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Sachverhalt und Antrage

04254

Auf die europaische Patentanmeldung 82 108 913.3, die am
27. September 1982 mit deutscher Prioritat vom

2. Oktober 1981 angemeldet worden war, wurde am

19. Dezember 1984 das europaische Patent 76 448 mit den

folgenden Anspruchen (Anspruch 1 gekirzt wiedergegeben)

erteilt:

"1l. Verfahren zur Herstellung von (2R, 6R)~-1-Chlor-2,6,10-
trimethyl-undecan der Formel ... (I) dadurch gekenn-

zeichnet, daR man

A) die neue (R)=(+)-B~Chlor-isobuttersadure der Formel

(II) als optisch aktives Ausgangsmaterial

verwendet,

B) dieses ... zum (R)-(-)-3-Chlor-2-methylpropanol der
Formel ... (III) reduziert,

C) dieses ... zu dem neuen (S)-(+)-1-Brom-3-chlor-2-
methyl-propan der Formel ... (IV) bromiert,

D) dieses ... in das neue (2R)-(+)-1-Chlor-2,6-
dimethylheptan der Formel ... (V) Uberfihrt,

E) dieses ... in das (3R)-3,7-Dimethyl-octan-1-ol der

Formel VI uberfuhrt ...,

F) dieses ... zu (3R)-1-Brom-3,7-dimethyl-octan der
Formel ... (VII) bromiert und

G) dieses ... in die entsprechende Grignard-Verbindung
Uberfihrt, welche ... zu I umgesetzt werden kann.

2. (R)y-(+)-B-Chlor-iscbuttersaure (II).
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3. (S8)-(+)=-1-Brom-3-chlor-2-methyl-propan (IV).

4. (2R)=(+)-1-Chlor-2,6~dimethyl-heptan (V).

5. Verwendung der Verbindungen gemaf den Anspruchen 2 bis
4 als optisch aktive Bausteine fur die Synthese der
Seitenketten von (R, R, R)-o-Tocopherol."

Am 13. September 1985 legte die jetzige Beschwerdegegnerin
gegen die Patenterteilung Einspruch ein mit dem Antrag,
die Anspruche 4 und 5 wegen mangelnder erfinderischer
Tatigkeit zu widerrufen. Sie stutzte sich dabei auf zwei
in der Streitpatentschrift bereits erwahnte Dokumente, aus
denen analoge Bromverbindungen und deren Herstellung
bekannt sind, so daB die Chlorverbindungen, besonders die
in Anspruch 4 beanspruchte Verbindung (V), nahegelegt
seien. Bei den erwahnten Dokumenten handelt es sich um

(1) DE-A-2 602 507 und
(2) GB-A-1 456 830.

Nachdem die Einspruchsabteilung in einem Zwischenbescheid
die Meinung geauBert hatte, Anspruch 4 sei zu streichen
und Anspruch 5 entsprechend zu andern, woraufhin die
jetzige Beschwerdefuhrerin dieser Auffassung widersprochen
und das Patent unverandert verteidigt hatte, widerrief die
Einspruchsabteilung dieses mit Entscheidung vom

3. November 1988 zur Ganze.

In den Grunden der genannten Entscheidung ist sinngemaB
ausgefuihrt, eine erfinderische Tatigkeit kénne fur
chemische Stoffe in der Regel nur dann anerkannt werden,
wenn deren Verwendung mit unerwarteten Effekten verknupft
sei. Aus einer Erfindungsqualitat des Herstellungs-
verfahrens fur Stoffe folge die erfinderische Tatigkeit
fir die Stoffe selbst nicht automatisch, sondern nur in
Verbindung mit einem diesbeziglichen Vorurteil oder

mit der Erwartung besonderer Schwierigkeiten bei ihrer
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Hersteilung. Diese Uberlegungen seien auch fir solche
chemische Stoffe gultig, bei denen es sich um Zwischen-
produkte handle: Bei diesen qualifiziere sich ein
unerwarteter Effekt nur dann als geeignet far die
Begrundung erfinderischer Tatigkeit, wenn er auf dem Weg
ihrer Weiterverarbeitung zu einem Endprodukt liege; fehle
es an einem solchen Effekt, so musse die Herstellung des
Zwischenprodukts mit einem Vorurteil oder nahezu
unuberwindlichen Schwierigkeiten behaftet sein. Hierzu
wurde auf die Beschwerdeentscheidung T 163/84,
""Acetophenonderivate/Bayer" (ABl1l. EPA 1987, 301),

besonders Abschnitt 10 verwiesen.

Far den vorliegenden Fall wurden hieraus die folgenden
SchluBfolgerungen gezogen: Das der Verbindung (V)
entsprechende Racemat sei zufolge der Streitpatentschrift
bekannt, und dessen Aufspaltung mége schwierig sein, sei
aber jedenfalls nicht als ausgeschlossen anzusehen; zudemn
sel (V) erkenmbar analog der in (1) beschriebenen
Herstellung der entsprechenden Bromverbindung erhaltlich.
Andererseits seien keine Anhaltspunkte dafur vorhanden,
daB die Weiterverarbeitung von (V) erfinderisch ware. Aus
beidem zusammengenommen folge, daB hinsichtlich Anspruch 4
keine erfinderische Tatigkeit vorliege. Da das Patent  im
erteilten Umfange verteidigt worden sei, habe es in vdllem

e

Umfange widerrufen werden mussen.

Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) am 20. Dezember 1988
unter gleichzeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen
Gebuhr Beschwerde erhoben und hierzu am 4. Marz 1989 eine
Begrundung eingereicht. Darin wendet sie sich gegen eine
"Diskriminierung" von Zwischenprodukten. Im vorliegenden
Fall erhalte (V) seine erfinderischer Qualitat dadurch,
da auf Grund seiner Bereitstellung ein vorteilhafterer
Weg zur Herstellung eines begehrten Endprodukts eréffnet
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werde. Die angezogene Entscheidung T 163/84 sei von der
Einspruchsabteilung falsch ausgelegt worden. Dort gehe es
um einen vom vorliegenden Fall verschiedenen Sachverhalt
(erfinderische Weiterverarbeitung des zu schutzenden
Zwischenprodukts); auf andere Umstande, unter denen neue
Zwischenprodukte schutzbar seien, werde bloB beispiels-
weise, aber nicht in abschlieBender Form Bezug genommen.
Gelten misse weiterhin die Entscheidung T 22/82, "Bis-
epoxyather/BASF" (ABl. EPA 1982, 341), als deren Fort-
fihrung sich die Entscheidung T 163/84 auch verstehe, da
sie sich als "im Anschluf" daran ergangen bazeichne.

Die Beschwerdegegnerin hat im Beschwerdeverfahren weder
einen Antrag gestellt, noch sich sonst zur Sache

geauBert.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt, die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Patent im
erteilten Umfang, hilfsweise unter Streichung des
erteilten Anspruchs 4 und entsprechender Anderung des
erteilten Anspruchs 5 aufrechtzuerhalten. "Erganzend"
beantragt sie, den Fall der Grofen Beschwerdekammer "zur

Stellungnahme vorzulegen".

Entscheidungsgrinde

04254

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie

Regel 64 EPU; sie ist daher zulassig.

In ihrer Entscheidung T 9/87 vom 18. August 1988,
"Zeolites/ICI" (Leitsatz veroffentlicht in den Vorblattern
des ABl. EPA 6/1989) hat die Kammer schon ausgefihrt, daR
das Einspruchsverfahren eine Ausnahme von der allgemeinen
Regel darstellt, wonach mit der Erteilung eines
europaischen Patents durch das EPA dessen Zastandigkeit
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erlischt und auf die nationalen Behdérden der benannten
Vertragsstaaten uUbergeht, und daB die Zustandigkeit des
EPA im Einspruchsverfahren daher auf die Uberprifung des
Rechtsbestandes der mit der Einspruchsschrift angegrif-
fenen Anspruche beschrankt ist. Die Kammer ist weiterhin
der Auffassung, daB dies jedenfalls insoweit gilt, als
nichtangegriffene Patentanspriche sich nicht auf
angegriffene und nichtaufrechterhaltene Anspriche
ruckbeziehen (vgl. Entscheidung T 192/88 vom

20. Juli 1989, unverdffentlicht). Hieraus ergibt sich, daB
die angefochtene Entscheidung insoweit rechtsunwirksam
ist, als sie den Widerruf der gar nicht angegriffenen
unabhangigen Anspriche 1 bis 3 verflgte. Zu beurteilen
bleibt somit nur noch die Patentfahigkeit der erteilten

Patentanspruche 4 und 5.

Die Neuheit des auf die Verbindung (V) gerichteten
Anspruchs 4 war zu jeder Zeit unbestritten und wurde in ’
der angefochtenen Entscheidung ausdrucklich anerkannt. Die
Streitpatentschrift erwéhnt zwar auf Seite 2, Zeile 25,

daB das entsprechende Racemat bereits bekannt war. Dies
ist jedoch nach der Entscheidung T 296/87 vom

30. August 1988, "Enantiomere/Hoechst" (Leitsatz .
veroffentlicht in den Vorbl&ttern des ABl. EPA 6/1989) fur
die Neuheit der spezifischen Raumform gemdB Formel (V)
unschadlich. Zu untersuchen bleibt somit nur noch das

Vorliegen von erfinderischer Tatigkeit.

Die Kammer stimmt der Beschwerdeflhrerin bezuglich des
Grundsatzes zu, daB Zwischenprodukte im patentrechtlichen
Sinne, d. h. chemische Stoffe, deren gewerbliche
Anwendbarkeit sich ausschlieBlich aus ihrer Eignung fur
die Herstellung anderer, "unmittelbar" gewerblich
anwendbarer Produkte ergibt, nicht "diskriminiert", d. h.
hinsichtlich ihrer Patentfdhigkeit nicht mit einem anderen

(strengeren) MaBstab gemessen werden durfen als die
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"unmittelbar" anwendbaren Produkte selbst. Hierfir bieten
weder das EPU, noch dessen Ausfihrungsordnung eine
Handhabe; denn soweit deren Bestimmungen auf Stoffe Bezug
nehmen, wird zwischen diesen beiden Kategorien nicht

unterschieden.

Es liegt zwar in der Natur der Sache, daB die das Nicht-
Naheliegen rechtfertigenden Umstande beim Zwischenprodukt
nicht auf der gleichen Ebene liegen wie beim Endprodukt;
denn ein chemisches Zwischenprodukt, das allein durch
Uberfihrung in ein bestimmtes Endprodukt gewerblich ver-
wertbar wird, entfaltet nicht wie das Endprodukt eine un-
mittelbar anwendungstechnisch nutzbare Wirkang; dies
rechtfertigt aber angesichts des Patentierungsgebots des
Art. 52 (1) EPU keine grundsatzlich unterschiedliche Beur-
teilung der erfinderischen Tatigkeit beider Stoff-

kategorien.

Diesem Umstand hat die Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern dadurch Rechnung getragen, daB sie den Weg
eroffnet hat, die erfinderische Tatigkeit eines
Zwischenprodukts auf Grund eines "Verfahrenseffekts"
anzuerkennen. So wurde z. B. in der Entscheidung T 22/82
(a.a.0.) die Bereitstellung neuer Zwischenprodukte fur
ein Uberraschenderweise vorteilhaftes Gesamtverfahren zur
Herstellung bekannter, begehrter Endprodukte als
erfinderisch angesehen. Auch in der Entscheidung T 163/84
(a.a.0.) einer anderen Kammer wurde die Patentfahigkeit
solcher Zwischenprodukte anerkannt, weil deren Weiterver-
arbeitung zu den bekannten Endprodukten als erfinderisch
beurteilt wurde (vergleiche Abschnitte 3-6).

Allerdings wird in der letzterwahnten Entscheidung in Form
eines obiter dictum und ohne nahere Angabe von Grinden die
Auffassung vertreten, daB ein neues chemisches Zwischen-
produkt nicht allein deshalb erfinderisch werde, weil es
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im Zuge eines erfinderischen Mehrstufenverfahrens herge-
stellt und zu einem bekannten Endprodukt weiterverarbeitet
wird (vgl. Abschnitt 10); dazu bedurfe es "zusatzlicher
Uberlegungen, wie z. B., daB das Verfahren zur Herstellung
des neuen Zwischenprodukts erstmals in erfinderischer
Weise dessen Herstellung ermdéglichte und andere Wege zu

seiner Herstellung ausgeschlossen erschienen'.

Bereits in der fruheren Entscheidung T 61/86 vom 2.12.88
(unveroéffentlicht) hat die erkennende Kammer ausge-
sprochen, daf sie sich dieser Auffassung nicht anschlieBt,
sondern an der in der Entscheidung T 22/82 vorgezeichneten

Linie festhalt (vgl. die Abschnitte 5.5 und 5.6).

Die Vorinstanz hat sich nun die in der Entscheidung

T 163/84 lediglich als obiter dictum geduRerte Meinung zu
eigen gemacht und - ohne weitere Begruhdung - das Patent

im wesentlichen deshalb widerrufen, weil nicht '"zumindest
eine der fol%enden zwingenden Patentierungsvorausset-

zungen" erfullt sei:

a) Die Herstellung des neuen Zwischenprodukts musse
dieses erstmals in erfinderischer Weise zuganglich
machen, und andere Wege zu seiner Herstellung muften

ausgeschlossen erscheinen; oder 5

b) die Weiterverarbeitung der Zwischenprodukte musse

erfinderisch sein.

Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Nach Art. 56 EPU
gilt eine Erfindung als auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhend, wenn sie sich fur den Fachmann nicht in
naheliegender Weise aus dem Stande der Technik ergibt. Fur
eine chemische Stofferfindung bedeutet das, daB die
Bereitstellung des Stoffes zu einer nicht naheliegenden,

also nicht erwartbaren Bereicherung der Technik fuhren
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muB. Mehr kann nicht gefordert werden. Es ist daher
ungesetzlich, die erfinderische Tatigkeit eines chemischen
Stoffes von weiteren Bedingungen abhangig zu machen, wie
die angefochtene Entscheidung sie vorschlagt.

Wie bereits ausgefuhrt, gilt die nicht naheliegende
Bereichung der Technik durch die Bereitstellung eines
Stoffes als Kriterium fur das Vorliegen erfinderischer
Tatigkeit sowohl im Fall eines chemischen Endprodukts als
auch eines sogenannten 2Zwischenprodukts, also unabhiangig
davon, wie, d. h. mit welchem "Effekt" (unmittelbarer
anwendungstechnischer Effekt bzw. Verfahrenseffekt), das
Nicht-Naheliegen begrindet wird.

Ist es aber fur die Anerkennung der erfinderischen
Tatigkeit im Fall eines chemischen 2Zwischenprodukts nur ,
maBgebend, daB seine Bereitstellung den Stand der Technik
in Uberraschender Weise bereichert, so kann es nicht mehr
darauf ankommen, ob eine die Technik Uberraschend
bereichernde Bereitstellung des Zwischenprodukts im
Zusammenhang mit dessen erfinderischer Herstellungsweise,
dessen erfinderischer Weiterverarbeitung oder im Rahmen
des Konzepts eines erfinderischen Gesamtverfahrens fir das

Endprodukt erfolgt ist.

Nachfolgend sei nun auf den der angefochtenen Entscheidung

zugrundeliegenden Sachverhalt naher eingegangen.

Als nachster Stand der Technik bietet sich (1) an, wovon
auch die Streitpatentschrift ausgeht (Seite 2, Zeilen 36
ff.). Dort werden die Herstellung durch Hydrolyse oder
Hydrogenolyse spaltbarer Ather des 1l-Hydroxy-2,6,10-tri-
methylundecans, einer Schlusselsubstanz fur die Synthese
von naturlichem, optisch aktivem o-Tocopherol (Seite 3)
sowie verschiedene Zwischenprodukte fur die Schlussel-
substanz, einschlieflich des Bromanalogen der Verbindung
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(V) gemaB streitpatent, beschrieben (Seite 16, vorletzter
Absatz).

Aufgabe der Erfindung ist es demgegenuber, einen neuen,
technisch weniger aufwendigen Syntheseweg und neue
Zwischenprodukte zu finden, mit deren Hilfe ein bekanntes
optisch aktives Schlisselprodukt erhadltlich ist, das mit
einem Chroman-2-carboxaldehyd zu (2R, 4’R, 6’R)-a-Toco-
pherol, dem naturlichen, optisch aktiven Vitamin E, umge-
setzt werden kann (vgl. Streitpatentschrift Seite 4,
Zeilen 63 bis 65). (Der vorstehend gebrauchte Ausdruck
"Schlusselprodukt" wurde zur Vermeidung von MiBverstand-
nissen um die Begriffe "Zwischenprodukt" und "Endprodukt"
gewahlt, weil es sich bei dem nach Anspruch 1 herzu-
stellenden Stoff (I), der damit konkret anvisiert ist,
einerseits um das (verfahrenstechnische) "Endprodukt!" -
eines mehrstufigen (B bis G), Uber mehrere neue verfah-
renstechnische "Zwischenprodukte" (II, IV, V) fihrenden

Verfahrens, andererseits aber auch um ein "Zwischen-

‘produkt" im patentrechtlichen Sinne handelt: vgl.

Abschnitt 4.)

Nach dem Vorschlag des Streitpatents soll diese Aufgabe
durch das sechsstufige Verfahren des Anspruchs 1 und die
dabei auftretenden neuen Zwischenprodukte (II), (IV) und
(V) gemaB Anspruchen 2, 3 bzw. 4 geldst werden. DaR der
genannte Vorschlag die Aufgabe auch tatsachlich 1ést,
erscheint auf Grund der Streitpatentschrift Seite 5,

Zeile 62, bis Seite 6, Zeile 11, insbesondere der dort
erwahnten Verringerung der erforderlichen Verfahrens-
schritte von fUnfzehn bis siebzehn auf sechs, glaubhaft
und ist auch unbestritten, so daB sich niahere Ausfihrungen
dazu erubrigen. Das gleiche gilt, wie schon in Abschnitt 3

ausgefuhrt, fur die Neuheit.
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Die erfinderische Tatigkeit ist fur das Verfahren des
nicht-angegriffenen Anspruchs 1 und ebenfalls fur die 2wi-
schenprodukte der nicht-angegriffenen Anspriche 2 und 3
unbestritten. Die Beschwerdegegnerin hat im Einspruchs-
verfahren ihren Angriff auf das Patent bewuBt auf den
Gegenstand der Anspruche 4 und 5 beschrankt und damit zu
erkennen gegeben, daf den Gegenstanden der Anspruche 1
(Verfahren) sowie 2 und 3 (vorhergehende Zwischenprodukte)
keine Patenthindernisse entgegenstehen. Die Kammer legt
daher im vorliegenden Verfahren - da sich aus den angezo-
genen Beweismitteln nichts anderes ergibt - den gleichen
Bewertungsmaf3stab auch bei der Beurteilung der Anspruche 4
und 5 an. Dann ist aber nicht einzusehen, wieso das Vor-
liegen von erfinderischer Tatigkeit nicht auch fir das
Zwischenprodukt des Anspruchs 4 gelten soll; denn - um den
letzten Satz von Abschnitt 7 der Entscheidung T 22/82
sinngemall umzuformulieren - kommt der die Erfindungsquali-
tat des sechsstufigen Gesamtverfahrens begrundende Effekt
durch die Fuhrung des Verfahrens uber neue, im Zuge des
Gesamtverfahrens bereitgestellte Zwischenprodukte zustan-
de, so tragt der "Verfahrenseffekt" auch die erfinderische
Tatigkeit fur die Zwischenprodukte selbst, ohne die das
vorteilhafte Gesamtverfahren nicht denkbar ist. Nicht auf
die Strukturnahe der beanspruchten Chlorverbindung (V) zu
ihrem aus (1) bekannten Bromanalogen oder auf ihre grund-
satzliche Zuganglichkeit aus dem entsprechenden, laut
Streitpatentschrift, Seite 2, Zeilen 27 bis 28, ebenfalls
bereits bekannten Racemat kommt es an. MaRBgzbend ist viel-
mehr - wie bereits ausgefuhrt -, daB die Bereitstellung
des Zwischenprodukts nach Anspruch 4 zu einer nicht
naheliegenden Bereicherung der Technik fuhrt; dies ist
hier der Fall, da weder (1), noch (2) die geringste
Anregung in Richtung auf das unstreitig erfinderische

Gesamtverfahren vermitteln.
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10. Insoweit sich der ebenfalls angegriffene Anspruch 5 auf
die Anspruche 2 und 3 zuruckbezieht, rechtfertigt sich
sein Bestand aus dem ihren; insoweit er auf Anspruch 4
Bezug nimmt, beruht er auf der gleichen erfinderischen

Idee wie dieser und ist daher ebenfalls patentfahigqg.

11. Ein Eingehen auf den Hilfsantrag erubrigt sich bei dieser
Sachlage.
12. Den "erganzenden" Antrag auf Vorlage des Falles an die

GroBe Beschwerdekammer legt die Kammer im Sinn eines
weiteren, gegebenenfalls dem als solchen bezeichneten
vorgehenden Hilfsantrages aus. Ein Eingehen darauf
erubrigt sich daher gleichfalls. Zudem halt die Kammer
derzeit eine Entscheidung der GrofRen Beschwerdekammer auch
deswegen nicht fur erforderlich (Art. 112 (1), lit. a
EPU), weill die vorliegende Entscheidung lediglich an der
durch die Entscheidungen T 22/82 und T 61/86
vorgezeichneten Rechtsprechung festhalt und der Kammer
eine hiervon abweichende Entscheidung nicht bekannt ist.
Die die Entscheidung T 163/84 tragenden Griide stehen in
Ubereinstimmung mit der einschldgigen Rechtsprechung '
(Abschnitt 5). Zudem wird die Unhaltbarkeit der am Rande
der Entscheidung T 163/84 ohne nahere Begrundung
geauBerten abweichenden Ansicht (obiter dictum) in der

vorliegenden Entscheidung naher dargelegt.
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12 T 648/88

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Es wird festgestellt, daB die angefochtene Entscheidung
rechtsunwirksam war, soweit sie das Patent im Umfange der

Anspriche 1 bis 3 widerrief.

2. Soweit die angefochtene Entscheidung rechtswirksam war,

wird sie aufgehoben.

3. Der Einspruch wird zuruckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

A
\ljce— | I\\M\/

.
M. Beer K. Jahn

23 .44. 230 . My g,

vt 89
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