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Sachverhalt und Antrdge

Die am 7. Februar 1983 angemeldete und am 7. September 1983~
verSffentlichte europidische Patentanmeldung 83 101 128.3 mit
der Verdffentlichungsnummer 87 615, fir welche die Prioritat
von zwel Voranmeldungen vom 16. Februar 1982 in Anspruch

. genommen wird, wurde durch die Entscheidung der Priifungsab-
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teilung des Europdischen Patentamts vom 14. November 1986
zuriickgewiesen. Der Entscheidung lagen neun Patentanspriiche
zugrunde, von denen die ersten drei wie folgt lauteten:

1. l-Pyrazolyl-phosphorsdureester der Formel

] o-r4 (11),

in der

r!, r?, R3, gleich oder verschieden sind und Wasserstoff,
Chlor, Brom oder Iod,

R4, R gleiche oder verschiedene C;-Cg-Alkylreste
bedeuten und

X, Y fiir Sauerstoff oder Schwefel stehen.

2. l-Pyrazolyl-phosphorsdureester der Formel 11 gemd8 An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB Rl, R2 und R3 nicht

gleichzeitig Wasserstoff bedeuten.

3. Halogenierte l~Hydroxypyrazole der Formel
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2 1
R ___ R
N, I g3
S
bll (I)I
OH

in der

Rl, R? und R3 unabhingig voneinander Wasserstoff,
Chlor, Brom oder Iod bedeuten, mit der MafBgabe,

das Rl, R? und R3 nicht gleichzeitig fiir Wasserstoff
stehen, insbesondere zur Herstellung der l-Pyra-
zolylphosphorsdureester gemas Anspruch 2.

Dem schlieBen sich ein weiterer Stoffanspruch, Verfah-

rensanspriiche, Mittelanspriiche und ein Verwendungsan-
spruch an.

Die Zuriickweisung wurde mit mangelnder Einheitlichkeit
des Anmeldungsgegenstandes im Hinblick auf Artikel 82
EPU begriindet.

Die Priifungsabteilung beruft sich in erster Linie auf
die Entscheidungen T 65/82 und T 110/82, die sich beide
auf niedermolekulare 2Zwischenprodukt- und Endprodukt-
Erfindungen beziehen. In Anlehnung an den Leitsatz der
Entscheidung T 110/82 fiihrt sie aus, daB8 Endprodukte
und Zwischenprodukte dann als einheitlich anzusehen
seien, wenn die mit der Zielrichtung auf die Endpro-
dukte bereitgestellten Zwischenprodukte mit den End-
produkten ein wesentliches Strukturelement teilten und
dadurch mit letzteren im engen technischen Zusammenhang
stiinden. Zur Definition des Begriffs “wesentliches
Strukturelement® verweist sie auf die Entscheidung

T 65/82 und kommt zu dem Ergebnis, daB darunter das
strukturelle Merkmal zu verstehen sei, welches die
anmeldungsgemifSen Endprodukte von den Produkten des
nichstliegenden Standes der Technik unterscheide.
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Beriicksichtige man dieses, so sei im vorliegenden Fall
die Gruppierung

R? ___ l Rl :
L [ 3
N R
N
l
O—

das wesentliche strukturelle Element, welches in Endpro-
dukt und Zwischenprodukt identisch sein miisse. Die Bedin-
gung der Kongruenz, d.h. der vollstidndigen Deckung im we-
sentlichen Strukturteil sei bei der Anmeldung nicht er-
fillt.

Anspruch 2 miisse bei der Kldrung der Einheitlichkeitsfrage
auBer Betracht bleiben, Fa er nicht der breiteste Anspruch

sei.

Gegen die Entscheidung der Priifungsabteilung hat die Be-
schwerdefiihrerin mit dem am 5. Dezember 1986 eingegangenen
Schriftsatz unter Entrichtung der vorgeschriebenen Gébﬁhr
Beschwerde erhoben und diese gleichzeitig begriindet.

Die Beschwerdefilhrerin stellt u.a. fest, daB8 im EPU keine
Vorschrift existiere, die verbiete, Endprodukte zusammen
mit Vorprodukten zu beanspruchen, wenn deren Umfang nicht
deckungsgleich sei. Nach der Rechtsprechung des EPA ver-
wirklichten Vor- und Endprodukte und deren Verwendung eine
allgemeine erfinderische Idee und kdnnten in einer Anmel-
dung beansprucht werden. Es misse dem Anmelder unbenommen
bleiben, niedermolekulare Endprodukte zusammen mit eiher
bestimmten Gruppe von Zwischenprodukten zu beanspruchen,
auch wenn dadurch das Umfeld der Erfindung nicht voll-
stdndig abgedeckt werde.
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Die allgemeine erfinderische Idee bestiinde bei der vor-
liegenden Erfindung darin, Pyrazol-substituierte Phos-
phorsidureester mit insektizider Wirkung und, soweit ndtig, ~
auch die hierzu erforderlichen Vorprodukte zu schaffen. L
Das allen Wirkstoffen und beanspruchten Vorprodukten zu-
kommende gemeinsame Strukturelement sei entgegen der Auf-
fassung der Priifungsabteilung allein der Rest

ll ”
N
\\\§

O--

Auch miisse zuldssig sein, einen Unteranspruch auf solche
Phosphorsdureester zu richten, die im Pyrazolteil
substituiert seien und einen Anspruch auf Vorprodukte zu
richten, die nur zur Herstellung von Endprodukten dieses
Unteranspruchs geeignet seien.

Die Beschwerdefiihrerin stellt den Antrag, die Zuriickwei-
sung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage der vor-
liegenden Anmeldeunterlagen zu erteilen.

Entscheidungsgriinde

01315

Die Beschwerde entspricht Artikel 106 bis 108 und Regel 64
EPli; sie ist somit zuldssig.

Die nunmehr geltenden Anspriiche sind in formeller Hinsicht

nicht zu beanstanden. Die Anspriiche 1 und 3 bis 9 gehen auf
die urspriinglichen Anspriiche 2, 1 und 3 bis 8 zurick;
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Anspruch 2 findet seine Stiitze auf Seite 10 der urspriing-

lichen Unterlagen.

Die Streitanmeldung betrifft eine auf niedermolekulare
Zwischen- und Endprodukte gerichtete Erfindung.

Die Priifungsabteilung hat die Anmeldung unter Hinweis auf
Art. 82 EPU zuriickgewiesen, weil der auf die Zwischen-
produkte gerichtete Anspruch 3 und der auf die Endprodukte
gerichtete Anspruch 1 in ihrem Umfang nicht deckungsgleich
sind und der Anmeldungsgegenstand damit uneinheitlich ist.

Zur Frage der Einheitlichkeit von Zwischenprodukt-End-
produkt-Erfindungen hat eine andere Kammer bereits Stel-
lung genommen und diese fiir mehrere Gruppen von nieder-
molekularen Zwischenprodukten sowie fiir eine Gruppe von
niedermolekularen Endprodukten im Grundsatz bejaht, wenn
die mit der Zielrichtung auf die Endprodukte bereitge-

.stellten Zwischenproduktgruppen durch den Einbau eines we-

sentlichen Strukturelements in die Endprodukte mit diesen
im engen technischen Zusammenhang stehen und wenn der
Ordnungsfunktion des Art. 82 EPU Rechnung getragen wird

(T 110/82, “"Benzylester", Abl. 1983, 274).

In dem entschiedenen Fall ging es um die Bereitstellung von
insektizid wirksamen Benzylestern (Endprodukte), die sich
unter der vereinfachten Formel B-Cﬁukz-ester subsumieren
lassen (R2 = Wasserstoff;'Cyan,'cl-c4—Alkyl; Ethinyl) und '
um die von Zwischenprodukten aus der Gruppe der Benzyl-
alkohole (B-CHR2-OH), Benzylchloride (B-CHRZ-Hal), Benzal-
dehyde (B-CHO) und Benzylamine (B-CH,-NH,).
Charakteristisch fiir die verschiedenen Vorprodukte ist die
Benzylidengruppierung B-CH =, welche als wesentliches

Strukturelement in die Endprodukte eingebaut wird.
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Demgegeniiber wird im Rahmen der vorliegenden Zwischen-
produkt-Endprodukt-Er findung Schutz fiir nur noch eine
Gruppe von Zwischenprodukten begehrt.

Bei der 2Zwischenproduktgruppe handelt es sich um haloge-
nierte 1-Hydroxypyrazole, die in der Formel I des Anspruchs
3 zwanglos zusammengefaSt sind; die Substituenten R;, Rr2
und R3 haben die Bedeutung Wasserstoff, Chlor, Brom oder
Jod, kdnnen aber nicht gleichzeitig Wasserstoff bedeuten.

Gegen die disclaimerartige Formulierung, mit der das
offensichtlich schon bekannte l-Hydroxypyrazol ausgenommen
wird, ist nichts einzuwenden; eine derartige Einschrankung
hitte von vorneherein ebensogut aus anderen beispielsweise
firmeninternen Griinden freiwillig erfolgen kodnnen.

Mit Hilfe dieser Zwischenprodukte wird der Zugang zu den
begehrten Pyrazolyl-l-phosphorsdureestern der Formel II
erdffnet, welche als Wirkstoffe von Interesse sind; in der
Formel II kénnen die Substituenten R! bis R3 iber obige
Bedeutungen hinaus zugleich noch fiir Wasserstoff stehen. Der
flIbergang der zZwischenprodukte in die Endprodukte vollzieht
sich problemlos in einer einstufigen Reaktion.

Es unterliegt keinem Zweifel, daB8 die anmeldungsgemdSen
Zwischenprodukte nur mit Blick auf die Endprodukte zur

Ver fliigung gestellt worden sind und das8 zwischen beiden
Gegenstinden ein hinreichend enger technischer Zusammenhang
besteht; dieser kommt dadurch gzum Ausdruck, daB sich die
Pyrazolyl-l-oxy-Reste (I) unver@ndert in den korres-
pondierenden Endprodukten wiederfinden.

Da alle Vertreter der Zwischenproduktgruppe ersichtlich auf
den 1-Oxypyrazolkern gzuriickfilhrbar sind, bedarf es nicht

Y
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eigens der Festlegung eines gemeinsamen, wesentlichen
Strukturelements. _

Dessen Ermittlung erlangt allerdings dann Bedeutung, wenn,
wie im Abschnitt 4 gezeigt, mehrere Vorproduktgruppen im
Vorfeld der Endprodukte beansprucht sind und es der |
ZweckmaBigkeitsnorm des Art. 82 EPU entsprechend darauf
ankommt, nur diejenigen der Gruppen zusammenzufassen, die
noch ein MindestmaB an struktureller.Gemeinsamkeit
aufweisen und deshalb als Einbaukomponenten fiir die
Endprodukte infrage kommen. Dadurch soll vermieden werden,
daB zu heterogene Gegenstande in einer Anmeldung behandelt
werden.

In dem Umstand, daB8 Anspruch 3, was die stoffliche Breite
seiner Substituenten anbelangt, enger ausgelegt ist als
Anspruch 1, hat die Priifungsabteilung einen die Einheit-
lichkeit des Anmeldungsgegenstandes stOrenden Faktor

gesehen. Ihrer Ansicht nach ist eine allgemeine erfinde-
rische Idee gemdB Art. 82 EPU nur verwirklicht, wenn das
wesentliche Strukturelement - damit gemeint ist der
Pyrazolyl-l-oxy-Rest des Endprodukts II - in End- und
Zwischenprodukt identisch ist (Grundsatz des gleichen Umfangs;
ZurilickweisungsbeschluB vom 14. November 1986, Seite 4 c, Seite
7, Zeile 15).

Die Kammer vermag sich dieser Auffassung nicht anzuschlie-
Ben.

Die Frage, ob Zwischenprodukt- und Endprodukt-Anspruch,
wenn sie dem Erfordernis der Einheitlichkeit entsprechen
sollen, im Umfang grundsdtzlich deckungsgleich sein miissen,
beantwortet sich bereits aus der Benzylester-Entscheidung.

Geht man von den unter Abschnitt 4 als Vorproduktgruppe

aufgefihrten Benzylaminen aus und bringt deren Formel (B-
CHy-NH,) mit der Formel der Benzylester-Endprodukte in Be-
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ziehung (B-CHRz-ester), so stellt man fest, daB mit be-
sagten Ausgangsverbindungen nur solcne Endprodukte erhalten
werden, in denen R? Wasserstoff bedeutet; R2=Cyan-, Cy-C4-
Alkyl- oder Ethinyl-substituierte Endprodukte sind dagegen
auf diesem Wege nicht zuganglich.

Die Tatsache, daB8 bei dem ausgewahlten Substanzpaar der
Zwischenprodukt-Anspruch umfangmaBfig nicht mit dem Endpro-
dukt-Anspruch kongruent ist, sondern gegeniiber diesem -
ebenso wie bei der Streitanmeldung - enger gefaSt ist, hat
bei der letztinstanzlichen Uberpriifung jener Anmeldung zu
keiner Beanstandung der Uneinheitlichkeit gefiihrt. Daran
erkennt man, daf8 es auf das Prinzip des gleichen Umfangs,
auf das sich die Priifungsabteilung beruft, bei Klirung der
Einneitlichkeit in Wirklichkeit nicht ankommt.

Der ZuriickweisungsbeschluB setzt sich weder mit diesen
Gegebenheiten auseinander, noch wird darin dargelegt, weswegen
die Beschwerdefiihrerin abweichend von dort zur Vorlage von im
Umfang aufeinander abgestimmten Zwischenprodukt-Endprodukt-
Anspriichen aufgefordert werden miite.

Die Kammer sieht daher keinen Grund, die vorliegende Sache
anders als in der Benzylester-Entscheidung geschehen zu
beurteilen.

Wirde man der Forderung der Priifungsabteilung nachgeben, so
miifte in letzter Konsequenz entweder auf die ilberstehenden,
vom (unsubstituierten) l-Hydroxypyrazol abgeleiteten und

vom Zwischenprodukt-Anspruch nicht abgedeckten Pyrazolyl-l-
phosphorsdureester des Anspruchs 1 verzichtet werden, was
unbillig wdre, oder es miiBte dieser Teil in einer ge-
sonderten Anmeldung weiterverfolgt werden, was einer un-
nétigen Zerstiickelung von technisch ZusammengehOrigem
gleichkime und mit der Ordnungsvorschrift des Art. 82 EPU
nicht vereinbar ware.

Eine Stdrung des rationellen Ablaufs des Erteilungsverfahrens
ist dagegen nicht zu beflirchten, wenn der Anspruch 1 in seiner
vollen Breite neben dem

eoe oo
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Anspruch 3 beibehalten wird, was von der Prifungsabteilung
auch nicht in Abrede gestellt wird.

5.4 Es kann somit bei der Feststellung verbleiben, daB eine auf
eine niedermolekulare Zwischenproduktgruppe und eine nie- )
dermolekulare Endproduktgruppe gerichtete Erfindung, bei )
welcher der Zwischenprodukt-Anspruch im Umfang enger gefast
ist als der Endprodukt-Anspruch, jedenfalls dann einheit-
lich ist, wenn - wie hier - die beiden Gegenstdnde in einem
engen technischen Zusammenhang stehen (einstufige iUiber-
tragung eines Strukturelements) und durch die Zielrichtung
der Zwischenprodukte auf die Endprodukte zu einer einzigen
allgemeinen erfinderischen Idee verbunden sind (im AnschluB
an Benzylester-Entscheidung, loc cit; T 57/82, “"Copoly-
carbonate", Abl. 1982, 306).

" Auch die Weiterbehandlung der Anspriiche 1 und 3 mit déen
ibrigen, auf den Anspruch 1 riickbezogenen Anspriichen der
gleichen oder anderen Kategorie in der vorliegenden Anmeldung
stB58t auf keine Bedenken (Regel 29 (2), 30 EPU). |

5.5 Das schlieBt nicht aus, daB es nicht auch Zwischenprodukt-
Endpfodukt-Ansprﬁche gibt, die im Umfang exakt aufeinander
abgestimmt sind, wo also fiir jedes Zwischenprodukt bzw.
Endprodukt das entsprechende Gegenstilick existiert. Beispiele
dieser Art finden sich sowohl in der Benzylester-Anmeldung
(z.B. B-CHRz-OH) als auch in der Cyclopropan-Anmeldung, die
ebenfalls eine niedermolekulare Zwischenprodukt-Endprodukt-
Erfindung betrifft (vgl. T 65/82, “Cyclopropan", Abl. 1983,
327).

Soweit die Vorstellungen der Priifungsabteilung bei ihrer
Deutung des Begriffs vom "wesentlichen Strukturelement" auf
die Cyclopropan-Entscheidung zurilickgehen und dazu gefihrt
haben, daB darunter das strukturelle Merkmal verstanden

01315 . ceefons
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wird, welches die anmeldungsgemdBen Endprodukte von den
Produkten des nichstliegenden Standes der Technik unter-
scheidet, lassen diese auBer Betracht, daB es bei der
Cyclopropan-Entscheidung vordergriindig um die Festlegung
von Kriterien geht, die bei der Beurteilung der erfinde-
rischen Titigkeit fiir Zwischenprodukte maSgeblich sind,
nicht aber um die hier ausschlieBlich interessierenden
Einheitlichkeitsfragen (vgl. lediglich Abschnitt 13). Die
dort gewonnenen Erkenntnisse verstehen sich als das Ergeb-
nis einer unter Einbeziehung des Zwischenprodukt-nahen und
Endprodukt-nahen Standes der Technik erfolgten Priifung nach
Art 56 EPU. Sie kdnnen daher nicht zur Interpretation des
vorstehenden, in anderem Zusammenhang gepradgten Begriffs
herangezogen werden und nicht so ausgelegt werden, als ob
sich das wesentliche Strukturelement generell am Endprodukt
zu orientieren hidtte bzw. als ob dieses im vorliegenden

Fall mit dem Pyrazolyl-l-oxy-rest des Esters II identisch
sein miiBte.

6. Nach alledem tragen die Zurlickweisungsgriinde den angefoch-
tenen BeschluB nicht.
Einer Erteilung des nachgesuchten Patents steht entgegen, das
eine Priifung der weiteren Patentierungsvoraussetzungen vor der
Priifungsabteilung bisher noch nicht erfolgt ist.
Nicht auszuschlieBen ist, daB8 sich in deren Verlauf erneut
die Frage der Einheitlichkeit des Anmeldungsgegenstandes
stellt.
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Entscheidungsformel

S —

Aus diesen Griinden wird wie folgt entschieden:

-~

1. Die Entscheidung der Priifungsabteilung des Europdischen
Patentamts vom 14. November 1986 wird aufgehoben.

- 2. Die Sache wird an die Vorinstanz zur weiteren Sach-
priifung auf der Grundlage der geltenden Patentanspriiche

zurickverwiesen.
Der Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

F.Klein P.Langon



