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Sachverhalt und Antréage

1029.D

Die am 23. Juli 1998 ei ngegangene Beschwerde ri chtet
sich gegen die am 14. M 1998 zur Post gegebene

Ent schei dung der Prufungsabteilung Uber die

Zur ickwei sung der Annel dung Numrer 92 919 190.6 mt der
eur opai schen Ver df fentli chungsnunmer 604 491 und der

i nternational en Veroffentli chungsnummer WO 93/ 06090.

Di e Prufungsabteilung vertrat die Auffassung, dafld im
Hi nblick auf die Druckschriften

(1) EP- A- 408 383 und
(2) WO- A- 91/ 11442

di e Annel dung nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
gemalR Arti kel 56 EPU beruhe.

D e Priufungsabteilung fuhrte in der angefochtenen

Ent schei dung i nsbesondere aus, dall aus den

nachstli egenden Druckschriften (1) und (2) eine Vielzah
von 3-Phenylurazilen mt herbizider Wrksankeit bekannt
sei en. Fur den Fachmann sei daher zu erwarten gewesen
dall in diesem Stand der Techni k ni cht spezifisch

of fenbarte, aber im Rahnen der dortigen allgenei nen

O fenbarung |iegende 3-Phenylurazile gleiche herbizide
Ei genschaften aufwei sen wirden. Daher |ag dem

Anrel dungsgegenst and di e Auf gabe zugrunde, Verbi ndungen
mt verbesserten herbiziden Eigenschaften zur Verflgung
zu stellen. Die Prifungsabteilung réaunte ein, daB die
vom beschwer def ihr enden Annel der ei ngereichten

Ver gl ei chsversuche vom 21. Miarz 1996 und 25. August 1997
far mehrere beanspruchte Ei nzel verbi ndungen unerwart et
ver besserte Ei genschaften bel egten. d ei chwohl koénnten
di ese Vergl ei chsversuche nicht fir die gesante Breite
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des Beanspruchten eine erfinderische Tatigkeit glaubhaft
machen. So sei allen verglichenen Verbi ndungen das

El enent 3-(4-Chl or phenyl ) -2, 4- di oxo- 1- net hyl - 6-
trifluoronmethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimdin genmei nsam

I n den Vergl ei chsversuchen sei |ediglich der Substituent
in 3-Stellung des Phenylrestes variiert, wahrend
Versuche mt identischem 3-Phenyl substituenten und
variierter Substitution am Tetrahydropyrim dintei
fehlten. Letztere seien jedoch wesentlich, da sie den

| ediglich per Disclainmer vomgeltenden Anspruch 1
ausgenonmmen Stand der Techni k reprasentierten. Es
mangel t en Vergl ei chsver suche von beanspruchten

Ver bi ndungen, die sich nahtlos an den disclainten
Berei ch anschl 6ssen; folglich |ielRen die vorgel egten

Ver gl ei chsver suche keine Veral |l genei nerung der geltend
gemacht en verbesserten herbiziden Wrkung Uber die

unt er sucht en Ei nzel ver bi ndungen hi naus auf den gesanten
beanspruchten Bereich zu, so dald eine erfol greiche
Loésung der annel dungsgenéalRen Auf gabe fir den
Anspruchsgegenst and ni cht gegeben sei.

Der Beschwerdefihrer (Annelder) reichte mt seiner
Beschwer debegr itndung am 22. Juli 1998 ei nen neuen Haupt -
und Hilfsantrag ein, deren jeweiliger Anspruch 1 durch
Ei nschr ankungen den gerugten Mangel an erfinderischer
Tati gkeit behebe.

In einer Mtteilung der Kanmmer genal? Regel 11, Absatz 2
der Verfahrensordnung der Beschwerdekamern, wel cher der
Ladung zur nundl i chen Ver handl ung bei gef gt war, hat die
Kammer di e Frage aufgeworfen, ob die geanderten

Anspr iche dem Erfordernis der urspringlichen Ofenbarung
nach Artikel 123 (2) EPU geniigten. Des weiteren hat die
Kammer darauf hi ngewi esen, dall auf die Frage, ob die
vorl i egenden Wrkversuche fiur alle beanspruchten
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Ver bi ndungen ei ne Uberraschend verbesserte Wrksankeit
gl aubhaft nmachten, einzugehen sei.

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer am

13. Februar 2001 hat der Beschwerdef ihrer einen neuen
Haupt- und H | fsantrag ei ngereicht und di e Patent-
erteilung nur noch in di esem Unfange begehrt. Der
Anspruch 1 des Hauptantrages |autet:

"1. Substituierte 3-Phenylurazile der allgeneinen
For el |

R3

|
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in der die Variablen fol gende Bedeut ungen haben:

X, X? Sauerstoff;

W -C(R)=X%, -C (R)(XR)(X'R), -CR)=C(R)-CO R oder
- CH( R®) - CH( R°) - CO- R?;

X3, X* Sauerstoff oder Schwefel;

X> Sauerstoff, Schwefel oder ein Rest -NRY¥, mt

R Wasserstof f, Hydroxy, C-GC:-Alkyl, GC;-GC-Al kenyl,
Gs- G- Al ki nyl, G;- G- Cycl oal kyl, C;- G- Hal ogenal kyl
C,- G- Al koxy- C;- G- al kyl , C;- G- Al koxy, GC;-Gs-
Al kenyl oxy, GC;- G- Al ki nyl oxy, G- C,- Cycl oal koxy,
G- G- Cycl oal kenyl oxy, C;- G- Hal ogenal koxy, GC;- G-
Hal ogenal kenyl oxy, Hydroxy- C;- G- al koxy, Cyano-C-
Gs- al koxy, GC;- G- Cycl oal kyl - C- G- al koxy, C;- G-
Al koxy- C;- G- al koxy, C;- G- Al koxy- C;- G- al kenyl oxy,
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C,- G- Al kyl car bonyl oxy, C- G-

Hal ogenal kyl car bonyl oxy, C;- G- Al kyl car banoyl oxy,
C,- G- Hal ogenal kyl car banoyl oxy, C;- G-

Al koxycar bonyl - C,- G- al koxy, C;- G- Al kyl t hi o- C;- G-
al koxy, Di-(C-G-al kyl)-am no- C- G- al koxy,
Phenyl, das einen bis drei der fol genden
Substituenten tragen kann: Cyano, Nitro, Hal ogen,
C- G- Al kyl, C-Gs- Al kenyl, C-G-Hal ogenal kyl, C;-
Gs- Al koxy und C;- G- Al koxycar bonyl, Phenyl - C- G-
al koxy, Phenyl - G- G- al kenyl oxy oder Phenyl - G- G-
al ki nyl oxy, wobei jeweils eine oder zwei

Met hyl engruppen der Kohl enst of f ketten durch -0-,
-S- oder -N(C-Gy-Akyl)- ersetzt sein kénnen und
wobei der Phenylring jeweils einen bis drei der
fol genden Substituenten tragen kann: Cyano,

Ni tro, Hal ogen, C-Gs-Alkyl, GC,-Gs-Al kenyl, GC-Gs-
Hal ogenal kyl , C;- G- Al koxy und C;- G-

Al koxycar bonyl , Heterocyclyl, Heterocyclyl-C- G-
al koxy, Heterocyclyl-G;- G- al kenyl oxy,

Het er ocycl yl - C;- G- al ki nyl oxy, wobei jeweils eine
oder zwei Methyl engruppen der Kohl enstof f ketten
durch -O, -S oder -N(C-G-A kyl)- ersetzt sein
kénnen und wobei der Heterocyclylring drei- bis
siebengliedrig, gesattigt, ungesattigt oder
aromati sch sein kann und ein bis vier Heteroatone
ausgewdhlt aus ei ner Gruppe von ein oder zwei
Sauerstoff- oder Schwefel- und bis zu vier
Stickstof fatonen enthalten kann und dar Gber

hi naus ein bis drei der fol genden Substituenten
tragen kann: Cyano, Nitro, Hal ogen, C-Gs- Al kyl,
C,- G- Al kenyl, C-G Hal ogenal kyl, C;- G- Al koxy oder
C,- G- Al koxycar bonyl, oder -N(RY¥)R!®, wobei

R15’ R16
Wasserstoff, C-G-A kyl, GC;-G- Al kenyl, G- G-
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Al ki nyl, GC;-G-Cycl oal kyl, C;- G- Hal ogenal kyl, C;-
Gs- Al koxy- G- G- al kyl, C- G- Al kyl car bonyl, C;- G-
Al koxycar bonyl, C;- G- Al koxycar bonyl - C- G- al kyl ,
C,- G Al koxycar bonyl - G- G- al kenyl , wobei die

Al kenyl kette zusatzlich ein bis drei der

fol genden Reste tragen kann: Hal ogen und Cyano
oder Phenyl, das einen bis drei der folgenden
Substituenten tragen kann: Cyano, Nitro, Hal ogen,
C- G- Al kyl, C;- G- Hal ogenal kyl, GC;- G- Al kenyl, C;-
Gs- Al koxy und C;- G- Al koxycar bonyl, oder

R und R zusamen nit dem genei nsanen
Stickstof fatom ei nen gesattigten oder
ungesattigten 4-7-gliedrigen Heterocyclus, wobei
ein Ringglied durch -O, -S-, -N=, -NH oder -
N(C,- G- Al kyl ) ersetzt sein kann,

bedeut en;

R, R
C- G- Al kyl, C;- G- Hal ogenal kyl, GC;- G- Al kenyl, GC;-
Gs- Al ki nyl, C- G- Al koxy- C- G- al kyl oder

R und R’ zusanmen ei ne gesattigte oder
ungesattigte, zwei- bis viergliedrige

Kohl enstof f kette, die einen Oxosubstituenten
tragen kann, wobei ein Gied dieser Kette durch
ein den Variablen X* und X* nicht benachbartes
Sauerstoff-, Schwefel- oder Stickstoffatom
ersetzt sein kann, und wobei die Kette ein bis
drei der folgenden Reste tragen kann: Cyano,
Nitro, Am no, Hal ogen, C;-G-Alkyl, GC-G- Al kenyl,
Ci- G- Al koxy, GC,- G- Al kenyl oxy, GC,- G- Al ki nyl oxy,
C,- G- Hal ogenal kyl, Cyano- C- G- al kyl, Hydroxy- C;-
G- al kyl, G- G- Al koxy- C- G-al kyl , C;-Gs-

Al kenyl oxy- C- G- al kyl , G;- G- Al ki nyl oxy- C;- G-

1029.D Y A
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al kyl, GC;- G- Cycl oal kyl, GC;- C- Cycl oal koxy,

Car boxy, C;- G- Al koxycarbonyl, C-Gs- Al kyl -

car bonyl oxy- C;- G- al kyl und Phenyl das einen bis
drei der fol genden Reste tragen kann: Hal ogen,
Cyano, Nitro, Am no, C-Gy-Akyl, C-Gs-

Hal ogenal kyl, C;- G- Al koxy und C;- G- Al koxycar bonyl
und wobei die Kette aul3erdem durch einen
ankondensi erten oder spiroverknipften drei- bis
si ebengliedrigen Ring substituiert sein kann,
wobei ein bis zwei Kohl enstoffatone di eses R ngs
durch Sauerstoff-, Schwefel- und gegebenenfalls
C- G- Al kyl substituierte Stickstoffatone ersetzt
sein durfen und dieser Ring ein bis zwei der

fol genden Substituenten tragen kann: Cyano, C-Gs-
Al kyl , G- G- Al kenyl, C;- G- Al koxy, C-Gs-

Cyanoal kyl , C;- G- Hal ogenal kyl und C- G-

Al koxycar bonyl ;

Wasserstof f, Cyano, C-G-Al kyl, GC-G-Al kenyl, C,-
Gs- Al ki nyl, G- G- Hal ogenal kyl , GC;- C- Cycl oal kyl
Ci- G- Al koxy- C- G- al kyl oder C;- G- Al koxycar bonyl ;

Wasserstof f, Cyano, Hal ogen, C-G-Al kyl, C-G-
Al koxy, Hal ogen-C;- G- al kyl, C;- G- Al kyl car bonyl
oder C;- G- Al koxycar bonyl ;

Wasserstoff, ORY, S-RY, C-Gs-Akyl, das noch

ei nen oder zwei C;- G- Al koxysubstituenten tragen
kann, G;-Gs- Al kenyl, G- G- Al kinyl, C-G-

Hal ogenal kyl, GC;- C,- Cycl oal kyl, C;- G- Al kyl t hi o-C;-
GCs-al kyl, C-Gs- Al kyli m nooxy, -N(R®)R® oder
Phenyl , wel ches einen bis drei der folgenden
Substituenten tragen kann: Cyano, Nitro, Hal ogen,
C-G-A kyl, GC,-G- Alkenyl, C-G-Hal ogenal kyl, C-
Gs- Al koxy oder C;- G- Al koxycar bonyl ,
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R Wasserstoff, C-Gs-Alkyl, GC-Gs-Alkenyl, C-G
Al ki nyl, GC;-C;-Cycl oal kyl, C;- G- Hal ogenal kyl ,
G;- G- Hal ogenal kenyl , Cyano- C- G- al kyl , C- G-
Al koxy- C;- G- al kyl , C;- G- Al kyl t hi o- C- G- al kyl,
C- G- Al kyl oxi mi no- C- G- al kyl, C- G-

Al kyl car bonyl , C;- G- Al koxycar bonyl, C;- G-

Al kyl car bonyl - C- G- al kyl, C- G-

Al koxycar bonyl - C;- G- al kyl , Phenyl, Phenyl - C;-
G- al kyl, wobei der Phenylrest jeweils einen
bis drei der fol genden Substituenten tragen
kann: Cyano, Nitro, Hal ogen, C-G- Al kyl, C-
G- Hal ogenal kyl , GC;- G- Al kenyl, C;- G- Al koxy und
C,;- G- Al koxycar bonyl ;

oder R und R zusammen eine zwei- bis funfgliedrige
Kohl enst of f kette, wobei ein Kohl enstoffatomdieser Kette
durch Sauerstoff, Schwefel oder gegebenenfalls C- G-

Al kyl substituiertes Stickstoff ersetzt sein kann,

Hal ogen, Cyano, Nitro oder Trifl uornethyl;
Wasserstoff oder Hal ogen;

G- G- Al kyl;

C,- G- Hal ogenal kyl ;

Wasserstoff oder

AP ARAAERA

und R zusammen eine gesattigte 4-gliedrige
Kohl enst of f ket t e;

mt der MaBgabe, dal nicht gleichzeitig R* die

Trifl uornethyl gruppe und R Wasserstoff sein kénnen, wenn
W ei ne G uppe-CH=CH CO- R nit R!° C-GCs- Al koxy oder C;-C;-
Cycl oal koxy bedeutet.™

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages |autet:

"1. Substituierte 3-Phenylurazile der fol genden
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CH=N- OCH,
CH=N- OG,H;
CH=CCI - COOC,H;
CH=CA - COOCH,
CH=CCl - COOi G,H,
CH=CCl - COONG,H,
CH=CA - COONC,H,
CH=CA - COOt C,H,
CH=CBr - COOCH,
CH=CBr - COOC,H;
CH=CBr - COO C,H,
CH=CBr - COOt C,H,
CHEN- OH

CH=N- O n- GH,
CH=N- OCH,CH=CH,
CHEN- O n- GH,
CHEN- O i - CH,

Cl

CH=N- O (CH,) ,CH( CH) -

CHENF O n- GyHgs

CH=N- OCH( CH5) COOC,Hs

CH=N- OCH,
CH=N- OG,H;
CH=CBr - COOCH,

T 0942/ 98
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CH=CBr - COOC,H;
CH=CCI - COOCH,
CH=CA - COOC,H;
CH=CA - COOH

CH=CBr - COOH. "

I T T T M

Der Beschwerdef ihrer verwi es zur Stitzung der
ursprunglichen O fenbarung des geanderten Anspruchs 1
gemall Hauptantrag al |l genein auf den urspringlichen
Anspruch 1 und insbesondere auf die Seite 55, Zeilen 29
bis 43 der urspringlichen Beschrei bung. Dort seien
spezi fi sche Bedeutungen der Substituenten X!, X3 R, R,
R:, R* und R offenbart, die sich imAnspruch 1

w eder f &nden. Er behauptete, dieser Absatz der

Beschrei bung stell e keine ausschliel3lich konbi natori sche
O f enbarung der dort genannten Substituent enbedeut ungen
dar, sondern di e angegeben Bedeutungen jedes Restes
koénnten auch einzeln und isoliert, nicht nur in

Konmbi nati on mtei nander gel esen werden. Verbi nde man nun
di ese spezifischen Bedeutungen der Substituenten in der
ur springlichen Beschrei bung und i murspringlichen
Anspruch 1, gel ange man zwangl os zum gel t enden

Anspruch 1 des Hauptantrages.

Der Beschwerdef Uhrer trug zur erfinderischen Tatigkeit
des Anspruchsgegenstandes aller Antrédge in der
mindl i chen Ver handl ung vor der Kammer im wesentlichen
vor, dall ausgehend von den nachstli egenden
Druckschriften (1) und (2) die annel dungsgenmalRe Auf gabe
darin bestanden habe, verbesserte sel ektive Herbizide
bereitzustellen. Zusatzlich zu den bereits im Verfahren
befindl i chen Versuchsberichten | egte er in der
nmindl i chen Ver handl ung zwei weitere vor, namich die
Ver gl ei chsver suche genannt "PCT" und "handschriftlich”
Der Beschwerdef ihrer w dersprach der Rige in der
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angef ocht enen Ent schei dung, es | agen kei ne hinrei chenden
Ver gl ei chsversuche vor, umfir die gesante beanspruchte
Breite der Erfindung die erfol greiche Losung der

annel dungsgenméflen Auf gabe gl aubhaft zu nmachen. So seien
all e vorliegenden Vergl ei chsversuche heranzuzi ehen,
darunter auch jene, bei denen keine Nutzpflanze getestet
wurde. I n den Vergl eichsversuchen sei en Verbi ndungen der
nachstli egenden Druckschriften mt strukturell nur

m ni mal unterschi edl i chen Verbi ndungen der Erfindung auf
i hre sel ektive herbi zide Wrkung getestet worden. Aus

di esen kl ei nen Strukturveréanderungen ergebe sich eine
starke Wrkungsverbesserung, die nicht vorhersehbar
gewesen sei. Diese glaubhaft gemachte Uberraschende

Ver besserung der sel ektiven herbi zi den Wrkung an der
Schnittstell e zwi schen Stand der Techni k und Erfindung
genuge, umdi e Verbesserung fur die gesante Breite des

j eweiligen Anspruchs 1 gl aubhaft zu machen. Es bedlrfe
von seiten des Beschwerdefihrers kei ner Angabe von

G Unden, weshal b die verbesserte Wrksankeit der

unt er sucht en annel dungsgenéaf3en Ver bi ndungen auf ni cht
unt ersuchte zu extrapolieren sei. Nachdemdie
Uberraschend vorteil haften sel ektiven herbi zi den

Ei genschaften fur den gesanten Anspruchsgegenstand

bei der Antrage gl aubhaft bel egt worden seien, beruhe er
auch auf erfinderischer Tatigkeit.

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, die angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und ein Patent auf der G undl age
des in der nundlichen Verhandl ung al s Hauptantrag

ei ngerei chten Anspruchs 1 und der Anspriche 6, 8 bis 10
und 12 bis 16 wie urspriunglich eingereicht mt

ent sprechend Anspruch 1 angepal3ten Substituenten oder
auf der G undl age des in der mindlichen Verhandlung als
Hi | f santrag ei ngerei chten Anspruch 1 und der Anspriche
8, 9 und 12 bis 16 we urspringlich eingereicht mt



- 11 - T 0942/ 98

ent sprechend Anspruch 1 angepal3ten Substituenten, sow e
j eweil s noch anzupassender Beschrei bung zu erteilen.

Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kammer verkindet .

Ent schei dungsgr tinde

Di e Beschwerde ist zul assig.

Haupt antr ag

2.

2.1

2.2

1029.D

Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der geltende Anspruch 1 findet seine Stutze im
ursprunglichen Anspruch 1 und, hinsichtlich der

Beschr dankung des Substituenten W imurspringlichen
Anspruch 3. Die Bedeutungen fur die Substituenten R und
R* stitzen sich auf die urspringlichen Anspriche 4 und 7.
Di e Beschrankungen der Bedeutungen der Substituenten X,
X2 und R imgeltenden Anspruch 1 sind jedoch i mHinblick
auf deren urspringliche O fenbarung zu beanst anden.

Di e Substituenten X' und X? sind durch Streichen aller
wei teren, imurspringlichen Anspruch 1 |istennmal3ig

auf gezahl t en Bedeut ungen auf di e singul &re Bedeut ung
Sauerstof f und der Substituent R entsprechend auf
Wasserstoff reduziert worden. Nach stéandi ger

Recht sprechung der Beschwerdekamrern ist bei derartigen
Beschr ankungen das Leitprinzip, dal das Streichen von in
jeweiligen Listen aufgezahlten Bedeutungen von
Substituenten nicht zum Herausgreifen einer bestinmen
Konbi nati on von jeweils einer einzigen spezifischen,
urspriunglich jedoch nicht offenbarten, Substituenten-
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bedeut ung fihren darf (siehe die Entscheidungen

T 615/ 95, Punkt 6 der Entschei dungsgrinde, T 859/ 94,
Punkt 2.4.3 der Entschei dungsgrinde, bei de nicht
veroffentlicht in ABI. EPA). Imvorliegenden Fall ist

i ndessen genau di es geschehen: Die Substituenten X!, X2
und R sind durch Streichen aller anderen Bedeutungen auf
jeweils eine einzige Bedeutung zurtckgeschnitten worden
was zu einer urspriunglich nicht offenbarten Konbination
von spezifischen Substituentenbedeutungen fihrt.

Fol glich vermag der urspriungliche Anspruch 1 fir sich
all ei n kei ne ausrei chendende Stitze fir den gel tenden
Anspruch 1 zu bieten

In Kenntnis dessen hat der Beschwerdef Uhrer die

Seite 55, Zeilen 29 bis 43 der Annel dung in der
urspringlich eingereichten Fassung zur Stitzung der
ursprunglichen O fenbarung herangezogen. Dieser Teil der
urspriungli chen Beschrei bung of fenbart differenziert eine
bevor zugt e Konbi nati on von Substituent enbedeut ungen, in
der X! und X* nur Sauerstoff, R' ausschlieflich Hal ogen,
R? nur Wasserstoff oder Fluor, R® unter anderem C;- G-

Al kyl, R* unter anderem voll standi g hal ogeni ertes C-C,-
Al kyl, R ausschlielllich Wasserstoff oder R und R
zusamen ei ne Tetranet hyl enkette bedeuten. Der geltende
Anspruch 1 geht jedoch, wie auch der Beschwerdefihrer in
der nundlichen Verhandl ung vor der Kanmer eingeraumnt
hat, Uber di ese konbi natori sche O fenbarung der

ur springli chen Anmel dung hi naus. So ni mt genal3

gel t endem Anspruch 1 der Substituent R! zusatzlich auch
di e Bedeutungen Cyano, Nitro oder Trifluornmethyl, die
Substituenten R und R* die jeweiligen breiteren

Bedeut ungen Hal ogen bzw. C;- G- Hal ogenal kyl und R* und R®
zusamen di e breitere Bedeutung gesattigte 4-gliedrige
Kohl enstof fkette an. Damt kann auch di eser vom
Beschwer def iUhrer herangezogene Teil der urspriunglichen
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Beschrei bung di e urspringliche Ofenbarung des geltenden
Anspruchs 1 in diesem Unfange nicht tragen

Der Beschwer def ihrer hat nun ei ngewandt, die einzel nen
spezi fischen Substituent enbedeutungen auf Seite 55,
Zeilen 29 bis 34 konnten auch jeweils isoliert und nicht
i n Konbi nati on gel esen werden, weswegen ohne Verl etzung
des Artikels 123 (2) EPU einzel ne, daraus ausgewdhlte
Substi tuent enbedeut ungen mt dem urspringlichen
Anspruch 1 verknupft werden kdénnten. Man gel ange somt
vom urspriunglich Ofenbartem als Ganzem zum gel t enden
Anspruch 1.

Der geltende Anspruch 1 entspringt |aut Vorbringen des
Beschwer def Uhrers folglich einer speziellen Konbination
von Substituent enbedeut ungen aus dem urspringlichen
Anspruch 1 und aus urspringlicher Seite 55, Zeilen 29
bis 34, wel che Konbi nation sich erst durch gezielte
Auswahl von Substituent enbedeut ungen aus di esen bei den
urspringlich getrennten O fenbarungsstellen ergibt.
Nachdem di e urspringlichen Annel dung kei nen H nwei s auf
di ese spezielle konbi natori sche Auswahl der

Subst it uent enbedeut ungen enthéalt, erschliel3t sich dem
Fachmann di ese spezielle Substituentenkonbi nati on nicht
unm ttel bar und ei ndeutig aus dem O f enbarungsgehal t der
urspriunglichen Annel dung. Die unmttel bare und

ei ndeutige urspringliche Ofenbarung der im geltenden
Anspruch 1 beanspruchten Substituentenkonbi nation i st

i ndessen Voraussetzung fiar die Erfullung der
Erforderni sse des Artikels 123 (2) EPU, besteht hier

j edoch nicht.

Zusanmmenf assend i st daher festzustellen, dal der
gel tende Anspruch 1 in einer Wise geandert wurde, dal3
sein Gegenstand dber den Inhalt der Annel dung in der
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ur springlichen Fassung hi nausgeht. Aus di esem G unde i st
der Hauptantrag des Beschwerdef dhrers nicht gewahrbar.

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kamrer wurde auch
tuber die erfinderische Tatigkeit imH nblick auf die
Breite des geltenden Anspruchs 1 gesprochen. D e Kanmer
halt es daher fir angezei gt darauf hinzuwei sen, dald

ei nem Anspruch 1, der durch Unfornulierung kei ne Mangel
nach Artikel 123 (2) EPU aufwi ese, nicht schon deshal b
fir den gesanten Unfange erfinderische Qualitéat

zuzuer kennen sei, w e aus den fol genden Betrachtungen
zum Hi | f santrag hervorgeht.

Hi | fsantrag

3.

1029.D

Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der geltende Anspruch 1 statzt sich auf die Verbindungen
Nr. 1.3, 1.5, 1.11 bis 1.20, 1.43 bis 1.49, 1.55, 1.70
bis 1.74, 1.92 und 1.93 der "Wrkstofftabelle 1" auf den
Seiten 115 bis 120 der Annel dung in der urspringlichen
Fassung. Er genigt daher den Erforderni ssen des Artikels
123 (2) EPU.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Es verblei bt zu prufen, ob der CGegenstand des
Anspruchs 1 der vorliegenden Annel dung auf ei ner
erfinderischen Tatigkeit beruht.

Di e Annel dung betrifft substituierte 3-Phenylurazile mt
sel ektiv herbizider Wrksankeit (siehe Beschreibung
Seite 8, Zeilen 26 bis 31). Die Druckschriften (1) und
(2) beschrei ben nun sel ektive Herbizide der
gattungsgenidfRen Art und werden ebenfalls in der
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vor | i egenden Annel dung auf Seite 7, Zeilen 8 bis 22 der
Beschrei bung als relevanter Stand der Techni k angefihrt.
D e Kammer betrachtet daher di ese beiden Druckschriften,
imEi nklang mt der Vorinstanz und dem Beschwerdef Ghrer,
genei nsam al s nachstliegenden Stand der Techni k und
Ausgangspunkt bei der Beurteilung der erfinderischen
Tati gkeit.

So beschrei bt die Druckschrift (1) generisch unter
anderem substituierte 3-Phenylurazile der
anspruchsgenafllen al |l genei nen Fornel, die in 3-Stellung
al s Substituenten, in der anspruchsgemaflen Fornmel mt
"W bezeichnet, den Rest C=N OCH,- COal kyl tragen, und

of fenbart differenziert beispielsweise Phenylurazile mt
der Bedeutung C=N-OCH,- CO,CH; in 3-Stellung. D ese 3-
Phenyl urazil e wei sen eine sel ektiv herbizide Wrkung auf
(Seite 3, Zeilen 3 bis 4). Die Druckschrift (2)
beschrei bt ebenfalls substituierte 3-Phenylurazile der
anspruchsgenallen al | genei nen Fornel, wel che jedoch in
3-Stellung als Substituenten den Rest CH=CH CO.al kyl
tragen. Auch diese 3-Phenylurazile weisen eine selektiv
her bi zi de Wrkung auf (Seite 1, Zeilen 7 bis 10).

Ausgehend von einer der beiden Druckschriften (1) und
(2) als nachstliegendem Stand der Techni k besteht die in
der Annel dung gel tend genmacht e Aufgabe dari n,

ver besserte sel ektive Herbizide bereitzustellen, d. h.
sol che herbizid w rksanen Verbi ndungen, mt denen sich -
bei guter Vertraglichkeit fir die Nutzpflanzen - die
Schadpf | anzen besser als bisher gezielt bekanpfen | assen
(Seite 8, Zeilen 26 bis 31 der Beschreibung). In der
nmindl i chen Ver handl ung vor der Kammer hat der
Beschwer def Ghrer gleichfalls auf di ese annmel dungsgenilie
Auf gabe abgehoben.
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Zur LoOsung der oben genannten Aufgabe schl agt die
Annel dung di e substituierten 3-Phenylurazil e der

al | genei nen Fornel gemalR Anspruch 1 vor, wel che

i nsbesondere durch den spezifisch ausgebil deten
Substituenten "W in der 3-Stellung charakterisiert
si nd.

GemalR st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern
kann di e oben genannte techni sche Aufgabe indessen nur
dann bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
ber dcksi chtigt werden, wenn sie als erfol greich gel dst
angesehen werden kann, d. h. wenn gl aubhaft ist, dald im
wesent | i chen all e beansprucht en Verbi ndungen di ese

ver besserte sel ektiv herbizide Wrkung aufwei sen (siehe
z. B. T 939/92, ABI. EPA 1996, 309, Entschei dungsgrinde
Punkte 2.5.4 bis 2.6). Dieses Erfordernis spiegelt den
al I genei n anerkannten G undsatz wi der, dafl der Unfang
des durch ein Patent verliehenen Ausschli elBungsrechtes
dem t echni schen Beitrag zum Stand der Techni k

ent sprechen und durch di esen begrindet sein soll. Aus
di esem G und vermag di e Kammer auch dem grundséat zl i chen
Vor bri ngen des Beschwerdefihrers nicht beizutreten, es
genuge i mvorliegenden Fall das Aufzeigen einer

W r kungsver besserung |l ediglich unmttel bar an der
Schnittstell e zwi schen Stand der Techni k und Anmnel dung,
um di e geltend gemachte W rkungsver besserung ohne

wei tere Angaben fir die gesante Breite des
Anspruchsbegehr ens unei ngeschrankt zu bel egen, denn

di eser Standpunkt des Beschwerdefidhrers stellt im
Ergebnis die patentfahige Breite eines Anspruchs in die
bel i ebi ge Disposition des Annel ders, unabhangi g davon,
ob fur alle beanspruchten Verbi ndungen eine

W r kungsver besserung tatséachlich glaubhaft ist. D es
steht jedoch im Gegensatz zu obigem all genein

aner kannten Grundsatz und zu der gefestigten
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Recht sprechung der Beschwerdekamrern, nach der die
patent f &hi ge Breite ei nes Anspruchsbegehrens der
Uber pr uf ung unterliegt.

Es ist folglich zu untersuchen, ob das Erfordernis, dal
far i mwesentlichen alle beanspruchten Verbi ndungen die
gel tend genachte verbesserte sel ektiv herbizide Wrkung
gl aubhaft ist, imvorliegenden Fall erfdllt ist.

Der Beschwerdef dhrer hat hierzu auf die beiden am

21. Marz 1997 und 25. August 1997 i m Priufungsverfahren
ei ngegangenen und auf die beiden in der nundlichen

Ver handl ung vor der Kammer mt der Bezeichnung "PCT" und
"handschriftlich" vorgel egten Versuchsberichte
abgestel lt.

| nsoweit der Versuchsbericht vom 25. August 1997

Test ergebni sse enthalt, bei welchen kein Vergleich der
her bi zi den Wrksankeit der annel dungsgenéllen

Ver bi ndungen mt Ver bi ndungen des Standes der Technik
vorgenomen w rd, kodnnen di ese Ergebni sse die behauptete
W r kungsver besserung ni cht tragen. Nachdem ei ne

Ver besserung der sel ektiv herbiziden Wrkung gel tend
gemacht wird, d. h. eine bessere Bek&npfung der
Schadpfl anze bei gleichzeitig guter Vertraglichkeit fiur
di e Nutzpfl anze, schei den mangel s Rel evanz auch jene
Test er gebni sse in den Versuchsberichten vom 21. Mirz
1997 und 25. August 1997 aus, bei welchen allein die
her bi zi de Wrkung der getesteten Verbi ndungen auf
Schadpf | anzen angegeben wird, ohne jedoch gleichzeitig
deren Vertraglichkeit mt einer Nutzpflanze zu testen

Damt reduzieren sich die relevanten Vergl ei chsversuche
in den vorgel egten Versuchsberichten auf jene, in
wel chen ei ne anspruchgeméafRe Ver bi ndung mt einer
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ent sprechenden, struktur&hnlichen Verbi ndung aus dem
nachstli egenden Stand der Technik imHi nblick auf ihre
her bi zi de Wrkung gegen Schadpfl anzen und auf ihre
Vertréaglichkeit mt einer Nutzpflanze verglichen wrd.
So enthalten die vorliegenden Versuchsberichte rel evante
Ver gl ei chsversuche fur |ediglich fanf anspruchsgenéall3en
Ei nzel ver bi ndungen, die allen di esen Anforderungen

ent sprechend vergl ei chend untersucht wurden, namich far
di e drei anspruchsgenméf3en Ver bi ndungen des

Ver suchsbericht "PCT"und di e bei den i m Versuchsberi cht
"“handschriftlich".

So werden in den Versuchsberichten "PCT" und
"handschriftlich" insgesant drei anspruchsgemilie

Ver bi ndungen, in denen der Substituent R* Wasserstoff
oder Fluor und der Substituent Weinen Acryl sdure-

et hyl ester oder -isopropyl ester bedeuten, welcher in der
a-Stellung Chlor oder Brom substituiert ist, jeweilig
mt den entsprechenden Vergl ei chsverbi ndungen aus der
Druckschrift (2), die sich von diesen anspruchsgenél3en
ausschliellich durch einen in &-Stellung
unsubstituierten Acryl sdureester als Substituent W
unterscheiden, imH nblick auf ihre selektiv herbizide
W rkung verglichen. D e schadi gende Wrkung der
anspruchsgeméafRen Ver bi ndungen und di e der Vergl ei chs-
ver bi ndungen gegenuber der Nutzpflanze Mais ist gleich
gering; gegenuber den Schadpfl anzen Chenopodi um al bum

bzw. Lam um anpl exi caul e zei gen di e anspruchsgenél3en

Ver bi ndungen ei ne 100% ge Wrkung, wihrend die
Ver gl ei chsver bi ndungen vol | st andi g unw rksam si nd.

I m Ver suchsbericht "PCT" und "handschriftlich" werden
zwei anspruchsgenéf3e Ver bi ndungen, in denen der
Substituent R’ Wasserstoff oder Fluor und der Substituent
W ei ne Et hoxycar bonyl - 1- et hoxy-i m nonet hyl oder eine
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Met hoxy-i m nonet hyl - G uppe bedeuten, jeweils mt den

ent sprechenden Ver gl ei chsver bi ndungen aus der
Druckschrift (1), die sich von diesen anspruchsgenélien
ausschlief3lich durch den Austausch der 1-Ethoxy- durch
di e Met hoxy-Zw schengruppe bzw. durch di e Anflgung ei ner
Met hoxycar bonyl - an di e Met hoxy- Endgr uppe i m
Substituenten Wunterscheiden, imHi nblick auf ihre

sel ektiv herbizide Wrkung verglichen. Erstere
anspruchsgenéfRe Ver bi ndung schadi gt nicht die

Nut zpfl anze Soja, wédhrend di e Vergl ei chsverbi ndung di ese
zu 15% schadi gt. Gegeniber der Schadpfl anze Setaria
faberii ist die Verbindung mt 98 % Schadi gung der

Ver gl ei chsverbi ndung mt nur 45% tberlegen. Die zweite
unt ersucht e anspruchsgenéf3e Ver bi ndung schadi gt die

Nut zpfl anze Mais zu lediglich 10% wahrend die

Ver gl ei chver bi ndung di ese zu 20% d. h. starker,

schadigt. Hinsichtlich der herbiziden Wrkung sind beide
Ver bi ndungen etwa gl ei ch stark.

Fol glich zeigen alle untersuchten anspruchsgenélien
Ver bi ndungen gegentber den jeweiligen Vergleichs-
ver bi ndungen ei ne verbesserte sel ektiv herbizide
W r kung.

In allen diesen erfol greich verglei chend untersuchten
anspruchsgemaBen Ver bi ndungen bedeut et der Substituent R
Wasserstof f oder Fluor und der Substituent Weine
Acryl saur eester- oder eine Al koxyi m nonet hyl - G uppe.

| nsbesondere der Substituent Wist innerhalb der beiden
angegebenen G uppen zusatzlich nehrfach in seiner

chem schen Struktur variiert worden. Der geltende
Anspruch 1 unfalst nun ausschlielllich die beiden
genannt en Bedeut ungen fir den Substituenten R und
ausschlielBslich Acryl sdure(ester)- oder Al koxyi m no-

met hyl - G uppen fur den Substituenten W I m Hinblick auf
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di e Ubereinstimung der untersuchten und der vom
Anspruch 1 unfaliten Substituent enbedeutungen erscheint
di e Extrapol ation der verbesserten sel ektiv herbiziden
W rkung von den untersuchten auf die gesante Breite der
anspruchsgeméalRen Ver bi ndungen, di e der Beschwerdef Ghrer
gel tend macht, gl aubwirdi g.

Auf Gundl age der vorliegende Versuchsberichte und ohne
di esen w dersprechende Anhal t spunkte ist es daher

gl aubhaft, dal i mvorliegenden Fall alle beanspruchten
Ver bi ndungen ei ne verbesserte sel ektiv herbizide

W rksankei t aufwei sen.

Zusamenf assend i st daher festzustellen, dalR mt den
vorl i egenden Bewei smtteln Uberzeugend dargetan wrde,
dalR di e annel dungsgenéll3e Auf gabe, verbesserte sel ektive
Her bi zi de bereitzustellen (siehe Punkt 4.2 supra), im
gesant en beanspruchten Unfang erfol greich gel 6st wurde.

Es bl ei bt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, di e genannte Aufgabe durch
die Bereitstellung der anspruchsgenéaflen Ver bi ndungen zu
| 6sen.

Di e oben genannten Druckschriften (1) und (2) betreffen
zwar substituierte 3-Phenylurazile mt selektiv
her bi zi der Wrksankeit (siehe Punkt 4.1. supra), sie
ent hal ten j edoch kei ne Anregung, deren chem sche
Struktur in die der anspruchsgentéf3en Ver bi ndungen
abzuwandel n, um di e sel ektiv herbizide Wrkung zu
verbessern. Somt vernbgen di ese bei den Druckschriften
ni cht, weder einzeln noch in Konbination, die
anspruchsgenmafle Loésung der annel dungsgenmallen Auf gabe
nahezul egen.
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I n der angefochtenen Entschei dung sind keine weiteren
Druckschriften angezogen worden und der Kanmer ist auch
kein sonstiger relevanter Stand der Techni k bekannt.

4.6 I m Ergebnis ist somt der Gegenstand des Anspruchs 1 der
vorl i egenden Annel dung dem Fachmann durch den im
Ver fahren befindlichen Stand der Techni k nicht
nahegel egt worden; er beruht daher auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 52 (1) und
56 EPU.

5. Zur tickver wei sung

Aus der obigen Feststellung ergi bt sich, dalR der
Beschwer def Uhrer durch di e wesentlichen Abanderungen des
zur ickgew esenen Anspruchs 1 den in der angefochtenen
Ent schei dung er hobenen Ei nwand mangel nder erfi nderi scher
Tati gkeit ausgeraum hat. d eichwohl hat di e Kanmer

kei ne Endent schei dung geféallt, da die Ausfornulierung
der sonstigen Anspriche des Hil fsantrages noch offen und
di e Prufung der vorliegenden Annel dung noch ni cht
abgeschl ossen ist. In Anbetracht dessen verweist die
Kammer in Austbung ihrer Befugni sse gemal3 Arti kel

111 (1) EPU die Angel egenheit zur Fortsetzung des

Pruf ungsverfahrens an die erste Instanz zuruck.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wird an die erste Instanz zur
Fortset zung des Prufungsverfahrens unter Zugrundel egung

1029.D Y A
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der Gewdhrbarkeit von Anspruch 1 gemal3 Hil fsantrag
zur uckverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin A. Nuss
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