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Sachverhalt und Antréage
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, mit der die europdische
Patentanmeldung Nr. 95 905 627.6 (verdffentlicht unter
WO 95/20572) zurlckgewiesen wurde.

Grundlage der angefochtenen Entscheidung war der

urspringlich eingereichte Satz Patentanspriiche 1 bis 15.

Anspruch 1 betraf:

1-H-3-Aryl-pyrrolidin-2,4-dion-Derivate der Formel (I)

A H

in welcher A, B und G die genannten Bedeutungen haben,

X fir Halogen oder Alkoxy steht,
Y flr Wasserstoff, Halogen oder Alkoxy steht,
Z fir Wasserstoff, Halogen oder Alkoxy steht,

mit der MaRgabe, daf X und Y oder X und Z nicht

gleichzeitig fUr Halogen stehen.
In der angefochtenen Entscheidung wird ausgefithrt, daR
der Gegenstand dieses Anspruchs im Hinblick auf die

Druckschriften

(1) EP-A-0 456 063,



3195.D

T 1073/97

(2) EP-A-0 521 334,

(3) DE-A-4 326 909 (falls die erste Prioritat der
vorliegenden Anmeldung nicht anerkannt werden
kann) und

() EP-A-0 613 885 (nach Artikel 54(3), (4) EPU)

nicht neu sei.

Am 26. November 2002 hat eine mindliche Verhandlung vor

der Kammer stattgefunden.

In Antwort auf eine Mitteilung der Kammer hat die
Beschwerdefihrerin mit Schreiben vom 11. Oktober 2002
neue Patentansprliiche 1 bis 12, sowie als Stlitze flr die
erfinderische Tatigkeit biologische Vergleichsversuche

eingereicht.

Der neue Anspruch 1 betrifft Verbindungen der oben
dargestellten Formel (I), in welcher
A, B und G die genannten, gegenliber dem urspringlichen

Anspruch 1 eingeschrankten Bedeutungen haben und

X far
Y far

Chlor steht,
Methoxy steht,

b4 fliir Wasserstoff steht,

oder

X fir Chlor steht,

Y fir Wasserstoff steht,

Z fir Methoxy in der 6-Position steht,
oder



VI.

VII.

VIII.
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X fur Methoxy steht,
Y fir Chlor steht,
Z fir Wasserstoff steht.

Hierzu hat die Beschwerdefiihrerin ausgefiihrt, daf durch
die Beschrénkung des beanspruchten Gegenstandes die
Neuheitseinwénde im Hinblick auf die genannten
Druckschriften (1) bis (4) ausgeriumt seien. Die
beanspruchten Verbindungen seien zwar von den jeweils in
den genannten Druckschriften offenbarten Gruppen von
Verbindungen umfaBt, stellten jedoch aufgrund der
spezifischen Kombinationen der Substituenten X, Y und %

eine neue Auswahl dar.

Die Beschwerdefiithrerin beantragt, die Zurlickweisungs-
entscheidung aufzuheben und die Anmeldung zur weiteren
Prifung auf Grundlage der mit Schreiben vom 11. Oktober
2002 eingereichten Patentanspriliche 1 bis 12 an die

Prufungsabteilung zurlickzuverweisen.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgriinde

Entscheidungsgriinde
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Die Beschwerde ist zuléassig.
Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der vorliegende Anspruch 1 stiitzt sich auf die
urspringlich eingereichten Patentanspriiche 1 und 6,
sowie hinsichtlich der beanspruchten Kombinationen der
Substituenten X, Y und Z auf Seite 22, Zeilen 3, 4, 7,
8, 11 und 12, die Tabellen 1 bis ‘5, 6a, 6b, 7a, und 7b
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(Seiten 29 bis 133), und die Herstellungsbeispiele der

Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung.

Die Anspriche 2 bis 11 entsprechen den urspriinglich

eingereichten Anspriichen 3 und 7 bis 15.

Anspruch 12 ist gestitzt durch die Herstellungsbeispiele
Ia-1 bis Ia-9 (Seiten 162 und 163), Ib-1 bis Ib-11
(Seiten 164 und 165), und Ic-1 bis Ic-9 (Seiten 166 und
167) der Anmeldung in der urspringlich eingereichten

Fassung.

Gegen die Fassung der Patentanspriche bestehen daher
keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU.

Neuheit

In der angefochtenen ‘Entscheidung wurde als einziger
Zurickweisungsgrund die Neuheit der Verbindungen mnach
dem ursprunglich eingereichten Anspruch 1 im Hinblick
auf die genannten Druckschriften (1) bis (4)
beanstandet. Es ist daher zu untersuchen, ob dieser
Einwand durch den geltenden Anspruch 1 ausgerdumt worden

ist.

Nach stéandiger Rechtsprechung der Beschwerdekammerxrn ist
eine zum Stand der Technik gehdérende Druckschrift fir
einen beanspruchten Gegenstand neuheitsschidlich, wenn
dieser unmittelbar und eindeutig aus der Druckschrift
gelbst hervorgeht, einschlieflich der Merkmale, die
darin zwar nicht ausdrticklich genannt sind, aber fir den

Fachmann vom Inhalt mit erfaft sind.

Im vorliegenden Fall offenbaren die Druckschriften (1)
bis (4) - (siehe D(1l), Seite 3, Zeilen 13 bis 25 und
Seite 7, Zeilen 50 bis 55; D(2), Seite 3, Zeilen 27 bis
30 und Seite 9, Zeilen 33 bis 38; D(3), Seite 2, Zeilen
37 bis 40 und Seite 11, Zeilen 28, 29, 33, 34 und 37 bis
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39; D(4), Seite 3, Zeilen 34 bis 37 und Seite 14, Zeilen

14,

15, 20, 21, 24 und 25) - jeweils 1-H-3-Aryl-

pyrrolidin-2,4-dion-Derivate der Formel:

in welcher

e

fir Alkyl, Halogen, Alkoxy steht,

fir Wasserstoff, Alkyl, Halogen, Alkoxy, Halogenalkyl
steht,

fir Alkyl, Halogen, Alkoxy steht,

fir eine Zahl von 0-3 steht,

ganz besonders bevorzugt

X

und

fir Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl, Fluor, Chlor,
Brom, Methoxy und Ethoxy steht,

fir Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Propyl, i-Propyl,
Butyl, i-Butyl, tert.-Butyl, Fluor, Chlor, Brom,
Methoxy, Ethoxy und Trifluormethyl steht,

fir Methyl, Ethyl, i-Propyl, Butyl, i-Butyl,
tert.-Butyl, Fluor, Chlor, Brom, Methoxy und Ethoxy
steht,

fir eine Zahl 0-3 steht

A, B und R die jeweils genannten Bedeutungen haben,

welche - wie von der Beschwerdefithrerin eingerdumt -

hinsichtlich der beanspruchten Verbindungen der
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vorliegenden Anmeldung keine unterschiedlichen Merkmale

darstellen.

Der hier beanspruchte Gegenstand betrifft - wie oben
angegeben - drei Gruppen von Verbindungen, wobei jede
Gruppe gekennzeichnet ist durch eine spezifische
Kombination der Substituenten X, Y und Z, n&mlich:

a) X Chlor, Y

Methoxy und Z = Wasserstoff,

b) X = Chlor, Y = Wasserstoff und Z = Methoxy in der

6-Position und
c) X = Methoxy, Y = Chlor und Z = Wasserstoff.

Um zu diesen spezifischen Kombinationen der betreffenden
Substituenten zu gelangen, mifte der Fachmann daher -
ohne einen konkreten Hinweis - jeweils eine mehrfache
Auswahl aus den fOGr X, Y, Z und n oben unter 3.3
angegebenen Listen von Bedeutungen durchfihren. Auferdem
offenbaren die Druckschriften (1) bis (4) als Beispiele
der 1-H-3-Aryl-pyrrolidin-2,4-dion-Derivate lediglich
Dihalophenyl-, Trihalophenyl-, Dimethylphenyl- oder
Trimethylphenyl-pyrrolidin-2,4-dion~Derivate.

Unter diesen Umsté&nden ist die Kammer der Auffassung,
daf die hier beanspruchten drei Gruppen von Verbindungen
neu im Sinne des Artikels 54 EPU sind, weil sie nicht
unmittelbar und eindeutig aus den genannten Dokumenten
(1) bis (4) hervorgehen. Die Frage ob Dokument (3)
hinsichtlich mangelnder Prioritat Stand der Technik nach
Artikel 54 (1) (2) EPU darstellt ist nach dieser

Feststellung nicht mehr relevant.
Zuriickverweisung (Artikel 111 (1) EPU)

Im allgemeinen ist es nicht Aufgabe der Beschwerde-

kammer, Fragen zu priufen und zu entscheiden, die sich
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erstmals im Beschwerdeverfahren stellen. Die Kammer h&lt
es daher nicht flir angezeigt, Fragen wie die beziiglich
der erfinderischen TAtigkeit (Artikel 56 EPU), der
Einheitlichkeit der Erfindung (Artikel 82 EPU), sowie
hinsichtlich der Patentierbarkeit der Zwischenprodukte
(Anspriiche 3, 5 und 7) und der Verfahren zur Herstellung
von Zwischenprodukte (Ansprliche 4 und 6), an Stelle der

Prifungsabteilung zu entscheiden.

Unter diesen Umst&nden verweist die Kammer in Aus{ibung
ihrer Befugnisse gemdf Artikel 111 (1) EPU die
Angelegenheit zur weiteren Prifung an die erste Instanz
zurlick. Durch diese Zurlckverweisung wird jedoch der
Beschwerdefihrerin nicht die Méglichkeit erdffnet, vor
der ersten Instanz auf bereits von der Kammer
entschiedene Fragen zurilickzukommen, da die
Prifungsabteilung bei unverandertem Tatbestand an die
rechtliche Beurteilung durch die Kammer gemidR Artikel
111 (2) EPU gebunden ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Prifung zurlckverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

-

D D

M. Maslin A. J. Nuss



