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Leitsätze 

1. 1st in einer Vorveröffentlichung ein der Strukturformel nach 

beschriebener chemischer Stoff neben anderen genannt, so wird 

auch dessen spezielle stereospezifische Form (threo-Form) - 

trotz fehiender wortwdrtlicher Erwähnung - ne.uheitsschädlich 

getroffen, wenn sich letztere - unerkannt - als zwangsläufiges 

Ergebnis eines aus mehreren in der \Jorveröffentlichung hinreichend 

durch Nennung des Ausgangsstoffes und der Verfahrensmac3nahmen 

beschriebenen Verfahrens erweist. In soichen Fallen kann keine 

Neuheit durch Auswahl rnehr geltend gemacht wercn; denn bei 

der gedanklichen Kombination aller aufgezählten Ausgangsstoffe 

mit der Gesarntheit der Verfahrensvarianten kommt kein für die 

Stoffauswahl unverzichtbares neues Element herein, das zu elner 

echten und nicht nur "identischen" Modifikation der Ausgangsstoffe 

fUhren kdnnte. 

2. Die auf die Straffung des Verfahrens vor dem Europäischen Patent-

amt abzielende Regel 86(3) EPU kann auch im Beschwerdeverfahren 

angewendet werden (Regel 66(1)).Richtet die Beschwerdeführerin 

kurz vor der angesetzten mündlichen Verhandlung den Anspruch 

auf einen Gegenstand, der gleich zu Beginn des Beschwerdever-

fahrens durch Streichung fallen gelassen und in. 7dessen weiteren 

Verlauf nicht wieder aufgegriffen wurde, so 1st ein soicher 

Patentanspruch nicht zuzulassen. 
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Sachverhalt und Antrge 

I. Die am 2. November 1979 eingegangene und am 28. Mai 1980 veröffentlichte 

europäische Patentanmeldung79 104 254.2 mit der Veröffentlichungsnummer 

0011 191, für welche die Prioritt der \Joranmeldung in der Bundesrepublik 

Deutschland vom 18. November 1978 in Anspruch genorrmen wird, wurde 

durch die Entscheidunq der Prü.fungsabteilung 005 des Europischen Patent-

amts vom 30. Dezember 1980 zurUckwiesen. Der Entscheiciing liegen 

die ursprünqiichen Ansprüche 1 bis 5 zugrunde. 

II. Die Zurückweisung wird damit begrUndet, daB der Gegenstand dieser An-

sprUche nicht mehr neu sel. In den DE-A 2 333 354 und 2 333 355 sei 

bereits ein Jerfahren zur Reduktion von 	-Phenoxy- -c-(1-imidazo1y1)- 

ketonen, unter anderem auch von 1-(4-Chlorphenoxy)-1--(imidazol-1-yl)-3,3--

dimethylbutan-2-on, nach de.r auf 5eite 6 der zuletzt genannten Druckschrift 

beschriebenen Verfahrensvariant e b mittels Aluminiumisopropy lat zu 

den entsprechenden sekundären Alkoholen beschrieben, wobei zwei diastereo-

mere Forrnen entstehen könnten. Durch die Druckschriften seien alle 

technischen Merkri1e des Anspruchs 2 vorweggenommén. Daraus folge, 

daB auch das Produkt dieses Reduktionsverfahrens, nm1ich der Stoff 

nach Anspruch 1, bereits zum Stande der Technik gehöre. 

Der Auffassung der Anrnelderin, wonach dieserDruckschrift nicht expressis 

verbis diemit dem anme1dingsgem0en \Ierfahren zu lbsende Aufgabe, 

nämlich die Herstellung eines bestimmten Diastereomeren, entnommen 

werden könne und folglich - wegen Neuheit der Aufgabenstellung - der 

ganze Anspruch 2 als neu angesehen werden müsse, kdnne nicht beigetreten 

werden. Mit der Angabe, das in Anspruch 2 genannte Keton mittelsAluminium- 

isopropylat zu reduzieren, sei auch 	inplizit die Aufgabe definiert, 

das entsprechende Reduktionsprodukt herzustellen (ugi. auch die Richtlinien 

für die Prüfung un Europäischen Patentamt Kapitel C IV, Abschnitt 7.5). 

• • • I. . . 

EPA/EPO/OEB Form 2916 11.80 



Grunde für die Entscheidungvom 	 Blatt 	 Anmelde-Nr.: 

Grounds for the decision of 	 Sheet 	 Application No. 

Motifs de la decision du 	 Feuille 2 	Demande n0: 	104 254.2 	
jo -4~))  

Diese bekannte Aufgabe unterscheide sich von der anme1dungsgemB zu 

lösenden nur durch die Bezeichnung, nicht der Sache nach. Das herzustel-

lende \ierfahrensprodukt sei nm1ich durch die Angabe der Ausgangsverbin-

dung und der Art ihrer Umsetzung hinreichend genau definiert. Die Anmel- 

derin habe lediglich andere Parameter zur Beschreibung derselben Sache 

benutzt. 	- 	 - 

Zudem wurde ausgeführt, dat3 der Verwendungsanspruch 5 gegen Artikel 

52(4) EPiJ verstoGe, da er einem Verfahren zur therapeutischen Behandlung 

des nEnschlichen und tierischen Körpers gleichkonme. 

III. Gegen these Entscheidung vorn 30. Dezember 1980 hat die Anmelderin am 

7. Februar 1981 Beschwerde erhoben und diese am 2. April 1981 begrUndet. 

In der Beschwerdebegründung wurde gebeten, den Anspruch 5 zu streichen 

und gleichzeitig beantragt, das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 4 zu 

erteilen. Am 7. Juli 1981 1st ein Antragauf mündiiche Verhandlung 

eingegangen. Diese hat am 9. Februar 198,Ystattgefunden; dabei wurde 

der Antrag gesteilt, das nachgesuchte Patent zu erteilen auf cbr Grundlage 

der AnsprUche 1 bis 5 aus dem Schriftsatz vom 4. Februar 1982, der 

allerdings bis dahin nicht zu den Akten gelangt war und daher in Fotokopie 

in der mUndlichen Verhandlung überreicht wurde. Diese AnsprUche haben 

folgenden Wortlaut: 

1. Verbindung der Forniel 
H 	OH a 

Cl - '._O 

- 	 - 	

- C(CH,), 	(I) 

N 

in Form des Diasteromeren mit dem Schmelzpunkt 158 - 159°C, und 

deren physiologisch verträglichen Sureadditionssa1ze. 

2.Aus dem Diastereomerengernisch der Formel 

	

H 	OH 
I— 	 I 

Cl- 	\._o - C 	- 	 C - c(cH,), 

	

6~N 	Hb 

N 

. . . / . . . 
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das hydrophilere Diastereomere und seine physiologisch verträglichen 

Sureadditionssa1ze. 

3. Aus dem Diastereomerengemisch der Formel 

H OH 

	

- 	-- 	-- 	a- 	-- 	-- 	-- 

	

Cl 	- 0 - C - C - C(CH,), 

\)N b 

das Diastereomere mit der kleineren Kopplungkonstanten der Protonen 

H(a) und H(b)  im NMR-Spektrum, und seine physiologisch vertrg1ichen 

Sureadditionssa1ze. 

4. Verfahren zur Herstellung der \Jerbindung gem5I3 Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet, daB man 1_(4_Chlorphenoxy)_1_(-1-imidazoly1) 73,3-dimethY1-

2-butanon der Formel 

ci 	- 0 .ç- C - c(cH 3 ) 3 	('I) 

N 

mit sekundren Akoholaten in Gegenwart eines Verdünnungsmittels stereo-

seiektiv reduziert und das Produkt gegebenfails durch Umsetzen mit 

Säuren in die Saize überfUhrt. 

5. Verwendung der Verbindüng gemäG Anspruch 1 oder deren physiologisch 

vertrglichen Säureadditionssaize bei der Behandiung von Mykosen. 

. . • I. . . 
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IV. Zur Beschwerdebegründung wird letztlich nur noch folgendes vorgetragen: 

Beim beanspruchten Stoff handele es sich urn ein yam Stand der Technik 

unterscheidbares chernisches Individuurn, das erstmals in der vorliegenden 

Anme lcking unter Angabe von physikalisch-chemischen Eigenscha ften 

wie Schmelzpunkt, Hydrophilie und Angaben zum NMR-Spektrum beschrieben 

warden sei; dies ziehe die Neuheit dieser Verbindung nach sich. ,- 

In den beidan Entgegenhaltungen seien Azo1y1phenoxythano1e einer 

aligemeinen Bruttoforrnel beschrieben, wobei auch die threo-underytharo+i 

Form mitbeansprucht iiiorden sei. Darüberhinaus sei in Beispiel 3. auch 

das p-Chlorphenoxy-Derivat nit dem Schmelzpunkt 145 0 -147 0  C als nächst-

liegender Stand der Technik beschrieben worden. Wie die Nacharbeitung 

ergeben habe, handele es sich hierbei urn ein Gemisch mit einern Diastereo-

merenverh1tnis threo:erythro von etwa 1:1. Hiervon unterscheide 

sich die beanspruchte Verbindung jedoch dadurch, daB sie einen charakte-

ristischen Schnelzpunkt von 158 0 -159 1  Chabeund das Enantiomerenpaar 

der reinen threo-Form darstelle. Die Neuheit dieser Verbindungrnani-

festiere sich auch in einer Uberlegenen Wirksamkeit gegenUber dem 

Isomerengemisch. 

Zudern sei die Frage zu verneinen, daB die beanspruchte threo-Form 

etwa durch Nennung des Ausgangsstoffes und der Verfahrensweise implizit 

beschrieben warden sei. Zwar sei in einer Liste von über 20 Ausgangs- 

stoffen auch der Ausgangsstoff genannt warden, mit dessen Hilfe der 

beanspruchte Stoff hergesteilt warden sei. Es seien auch 5 alternative 

Verfahrensmethoden zur Reduktion der Ketone angegeben warden, die 

nach den Kenntnisstand des Fachmanns wenig Aussicht für eine stereo-

spezifische Reduktion der Ketone geboten htten. Diese Tatsachen 

reichten jedoch für eine neuheitsschädliche Vorwegnahme eines Ver-. 

fahrensproduktes nicht aus, das nur durch Auswahl eines aus über 

20 Ausgangsstoffen und Anwendung einer aus 5 Arbeitsmethoden erhältlich 

sei. Wenngleich sich die in den Entgegenhaltungen aufgefUhrte Niethode 

b von den anmeldungsgemB offenbarten Herstellungsverfahren durch 

kein zustzliches technisches Merkri1 unterscheide, könne nicht gefolgert 

werden, daB letzteres hierckjrch erschöpfend beschrieben warden sei. 

. . . / . . . 
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Entscheicjjngsgründe 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und Regel 64 EPU; 

sie ist daher zu1ssig. 

2. Von den 5 Patentansprüchen, dier Entscheidung antragsgem0 zugrunde-

gelegt werchn sollen, können nur die ersten vier AnsprUche als geitende 

Anspruchsfassung akzeptiert werden. Diese AnsprUche betreffen nämlich 

Gegenstände, die dem Beschwerdeverfahren von Anbeginn an zugrundegelegt 

wurden (vgl. den Antrag im Schriftsatz vom 31. März 1981 unter Ziffer 

IV), wenngleich zum Teil in umformulierter Form. 

Anders verh1t es sich mit dem Verwendungsanspruch 5, der mit der 

Erklärung im obengenannten Schriftsatz gleich zu Beginn des \Ierfahrens 

vor der Beschwerdeinstanz fallen gelassen wurde. Die Beschwerdeführerin 

ist auch im Laufe ths knapp einjährigen Beschwerdeverfahrens nicht 

mehr auf diesen Anspruch zurückgekommen. Die Kammer mu(3te daher noch 

wenige Tage var der mündlichen Verhandlung davon ausgehen, daG dieser 

Anspruch nicht wieder Qufgegriffen und zum Gegenstand in der mündlichen 

Verhandlung und in der Entscheidung gemacht werden würde. Sie betrachtet 

es daher als angemessen, bei derartig verspätetem Vorbringen nicht 

unerheblicher Gegenstnde die auf die Straffung des Verfahrens vor 

demEuropischen Patentamt abzielende Regel 86 (3) EPLI anzuwenden, 

die sinngemI3 auch für das Beschwerdeverfahren gilt (Regel 66(1) 

EPU).Das Wiederaufgreifen dieses Anspruchs wird daher nicht zugelassen. 

3. Die geltende Fassung der Patentansprüche 1 bis 4 ist durch die Erst-

offenbarung gedeckt (Anspruch 1: vgl. Anspruch 1 in Verbindung mit 

Beispiel 1; Ansprüche 2 und 3: vgl. Anspruch 1 in Verbindung mit 

Seite 2 Absatz 3; Anspruch 4: vgl. Anspruch 2) und aus diesen Cründen 

nicht zu beanstanden. Indes erUbrigt es sich, in vorliegendem Fall 

darüber zu befinden, ob diese Ansprüche unter anderem den Anforderungen 

nach Artikel 84, sowie Regel 29 und 30 EP(J genügen, weil die Beschwerde 

aus anderen Cründen erfoiglos bleibt. 

4. In der DE-A-2 333 354 (nachfolgend Entgegenhaltung genannt) werden 

Imidazolyl-0, N-acetale einer in Anspruch 1 nher definierten aligemeinen 

Formel, sowie einzelne unter diese Formel fallenden Verbindungen 

beschrieben (vgl. Beispiele 1 bis 12). In Beispiel 3 ist auch 1.-(4-Chlor-

phenoxy)_l_(l_imidazolyl)-3.3-dimethYl-2-butalol genannt, das mit 

. . . / . . . 
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- 	 den beanspruchten Staff strukturell übereinstimmt. 

Die genannte lierbindung besitzt zwei asymetrische Kohienstoffatone 

und kann daher in vier unterschiedlichen Raumformen auftreten, von 

denen je zwei spezielle Raumformen ein Enantiomerenpaar zweier diasteo-

merer Formen bilden, nämlich die sogenannte erythro-. und die threo--

Form (vgl. die Entgegenhaltung S. 2, Zeile 13-16 In \Jerbindung mit 

den Ausführungen der Beschwerdeführerin im Schriftsatz vorn 1.Juli 1981). 

Aufgrund dieser sterischen Besonderheit erscheint es glaubhaft, daB 

die Verbindung nach Beispiel 3 der Entgegenhaltung mit den Schmelz-

punkt 145 0 -147 0  C nicht identisch 1st mit der beanspruchten Verbindung, 

die einen Schmelzpunkt von 158 0 -159 0  C aufweist. 

5. Indes ist der Begriff der Neuheit nicht so eng auszulegen, daB nur 

das expressis verbis Vorbeschriebene neuheltsschädlich ist. Arti-

kel 54(1) EPI) verfolgt den Zweck, den Stand der Technik von der erneu-

ten Patentierung auszuschlieBen. Den Stand der Technik bildet nach 

Artikel 54 (2) EPI) alles, was der bffentlichkeit vpr den Anmeldetag 

in irgendeiner Weise, unter anderem auch durch schriftliche Beschreibung 

zugng1ich gemacht warden 1st. In der Chernie gibt es viele Möglichkeiten, 

einen Staff zu beschreiben. (iblicherweise erfolgt dies durch Angabe 

seiner exakten wissenschaftllchen Bezeichnung. Diese steht nicht immer 

am Anmeldetag zur Verfügung. Auch die Beschwerdeführerin hat ursprünglich 

(November 1978) nicht diesen kürzesten und besten Weg der Beschreibung 

für ihre beanspruchte V.erbindung gewählt, sondern erst Im Beschwer-

deverfahren (April 1981) klargestellt, daB es sich bei ihrer Verbindung 

urn die threa-Form handelt. 

6. Wie die Beschwerdeführerin durch die Fassung der geltenden Ansprü-

che 1 bis 3 selbst zum Ausdruck bringt, sieht sie es als legal an, 

die in vorliegenden Fall nicht hinreichend exakte Strukturformel 

durch einen zusätzlichen Stoffparameter, wie Schmelzpunkt, Hydra-

philie oder NMR-Kopplungskonstanten zu präzisieren. AuBerdem wird 

in einer Reihe von Patentämtern die Praxis geübt, zur näheren Charakte-

risierung chemischer Stofferfindungen den Verfahrensparameter, in 

Form eines product-by-process-Anspruchs zuzulassen. Diese Praxis 

wird nach Kenntnis der Kammer auch im Europäi.schen Patentamt ange-

wendet. 

. . / . . . 
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Die Patentierung chemischer Stofferfindungen, die durch derartige 

AnsprUche definiert sind, muG zur Folge haben, daf3 soiche Patent-

dokumente, wenn sie zum Stande der Technik erwachsen, neuheitsschäd- 

liche Wirkung gegen soiche Anmeldungen entfalten, die den gleichen 

Stoff nur in anderer, vielleicht besser definierter Form beanspruchen. 

Urn einen soichen Fall handelt as sich hier. 

7. Zum Inhalt der Lehre elner Entgegenhaltung gehört nicht nur das, 

was in den Ausführungsbeispielen detailliert angegeben 1st, sondern 

jede für den Fachmann ausführbare Information aus dern Anspruchs- und 

Beschreibungsteil. Nun sind in der zitierten Entgegenhaltung zur 

Herstellung der dart beanspruchten Imidazolyl-0,N-acetale wahiweise 

5 Reduktionsmethoden angegeben, deren gemeinsames Nlerkmal die Uber-

tragung von Wasserstoff auf das entsprechende Ausgangsketon unter 

Bi.ldung des sekundären Alkohols 1st. Diese Methoden sind nicht nur 

recht ailgemein (vgl. Anspruch 2) oder anhand elnes Forrnelschemas 

(vgl. Seite 3 unten bis Seite 5.unten), sonderen auch sehr deta±lliert 

beschrieben (vgl. Seite 8-10). Darunter befindet sich auch die Variante 

b, die - unstreitig - alle technischen Einzelheiten zur Herstellung 

der anmeldungsgenäl3en Verbindung enthält (Alurniniumisoipropylat in 

Isopropanol be! 20-120, besonders 50-1009 C). Zudem befindet sich 

auf Seite 6 bis 7 der Beschreibung eine Liste von 20 Ausgangsketonen, 

darunter an vierter Stelle auch das Keton, das anmeldungsgemG zur 

Herstellung der beanspruchten Verbindung eingesetzt wird. 

8. In der Sumrne all dieser Inforrnationen sieht die Kammer eine neuheits- 

schd1iche Vorbeschreibung des beanspruchten Stoffes. Denn hierdurch 

erhält der Fachmann bezUglich des Ausgangsstoffes und der Reaktions- 

bedingungen alle erforderlichen Informationen urn den beanspruchten 

Staff herzustellen. Anders ausgedrUckt erstreckt sich die Lehre der 

Engeenhaltung auch auf den Staff, der zwangsläufiges Resultat der 

Reduktion des p-Ch lorphenoxy-Ke tons aus der oben genannten Liste 

und Beispiel 3 nach der Variante b 1st. 

9. 	Zur Neuheitsschädhchkeit amer soichen Vorveröffentlichung bedarf 

es auch keiner besonderen Hervorhebung des Ausgangsstoffes oder der 

Verfahrensvariante. Entscheidend ist nur, was der Fachmann hieraus 

beirn Nacharbeiten entnehrnen kann. Gleichwohl 1st in cbr Entgegenhaltung 

. . / . . . 
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eine gewisse Hervorhebung des p-Chlorphenoxyketons aus der Liste 

der nur be isp ielshaft aufgezäh lten 20 Aus gangsverbindungen dadurch 

erfoigt, daG sich eines der 12 Beispiele mit der Herstellung des 

entsprechenden sekundren Alkohols befa0t. Zwar wird in diesem Bei- 

spiel (3) die \Jariante c (fälschlich a und b bezeichnet) des Reduktions-

verfahrens angewendet; durch die in der Beschreibung gegebene Lehre, 

daB aile 5 Varianten des Reduktionsverfahrens für die Herstellung 

der sekundären Alkohole zur Verfügung stehen, wird dem Fachmann in 

Zusammenhang mit Beispiel 3 auch der Staff durch schriftliche Beschrei.-

bung zugng1ich, der zwangsiäufiges Ergebnis der \iariante b ist. 

10. Dabei ist es für die Neuheitsschädlichkeit ohne Bedeutung, daB das 

zu gewinnende Endprodukt nicht in allen Einzelheiten, sondern ausschlag-

gebend 	durch den Verfahrensparameter beschrieben 1st. 

Es kommt ferner auch nicht darauf an, ob der Fachmann - wie die Be- 

schwerdeführerin behauptet - yam Ergebnis der Nacharbeitung Uberrascht 

ware; denn die Feststellung, daB beim Nacharbeiten von Beispiel 3 

der Entgegenhaltung unter Austausch der Reduktionsvariante c gegen 

die von b das Verhältnis zwischn threo- und erythro-Form sich von 

ca. 1:1 in 90:1 andert, ware nur als unerwartete Erkenntnis über 

ein bekanntes Verfahrep zu werten. Dies ist für die Beurteilung der 

Neuheitsschädlichkeit einer Entgegenhaltung aber unbeachtlich. 

11. Die Beschwerdeführerer macht demgegenüber Neuheit des Staff es durch 

Auswahi geltend. Diese soil dadurch zustande kornmen, daB - wie bel 

einer klassischen Auswahl - aus einer Reihe von über 20 Ausgangs-. 

stoffen einerseits und einer Reihe von 5 Verfahrensvarianten anderer-

seits eine ganz bestimmte Kombination gewahlt wird, namlich die zwi-

schen dem Chiorphenoxyketon Nr. 4 aus der Liste und der Verfahrens-

variante b, und dabei ein überraschendes Ergebnis erzielt wird. 

Dem kann nicht gefolgt werden. Die Stoffauswahl setzt begrifflich 

das Herausgreifen eines Teilbereichs aus einer Staff gruppe voraus. 

So ware natürlich der glückliche Griff nach der beanspruchten threo-

Verbindung aus der Vielzahl der von Formel 1 der Entgegenhaltung 

umfaBten Stoffe eine echte Auswahl, wenn die Entgegenhaltung keine 

. . . / . . . 
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zusätzlichen Informationen liefern wUrde. Natürlich mu0 der Teilbereich 

selbst neu sein. Daran ,fehlt es hier, wie unter 7 und 8 ausqefUhrt. 

12. Ei.ne Stoffauswahl kann auf verschiedene Weise zustande kommen, z.B. 

dadurch, dat3 in einem yarn Stande der Technik forrne1ni13ig urnfal3ten 

Gebiet eine nicht erwhnte Verbindung oder Verbindungsgruppe aufgefunden 

wi.rd, ohne da(3 en Hinweis auf den oder die Ausgangsstoffe existiert. 	- 

Urn eine solche Auswahl in einem vorn Stande der Technik zwar abgesteckten, 

trotzdem jungfräulichen Gebiet handelt es sich hier nicht. 

13. Nennt jedoch die Entgegenhaltung neben dern Reaktionsweg auch den 

Ausgangsstoff ausdrUcklich, so liegt regelmBig eine Vorbeschreibung 

des Endprodukts vor; denn mit diesen Angaben liegt das Endprodukt 

unverrückbar fest. Sind hingegen zur Herstellung der Endprodukte 

zweierlei Klassen von Ausgangsstoffen notwendig und sind hierfUr 

Beispiele für Einzelindividuen, jeweils in einer Auflistung gewissen 

Umfangs zusarnmengestellt, so kann gleichwohl ein Staff, der durch 

Umsetzung eines speziellen Paares aus beiden Listen zustande kornrnt, 

als •Auswahl irn patentrechtlichen Sinne und damit als neu angesehen 

wer den. 

14. Die Beschwerdeführerin rnacht nun geltend, daB dieses Auswahlprinzip 

auch dann anwendbar sei, wenn es sich urn die Kornbination des Ausgangs-

stoffes aus einer Liste mit einer der alternativ angegebenen Verfahrens-

varianten handele. Die Kamrner teilt diese Auffassung nicht. Wie sich 

leicht zeigen 150t, liegt die Kornbination zweier Ausgangsstoffe auf 

einer anderen Ebene als diejenige zwischen Ausgangsstoffen und Ver-

fahrensvarianten und 1st daher nicht vergleichbar. 

14.1 Betrachtet man die Ausgangsstoffe im einfachsten Fall als BruchstUcke 

des Endprodukts, so bedeutet irn erstgenannten Fall jede denkgesetzliche 

Kombination eines bestimrnten Ausgangsstoffes aus der ersten Reihe 

der .Liste mit jedern beliebigen Ausgangsstoff aus der separaten zweiten 

Auflistung der welter erforderlichen Ausgangsstoffe eine echte stoffliche 

Modifikation dieses Ausgangsstoffes; denn dieser wird von Kornbination 

zu Kombination jeweils durch das unterschiedliche Bruchstück des 

zweiten Ausgangsstoffes zurn ständig wechselnden Endprodukt konplettiert. 

. . / . . . 
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Jedes Endprodukt erweist sich somit als Resultat zweier variabler 

Parameter. 

14.2 Stoffe, die durch soiches Herausgreifen eines speziellen Ausgangsstoff-

paares aus dem sich potenzierenden Bereich der Nlöglichkeiten zustande 

kommen, werden — ohne sonstigen zusätzlichen Informationen — zurecht 

regelrnäl3igalsnichtvorbeschrieben, sondern als neue Auswahl angesehen. 
Das neue Element, ohne das eine neue Stbffauswahl patentrechtlich 

nicht denkbar ist, komrnt nicht etwa durch den fehienden Hinfjieis auf 

das Endprodukt, sondern dadurch herein, daB die aus dem umfänglichen 

Bereich des Möglichen konkret ausgewählte Kombination der iffent1ichkeit 

nicht bekannt geworden ist. 

14.3 Die BeschwerdefUhrerin wendet den Begriff der Auswahlerfindung zu 

Unrecht auf den vorliegenden Sachverhalt an, bei dern es urn die Kombina-

tion eines bestimrnten Ausgangsstoffes aus einer entsprechenden Liste 

mit einer der aufgezählten Herstellungsrnethoden geht. Irn Gegensatz 

zUrn vorangegangenen Fall wird bei solch einer Kornbination keine echte 

stoffliche Modifikation des Ausgangsstoffes erreicht, sondern nur 

eine "identische"Modifikation; denn die Anwendung aller fUnf nher 

beschriebenen Verfahren auf einen speziellen AusgangsstofT hat zur 

Folge, daB stets dessen Hydrierungsprodukt entsteht, das sich yam 

Ausgangsketon durch den Mehrgehalt von zwei Wasserstoffatornen unter- 

scheidet. Der Verfahrensparameter ist somit aus der Sicht des Endprodukts 

kein variabler Parameter, der zur Potenzierung des Bereichs der Mdglich-

keiten führen könnte, so daB sich in diesem Fall das Endprodukt gerade 

nicht als das Ergebnis zweier variabler Parameter erweist. Durch 

den Verfahrensparameter wird also kein — für die Auswahlerfindung 

unverzichtbares — neues Element hereingebracht. Vielmehr ist die 

Lehre aus der Entgegenhaltung, jedes der dort aufgezählten Ketone, 

auch das p-Chlorphenoxyketon den dart beschriebenen Reduktionsnthoden, 

auch der Methode b) zu unterwerf en, der Offentlichkeit zugänglich 

gewor den. 

14.4 Zu keinem für die Beschwerdeführerin günstigerem Ergebnis würde man 

gelangen, wenn rrn anstelle der fünf Verfahrensvarianten die noch 

grol3ere Zahl beschriebener Reduktionsrnittel in einer Liste zusammen-

stellen und mit den aufgelisteten Ausgangsstoffen kombinieren wUrde; 

S • / S • • 
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denn auch hierbei entstünde kein potenierter Bereich möglicher Endpro- ,< 

dukte der Uber das hinausginge, was der einzig variable Parameter 

"Ausgangsstoff" aufgrund sterischer Gegebenheiten erwarten láOt. 

14.5 Der Umstand, daB ausgerechnet p-.Chlorphenoxyketon bel Anwendung der 

Reduktionsmethode b) die praktisch reine threo-Verbindung ergibt, 

whrend Methode c) zu einem Cemisch aus threo- und erythro-Form führt, 

d.h. die nachträglicheEntdeckung, daB die vorbeschriebene Reduktions- 

methode b) einen stereospezifischen EinfluB auf das hier interessierende 

Endprodukt hat, ist - wie unter 10 bereits ausgeführt - nur als Uber-

raschende Erkenntnis Uber ein bekanntes Verfahren, nicht aber als 

Auswahlerfindung zu bewerten; denn dies würde das Hereinbringen elnes 

neuen Merkmals zusätzlich zum bekannten AusgangsstofT p-Chlorphenoxyketon 

und der Methode b) voraussetzen. 

15. Daraus folgt, daB mit der Beschreibung des Ausgangsketons aus der 

Entgegenhaltung automatisch die sekundären Alkohol.e im Sinne eines 

product-by-process-Ans pruchs mitbeschri eben ist. Nit ander en Worten: 

Nit der Lehre aus der Entgegenhaltung, das Chiorphenoxyketon wahi-

weise mittels einer der fünf angegebenen Verfahrensvarianten zu re-

duzieren, 1st das 'Jerfahrensprodukt jeder dieser alternativen Re-

duktionsmethoden als der Offentlichkeit durch schriftliche Beschrei-

bung zugänglich. anzusehen. 

16. Dieses Prinzip gilt jedenfalls dann, wenn wie hier - béi der strik-

ten Nacharbeitung des Standes der Technik ein im strukturellen und 

konfigurativen Rahmen der Entgegenhaltung bleibendes Ergebnis erzielt 

wird, das sich von dem der konkreten Ausführungsbeispiele nur durih 

eine stärkere Verschiebung im threo-erythro-Verhältnis unterscheidet. 

17. Bel der engen Verkettung zwischen Staff und \Jerfahren im vorliegenden 

Fall, gelten die vorstehenden Uberlegungen sinngemäB nicht nur für 

die StoffansprUche 1 bis 3, sondern auch für den Verfahrensanspruch 4. 

Dieser enthält zwar kein szifisch technisches Merkmal, sondern 

nur die Anweisung, das p-Chlorphenoxyketon "ster eoselektiv" zut iredu-

zieren. Was die BeschwerdefUhrerin hierunter versteht, ergibt sich 

aus Beispiel 1 der vorliegenden Anmeldung, worm - unstreitig - die 

Variante b der Reduktionsmethode aus der Entgegenhaltung angewendet 

wird. Demnach betrifft auch der Verfahrensanspruch keinen im Sinne 

von Artikel 54 (1) EPÜ neuen Gegenstand. 
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Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung 005 des Europa-

ischen Patentamts vorn 30. Dezember 1980 wird zurückgeuiesen. 

___DéVitnde ------------------ 
	

- DerGeschäftsste-tlenbeamte: 
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