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Sachverhalt und Antrãge 

Die europäische Patentanmeldung 83 810 428.9 wurde am 

26. September 1983 eingereicht und unter der 
Nr. 0 107 615 am 2. Mai 1984 veröffentlicht. Mit 

Entscheidung voni 22. Juli 1988 wurde sie von der 
Prufungsabteilung des europäischen Patentamts 

zurückgewiesen. 

Dieser Entscheidung lagen die am 3. Dezember 1986 

eingegangenen Patentansprüche 1 bis 6 zugrunde. 

Die Zurückweisung wurde damit begründet, dal3 der 

Anmeldungsgegenstand durch 

(1) DE-C-2 319 816 

neuheitsschädlich vorweggenoinmen sei und auch keine neue 

Auswahl hieraus betreffe. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

unter gleichzeitiger Zahiung der vorgeschriebenen Gebühr 
am 19. August 1988 Beschwerde erhoben und diese am 

29. November 1988 begründet. 

Nach Ladung zur inündlichen Verhandlung .auf den 

14. Dezenther 1990 hat der Berichterstatter die 

Beschwerdeführerin telefonisch auf das foigende 

hingewiesen: 

auf die Entscheidung T 12/90 von 23. August 1990, 

deren Grundsätze die hier entscheidende Kaminer zu 

berücksichtigen beabsichtige; 

auf die den Dokument (1) entsprechende 

Of fenlegungsschri ft 
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2 	T 640/88 

(1') DE-A-2 319 816 

als móglicherweise ebenfalls relevante Druckschrift. 

V. 	In der mündlichen Verhandlung hat dann die Beschwerde- 

führerin einen neuen Anspruchssatz bestehend aus fünf 

Patentansprüchen eingereicht, wovon der einzige 

unabhãngige Anspruch einschlie8lich einer gemàB Regel 88 

Satz 2 EPU beantragten Berichtigung (Einfügung der 

Bedeutung Wasserstoff für R4 ) lautet, wie folgt: 

"Polyolefine enthaltend als Stabilisator gegen 

lichtinduzierten und oxidativen Abbau eine Verbindurig 

der Formel I 

'0~ 

<- -R2 	([) 

H3C CH3 R1 	R1  H3C CH3 

worin X eine Gruppe 

H3c CH3 

-N---( 	)-R2 	ist, 

R1 H36 Cl!3 

R1 	C1-C18 Alkyl, C5-C12 Cycloalkyl, C7-C11 Aralkyl, 

durch -0- oder -N(R3 )- unterbrochenes C3-C12 

Alky]., C2-C6 Carboxyalkyl, C3-C12-

Alkoxycarbonylalkyl, eine Gruppe -A-O-Q, worin A 
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3 	 T 640/88 

Methylen, Ethylen oder Trimethylen und Q  em-, 
zwei- oder dreimal durch C 1-C4 Alkyl 
substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl sind 
oder eine Gruppe der Formel 

CH3 CH3 

_CH2CH2-( 	KH 	becleutet, 

CH3 CH3 

C1-C4 Alkyl, Benzyl, Allyl, Acetyl, Acryloyl, 
Oxyl oder eine Gruppe 

-CH2-CH(R4 )OH, -CH2-CH(OH) -CH2O1 	oder 
-CH2CN ist, 

c1-c4 Alkyl und R 4  Wasserstoff, Methyl, Ethyl 
oder Phenyl bedeuten, wobei für den Fall, daB R 1  
C1-C18-Alkyl oder C7-C11-Aralkyl bedeutet, R 2  
nicht für C1-C4-Alkyl, Benzyl, Allyl, Oxyl und 
R4  nicht für Wasserstoff, Methyl oder Phenyl 
stehen, oder Tris-(1,2, 2,6, 6-pentainethyl-4-
piperidyl-butylamino) -1,3, 5-triazin, Tris- (1-
allyl-2 ,2,6, 6-tetrainethyl-4-piperidyl-
butyla]uino) -1,3, 5-triazin, Tris- (1-benzyl- 
2,2,6, 6-tetraniethyl-4-piperidyl-butylamino) — 
1,3, 5-triazin, Tris-(1-B-hydroxyethyl-2, 2,6,6-
tetraniethyl-4-piperidyl-butylainino) -1,3,5-
triazin oder Tris-(1-B-hydroxypropyl-2 ,2, 66-
tetraiuethyl-4-piperidyl-ethylainino) -1,3,5-
triazin." 

VI. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragte, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und ein Patent unter Zugrunde-
legung der in der mündlichen Verhandlung überreichten 

02803 	 se/. . . 



4 	 T 640/88 

Patentansprüche 1 bis 5 sowie einer noch anzupassenden 

Beschreibung zu erteilen. 

Sle macht geltend, durch die geänderten Ansprüche 

entfielen die in der angefochtenen Entscheidung 

erhobenen Bedenken. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der 

Artikel 106 bis 108 sowie der Regel 64 EPU; sie ist 

daher zulässig. 

Zulãssigkeit der Añsprüche 

2.1 	Berichtigung geinä8 Regel 88 EPLJ 

Die beantragte Ergánzung der in Anspruch 1 ursprünglich 

aufgezãhlten Bedeutungen von R4  durch "Wasserstoff lt  ist 
zulãssig, well sofort erkennbar ist, daB 

ein Fehler vorlag und 

weiche Berichtigung vorzunehmen war. 

Ad a) Anspruch 2 der Erstunterlagen nannte als Bedeutung 

für R2  u. a. C2-C3 Hydroxyalkyl, 

Da Anspruch 2 auf Anspruch 1 Bezug nahm und in diesem 

R2  als -CH2-CH(R7 )OH mit R7  Methyl 
(, 

Ethyl oder 

Phenyl) definiert wurde, war sofort erkennbar, daB 

die in Anspruch 2 enthaltene Bedeutung "C2 

HydroxyaIkyl't in Anspruch 1 fehlte. 

Somit lag ein offensichtlicher Fehier vor. 
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5 	T 640/88 

Ad b) Als Berichtigung kant un Hinblick auf Anspruch 2 

einerseits und Beispiel 15 andererseits nur eine 

Ergänzung der Bedeutung von R (nunmehr R 4 ) durch 

Wasserstoff in Frage. 

	

2.2 	TJrsprungsoffenbarung der ailgemeinen generischen Formel 

als soicher ohne Ausnahmebestiinrnung: 

Die generische Formel des geltenden Anspruchs 1 

unterscheidet sich von der des ursprünglichen dadurch, 

daB 

der Substituent X auf die zuletzt genannte von vier 

aufgezàhlten Mãglichkeiten eingeschrànkt und 

die Bedeutung Wasserstoff für R2  gestrichen wurde. 

Die Anderung a) 1st durch die auf Seite 13 der 

Erstunterlagen angegebene generische Fôrinel gedeckt. 

Bezüglich Anderung b) entnimmt der Fachmann aus der 

Bedeutung für R 2  in Formel I sowie den in der Tab. I der 

Erstunterlagen enthaltenen Beispielen, daB R 2=H oderH 

1st, d. h. das 1 1 -N-Atoin kann substituiert (tertiär) 
oder unsubstituiert (sekundär) sein (In den 17 

Beispielen der Tab. I 1st neunmal R2=H und achtinal*H.). 

Somit ist auch die Anderung b) ursprünglich of fenbart. 

	

2.3 	Zulässigkeit der Aüsnahmebestinunung 

Die generische Forinel (I) des geltenden Anspruchs 1 ist 

als soiche zuin Teil bereits Gegenstand der in (1) und in 

(1 1 ) enthaltënen Lehre. Dein tràgt die Ausnahinebestinunung 
Rechnung, indein sie eine Uberschneidung mit diesemn Stand 

der Technik vermeidet (vgl. auch die Ausführungen zur 

Neuheit in Abschnitt 3.1.1). 
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6 	 T 640/88 

Uber die oben genannte Uberschneidung hinausgehend wird 
durch die Ausnahmebestiinmung nichts Wesentliches 
ausgeschlossen. Auch soweit die Ausnahmebestimmung in 
uñwesentlichen Details über das streng genoininen 
Erforderliche hinausgehen soilte, hãtte die Kaminer keine 
Bedenken, sie dennoch zuzulassen (vgl. T 296/87, 
"Enantioinere/HOECHST", AB1. EPA 1990, 195, Punkt 3.3, 
letzter Satz). 

	

2.4 	Of fenbarung der Einzelverbindungen 

Die un geltenden Anspruch 1 konkret genannten fünf 
Einzelverbindungen entsprechen den in den Beispielen 10 
bis 12 und 14 sowie 15 der Erstunterlagen genannten 
Verb indungen. 

	

2.5 	Die Ansprüche 2 bis 5decken sich mit den Ansprüchen 5 
bis 8 der Erstunterlagen. 

	

2.6 	Aus vorstehendem folgt, daB der Gegenstand der 
Ansprüche 1 bis 5 nicht über den Inhalt der Anmeldung in 
der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht und 
soinit die Voraussetzungen des Art. 123 (2) EPU erfüllt 
sind. 

	

3. 	Neuheit 

	

3.1 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist definiert als 
Polyolefine, die einen Stabilisator enthalten, der 
entweder 

einer durch Ausnahmebestimmungen eingeschrãnkten 
generischen Forinel entspricht oder 

eine von fünf individuellen Verbindungen ist, die 
auBerhaib der generischen Formel liegen. 

02803 	 ...I... 
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3.1.1 	In Tab. VI von (1) definieren vier Forinein, nämlich die 
ersten beiden, sowie die an vierter und die an siebenter 
Stelle genannte, Tris-piperidyl-4 '-ainino-triazine. 

Dabei sind die drei ersterwähnten Verbindungen soiche, 
deren Ajninostickstoff durch Butyl, Octyl und Dodecyl 
substituiert ist, wobei der Piperidylstickstoff 
unsubstituiert bleibt. Weitere Möglichkeiten der 
Substitution ergeben sich aus Spalte 2, Zeilen 48 und 
49, was in Verbindung mit Anspruch 1 von (1) insgesamt 
die Substitution durch einen geradkettigen oder 
verzweigten Alkyirest mit 1 bis 12 Kohienstoffatomen 

lehrt. 

Nur die letzte der vorgenannten 4 Formein. ist am 
stickstoffpiperidyl (d. h. dem 1 1 N-Atom) substituiert, 

wobei jedoch gleichzeftig der Aininostickstoff 
unsubstituiert ist. Hieraus läBt sich jedoch nicht die 
aligemeine Lehre ableiten, die syininetrischen Tris-
piperidyl-4 1 -aiuino-triazine müBten stets ein sekundâres 
und ein tertiäres Stickstoffatoin aufweisen. Dein 
widerspricht schon die Verbindung des Beispiels 3, in 
der beide Stickstoffatolne (1 1 -N und 4 1 -Amino) sekundär 

sind. In Anbetracht der dem Fachmann in Spalte 4, 
Zeile 50 bis Spalte 5, Zeile 20 von (1) gegebenen 
detailliertén Gebrauchsanleitung zur Einführung von 
Substituenten am 1 1 -N-Atom - Cl - C4 Alkylsubstitution 
(Sp. 4, Zeile 60 und Zeilen 64 bis 67), 
Alkenylsubstitution (Sp. 4, Zeile 61), 
Benzylsubstitution (Sp. 4, Zeile 61 und 62), mit 
individualisiertein Methyl (Sp. 5, Zeile 1), Oxyl (Sp. 5, 
Zeilen 9 bis 20) - ist die Kaininer der Auffassung, daJ3 

hierdurch auch der Einsatz von am 4 1 -Aininoatom bereits 

substituierten Verbindungen als Ausgangsmaterialien für 
die vorgenannten Substitutionsreaktionen of fenbart 
wird. 

02803 
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Für den Fachmann ergibt sich somit aus (1) u. a. eine 

Of fenbarung von Tris-piperidinyl-4 '-amino-triazinen, die 

am 4 1 -Aminostickstoff durch einen geradkettigen oder 
verzweigten Alkyirest mit 1 bis 12 Kohienstoffatomen 

(= R7 im Anspruch 1 von (1)) und am l'-N-Atom durch 0, 

einen geradkettigen oder verzweigten Alkyirest mit 1 bis 

4 Kohienstoffatomen, einen Alkenyirest mit 

3 Kohienstoffatomen, Benzyl, a-Methylbenzyl- oder 8 

Hydroxyãthyl (Y im Anspruch 1 von (1)) substituiert 

sind. 

Diese aus (1) bekannte Verbindungsklasse wird durch die 

Ausnahmebestiinmung im geltenden Anspruch 1 ausgenommen. 

Der Gegenstand desgültigen Anspruchs 1 gilt somit, 

soweit er oben durch "a)" gekennzeichnet ist, als neu. 

	

3.1.2 	Die letztgenannte derünf individualisierten 

Verbindungen des Anspruchs 1, nämlich Tris-(1 1 -3-
hydroxypropyl-2' , 2' , 6' 6' -tetramethylpiperidyl-4' - 

ethylamino)-1,3,5-triazin, fállt zwar unter den durch 

die Ausnahrnebestiinmungen für die generische Formel 

ausgeschlossenen Gegenstand, sie wurde jedoch in (1) 

weder selbst konkret genannt, noch wurde das ihr 

zugrundeliegende Tris-(2' ,2',6',6 '-tetramethylpiperidyl-

4'-ethylamino)-1,3,5-triazin oder ein Verfahren zur 

Hersteilung eines 1 1 -8-Hydroxypropyl-triazins durch 
Umsetzung der entsprechenden 1 1 -unsubstituierten 
Verbindung mit Propylenoxid beschrieben. Somit gilt 

diese individuelle Verbindung als neu. 

	

3.1.3 	Etwas anders liegt der Fall für die übrigen im 

Anspruch 1 spezifizierten Verbindungen. Bei diesen 

handelt es sich urn soiche Derivate des Tris-(2 1 ,2 1 ,6 1 , 

6' -tetramethylpiperidyl-4' -butylarnino) -1,3, 5-triazins, 

die am 1 1 -N-Atom durch Methyl, Allyl, Benzyl bzw. 
Hydroxyãthyl substituiert sind. 

02803 
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3.1.3.1 In Tab. VI von (1) wurde nun bereits die am 1 1 -N-Atorn 
unsubstituierte 4 1 _Butylamino-VerbindUng auf einer Stufe 
mit den entsprechenden 4 1 -Octyl- und 4 1 -Dodecylamino-
verbindungen of fenbart. 

Hiervon ausgehend, gelangt man un Hinblick auf die 

aligeineine Lehre von (1) für den Fall R7 4 H zu 

Verbindungen, die am 4 1 -N-Atom durch geradkettige oder 
verzweigte Alkyireste mit 1 bis 12 C-Atomen substituiert 

sind, und in Anbetracht der beispielhaften Angaben in 

der Beschreibung zu einer Liste von mäglichen 

Bedeutungen des Substituenten R1  [entsprechend R7 in 

(1)]. 

Gleiches gilt für den Substituenten R 2 : Auch hier ergibt 

sich durch die ailgemeinen Angaben in der Beschreibung 

sowie insbesondere du]h die z. B. in Spalte 4, 

Zeilen 50 bis 63 von (1) angesprochenen Verfahren zu 

Substitution des Wasserstoffs am 1 1 -N-Atom, eine Liste 
von mäglichen Bedeutungen des Substituenten R2 . 

3.1.3.2 Ausgehend von dieser ailgemeinen Of fenbarung mUl3te der 

Fachmann eine Auswahl aus den sich ergebenden zwei 

Listen treffen, urn zu den in Anspruch 1 der 

Streitanmeldung spezifizierten Verbindungen zu ge1angei, 

insbesondere da aus (1) keinerlei Hinweis auf eine 

Prãferenz für R7 = Butyl zu entnehinen ist. Daran ändert 

auch der Umstandnichts, daB die Butylamino-Verbindung 

als Beispiel für ein Endprodukt in (1) of fenbart ist. 

Eine konkrete technische Lehre dahingehend, gerade 

diese Verbindung als Ausgangsmaterial für die 

Substitution am Piperidinstickstoff einzusetzen, und 

dainit eine "Individualisierung" der hier in Betracht 

kommenden 4 Einzelverbindungefl, sieht die Kanuner hierin 

nibht. 

02803 
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3.1.3.3 Im vorliegenden Fall gelangt man also zu den im 
Anspruch 1 genannten individualisierten Verbindungen 
erst durch eine in (1) nicht of fenbarte gezielte Auswahl 
einer bestiminten Bedeutung des Substituenten R7, riãmlich 
Butyl, in Verbindung mit einer gezielten Auswahl von 
Bedeutungen des Substituenten Y, nãmlich Methyl, Allyl, 
Benzyl bzw. Hydroxyathyl. Die betreffenden 
individualisierten Verbindungen inüssen daher ebenfalls 
als neu gelten. 

3.1.4 	Da somit sowohl die stabilisierten Polyolefine gemà8 a) 
als auch die gemãB b) neu sind, ist Neuheit für den 
Gegenstand des Anspruchs 1 insgesamt gegeben. Hieraus 
foigt auch die Neuheit der abhãngigen AnsprUche 2 bis 
5 . 

4. 	Erfinderische Tãtigkeit 

Seitens der Prüfungsabteilung wurde die Frage der 
erfinderischen Tãtigkeit bereits aufgeworfen. Da die 
beiden Teilgegenstände des neuen Anspruchs 1 ("a" und 
"b"; s. oben) jedoch stark von dem ursprünglichen 
Anmeldungsgegenstand abweichen und die Prüfungsabteilung 
rioch keine Gelegenheit hatte, die nunmehr gültigen 
Ansprüche un Hinblick auf erfinderische Tätigkeit zu 
überprüfen, halt es die Kaminer für geboten, der 
Prüfungsabteilung hierfür Gelegenheit zu geben. Gestützt 
auf Artikel 111 (1) EPU ist die Sache deshalb an die 
erste Instanz zurückzuverweisen. 
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EntscheidungSformel 

Aus diesenGründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur weiteren Prüfung auf der Grundlage 

der im Antrag genannten Ansprüche an die Prufungs-

abteilung zurückverwiesen. 

Die Geschâftsstellenbeauitifl: 
	Der Vorsitzende: 

E. F. Antony 

02803 


