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Sachverha].t und Antrãge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

- 	Prüfungsabteilung des Europàischen Patentam€s vom 
- 	26. Juli 1988, mit der die am 28 Januar 1986 unter 

- Beanspruchung der Prioritàt einer Voranmeldung in der 

Bundesrepublik Deutschland vom 29. Januar 185 	- 

- eingereichte europãische Patentanineldung 86101 103.9 

zurückgewiesen worden ist. 	- 

- Dieser Entscheidung lagen die am 2. Februar.1988 

eingegangenen Patentansprüche zugrunde, deren erster für 

die Vertragsstaaten CH, DE, ER, GB und IT wie folgt 

lautet: 	- 

11 1,6 - Naphthyridinon-Derivate der a1igeieinen Formel I. 

- 	(I) 

R 3 	R4  

R2••j;1:Jt..r)1R:  

in weicher 	- 	- - - 

R1 einen-Phenylrest, der in 2- oder-3-Stellung durch 

Ha1ogenatomeoder durch Amino-, Diethylamino-, 

Dimethylamino, Trifluormethyl- oder Nitro-Gruppen 

substituiert sein kann oder einen Benzoxadiazolyl-

rest, 
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R2  Wasserstoff, eine geradkettige oder verzweigte 
Alkyl-, Alkoxyalkyl- oder Aininoalkylgruppe mit 
jeweils bis zu 10 C-Atomen in der Alkyigruppe oder 

einen Benzylrest, 

R3  Wasserstoff, eine geradkettige oder verzweigte Alkyl-

gruppe, oder eirien Alkoxycarbonyirest mit jeweils bis 
zu 4 Kohienstoffatomen, - 

R4  Wasserstoff oder eine Morpholinoethyigruppe, 

R5  eine geradkettige oder verweigte Alkyigruppe mit bis 

zu 4 Kohienstoffatomen oder eine Aininogruppe und 

	

- 	R6  eine Carboxyigruppe oder einen Alkoxycarbonyirest der 
ailgemeinen Formel V 

-0O2R11  

in weicher R11  Wasserstoff, eine Methyl-, Ethyl-, 

Isopropyl, Isobutyl-, Methoxyethyl-, Dimethylamino- 

	

- 	ethyl-, Benzylmethylaminoethyl- oder Methylthioethyl- 

gruppe bedeutet, 

und deren pharmakologisch unbedenkliche Salze mit 

Ausnahme der in der EP-A-0 133 530 of fenbarten 

Naphtyridinon - Derivate der aligemeinen Formel Ii" 

= 	In der Entscheidung wird ausgefuhrt, daB die gewãhlte 

"Disclaimer"-Formulierung, die dernAusschluB der für alle 

benannten Vertragsstaaten zum Stande der Technik im Sinne 

von Artikel 54 (3) und (4) EPU gehórenden Verbindungen 

gemnãS Druckschrift 	 - 

(1) EP-A-133 530 
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dienen solite, unklar sei, da die Festlegung des tJmfanges 
des so eingeschrankten Patentanspruchs 1 nicht durch 
Angabe technischer Merkmale erfolgt sei; Die 
Ansruchsformu1ierung verstoj3e daher gegen Artikel 84 EPU 
und:RegeI29  

DieBeschwerde wurde am 12. September 1988 unter gleich-
zeitiger Entrichung der vorgeschriebenen Gebühr 
eingelegt. Am 25. November 1988 wurde sie inittels am 
26. November 1988 bestãtigter Telekopie begründet. Am 
6. Dezember 1990 hat eine mUndliche Verhandlung 
staEtgefunden. 

Die Beschwerdeführerjn hat unter Hinweis auf die 
Entscheidung "Synergistische Herbicide" (T 68/85, Abi. EPA 

- 1987, 228) vorgetragen, daB ein Fachmann den Of fenbarungs-
gehalt deslrihalts der in Anspruch 1 genannteri Druck- 

- 

	

	schrift ohne weiters feststellen känne, so daB er auch in 
der'Lage sei, den Uinfang des Anspruchs lohne unzuniutbaren 

- Denkaufwand zu erinittein. - Zudem sei es im vorliegenden 
Falle auch nicht möglich, die erforderliche Abgrenzung 

- ohne unzumutbare Einschrànkung der erfinderischen Lehre in 
- eindeutiger Weise durch Angabe technischer Merkmale 

- 	herbeizufuhren. 	 - 

- V. 	.Die Beschwerdeführerin stelit den Hauptantrag, die ange- 
- 

	

	- - fochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der 
Grundlage der zurükgewiesenen Patentanspruche 1 bis 8 zu 
erteilen. - 	 - 	 - 

Hit Hilfsantrag I beantragt sie, der Patenterteilung einen 
neuen, mit der Beschwerdebegrundung eingereichten Patent-
anspruch 1 zugrundezulegen,_der als "Disclaimer" eine 
Aufzãhlung dei in Druckschrift (1) nanientlich genannten 
Einzelverbindungen enthãlt, und mit Hilfsantrag II wird 
welter beantragt, das Patent aufgrund eines Anspruchs 1 zu 
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erteilen, der nur noch auf 17 in der Anineldung 
- 	ursprünglich offenbarteEjnze1verbindungen gerichtet ist. 

Am Ende der niündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 
der Kammer verkündet. 	 - - 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde 1st zulassig, da sich aus dem in Punkt III 
dargelegten Sachverhalt ergibt, daB die Erfordernisse der 
Artikel 106 bis 108 EPIG und der Regel 64 erfüllt sind. 

Hauptantrag 	 - 	 - 

2.1 	Artikel 84 EPU, Satz 2 fordert u. a., daB die Patent- - 
- 	ansprüche deutlich sein müssen (in den beiden anderen 

Sprachen clear bzw. claires). Der darin niedergelegte 
Grundsatz der Klarheit der Patentansprüche ist verletzt, 

- 

	

	wenn der Patentanspruch aus sich heraus nicht verstàndlich 
1st. 

Dieser Fall liegt hiervor, denn ohne Hinzuziehen des in 
Anspruch 1 genannten Referenzdokuinents kann der Uinfang der 
Ausnahinebestiliunung nicht ermittelt wedn. Demgegenüber - 
fãllt das Arguinent..der Beschwerdeführerin-nicht in 
Gewicht, die Angabe der Veróffentlichungsnummer stelle die - 
ebenfalls in Art. 84 EPU geforderte knappste Darsteilung 
des auszuschlieBenden Gegenstands dar. Bei der 	- 
sprachlichen Fassung eines Paténtanspruchs 1st nâmlich 
nach der Rechtsprechung der Kainzner stets die objektiv 
prãziseste Form zu wãhlen (siehe auch die von der 
Beschwerdeführerin genannte Entscheidung T 68/85, 
Punkt 8 • 4.2 der Entscheidungsgründe), d. h. diejenige 
Fassung, die am besten geeignet ist, den Schutzgegenstand 
kiar verstãndlich und eindeutig zu kennzeichnen. Dies gilt 
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5 	 T 11/89 

in ganz besonderen MaBe für Anspruche, die einé Ausnahme- 
- bestiinmung (Disclaimer) enthalten. Soiche Arisprüche inüssen 

kiar erkennen lassen, durch weiche technischen Merkinale 
(Regel 29 (1) EPU), sich der beanspruchte 'iom 
ausgeschlossenen Gegenstand unterscheidet (siehe auch - 
T 04/80, AB1. EPA 1982, 149).  - 

Den PatentansprUchen koimnt geinãB Art. 69 (1) EPU für die 
Festlegung des Schutzbereichs besondere Bedeutung zu. Die 
Kiarheit der Anspruchsfassung ist hierfür unabdingbar und 
hat Vorrang vor der Knappheit, wenn letztere nur auf 
Kosten der gemãS dent Protokoll über die Aulegung des 
Artikels 69 EPU, das gemãB Artikel 164 EPU Bestandteil des 
Ubereinkommens 1st, anzustrebenden ausreichendén Rechts- 

- sicherheit für Dritte zu erreichen ist. Es geht somit 
nicht an, daB sich ein Anmelder seiner Verpflichtung zur 
kiaren Abgrenzung von einem seiner Anmeidung entgegen- 
stehenden Stande der Technik durch eine linguistisch 	 - 
geschickte, technisch aber unklare Forinulierung entzieht 

- und es damit der Offentlichkeit überlãBt, zu ermittein, 
wie weit das Schutzbegehren wohi reicht. 

2.2  Eine Veröffentlichuñgsnummer ist als soiche ganz 
- 	offensichtuich kein- technisches Merkmal im Sinne der 

für Form und Inhalt der Patentanspruche maBgebiichen - 

Regel 29 (1) -EPU. Entgegen der Auffassung der Beschwerde-
führerin ist die Umschreibungdes Gegenstands, für den 
Schutz begehrt wird, mit Hilfe der Angabe einer Veröffent 
lichungsnuminer auch nicht mit eineriimschreibung 
technischer Merkinale durch ihre Funktion vergleichbar, wie 
sie z. B. in der Entscheidung "Synergistische Herbicide" 
(T 68/85) zugelassen worden ist. Wâhrend es sich mi 
letzteren Falle urn eine experimentell verifizierbare und 
daher genau bestinunbare technische Angabe gehandelt hat, 
geht es un vorliegenden Falle urn die Veróffentlichungs-
nuinmer einer Referenz-Druckschrift ohne .direkten 
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technischen Inha].t. Erst durch HeraflZiehen des Referenz-
dokurneñts erlangt die VeróffentlichUflgsflununer technische 
Bedeutung. Aber selbst dann rnü8te der Of fenbarungsgehalt 
des Dókuiiients erst durch Auslegung erinittelt werden. 

In diesern Zusainmenhang erscheint der Hinweis als nützlich, 
daB aüch der Ersatz der Veröffentlichungsnunnner durch eine 
dessen Inhalt wiedergebende aligemeine Forme]. den Einwand 
mangeinder Kiarheit nicht beseitigt hãtte; denn bei der 
extrernen Verzahnung der dann liii Anspruch enthaltenen 
beiden aligeineinen Formein ware auch dadurch keine kiare 
Trennng zwischen dern zu schützenden und dern 

- auszunehznenden Gegenstand erfolgt. 	 -. 

 

2.3  Es ergibt sich auch aus Regel 29 (6) EPU, daB Bezugnahrnen 
in Patentansprüchen auf die Beschreibung und die 	- 
Zeichnungen nur ganz ausnahjnsweise zugelassen werden 
dürfen, eben weil sie die Ermittlung des Gegenstands, für 
den Schutz besteht, erschweren. Erst recht gebietet es 
dieser Grundsatz gróBter Zurückhaltung bei der Zulassung 
von Bezugnahrnen innerhaib desselben Patentdokuinents, daB 

- - Bezugnahrnen auf Fremddokurnente unterbleiben rnüssen. So hat 
die Kanuner in einern Fall, in deni ein Katalysator, die 
durch Bezugnahine auf eine andere Druckschrift of fenbart 

-- war und in die PatentansprUche aufgenorninenverden rnuBte, 
nur einen Anspruch zugelassen, in dern alle durch 	- 

- - - Bezugnahrne of fenbarten technischen Merkinale explizit 
genannt wáren, obwohl es sich dabei u. a. urn eine lãngere 

- Tabelle gehandelt hat (siehe T 6/84, AB1. EPA 1985, 238, 
- Punkt IV, 2 und 3 der Entscheidungsgründe). 

 

2.7  Die Kanuner ist daher hier zu dein Ergebnis gelangt, daB 
die Definition des zu schützQnden Gegenstands durch 
Bezugnahnie auf eine andere Druckschrift nicht zugelassen 
werden -kann. Dern Hauptantrag der Beschwerdeführerin kann 
daher nicht stattgegeben werden. 
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3. 	Hilfsantrag 1: 	 - 

	

3.1 	Anspruchl geinâB diesem Antrag enthãlt keine Bezugnahme 
auf eine andere Veróffentlichung. Er weist foiglich den 
Mange]., der zur Zurückweisung der Anmeldung gfuhrt hat, 
.nicht mehr auf. - 

In einem soichen Fa].le verweist die Kammer inder Regel 
die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens an die Vorinstanz 
zuruck, damit der Beschwerdeführerin für das 4eitere 
Verfahren zwei. Instanzen erhalten bleiben. 

•Dies ist jedoch hiér nicht angezeigt, da der Gegenstand 
des zu überprUfenden Arispruchs 1 so offenEichtlichdas 
Erfordernjs des Art. 54 (1) EPU nicht erf&1].t, daB er 

-- nicht zur Grundiage einer Fortsetzung desPrüfungs-
verfahrens dienen kann. Die Kainmer entscheidet daher geinãB 
Artikel 111 (1) EPU über diesen Antrag selbst. 

	

3.2 	Druckschrjft (1) of fenbart nicht nur die Einzel- 
verbindungen, die durch Di-sclaiiner vom geltenden 
Schutzbegehren ausgenoxnxnen sind, sondern ailgeinein 
Naphthyridinon-Derivate der aligerneinen For -mel Ia 

(Ia) 
H H  

I 
R2_..,,,.0O2R4  

OR1  
in weicher R1  einen unsubstituierten oder substitujerten 
Phenyl-, Pyridyl- oder Thienyirest, •R 2  Wasserstoff, eine 

- - - Alkyl- oder Alkoxyalkyigruppe mit bis zu 6 Kohienstof f- 
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- 	 atomen oder eine AklylaminoalkylgrUppe der allgemeinen 
Formel ha 

- 	 R3 	 (ha) 

/ 
-(CH2) N 

\ 
R6  

in weicher R5  und R6  gleich oder verschieden sein kônnen 
und eine geradkettige oder verzweigte niedere Alkyigruppe 
darstellen oder gemeinsam eine niedere Alkylengruppe 
bilden, n die Zahi 2 oder 3, R3  eine Aminogruppe oder eine 
Methyl- oder Ethyigruppe und R4  Wasserstoff odereinen 
geradkettigen, verzweigten oder cyclischen Alkyl- oder 
Alkoxyalkyirest mitbis zu 6 Kohienstoffatomen bedeutet; 
sowie gegebenenfalls deren pharmakologisch unbedenklichen 
Salze (siehe Anspruchl). 	 - 

- 	GemãS Anspruch 2 kann der !henylrest  R1  in 2- oder 3- 
Stellung u.a. durch Halogenatome, Amino-, Nitro- oder 
Trifluormethylgruppen substituiert sein. 

Damit ist der Druckschrift (1) zuinindest eine Stoffgruppe 
der anmeldungsgexnã8en Forinel I als of fenbart zu entnehinen, 
in der R1  einen in 2- oder 3-Steliung durch Halogenatome, 
Amino-, Nitro- oder Trifluormethylgruppen substituierten 

-Phenylrest, R2  Wasserstoff oder eIne Alkyl- oder Alkoxy- 
- alkyigruppe mit bis zu 6 Kohienstoffatomen oder eine 
Aminoalkyigruppe der obigen Forniel ha mit insgesamt bis 
zu 10 Kohlenstoffatomen, R3  und R4  Wasserstoff, R5  eine 
Aminogruppe oder einen Methyl-oder Ethyirest und R 6  eine 
Carboxyigruppe oder deren Saize bedeuten. Diese Stof f-
gruppe wird mit Ausnahine einereinzigen Verbindung, 
nãmuich des Natriumsalzes der ()-4-(2-Fluorphenyl)-
1,4,5, 6-tetrahydro-2-methyl-5-oxo-1, 6-naphthyridin-3- 
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carbonsâure, voin Wortlaut des AnsprllChS 1 geinãB 
Hilfsantrag 1 umfaBt und dainit erneut beansprucht. 

3.4 	Dein Gegenstanddieses Anspruchs fehit somit die Neuheit im 
Sinne von Artikel 54 (1) EPU, denn dasjenige, was.. der 
Fachinann einer Druckschrift als offenbart entnehmen kann, 
gehórt zum Stande der Technik (siehe auch T 12/81, 
AB1. EPA 1982, 296, Punkt 5 der Entscheidungsgründe). Dies 
gilt in der Regel auch für Stoffgruppen, die, wie hier, 
durch eine aligeineine Formel beschrieben werden,-deren 
Substituentenbedeutungen sich als differenziert 
beschriebene Alternativen in einer noch weitere 
Alternativen umfassenden aligeineinen Forinel finden. 
Neuheit durch Auswàhl koitunt in einem soichen Falle nicht 
schohdadurch zustande, daB für jeden dieser Substituenten 
die zutreffenden Bdeutungen aus einer anderen "Liste" 
entnommen werden inüssen, sondern es bedarfzusãtzlich 
eines neuen Elements, durch das sich derausgewàhlte 	- 
Teilbereich vom Bekannten so unterscheidet, daB eine 
andere technische Lehre vorliegt (siehe auch T 12/90 vom 
23. August 1990, Punkt 2.6 und 2.7 der Entscheidungs-
grün1e). 	- 

3.5 	Eine soiche andere technische Lehre liegt hier, wie_ 
dargelegt, nicht vor, so daB auch deni ersten Hilfsantrag 
der Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werdenkann. Es 

- - 	bedarf also keiner weiteren Prüfung dieses Antrags - 	
- -hinsichtlich der Ubereinstiininung mit weiteren 

Erfordernissen des EPU, z. B. auch demjenigen des 
Artikels 123 (2). 

4. 	Hulfsantrag 2: 

4.1 	Gegenstand des Anspruchs 1 gemàB dieseni Antrag sind 17 
einzeln aufgeführte cheniische Verbindungen, die in den 

- 	Erstunterlagen auf den Seiten Bll bis B14 namentlich 
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genannt worden sind. Gegen diesen Patentanspruch bestehen 

daher keine Einwánde aufgrund von Artikel 123 (2)-EPÜ. 

	

4.2 	Weiterhin istoffensichtljch, daS mit dieser Anspruchs- 

fassung der Einwand mangeinder Kiarheit, der zur Zurück-

weisung der Anmeldung gefuhrt hat, ausgerãumt worden 1st. 

	

4.3 	Da auch der uninittelbar ins Auge fallende Einwand der 

xnangelnden Neuheit, der gegen Anspruch 1 gemãB Hilfs-

antrag 1 erhôben werden muBte, gegen diesen auf bestimmte 

Einzelverbindungen gerichteten Anspruch nicht durchgreift, 

hãltes die Kainmer nicht für von vornherein 

- - 	- 	- 	ausgesehiossen, daB auf der Grundlage diesêsAnspruchs em 

	

- 	Patent erteilt werden kann. Für eine vollstàndige Prüfung 
- - 
	der Anmeldung auf der Grundlage dieses Anspruchs auf 

	

• 	Erfüllungaller Erfórdernisse des EPU, àuch desjenigen der 
- 	Neuheit, 1st jedoch in erster Linie die Prüfungsabteilung 

- des EPA zustàndig. 	- 
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Entscheidungsformet 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der Vorinstanz wird aufgehoben. 	- 

Der Hauptantrag und Hilfsantrag 1 werden zurückgewiesen. 

Die Sache wird zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf 

- der Grundlage des Hilfsantrags 2 an die Vorinstanz 

• 	zurUckverwiesen. 

Die 	hãftsstellenbeamtin: 	- 	Der Vorsitzende: 	- 

- 

• 	- 	 - 	K.Jahn 
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