prifungsabteilung udber die
Zur uckwei sung der Annel dung Nummer 90 909 048.2 mt der
Ver 6f fent|i chungsnummer 0 429 611 (WD 90/ 15798).

2. Di e Priufungsabteilung vertrat die Auffassung, dal3 die
Druckschri ft

(3) Chem cal Abstracts Registry Handbook nunber
99253, Vol. 107 (1987)

und das damt korrespondi erende Patentfam|lienmtglied
(4) US- A-4 755 285

dem Gegenstand des Anspruchs 1 der Annel dung genal}

Arti kel 54 EPU neuheitsschadlich entgegenstiinden. Dieser

Anspruch 1 |autete:

"1. Am noal kyl mal ei m de der For nel

EI
: (I)

R

in der R, und R, gleich oder verschi eden sind und
Wasserstof f oder eine C-GC- Al kyl gruppe bedeuten, und A
ei ne geradkettige oder verzweigte, geséattigte oder
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ungesattigte, gegebenenfalls durch ein Sauerstoff- oder
Schwef el at om oder ei ne Carbonyl gruppe unt er brochene

Al kyl engruppe mt 2-6 C Atonen darstellt, sow e deren
S&ur eaddi ti onssal ze, mt Ausnahnme der Verbi ndung

N- 6- Am nohexyl mal ei m d. "

Chne abschl i eRend hi eriber zu entschei den, beanstandete
di e Prifungsabteilung di e Neuheit des Gegenstandes des
Anspruchs 6 imHi nblick auf die Druckschrift

(1) EP-A-142 093

sowi e die erfinderische Tatigkeit der gesanten
Annel dung. Di e Priufungsabteil ung betonte, dal diese
Beanst andungen "kei ne G unde fur di e Entschei dung”
sei en.

Di e Prifungsabteilung fuhrte in den di e angefochtene

Ent schei dung tragenden G inden aus, dal3 die in der
Druckschrift (3) erwdhnte Verbi ndung N 3-

Am nopropyl mal eimd zwar nicht in der korrespondi erenden
Druckschrift (4) explizit beschrieben sei, der Fachmann
di eser Druckschrift jedoch alle notwendi gen

I nformati onen zur Herstellung jener Verbi ndung ent nehnen
konne.

Der Beschwerdef Ghrer (Annelder) verfolgte in seiner am
30. Novenber 1994 ei ngegangenen Beschwer debegr indung den
Anspruch 1 in der Fassung weiter, die der angefochtenen
Ent schei dung zugrunde lag. G eichzeitig reichte er neue
Anspriche 5 bis 12 ein, von denen die Anspriche 5 und 6
gegenuber den entsprechenden urspringlichen Ansprichen 5
und 7 durch das Streichen des Merkmals "Antigen" und
durch die Definition des "Haptens"” als Phenobarbital,
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Di phenyl hydant oi n, Car banazepi n, Val proi nsaure, Thyroxin
(T4), Triiodthyronin (T3), Ostron, Ostradiol,
Progesteron, Testosteron, Al dosteron, Fol saure,

Met hyl t et r ahydr of ol sdure oder Cyancobalamn (Vitamn B
12), ein Steroidhornon oder Xanthi nderivat geandert

wur den.

Der Beschwerdefidhrer trug vor, dall der Gegenstand des
Anspruchs 1 der Annel dung gegenuber der Druckschrift (3)
bzw. (4) neu sei, da sich N Am noal kyl mal ei m de ni cht
auf dem darin angegebenen Verfahrensweg herstellen

i eBen. Dieser Verfahrensweg bestinde genmal3 Druckschrift
(4), Spalte 6, Zeilen 40 bis 68 in der ublichen

Urset zung von Mal ei nsaureanhydrid mt ei nem Al kyl am n
zum ent sprechenden N- Al kyl mal ei nsdur enonoam d m t

anschl i eBendem Ri ngschl ul zum N- Al kyl mal ei m d. Setze man
hi ngegen Al kyl endi am ne ein, so addiere sich die
zusat zl i che pri mare Am nogruppe unter jenen Reaktions-
bedi ngungen schnel |l und nahezu quantitativ an die

aktivi erte Doppel bi ndung des Mal ei nsaur enonoam ds i m

Si nne einer "M chael -Addition". Bevor also die
Cyclisierung zu den N Al kyl nal ei m den erfol gen kdnne,
trate eine irreversible Aigonerisierung anal og zur

G eichung 4 in Spalte 7, Zeilen 24 bis 30 der
Druckschrift (4) ein. Das Ergebnis di eses Verfahrens-
weges ware folglich eine oligonere und kei ne nononere
Struktur we sie N 3-Am nopropyl mal eim d darstelle.

Sel bst wenn sich die Cyclisierung zum N Al kyl maleimd

wi der Erwarten schneller als die konkurrierende

"M chael - Addition" erreichen |lieRe, oligonerisierten die
er hal t enen N- Am noal kyl mal ei m de unter den angewendeten
Reakt i onsbedi ngungen sofort und spontan durch Reakti on
der aktivierten Doppel bi ndung des N Am noal kyl mal ei m ds
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mt dessen primarer Am nogruppe. Zur Stitzung seines
Vor bri ngens verw es der Beschwerdefuhrer auf die
Druckschriften

(5) M D. Partis et al., Journal of Protein Chem stry,
Bd. 2, Seiten 263 bis 277 (1983), und
(6) P. O Tawney et al., Journal of Organic

Chem stry, Bd. 26, Seiten 15 bis 21 (1961).

Nachdem si ch N- Am noal kyl mal ei m de auf demin der
Druckschrift (4) angegebenen, ublichen Verfahrensweg
nicht herstellen |ielRen, sondern nur Uber den in der
vor | i egenden Annel dung of fenbarten Weg der reversiblen
Bl ocki erung der Am nof unktion vor Cyclisierung zum

N- Ami noal kyl mal ei m d, verwundere es auch nicht, dall das
N- 3- Am nopropyl mal eim d in dieser Druckschrift nicht
explizit beschrieben sei. Letzteres habe die

Pr Gf ungsabtei l ung i n der angefochtenen Entschei dung
ebenfalls festgestellt. Daher sei diese Verbindung nicht
neuhei t sschadl i ch vorweggenonmmen.

Der Beschwer def Ghrer beantragte sinngenal3, die

angef ocht ene Ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf
die Streitannel dung auf G undl age der urspringlichen
Anspriuche 1 bis 4 und der am 30. Novenber 1994

ei ngegangenen Anspriche 5 bis 12 zu erteilen. H | fsweise
beantragte er eine nindliche Verhandl ung.

Ent schei dungsgr Giinde

0834.D
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Pr Gf ungsunf ang i m Beschwer dever f ahren

Zwar verleiht Artikel 111 (1) EPU den Beschwer dekanmern
di e Befugnis, uUber die G unde der angefochtenen

Ent schei dung hinaus tatig zu werden, dies bedeutet aber
ni cht, dafl die Beschwerdekamrern die Prifung der Streit-
annmel dung auf Patentierungserfordernisse in vollem

Unf ang durchfihren. Dies ist Aufgabe der Prifungs-

abtei lung. Das Verfahren vor den Beschwerdekammern i st
auch imex-parte Verfahren primir auf die Uberprifung
der angefochtenen Entschei dung abgestellt (siehe

Ent schei dung G 10/93, ABI. EPA 1995, 172, Punkt 4 der
Ent schei dungsgr tinde) .

I mvorliegenden Fall ist die Streitannel dung
ausschliefl3li ch wegen mangel nder Neuheit des Gegenstandes
des Anspruchs 1 zuriuckgew esen worden. D e Kammer
beschrankt sich folglich darauf zu entschei den, ob die
geédnderten Anspriuche 5 und 6 den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU geniigen und ob der Gegenstand des
Anspruchs 1 durch den entgegengehal tenen Stand der
Techni k neuhei t sschadl i ch vorweggenomen wi rd.

Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Das Merkmal "Antigen" stellt eine von zwei gl eich-
wertigen Alternativen in den urspringlichen Anspriche 5
und 7 dar. Das Streichen dieses alternativen Merkmals in
den gel tenden Ansprichen 5 und 6, die jenen
urspringl i chen entsprechen, geht somt nicht Uber den
Inhalt der Streitannmeldung in ihrer urspringlich

ei ngerei chten Fassung hinaus. Die neu in die Anspriche 5
und 6 aufgenonmene Definition des anderen alternativen
Merkmal s "Hapten" findet sich auf der urspringlichen
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Seite 10, Absatze 1 und 3 der Streitannel dung.

Di e gel tenden Anspriche genugen daher den Erforderni ssen
des Artikels 123 (2) EPU.

Neuhei t

Di e angef ocht ene Entschei dung stitzt sich zur Begrindung
der mangel nden Neuheit der Streitannel dung auf die

O f enbarung der Verbi ndung N 3- Am nopropyl maleimd in
der Druckschrift

(3) Chem cal Abstracts Regi stry Handbook
nunber 99253, Vol. 107 (1987).

Di ese Bezei chnung der Druckschrift (3) ist

of fensichtlich fehlerhaft, nachdem ei ne Druckschrift
di eses Nanens nicht existiert. In einemersten Schritt
i st daher die von der Priafungsabteilung in der

angef ocht enen Ent schei dung tatséchlich angezogene
Druckschrift festzustellen.

Den Unterl agen der vorliegenden Akte, insbesondere der
Bezei chnung j ener Druckschrift im Prifungsbescheid vom
15. Marz 1993 sowi e den Kopi en der entgegengehal t enen
Druckschriften, die diesem beilagen, ist zu entnehnen,
daR die fehlerhafte Bezei chnung der Druckschrift (3)
durch Ver qui ckung der Bezei chnungen der bei den
Druckschriften

(3a) Chem cal Abstracts, Vol. 107, 99253x (1987) und
(3b) Chem cal Abstracts Registry Handbook, nunber
section suppl enent 1987
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entstanden ist. Die Druckschrift (3a) stellt nun
wi eder um ei ne Zusammenf assung der Druckschrift

(3c)  ZA-A-86-02450

dar, deren korrespondi erendes Patentfamlienmtglied die
i n der angefochtenen Entschei dung ebenfal |l s angezogene
Druckschrift (4) ist.

Zur Uber zeugung der Kammer war sich der sachkundi ge
Beschwer def ihrer Uber die in der angefochtenen

Ent schei dung tatsachlich angezogenen Druckschriften im
kl aren und erfalite auch deren Zusamenhange und

O f enbarungsgehalt. So hat er in seiner Beschwerde-
begr iindung zu den G Unden der angefochtenen Entschei dung
I meinzel nen Stellung genonmen und sich hierbei auf die
I nhalte der tatséchlich angezogenen Druckschriften
bezogen; im Verfahren vor der Prifungsabteilung hat er
von sich aus das korrespondi erende Patentfam | i en-
mtglied (4) eingebracht. Nachdem der Beschwer def threr
di esbezugli ch auch kei ne Verfahrensrige erhoben hat,
eribrigen sich weitere Ausfuhrungen hierzu.

Di e Druckschrift (3b) besteht aus einer Nanensliste von
chem schen Ver bi ndungen, die jeweils mt einer

Regi stri ernumrer versehen sind; diese Nanensliste

bei nhaltet inter alia die chem sche Verbi ndung

N- 3- Ami nopropyl maleimd mt der Registriernunmrer
110008-25-8. Es besteht nun ei ne Verknupfung zw schen
der Zusamenfassung (3a) und der Regi striernumrer des
N- 3- Am nopropyl mal ei mds in Druckschrift (3b), d. h. es
ergi bt sich der Anschein, diese chem sche Verbi ndung se
i n der Zusammenfassung (3a) und in der dieser zugrunde
| i egenden Druckschrift (3c) beschrieben.
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Nun wird allerdings in der angefochtenen Entschei dung
bereits festgestellt und vom Beschwerdef Ghrer im
Beschwer deverfahren aufgegriffen, dalR diese chem sche
Ver bi ndung N- 3- Am nopropyl mal eimd in der Druckschrift
(4) nicht differenziert offenbart ist. Fur die Druck-
schrift (3c) derselben Patentfamlie und identischen
Inhalts trifft diese Feststellung gl eichermaRen zu. D e
bei den korrespondi erenden Druckschriften (4) und (3c)

of fenbaren differenziert mt ihren jeweiligen Beispielen
5 und 6 lediglich N 3-Am nopropyl nal ei m de, die am

Am no- Sti ckst of f hexadecyl -/ oct adecyl - substituiert oder
hexadecyl -/ oct adecyl - am nopr opyl - substituiert sind. Da
di ese chem schen Verbi ndungen das G undgeridst N 3-

Am nopropyl nal ei md bei nhalten, nmag hierin die U sache
far di e Vergabe einer Registriernumer fuar

N- 3- Am nopropyl mal eimd in der Druckschrift (3b) |iegen,
auch wenn es an einer O fenbarung di eser chem schen

Ver bi ndung al s sol cher in jenem Stand der Techni k
mangel t. Aus diesen Grinden tritt die Kanmer der

angef ocht enen Ent schei dung wi e dem Vor bri ngen des
Beschwer def ihrers insoweit bei, als die chem sche

Ver bi ndung N-3- Am nopropyl maleimd in den

i nhal t sgl ei chen Druckschriften (4) und (3c) nicht

di fferenziert offenbart w rd.

I mErgebnis gilt gleiches fur die Zusammenfassung (3a),
di e die Druckschrift (3c) lediglich kursorisch
referiert. D ese Zusammenfassung betrifft weder
cyclische Imde imallgeneinen, noch offenbart sie das
cyclische I'md N 3-Am nopropyl mal eimd i meinzel nen.

Di e Kanmer hat sich auch davon Uberzeugt, dal weitere
N- Ami noal kyl mal ei m de gend@ld Anspruch 1 der
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Strei tannel dung i n den ent gegengehal tenen Druckschriften
(3a), (3c) und (4) nicht differenziert beschrieben sind.
Da di e Neuheit des CGegenstandes des Anspruchs 1 in der
angef ocht enen Ent schei dung gegentber di esen
Druckschriften insofern anerkannt wurde, ertbrigen sich
wei t ere Ausf uhrungen hierzu.

Zusanmenf assend i st festzustellen, dal3 die
Druckschriften (3a), (3c) und (4) den Gegenstand des
Anspruchs 1 der Streitannel dung nicht neuheitsschadlich
vor wegnehnen.

Es verbl ei bt daher zu untersuchen, ob die Druckschrift
(3b) der Neuheit des CGegenstandes des Anspruchs 1 der
Strei tannel dung ent gegenst eht.

Di ese Druckschrift (3b) offenbart ausschliel3lich die
chem sche Ver bi ndung N- 3- Am nopropyl mal eim d al s sol che,
ohne sel bst ein Verfahren zu deren Herstell ung
anzugeben. Eine nach Artikel 54 (2) EPU entgegen-

gehal tene Druckschrift nmufd all erdi ngs ei ne ausf thrbare
O f enbarung ent hal ten, um neuhei tsschadlich zu sein.
Nach st andi ger Rechtsprechung der Beschwerdekamern gilt
der offenbarte Inhalt des Standes der Techni k nur dann
als offentlich zuganglich gemacht, wenn die Infornmation
so vollstandig ist, dalR der Fachmann die techni sche
Lehre, die Gegenstand der O fenbarung ist, unter
Zuhi | f enahne sei nes al | genei nen Fachw ssens ausf Uhren
kann. Folglich kann eine mt ihrer chem schen Struktur
angegebene Verbi ndung in einer Druckschrift nur dann als
of fenbart und zugénglich gemacht gelten, wenn

bei spi el swei se in dersel ben Druckschrift ein
gegebenenfal I s unter Berucksichtigung des all genei nen
Fachw ssens w eder hol bares Verfahren zur Herstellung der
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chem schen Ver bi ndung beschri eben ist (siehe

Ent schei dungen T 206/ 83, ABI. EPA 1987, 5, Punkt 2 der
Ent schei dungsgrinde; T 26/85, ABI. EPA 1990, 22, Punkt 8
der Entschei dungsgrinde; T 937/92, Punkt 2.2 der

Ent schei dungsgrinde, letztere nicht veroffentlicht im
ABl . EPA).

Di e Druckschrift (3b) gibt nun mttel bar einen

Ver f ahrensweg zur Herstellung von N-Al kyl nmal ei m den
durch i hre Verknupfung mt der Zusammenfassung (3a), der
w ederum di e Druckschrift (3c) zugrunde liegt und zu

wel cher die in der angefochtenen Entschei dung angezogene
Druckschrift (4) als inhaltsgleiches Patentfamlien-
mtglied korrespondiert, an. So |lehrt die Druckschrift
(4) in Spalte 6, Zeilen 38 bis 68 die Herstellung von

N- Al kyl mal ei m den durch Unset zung von Mal ei nsaur e-
anhydrid mt der primren Am nogruppe ei nes Al kyl am ns
zum ent sprechenden N- Al kyl mal ei nsdur enonoam d m t

anschl i eBendem R ngschl u3 zum N- Al kyl nmal ei m d. Bei

di esem Her st el | ungsverfahren handelt es sich um den

al | genei n ublichen Verfahrensweg zur Herstellung von

N- Al kyl mal ei m den, d.h. um den Weg, der dem Fachmann
auch durch sein allgenei nes Fachwi ssen vorgezei chnet

I st.

Der Beschwer def ihrer hat i m Beschwerdeverfahren

vor getragen, dald di eser oben angegebene, ubliche
Verfahrensweg i m Fal | e der anal ogen Verwendung von

di pri maren Al kyl endi am nen auf G und deren

D funktionalitat nicht zur Herstellung von

N- Ami noal kyl mal ei m den fuhrt. So | ehrt die Druckschrift
(4) in Spalte 7, Zeilen 24 bis 48 ausdricklich, dal sich
primare Am ne an die aktivierte Doppel bi ndung von

N- Al kyl mal ei ns&ur enonoam den addi eren, bevor deren
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Ri ngschl ul3 zum ent sprechenden Imd erfolgt. D ese

Addi tion eines Nucl eophils, hier eines primaren Am ns,
an di e Doppel bi ndung ei ner 4, &a-ungeséattigten

Car bonyl ver bi ndung, hier ei nes Ml ei nsaur enonoam ds, hat
der Beschwerdef Uhrer mt der Nanmensreaktion "M chael -
Addi tion" fidr den Fachmann verstandlich gekennzeichnet.
Wrd nun, so der Beschwerdefuhrer, im Verfahren zur

Her st el l ung von N-Ami noal kyl mal ei m den in dessem ersten
Schritt das Ml ei nsaureanhydrid mt ei nemdipri maren

Al kyl endi am n ungesetzt, erfolgt, wegen der

Di funktionalitat des Al kyl endi am ns, neben der -
erwinschten - Umrset zung des Mal ei nsdureanhydrids mt der
ei nen primaren Am nogruppe des Al kyl endi am ns zum

N- Ami noal kyl mal ei nsaur enonoam d vi el mehr zuséatzlich die
- ungewol Ite - Addition der anderen primaren Am nogruppe
an di e aktivierte Doppel bi ndung des N-Am noal kyl mal ei n-
saurenmonoam ds im Si nne einer "M chael - Addi ti on"

Fol glich werden zwei Ml ekil e des N-Am noal kyl mal ei n-
saurenonoam ds mttels Reaktion der primiren Am nogruppe
ei nes der beiden Ml ekule mt der aktivierten
Doppel bi ndung des anderen Mol ekl s verknUpft; die

ver bl ei bende pri mare Am nogruppe des zweiten, nunmnehr
verknupften Ml ekil s reagiert dann wi ederummt der
Doppel bi ndung ei nes dritten N Am noal kyl mal ei n-

saur enonoam d- Mol ekul s und so fort. Bevor imzweiten
Schritt des Herstellungsverfahrens die Cyclisierung des
N- Ami noal kyl mal ei nsdur enonoam ds zum N- Am noal kyl -

mal eim d erfol gen kann, tritt somt eine irreversible

A igonerisierung des N Am noal kyl mal ei nsaur enonoam ds
ein, die unter Verbrauch der Doppel bi ndung des

Mal ei nsdur enonoam ds erfolgt, so dalR ein Aigomer m:t
Ber nst ei nsaur enonoam d- Ei nheiten entsteht. Beim
anschl i eBenden R ngschlul3 zum Imd, bei demdie

ol i gonere Struktur zwangsl aufig erhalten bleibt, ergibt
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sich dann ein oligoneres Produkt mt Succinimd-

Ei nhei ten. Daher | &Rt sich auf dem Ublichen, in
Druckschrift (4) angegebenen Verfahrensweg, auch unter
Zuhi | f enahnme des al | genei nen Fachw ssens, i m Ergebnis
kei n nononeres N- Am noal kyl mal ei m d erzeugen. |st das
Ziel nun die Herstellung eines bestinten N Anm no-

al kyl mal eimds, hier des in der Druckschrift (3b)

of f enbarten N- 3- Ami nopropyl mal ei m ds, so nmul3 di eser
Ver f ahrensweg ebenfalls scheitern, da ein oligoneres
Produkt mt Succini m d-Ei nheiten und nicht das nononere
N- 3- Am noal kyl mal ei m d ent st eht.

Aus di esen G Uinden, getragen durch die Lehre der
Druckschrift (4) und von keiner in der angefochtenen
Ent schei dung angezogenen oder sonst im Verfahren
befindlichen Druckschrift in Frage gestellt, folgt die
Kammer dem Vortrag des Beschwerdef Ghrers, dal sich das
in der Druckschrift (3b) offenbarte N 3-Am no-
propyl mal eimd auf demin der Druckschrift (4)
angegebenen, all genein ublichen Verfahrensweg vom
Fachmann auch unter Zuhil fenahne sei nes all genei nen
Fachw ssens nicht herstellen | &ft.

I n Abwesenheit eines w ederhol baren Verfahrens zur
Herstel l ung von N-3- Ami nopropyl maleim d enthalt die
Druckschrift (3b) diesbeziglich keine ausfuhrbare

O fenbarung. Di ese chem sche Verbindung gilt daher als
der Offentlichkeit nicht zuganglich gemacht, auch wenn
i hre chem sche Struktur in jener Druckschrift
beschrieben ist. Folglich stellt sie, wi e unter Punkt
4.4.1 weiter oben ausgefihrt, keine neuheitsschéadliche
O fenbarung fir den Gegenstand des Anspruchs 1 der
Strei tannel dung dar.
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Nachdem das Vor bringen des Beschwerdefihrers bereits aus
den oben dargel egten G inden durchgreift, war von der
Kammer auf seine weiteren angef thrten G inde und

Bewei smttel nicht ndher einzugehen.

Aus Vorstehendem fol gt, dall der Gegenstand des
Anspruchs 1 der vorliegenden Annel dung durch den

ent gegengehal t enen Stand der Techni k ni cht
neuhei t sschadl i ch vorweggenomen wird und damt den
Erforderni ssen der Artikel 52 (1) und 54 EPU geniigt.

Da die Streitannel dung einzig wegen mangel nder Neuheit
des Gegenstandes des Anspruchs 1 zuridckgew esen worden
ist, dieser Gund di e angefochtene Entschei dung aber
nicht tragt, war diese aufzuheben. D e Prifungsabteil ung
hat zu weiteren Fragen der Patentierbarkeit aller
Anspriche mt Absicht keine beschwerdef &hi ge

Ent schei dung getroffen. Hierzu steht eine abschlielende
Prifung der ersten Instanz noch aus. Die Kamrer halt es
daher nicht fidr angezeigt, an deren Statt diese Fragen
zu entschei den, um auch di esbeziglich die Mglichkeit

ei ner Prufung durch zwei Instanzen zu erhalten. Unter

di esen Unst &nden verwei st di e Kamrer in Ausubung i hrer
Bef ugni sse genmalR Artikel 111 (1) EPU di e Angel egenheit
zur weiteren Entscheidung an die erste Instanz zurck.

Nachdem dem Haupt antrag des Beschwerdef tUhrers
stattgegeben wird, war auf seinen nachrangi gen
Hi | fsantrag nicht weiter einzugehen.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wi rd entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung w rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Praf ung auf Gundl age der urspringlichen Anspriche 1 bis
4 und der am 30. Novenber 1994 ei ngegangenen Anspriche 5

bis 12 zurickverw esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

E. Gorgnmaier A. Nuss
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