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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die europâische Patentanmeldung 86 107 471.4 wurde am 
2. Juni 1986 unter Beanspruchung der Prioritäten von zwei 
Voranmeldungen in der Bundesrepublik Deutschland vom 
13. Juni 1985 und 25. Januar 1986 eingereicht und als EP-
A-206 004 am 30. Dezember 1986 verôffentlicht. Nit 
Entscheidung vom 7. September 1989 wurde sie von der 
Prufungsabteilung des Europâischen Patentamts 
zurückgewiesen. 

Dieser Entscheidung lagen 8 Patentansprüche zugrunde, 
deren erster E-Isoinere von N-(2-Cyan-2-a1koximino-
acetyl) -aminosäurederivaten und -peptiden der aligeineinen 
Formel (I) 

RO CN 	

R2 N=C 
/ 	

(I) 
CO-NR1  -c -COX 

R3  

betrifft, in der die Reste R, R 1 , R2 , R3  und X eine 
Vielzahl von Bedeutungen aufweisen kónnen. 

R bedeutet unter anderem: 

Alkyl mit 1-8 C-Atoinen, Alkenyl oder Alkinyl mit 2 big 4 
C-Atomen, Phenylalkyl mit 1 bis 4 C-Atomen im Alkylteil, 
wobei der Phenylteil em- bis dreifach substituiert sein 
kann, unter anderem durch Halogen und Alkoxy mit 1 bis 4 
C-Atomen oder Phenyl, das in derselben Weise substituiert 
sein kann wie der Phenylteil des Phenylalkyirests. 
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2 	T 12/90 

R1  und R2  bedeuten unter anderem Wasserstoff und C1-bis 

C4-Alkyl; R3  bedeutet unter anderem Wasserstoff oder C1-

bis C6-Alkyl. 

Der Rest X bedeutet entweder OR' oder -NR"R" wobei der 

Rest R1  u. a.C1- bis C4-Alkyl und der Rest R" Wasserstoff 

oder C1- bis C4-Alkyl und R" u. a. Wasserstoff oder C1-

bis C4-Alkyl sein kann. 

Von dieser Verbindungsgruppe sind durch eine Ausnahine-

bestiininung (disclaimer) zwei Einzelverbindungen 

ausgenommen worden, nâmlich die Verbindung N-(Nethoxy-

carbonylmethyl) - (2-cyano-2-methoximino) -acetamid und N - 

(Carbaiuoylinethyl) - (2-cyano-2-methoximino) -acetaxnid. 

Die Zurückweisung wurde mit mangeinder Neuheit gegenüber 

der gemàB Artikel 54 (3) und (4) für alle benannten 

Vertragsstaaten zum Stande der Technik gehörenden 

Druckschri ft 

(1) EP-A-201 999 

begründet, für die u. a. die Prioritãt einer Voranmeldung 

in Gro8britannien vom 16. April 1985 in Anspruch genoinmen 

worden ist. In dieser Druckschrift seien nicht nur die 

beiden vom obigen Anspn.ich 1 ausgenomlnenen Einzelver-

bindungen of fenbart, sondern darüber hinaus würden sich 

auch die aligemeinen Of fenbarungen der Entgegenhaltung und 

der Anmeldung überschneiden. Diese Uberschneidung nehme 

dem beanspruchten Gegenstand die Neuheit. Aus ähnlichen 

Erwägungen sei auch die Neuheit der Ansprüche 2, 3, 9 und 

10 nicht gegeben. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin unter 

gleichzeitiger Zahiung der vorgeschriebenen Gebühr am 
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3. Oktober 1989 Beschwerde erhoben und diese am 

18. November 1989 begründet. Mit der Beschwerdebegründung 

wurden neue Patentanspruche 1 bis 10 sowie Alternativ-

anspruchsseiten A und B überreicht. Diese Patentanspruche 

unterschieden sich von den der ángefochtenen Entscheidung 

zugrundeliegenden nur durch die Korrektur eines of fen-. 

sichtlichen Schreibfehlers im Anspruch 1. GemâB den 

Alternativanspruchsseiten A ist die Bedeutung "Alkyl mit 

1-6 Kohienstoffatomen" für R' und für R" die Bedeutung 

"Wasserstoff" gestrichen worden. Die Ausnahinebestiznmung 

lautet nuninehr: 

"ausgenomen Verbindungen, in denen R" für. Alkyl steht, 

wenn R1  und R" für Wasserstoffstehen." 

GemäB den Alternativanspruchsseiten B ist gegenüber den 

der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegenden Patent-

ansprüchen ebenfalls für R' die Bedeutung "Alkyl mit 1 bis 

4 C-Atomen gestrichen worden. R" kann nicht mehr Wasser-

stoff oder Alkyl mit 1-4 C-Atoinen bedeuten. Diese 

Anspruchsfassung enthãlt keinen Disclaimer mehr. In den 

übrigen AnsprUchen wurden jeweils entsprechende Anderungen 

durchgeführt. 

IV. 	Am 23. August 1990 hat eine mündliche Verhandlung statt- 

gefunden, in der seitens der Kammer Bedenken hinsichtlich 

der Vereinbarkeit des Anspruchs 10 mit Art. 123 (2) EPU 

geàuBert wurden. 

Gegen Ende der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerde-

führerin drei Anspruchssãtze (Hauptantrag sowie Hilf s-

antrag A und B) vorgelegt, in denen Anspruch 10 geãndert 

war. 

11 
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V. 	Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, daB die Entgegen- 
haltung (1) gemäB Artikel 54 (3.) in Verbindurig mit 
Artikel 89 EPU nur insoweit zum Stande der Technik zur 
Beurteilung der Neuheit gehöre, als ihr Inhalt eindeutig 
durch den Inhalt der V9ranmeldung vom 16. April 1985 
gedeckt werde. Die Entgegenhaltung of fenbare in all-
gemeiner Form eine Gruppe von Verbindungen, aus der die 
anmeldungsgemâBen eine neue Auswahl darstellen, da deren 
spezielle Substituentenkombinationen aus mehreren, eine 
Vielzahl von Alternativen umfassenden Listen der Entgegen-
haltung zusaminengesteilt werden müBten. Das Ergebnis einer 
soichen willkürlichen Kombination gehöre nicht zum Stande 
der Technik, wie sich insbesondere aus den Entscheidungen 
"Diastereomere" (T 12/81, AB1. EPA 1982, 296)., "Spiro-
verbindungen" (T 181/82, AB1. EPA1984,.401),':".Xanthine" 
(T 7/86, AB1. EPA 1988, 381), "Enantiomere" (T 296/87, 
AB1. EPA 1990, 195) und "Isochinolinderivate/Hoechst" 
(T 81/85 vom 17. März 1989, Punkt 4.6) ergebe. Ferner sei 
der Entgegenhaltung nicht die Lehre zu entnehinen, nur 
soiche Carbaiuoylalkyl- oder Alkoxycarbonylalkyireste in 
Betracht zu ziehen, bei denen derCarbainoyl- oder 
Alkoxycarbonyirest am selben Kohienstoffatom wie der 2-
Cyan-2-alkoximinoacetylaminorest gebunden ist. Auch sei 
zwar die Möglichkeit der Existenz von E- und Z-Isomeren 
erwãhnt, zuinindest E-Isomere seien aber nicht spezifisch 
of fenbart, Es ergebe sich aus einein Vergleich der 
Schmelzpunkte, daB zumindest der unter die anineldungs-
geinãBe aligemeine Formel fallende, in (1) als Verbindung 
23 bezeichnete Stoff, der in seiner Summenformel der 
Verbindung 49 der Anmeldung entspreche, kein E-Isoineres 
sei. Selbst wenn man die Frage der Stereoisomerie auBer 
Betracht lasse, so seien also im Prioritätsdokument vom 
16. April 1985 nur zwei Verbindungen namentlich genannt, 
die von der ailgemeinen Forinel der Anmeldung erfaBt 
würden. Diese beiden Verbindungen seien jedoch durch 
Disclaimer aus den der angefochtenen Entscheidung 
zugrundel iegenden Patentanspruchen ausgenominen worden. 
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Eine weitergehende unter die geltenden Ansprche fallende 

aligeineineoffertharung sei, wie dargelegt, in der 

relevanten Voranineldung zu (1) nicht enthalten. 

VI. 	Die Beschwerdeführerinbeantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und.ein Patent auf der Grundlage 

der in der mündlichen Verhandlung überreichten Patent-

ansprüche geinãB Hauptantrag oder den Hilfsantrãgen A oder 

B zu erteilen. 

Am Ende der mündlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 

der Kainmer verkündet. 

Entscheidungsgrtinde 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der 

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

zulãssig. 

Hauptantrag: 

2.1 	Gegen die Fassung der Patentansprüche nach diesein Antrag 

bestehen keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 123 (2) 

EPU. Die Arisprüche 1 bis 8 stützen sich auf die •  

ursprünglichen Ansprüche 2 bis 9. Die Ansprüche 9 und 10 

sind knappere Fassungen von Listen ursprünglich of f en-

barter Einzelverbindungen und somit ihrem Inhalt nach 

keine generischen Ansprüche. Sie stützen sich auf die 

ursprng1ichen Beispiele 2, 11, 33, 45 (Anspruch 9a); 15 

und 52 (Anspruch 9b); 5, 26, 27, 29, 58, 69, 70, 71 

(Anspruch ba); 20, 25, 30 (Anspruch lOb); 68 

(Anspruch bc); und 6 . , 42, 65, 92, 94, 95, 100 und 101 

(Anspruch bOd). Die Ausnahmebestiminungen in den 

Ansprüchefl 1 bis 3 sind zwar nicht aus den ursprünglichen 

Unterlagen herleitbar, dienen aber dazu, die aus (1) 

04318 	 .1... 



6 
	 T 12/90 

bekannten Verbindungen 23 und 24 vom Schutzbegehren 
auszunehineri. 

	

2.2 	Es 1st somit zu untersuchen, ob der Gegenstand des 
Anspruchs 1 gegenuber der prioritàtsãiteren europãischen 

Patentanineldung 86 301 986.5, die am 20. November 1986 als 

EP-A-201 999 (1) veröffentljcht worden ist, neu 1st. In 
dieser Arimeldung sind alle Vertragsstaaten des EPU 

benannt, die auch in der zurückgewiesenen Anmeldung 
benannt worden sind. Weiterhin sind darin die Prioritäten 
von drei Voranme].dungen in GroBbritannien in Anspruch 
genommen. worden, die am 16. April, 28. August und 
19. Dezeinber 1985 eingereicht worden sind. In der 
zurückgewiesenen Aruneldung wird die Priorität einer 
Voranmeldung in der BundesrepublikDeutschiandvom 

13. Juni 1985 in Anspruch genonunen. Diese Voranmeldung 
stimmt mit der europäischen Nachanmeldung hinsichtlich der 

hier relevanten Substituentenbedeutungen überein. Somit 
komint (1) für die Beurteilung der. Neuheit gemäB 
Artikel 54 (3) und (4) EPU nur insoweit in Betracht, als 
die Priorität von. 16. April 1985 zu Recht beansprucht. 
wird. 

	

2.3 	Wie die Beschwerdefuhrerin selbst einrãuint, wird in dieser 

Voranmeldung eine Verbindungsgruppe mit der folgenden 

aligemeinen Forinel definiert: 

CN 

RO-N=C 

C --N-R2  

11' 
0 R1  
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In dieser Forme]. bedeuten (S. 1, Z. 7 bis 17, bzw. Vor 

anmeldung vom 16. April 1985, Seite 1, Zeilen 7 bis 10) 

der Rest R Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl oder Alkinyl, der 

Rest R1  unter anderem Alkoxycarbonylalkyl und Alkyl-

carbamoylalkyl und der Rest R 2  unter anderem Wasserstoff. 

Welter sind auf S. 2 bis 4 bevorzugte Substituenten-

bedeutungen genannt, von denen in der Voranineldung voni 

16. April 1985 auf S. 2, Zeilen 10 bis 26,-z. B. für R 

Alkyl mit 1 bis 10 C-Atomen, gegebenenfalls substituiert 

durch Alkoxy oder Halogen, ferner Alkenyl oder Alkinyl mit 

3 bis lOC-Atomen, letztere gegebenenfalls welter 

substituiert durch Alkyl oder Halogen sowie Benzyl, das 

gegebenenfalls durch Halogen oder Alkoxy su.bstituiert ist, 

für R1  u. a. Alkyl mit 1 bis 10C-Atomen,::Ygegebenenfalls 

substituiert durch u. a. Alkoxycarbonyl oder (Alkyl)-

carbamoyl und für R 2  u. a. Wasserstoff erwãhnt werden. 

Dokument (1) enthâlt au8erdem eine Tabelle mit 106 Einzel-

verbindungen (S. 10 bis 19), von denen die ersten 26, bei 

denen fast ausschlie1ich R einen Methyirest und R 2  

Wasserstoff bedeutet, auch in der Voranineldung vom 

16. April 1985 (S. 3 bis 4) enthalten sind. 

Die Verbindungen 23 und 24 entsprechen der obigen ailge-

meinenFormel mit R jeweils Methyl, R 2  jeweils Wasserstoff 

und R1  CH2CONH2 (Nr. 23) bzw. CH2COOCH3 (Nr. 24). Auf 

Seite 24 (S. 5 der Voranmeldung) wird ausgeführt, daB in 

den Verbindungen, die Gegenstand dieser Arimeldung sind, 

das Oxim in den stereoisomeren Formen E (Cyangruppe in 

cis-Stellung zum Rest-OR) und Z (Cyangruppe und Rest -OR 

in trans-Stellung) existieren kónnen und daB die Erfindung 
diese Stereoisomeren umfaBt. 

2.4 	Diese gemãB Art. 54 (3) und (4) EPU zum Stande der Technik 

gehórende Stoffgruppe ist mit der beanspruchten hin-

slchtlich derjenigen Verbindungen der aligemeinen Forinel I 
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identisch, für die R Alkyl mit 1 bis 8 C-Atonien (em-

schlieBlich im Phenylteil ggf. substituiertem Phenyl-

alkyl), Alkenyl oder Alkinyl mit 3 bis 4 C-Atomen, R 1  

Wasserstoff und die Gruppe -CR 2 R3 -COX einen Carbaxnoyl-C,-

bis C10-alkylrest, einen Carbamoyl- oder (C1-C6- 
Alkyl) carbainoyl-C1-bis C10-alkylrest oder einen (C1-C6-
Alkoxy)carbonyl-C1-bis C10-alkylrest und R 2  Wasserstoff 

bedeuten, d h., daB in der vorliegenden Anmeldung 
formelmãBig auch ein bereits bekannter Teilbereich erneut 

beansprucht wird. 

2.5 	Diese unter beide ailgemeinen Definitionen fallende 
Stoffgruppe ist als soiche weder in der zurückgewiesenen 
Anmeldung noch in der Entgegenhaltung wórtlich 
angesprochen; sie ergibt sich vielinehr .erst.bei sach-
gerechter Auswertung der jeweiligen aligemeinenForinein 

und deren Vergleich. 

Dies bedeutet jedoch nicht, daB die in (1) beschriebene 

aligemeine Formel bezügiich des Uberschneidungsbereichs 
mit der vorliegenden Anineldung ohne Of fenbar'ungsgehalt 
ist, denn der Fachinann kann diesen ja, wie ausgeführt, als 
Teilbereich der aus (1) bekannten ailgemeinen Forinel 
entnehmen. Zudem entniinint der fachinãnnische Leser der hier 

relevanten britischen Voranineldung insbesondere bei 

Berücksichtigung der Tabelle, weiche die als Fungizide 
getesteten Verbindungen umfaBt (siehe S. 31), daB die 

Stoffgruppe bevorzugt ist, in der R Methyl und R2  Wasser-
stoff bedeutet und R1  in Grenzen variabel ist. Durch die 

Erwãhnung der Verbindungen 23 und 24 in der Tabelle 

gewinnt für ihn zudem die in den generischen Forinein auf 
Seite 1 und 2 für R1  angegebene Variationsinöglichkeit 
"alkoxycarbonylalkyl" und "(alkyl)carbamoylalkyl" 

Bedeutung, so daB die daraus resultierende Untergruppe 
nach Uberzeugung der Kainmer eher als bevorzugt, jedenfalls 

aber als of fenbart gelten inuS. Dies gilt angesichts der 
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Ausführungen auf S. 5 der voranineldung auch für die 

entsprechenden E-Isomeren. 

Demnach ist die aligemeine Uuischreibung des in (1) 

beschriebenen Stoffkollektivs nicht so umfassend, daB sie 

dem Fachinann keinen nãheren Hjnweis auf die hier inter -

essierende Stoffgruppe gibt. 

2.6 	Die Beschwerdeführerin macht in diesem Zusammenhang 

hingegen Auswahl geltend. Auswahl und dainit ein neuer 

Gegenstand liege stets vor, wenn ein Bereich beliebig 

groBen tJmfangs aus einein bekannten Bereich gewãhlt werde. 

Dieses Prinzip solle aus Gründeneiner:einfachen.und 

praktischen Handhabbarkeit auch dann angewendet.werden, 

wenn durch den ausgewãhlten Bereich ein groBer Teil des 

bekannten Bereichs abgedeckt werde. Die Kaminer teilt diese 

Auffassung nicht, da sie mit dem Normnzweck des 

Artikeis 54 (1) EPO, den Stand der Technik von erneuter 

Patentierung auszuschlie8en, unvereinbar ist (siehe auch 

"Diastereomnere", T 12/81, AB1. EPA 1982, 296, Punkt 5 der 

Entscheidungsgründe und "Copolymere", T 124/87, AB1. EPA 

1989, 491, Punkt 3.2 der Entscheidungsgründe). Eine Neu-

heit begründende Auswahl aus einembekannten Kollektiv 

setzt vielmnehr voraus, daB sie deni Bekannten ein neues 

Element hinzufugt und somit eine andere Lehre zum 

technischen Handein beinhaltet. BloSes Kopieren von 

bereits Bekanntem fuhrt nicht zu einer neuen technischen 

Lehre und bereichert die Technik nicht. 

Ein soiches gegenüber der Entgegenhaltung neues Element 

sieht die Beschwerdeführerin in dem Unistand, daB 

anmeldungsgemnãB als Reste R 2  nur soiche Alkoxycarbonyl-

alkyl- oder Carbarnoylalkyireste vorgesehen sind, deren 

Alkyirest so verzweigt ist, daB mimer der Alkoxycarbonyl-

bzw. Carbamoylrest an dasjenige Kohienstoffatom gebunden 

ist, das auch den 2-Cyan-2-alkoximinoacetylaminorest 
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trãgt. Der ArnnelduflgsgegeflStand ist jedoch nicht auf diese 
Lehre beschrânkt, da er auch Carbarnoylmethyireste urnfaBt, 
bei denen der Alkyirest nur ein einziges Kohienstoffatoin 
enthàlt und sornit gar nicht verzweigt sein kann. Gerade 
dieser Substitutionstyp ist jedoch kiar der aligeineinen 
Forme]. der Entgegenhaltung zu entnehmen und auch durch 
Beispiele gestützt. Auch die Lehre, 	die E-Isoineren der 

aus (1) bekannten Verbindungsgruppe in Betracht zu ziehen, 
ist in der relevanten voranineldung bereits enthalten 
(siehe S. 5). Der Anineldungsgegenstand unterscheidet sich 
sornit nicht durch ein neues Element vorn Stande der 
Technik. 

2.7 	Zudern ist dern Begriff "Auswah1".dasHerausgreifen-eines 
engen Ausschnitts aus einein relativ.groBen. Bereich 
immanent (siehe auch "Diastereornere", a. a. 0, Punkt 11 
der Entscheidungsgründe). 

So ist inder Entscheidung"Thiochlorformiate" (T 198/84, 

AB1. EPA 1985, 209, Ziffer 5) das Vorliegen einer neuen 
Lehre unter andereni anerkannt worden, well derausgewählte 
Zahienbereich eng war und einen weiten Abstand vom "Kern-
bereich" (den Beispielen) aufwies. Diese Voraussetzungeri 
liegen hier nicht vor, denn einerseits geht es hiernicht 
urn die Auswahl aus einem Zahienbereich, andererseits wird 
der in Betracht konunende uberschneidungsbereich durch eine 
ailgerneine (generische) Forinel dargestelit und umfaBt 
sornit eine Vielzahl von Verbindungen. 

Nach Uberzeugung der Kanirner reicht es für die Feststellung 
der Neuheit in einem soichen Falle nicht aus, daB der 
"ausgewãhlte" Teilbereich durch andere Grenzen definiert 
jst, ohne daB es sich dabei urn eine vota Stand der Technik 
unterscheidbare andere technische Lehre handelt. 
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2.8 	In der von der Beschwerdeführerin ferner angezogenen 
Entscheidung "Xanthine" ging es um die Neuheit einer 
forine1mâig definierten einzelnen Verbindung gegenüber 
einer durch eine ailgeineine Formel umschriebene Stof f-
gruppe. Dieser Fall ist mit dem vorliegenden, in dern über 
die Neuheit einer durch eine aligemeine Formel 
beschriebenen Stoffgruppe gegenüber einer diese teilweise 
umfassenden anderen, durch eine andere ailgemeine Forinel 
beschriebenen Stoffgruppe zu entscheiden ist, nicht 
vergleichbar, denn das Konzept der "Individualisierung" 
paBt begrifflich nur zur strukturellen Definition einer 
Einzelverbindung, nicht aber eiries Kollektivs; ein soiches 
durch eine ailgeineine Forne1 festgelegtes Kollektiv 
of fenbart nach der Rechtsprechung .der: Kalnmer nicht die 
davon umfaBten Einzelindividuen. 

2.9 	Auch in der Entscheidung "Enantiolnere" (T 296/87), in der 
vordergründig die Neuheit einer Einzelverbindung, nâmlich 
eines bestiininten Enantioineren, gegenüber dein bekannten 
Racemat zubeurtei1en war, hat die Kammer erkennen lassen, 
daB es zur richtigen Abgrenzung einer generisch 
definierten Stoffgruppe gegenüber einer gleichfalls durch 
eine aligeineine Forne1 uinschriebenen bekannten Stoffgruppe 
nicht ausreichte, nur die dort.konkret genannten Einzel-
verbindungen. auszuschlieBen, .vie1inèhr war "die. ganze von 
derOffenbarung (ailgemeinen Formel) .... umfaSte Stof f-
gruppe" durch Disc1ainer auszunehxnen (Punkt 3.2, 3.3 und 
7.4 der Entscheidungsgründe). Daraus folgt, daB die Kamrner 
zwischen der Frage, ob eine spezifische Einzelverbindung 
aus einem bekannten Stoffkollektiv zum Stande der Technik 
gehãrt urid der Frage, ob eine vorn Stande der Technik 
uiufaBte generische Offenbarung für eine spãtere gleich-
artige Of fenbarung neuheitsschãdlich ist, schon früher 
unterschieden hat (siehe auch die Entscheidung 
"Copolymere", AB1. EPA 1989, 491, Ziffer 3.5). 
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2.10 Die Entscheidungen "Diastereomere" (T 12/81) und "Spiro-
verbindungen" (T 181/82) betreffen die Frage der zwangs-
läufigen Of fenbarung eines Verfahrensprodukts durch die 
Angabe von Ausgangsmaterial und Reaktionsbedinguflgen, die 
iinvorliegenden Falle keine Rolle spielt. Zwar findet sich 
in der Entscheidung T 12/81 (Punkt 13 der Entscheidungs-
grunde) die Arimerkung, daB einer individuellen Einzel-
verbindung, die gemäB dein Stande der Technik durch die 
Umsetzung von zwei Ausgangsverbindurigefl erhãltlich ist, 
die jeweils aus einer mehrere Alternativen uinfassenden 
Liste ausgewâhlt werden müssen, Neuheit zukominen kônne. 
Diese Feststellung bezieht sich aber ebenso wie die 

c 
	 Bezugnahnie hierauf in der bereits erwähnten Entscheidung 

"Xanthine" auf die Frage der Neuheit. einer . Einzelver-. 
bindung. Daher ist diese Entscheidung nicht.geeignet, ;den 
Vortrag der Beschwerdeführerin zu stützen, das 11 2-Listen-
Prinzip" sei auch auf ailgemeine Forinein mit mindestens 
zwei variablen Resten, die Listen generischer Begriffe 
darstellten, derart-anzuwenden, daB jedes Weglassen 
wenigstens einer Bedeutung aus den Listen für wenigstens 
zwei variable Reste zu einer neuen Stoffgruppe führe. 

2.11 In Punkt 4.6 der Gründe für die Entscheidung 
"Isochinoline" (T 81/85) wird festgestellt, daB auBer den 
konkreten .Beispie1en "weiteres neuheitsschãdliches 
Material nicht zu berücksichtigen" war. Dies ist eine 
anhand der dieser Entscheidung zugrundeliegenden konkreten 
Umstãnde getroffene Tatsachenentscheidung, der nicht 
entnoininen werden kann•, daB grundsãtzlich nur explizit oder 
implizit "individualisierte" Einzelverbindungen als neu-
heitsschâdliche Of fenbarung in Betracht koinmen. Eine 
soiche Betrachtungsweise ware auch unvereinbar mit den 
Grundgedanken der Entscheidung T 12/81, geinãB den der 
Offenbarungsgehalt eines Dokuments gerade nicht auf das 
konkret Ausgefuhrte, d. h. die Beispiele, beschränkt ist 
(Punkt 5 der Entscheidungsgrunde), sondern jede darin 
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ausführbar beschriebene technische Lehre uin.fat. In der 
Entscheidung T 81/85 wurde es weiterhin abgelehnt, "welt-
gehend willkürlich zusanunengestelite Subsituenten-
koinbinationen" als rieuheitsschãdliche Of fenbarung zu 
berücksichtigen. Abgesehen davon, daB die Frage, ob eine 
bestiinmte Substituentenkoinbination angesichts des Gesamt-
inhalts einer Druckschrift tatsàchlich nur das Ergebnis 
einer willkürlichen zusanmenste11ung 1st oder vielmehr als 
eindeutig (gegebenenfalls implizit) of fenbart gelten muB, 
nur aufgrund der jeweiligen Umstãnde des Einzelfalls zu 
beantworten ist, spielt dieser Gesichtspunkt im 
vorliegenden Falle keine Rolle, denn der hier zu 
betrachtende Uberschneidungsbereich 'ist nicht das Ergebnis 
einer willkürlichen Koinbination. 

der Uberzeugung 
n, dem Stande der 
gemeinsamen Tell-
Anspruchs 1 geinai3 
Hauptantrag kann 

2.12 Aus diesen Gründen ist die Kaminer zu 
gelangt, daB dein hier zu betrachtend 
Technik und dein Anineldungsgegenstand 
bereich und dainit dern Gegenstarid des 
Hauptantrag keine Neuheit koinmt. Den 
daher nicht stattgegeben werden. 

	

3. 	Hilfsantrag A: 

	

3.1 	Anders verhältessich mit dem Gegenstand.des Hiifsantrags 
A, denn gemnã8 Anspruch 1 dieses Antrags .:bedeutet in der 
ailgemneinen Formnel I der Rest R' nicht mehrAlkyl undder 
Rest R" nicht mnehr Wasserstoff. Weiterhin bedeutet R" 
nur dann noch Alkyl, wenn R 1  und R" nicht Wasserstoff 
bedeuten. Somnit sind Verbindungen der in (1) angegebenen 
aligemeinen Formel, für die die Reste R2  Wasserstoff und 
R1  C1- bis C10-Alkyl-COO-Alkyl, C1-C10-Alkyl-CONH2 und C1-
C10-Alkyl-CONH-Alkyl bedeuten nicht mehr Gegenstand des 
Schutzbegehrens. 
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Durch den geltenden Patentanspruch 1 wird zwar die Uber-
schneidungmit demaus (1) bekannten Gegenstand nicht 
exakt beseitigt, sondern eine weitergehende Beschrãnkung 
vorgenommen, da insbesondere der Rest R aniueldungsgemâB 
z. B. gegebenenfalls substituierte Phenyireste umfa8t, die 
mit dein Gegenstand derâlteren Anmeldung nicht 
koll idieren. 

Gleichwohl wurde diese weitergehende Beschränkung durch 
die Entgegenhaltung (1) ausgelôst, ist somit nicht 
willkürlich. Sie geniet zudem den Vorzug erheblich 
besserer Ubersichtlichkeit (vgi. auch Punkt 3.3 der 
Entscheidung "Enantiomere") und dient daher nur der kiaren 

• 	und knappen Fassung des Anspruchs (Art. 84 EPTJ). Sie 
verãndert auch den verbleibenden Gegenstandgegenüber der 
ursprünglichen Of fenbarung nicht derart, daB sich daraus 
eine andere technische Lehre (aliud) ergäbe. 

	

3.2 	Im Hinblick auf die. Neuheit dieses Gegenstands ist zu- 
nãchst zuprufen, ob von der Of fenbarung in der 

	

• 	prioritätsbegründenden Voranmeldung von (1) auch Dialkyl- 
aminocarbonylalkylreste als Bedeutung von R1  uinfal3t 
werden, d. h. ob der auf Seite 2, Zeile 2 verwendete 
Ausdruck "(alkyl)carbamoyl" jut Sinne von "gegebenenfalls 
durch einen Alkyirest substituierterCarbainoyirest" •oder 

	

• 	jun Sinne von "durch Alkyireste substituierter. Carbanuoyl- 
rest" zu verstehen ist. Die Kaununer vertritt hierzu die 
Auffassung, daB diese unprãzise Nomenklatur mangels 
nâherer Erlãuterung nach deun üblichen cheinischen Sprach-
gebrauch als Saunmelbegriff für Carbamoyl und Monoalkyl-
carbamoyl zu verstehen 1st und foiglich Dialkylcarbainoyl-
reste von dieser Bezeichnung nicht uinfaBt werden. 

Ferner kann aus (1), Anspruch 5 entnominen werden, daB der 
Rest R2  der aligemeinen Formel (siehe oben unter 
Ziffer 2.3), der dem Rest R1  gema8 der vorliegenden 
Arnneldung entspricht, auch C1-C4-Alkyl bedeuten kann. 
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Diese Bedeutung wird von der Ausnahinebestimmung in 
Anspruch 1.gemãB Hilfsantrag A nicht uinfaBt. Dieser 
UBistand beeinträchtigt die Neuheit des Gegenstandes dieses 
Anspruchs jedoch nicht, da aus dem Inhalt der Voranineldung 
vom 16. Februar 1985, deren Prioritàt in (1) beansprucht 
wird, nicht entnominen werden kann, daB der Rest R 2  in der 
dort angegebenen allgemeinen Forme]. auch Alkyl bedeuten 
kann. Auf S. 1, Zeilen 12-17 dieser Voranmeldung ist zwar 
angegeben, daB dann, wenn R, R 1  oder R2  eine Alkyl-oder 
Alkoxygruppe oder einen Rest, der soiche Gruppen enthält, 
bedeuten, die Alkyl- oder Alkoxygruppen vorzugsweise 1 bis 
10, insbesondere 1-6 Kohienstoffatome aufweisen sollen. 
Die Erwàhnung von R2  in diesein Zusaimnenhang lãBt sich 
jedoch zwangslos darauf beziehen, daB .dieser Rest, u. a. 
ein durch Alkyl oder Alkoxy substituierter.A1keny1rest.... 
sein kann (S. 2, Z. 23-24) und lãBt daher nicht den Schlui3 
zu, daB das Fehien der Bedeutung "Alkyl" für R 2  in der 
aligemeinen Formel auf einem offensichtlichen Irrtuin 
beruht, den der fachitiânnische Leser ohne weiteres 
korrigiert hätte. 

Anspruch 1 gemàB Hilfsantrag A umfaBt daher keirien Gegen-
stand mehr, der zuin entgegenhaltenen Stande der Technik 
gehôrt. Dies giltauch für die.Ansprüche 2und 3,.die 
entsprechende. Ausnahinebestimmungen. enthalten .und die 
hieraufrückbezogenen.Ansprüche 4 bis 8. 

3.3 	Die Ansprüche 9 und 10 entsprechen den Ansprüchen 9 und 10 
gemàB Hauptantrag. Sie fassen eine Anzahl von Einzel-
verbindungen zusainmen, die, wie unter Punkt 2.1 aus-
geführt, alle in den ursprünglichen Unterlagen konkret 
genannt sind. Es handelt sich hierbei also nur der Form 
nach urn generische Ansprüche. Ihrein Inhalt und Of fen-
barungsgehalt nach sind diese Ansprüche auf individuelle 
Einzelverbindungen gerichtet. Keine dieser Einzel-
verbindungen, die unter die generische Of fenbarung in (1) 
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bzw. der relevanten Voranmeldung fallen, sind dort als 
Einzelverbindungen .vorbeschrieben. Sie gelten daher 
ebenfalls als neu. 

3.4 	Der Gegenstand der Ansprüche 1 bis 10 gemãB Hilfsantrag A 
weist daher den Mange1an Neuheit, der zur Zurückweisung 
der Anineldung gefuhrt hat, nicht mehr auf. Es erübrigt 
sich daher, im Rahmen der Neuheitsprüfung auf den 
Gegenstand des Hilfsantrags B, der demgegenüber noch 
weiter eingeschränkt ist, näher einzugehen. 

Die beantragte Patenterteilung kannjedoch noch nicht 
angeordnet werden, da die Prufungsabteilung die Erfüllung 
der übrigen Erfordernisse 'des ,EPO,;:insbesondere .das Vor-
liegen erfinderischer Tâtigkeit, 'noch':;nicht,:abschlie8end 
beurteilt hat. Die Kanuner halt es aufgrund dervorgeiegten 
Vergleichsversuche gegenüber dein in Betracht koinmenden 
Stand der Technik zwar für glaubhaft, daB für einen Teil 
des' beanspru'chten. Gegenstands .überraschende Eigenschaften 
vorliegen, so daB für diesen Teil die erfinderische 
Tätigkeit anerkannt werden könnte. Sie hätte jedoch 
derzeit Bedenken, diese Vergleichsversuche als für den 
gesainten beanspruchten, sehr breiten Bereich reprâsentativ 
zu betrachten, insbesondere soweit.heterocy1ische. Reste R, 
R3  und R" beansprucht werden,.:.unddamit die geitend 
gemachte, gegenüber dem relevantenStande der Technik 
angeblich bessere herbizide Wirkung für diesen ganzen 
Bereich als glaubhaft anzusehen. 

Die Kainer hãtte auch erhebliche Bedenken gegen die 
Ausführbarkeit der beschriebenen Erfindung (Art. 83 EPU), 
da in den Patentansprüchen Alkenyl- und Alkinyireste mit 
nur zwei Kohienstoffatomen als Substituenten an Stick-
stof f- und Sauerstoffatomen erwãhnt werden. Bei soichen 
Verbindungen muB es sich um Enamine, Enole, Inamnine und 
mole handein. Es gehôrt zurn Grundwissen des Fachinanns, 
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daB selbst einfache Vertreter dieser Verbindungsklassen 

schwer, teilweise überhaupt nicht, hersteilbar sind. 

Auch hinsichtlich dieser Frage halt die Kainmer daher eine 

Fortsetzung des Prüfungsverfahrens für geboten. 

6. 	Urn der Beschwerdefuhrerin für diese Prüfung der noch 

of fenen Fragen das im EPU vorgesehenen zweiinstanzliche 

Verfahren zu gewàhrleisten, rnacht die Kanuner von der in 

Art. 111 (1) EPU vorgesehenen Móglichkeit Gebrauch, die 

Angelegenheit zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens auf 

der Grundlage der Ansprüche gemäB Hilfsantrag A an die 

Prüfungsabteilung zurückzuverweisen. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen' Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

D.er Hauptantrag wird zurückgewiesen. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurückverwiesen mit der 

Auflage, die Prüfung auf der Grundlage des Hilfsantrags A 

fortzusetzen. 

Die Geschãftsstellenbearntin: 	Der Vorsitzende: 

ii 

M. Beer 
	

K. John 
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