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Leitsatz: 

Betrif ft eine europäjsche patentanmeldung chemische 
Stoffe, die ursprunglich durch eine unzutreffende 
chernische Strukturformej definiert wurden, deren 
Berichtigung gemaZ Regel 88 EPU nicht statthaft ist, so 
verstô€,t ein Ersatz der unrichtigen durch die zutreffende 
Formel gegen Art. 123(2) EPU. Dies gilt auch dann, wenn 
riachgewiesen wird, daZ diese Stoffe zwangslaufiges 
•indeutig.g Ergebnis eines in der ursprtinglich 
eingereichten Fassung der Anmeldung vollständig 
of fenbarten Verfahrens sind (Punkt 4.2 und 4.3 der 
GrUnde). 

Gleichwohl ist jedoch die Aufstellung eines 'product-by- 
process"-Anspruchs mit Art. 123(2) EPU vereinbar, der 
all. zur Erzielung dieses Ergebnisses erforderlichen 
Mai!nabmen (Ausgangsmaterialien, Reaktjonsbedingungen, 
Abtrennung) enth1t (Punkt 5.2 der Gründe). 

EPA Form 3030 10.93 
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Sachverhalt und Anträge 

I. 	E:e erorE:sche Pat 	87 118 275.4 ist a 

10. Dezerer 1937 e i n -- :  e r e i 	o rden und wurde als EP-A- 

273 262 verofenljc. Die An.e1dung enthie1 

8 Paerltar.srUche, deren erster Chrornariderivate aer 

allgemeir.en Formel I beraf, 

N.  

11 

3 

2 

(I) 

in der die Reste R bis R 4 , R6  und R7  unterschiedliche 

Bedeutungen hatten, die für die hier zu entscheidenden 

Sachverha1e unerheblich sind. R 5  stand für einen 

unsubstituierten oder einen em- oder zweifach durch A, 

F, Cl, Br, J, OH, OA, OAc, NO 2 , NH 2 , AcNH, HOOC und/oder 

AOOC subs:ituierten 1H-2-Pyridon-1-yl-, 1H-6-Pyridazinon-

1-yl-, 1H-2 -Pyrimidinon-1-yl-, 1H-6-Pyrimidinon-1-yl-, 

1H-2-Pyrazinon-1-yl- oder 1H-2-Thiopyridon-1-yl-rest, 

wobei diese Reste auch partiell hydriert sein konnten und 

wobei A AlkyJ. mit 1 bis 6 C-Atomen und Ac Alkanoyl mit 1 

bis 8 C-Aornern oder Aroyl mit 7 .bis 11 C-Atomen 

bedeutete. Anspruch 3 betraf ein Verfahren zur 

Herstellung der Verbindungen der ailgemeinen Forrnel I,. 

das - soweit hier relevant - dadurch gekennzeichnet war, 

dag man ein 3,4-Epoxychroman der Formel II 

FA 

(II) 

.1... 



- 2 - 	 T 0552/91 

mit einer Verbindung der Forrre1 iii 

R-I-i 	( I I I ) 

oder eine ihrer reaktionsfhiaen Derivate urnsetzte. Die 

Ubrigen AnsDrüche sind hier ohne Belarig. 

Knapp zwei Jahre nach Einreichen der Anmeldung hat die 

Anmelderjn anhand der ROntgenstrukeuranalyse 

festgestellt, dag bei der Umsetzung derjenigeri 

Ausgangsstoffe der Formel III, die einen Hydroxy-

Substituenten enthalten, mit den Verbindungen der 

Formel II richt die entsprechenden Verbindungen der 

Forrnel I, sondern Isomere der Formel I' 

R 5 III 

0 

11 

Cl 

2 
(I') 

- 	 -- entstanden, in der R 5 	einen (über ein Rina-C-Atom an 

den Sauerstoff gebundenen) 1H-2-Pyridonyl-, 1H-6-

Pyridazinorivi-, 1H-2-Pyrimidinonyl-, 1H-6-Pyrirnidinonvl-, 

1H-2-Pyrazinonyl- oder 1H - 2 -Thiopyridonylrest bedeutec. 

Urn diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, hat die 

Anmelderin mit den am 9. März 1991 vorgelegten geãnderten 

PatentansprUchen 1 bis 17 zwar keine Anderungen der 

Strukturforrnel in diesemn Sinne beantragt, aber die 

Stoffgruppe mit der unzutreffenden Formnel aus den 

StoffansprQchen gestrichen und in den neuen Anspruchen 10 

bis 17 die beanspruchten Produkte durch Verfahreris-

mnerkmale gekennzeichnet. Dabei betraf der unabhangige 

Anspruch 10 aile Chrornanderivate, die nach dern oben 

1265.D 	 . . .1... 
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genarinter. ,;esen.1ichen ReaktiOflSschritt des 

urspr1icie -. Asprchs 3 erhaltlic'r. ,;areii. Der 

ubhar.crice Arsrruch 11 war gleichfalls cm "prod'cct-by-

process"-s.ruch, der jedoch nur auf die bereis 

erwhr.ten Verbir.dungen, dereri Konstitution sich 

nachtragiich als fehlerhaft herausgestelit hatte, 

gerichtet war. Die Anspruche 12 bis 17 betrafen 

Einzelverbir-.dungen, die durch Angabe der zu ihrer 

rstellung erforderlichen Ausgangsstoffe der Formein II 

und III ur.d ihrer Schrrielzpunkte charakterisiert waren. 

II. 	Nachdern die Prufungsabteilung des Europischen Patentamts 

die Anrnelderin von ihrer Auffassung unterrichtet hatte, 

daS die geanderte Anrneldung nicht das Erfordernis des 

Artikels 123 (2) EPU erfQlle, hat sie mit Entscheidung 

vom 26. April 1991 die Arimeldung zurUckgewiesen, well die 

PatentansprQche 10 bis 17 aus dem Inhalt der ursprUnglich 

eingereichten Anineldung nicht herleitbar seien, der nur 

Stoffe der Formel I umfasse. Die Verbindungen mit anderer 

Konstitution als ursprunglich angenorrirnen seien als 

Erweiterur.cen des Gegenstands der Erstoffenbarung 

anzusehen, auf die Patentanspruche auch nicht auf dem 

Urnweg Uber 'product-by-process"-AnsprQche gerichtet 

werderi kOnnen. Auch die Voraussetzungen für eine 

Berichtigung derursprQnglicheri Unterlagen gern 

Regel 88 EPU seien nicht gegeben. Die Kennzeichnung der. 

beanspruchten Verbiridungen durch ihr Herstellungs-

verfahren sci auch nicht im Einklang mit den 

Erfordernissen des Artikels 84 EPU, da sie weder kiar 

angeben, für weiche Gegenstãnde Schutz begehrt werde noch 

von der Beschreibung gestützt seien. Dies gelte auch für 

die Gegensnde der auf Einzelverbindungen mit bestirnrnten 

Schrnelzpur.kzen gerichteten ArisprUche 12 bis 17, denn in 

den ursprünglichen Unterlagen sei kein einziges Verfahren 

zur Herstellung soicher Verbindurigen volistandig 

126.[ 	 . . .1... 
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angegeben; der Eeschreiburic sei nur zu C neren, d 

diese Stoffe "analog" zur Eerstellung von Verbindungen 

der Formel I erhalten wurden. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die ar 

27. Juni 1991 unter gleichzeitiger Entrichung der 

vorgeschriebenen Gebühr eingelegte und begrundete 

Eeschwerde. In der BegrUndung wird ausgefuhr, es stehe 

au5er Frace, dais die Anmeldung durch die Of fenbarung des 

Herstellungsverfahrens dem Fachrnann Qber den Umfang des 

Anspruchs 1 hinaus neue Verbindungen zugnglich gernacht 

habe, so daS nur zu prufen sei, wie dieser Teil der 

Erfindung definiert werden kOnne. HierfQr eigne sich die 

Form der "product-by-process"-AnsprQche. Auch die 

AnsprQche 12 bis 17 seien nicht zu beanstanden, denn die• 

darin genannten Ausgangsstoffe seien den urprQnglichen 

Unterlagen ohne weiteres zu entnehmen. 

Am 3. März 1994 wurde rnQndlich verhandelt. Zu Eeginn der 

Verhandlung legte die Karnrner ihre vorläufige Auffassung 

zu den Voraussetzungen dar, unter denen Patenischutz für 

Stoffe erlangt werden kOnnte, deren Konstitution zunachst.  

nicht richtig angegeben worden war. 

—I-rn -Veri-a-uf---der—rnnd1i-che-n-.Ve-rhand1u-ng- -1-egt-e--d-i-e--- --.- 	- - 

BeschwerdefQhrerin einen Satz geänderter Patent-

anspruche 1 bis 17 vor. Die AnsprQche 1 und 4 wurden 

gegenuber der der angefochtenen Entscheidung zugrunde-

liegenden Fassung lediglich redaktionell geàndert; ferner 

wurde Anspruch 10 der let: zteren Fassurig gestrichen, urn 

einem Einwand der Karnrner gegen die nicht ausreichend 

knappe Fassung der PatentansprUche (Arcikel 84 EPU) 

Rechnungzu tragen. Die Ansprüche 11 bis 17 wurden zu 10 

bis 16 uranurneriert und ergànzt. Aui,erdem wurde ein neuer 

Anspruch 17 aufgestellt, in dern die Stoffgruppe, deren 

1265.D 	 . . .1... 
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KOflStitut!0r ursprunglich nicht r - jchtig angegeben worderi 

d'rc-. die gea.derce a11gezejr. e Formel 1 c:enr-

zeichne: war. Anspruch 1C riche sicn nuflrLehr auff  

"Chrorano- oder Chro:eiderivae, erh&ltlich drch 

Umsetzung cines Epoxychrornans der Formel II gef 

Patentansoruch 3 (vgl. oben unter Punk II) mit einer 

Verbindur.c der Formel III 

R-H 	(11) 

Tworin 	cinen eirifach durch OH substituierten 1H-2-- 

Pyridon-1-yl-, 1H-6-Fyridazinon-1-yl-, 1H-2-Pyrirnidinon-

1-yl-, 1E-6-Pyrimidinon-1-yl-, 1H-2-Pyrazinori-1-yl- oder 

1H-2-Thiozyridon-1-yl-rest bedeutet, wobei these Reste 

durch einen weiteren Rest A, F, Cl, Br, J., OH, OA, OAc, 

NO 2 , NH-, AcNH, HOOC oder AOOC substituiert und/oder 

partiell hydriert sein kônnen und A und Ac die in 

Patentanstruch 1 (vgl. oben unter Ziffer I) angegebenen 

Bedeutungen haben oder mit einem ihrer Saize in Gegenwart 

einer Base und eines inerten LOsungsmittels, 

anschlieI!,ende übliche Aufarbeitung und chromatographische 

Trennung des Chromens vorn Chromanol.' 

Anspruch 11 betrif ft ein Chromanolderivat vorn F. 262 - 

265 0 , erhaltlich durch tJmsetzung von 2,2-Dirnethyl-3,4-

epoxy-6-cyan-chroman mit 3-Hydroxy-1H-2-pyridon in 

Gegenwart von Natriurnhydrid in Dimethylsulfoxid, Ubliche 

Aufarbeitung und chrornatographische Abtrennung des 

entsprechenden Chromens an Kieselgel mit Dichlorrnethan. 

Die AnsprQche 12 bis 16 betreffen weitere, in 

entsprechender Weise gekennzeichnete Einzelverbindungen. 

Anspruch 17 richtet sich erstmalig auf Chromanderjvate 

der Formel I' (siehe Ziffer I). 

l2hc [) 	 .../... 
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Die Eesch,; -dführerjn ruc vor, daE die in den gel enden 

Ansprüchen 10 bis 16 enmalrenen Verfahrensnanazr 

eindeutig zu den Scoffer. der Forrnel I' führer. Scffe der 

Forrnel I scieri debei nur analycisch nechçe;ieser, aber 

nicht in isoijerbaren Mengen gebi1de .;orden, wie sich 

aus der im PrQfunasverfahren eingcreichen, rLech-

verOffentlichten Druckschrift 

(1) J. Med. Chem. 33 (1990), 2759 - 2767 

ergebe. Der neu aufgestellte Anspruch 17 bereffe 

dieselben Scoffe wie der "product-by-process' -

Anspruch 10, so daf! bezuglich des Erfordernisses des 

Artikels 123 (2) EPU zwischen diesen AnsprQchen kein 

• Unterschied bestehe. Wenn also die Aufstellung des 

Anspruchs 10 zu1ssig sei, so mUsse dies ebenso für 

Anspruch 17 gelten, auch wenn die Voraussetzungen einer 

Berichtigung der aligerneinen Formel gemag Regel 88 EPU 

• fehien. Dies sei auch irn Einklang mit der deutschen 

Rechtsprechung, da das Bundespatentgericht in der 

Entscheidung "Cycloalkene" (GRUR 1973, 313) die 

Eerichtigung einer ursprQnglich falsch angegebenen 

Konstitutions formel im Erteilungsverfahren zugelassen 

•habe. Aui,erdem definiere Anspruch 17 den Gegenstand, für 

--den •Se-hu-t-z •beg-ehrt--we-rde-,-• i-n- e-rheb-lich. k-1-are-rerwe-isaaLs 

Anspruch 10 und entspreche daher besser den 

Erfordernissen des Artikels 84 EPU. 

V. 	Die BeschwerdefUhrerin beantragc, die Sache an die 

PrQfungsabteilung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens 

aufgrund der in der rnündlichen Verhandlung Uberrejchcen 

Patentanspruche 1 bis 17 (Haupcantrag), hilfswejse de: 

Anspruche 1 bis 16 (Milfsantrag) zurUckzuverwejsen. 

Am Ende der mQndlichen Verhandlung wurde die Entscheidung 

der Rammer verkQndet, dem Hilfsantrag stattzugeben. 

1265.D 	 . .1... 
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Ent scheidungsgründe 

Die Eesch;€rde ist zulassig. 

Die Pr urgsbei1ung h 	die Zuruck:eisung der Anmeldung 

drauf ges:ü:z, daP, durch die Aufse11ung von "producc-

by-process-Anspruchen für die Stoffgruppe, deren Formel 

sich ira Lufe des Erteilungsverfahrens als unzutreffend 

erwieseri hat, Artikel 123 (2) EPU verletzt worden sei. 

Zudern entr.irrznt die Kararner der angefochtenen Entscheidung, 

daf gegeri diese Ansprüche auch ira Hinblick auf 

Artikel £4 EPU Bedenkeri bestanden. Soiche Ansprüche, 

wenngleich in veranderter Form, liegen auch der Karnrner 

vor. Zuderr. wurde erstrnals ira Beschwerdeverfahren eine 

Anderung der Strukturforrnel für diejenige Stoffgruppe 

vorgenoramen, der die ursprQnglich angenomrnene 

Konstitution nicht zukornint. Die einzigen hier zu 

entscheidenden Frageri betreffen sornit die Zu1.ssigkeit 

der geltenden PatentansprQche 10 bis 17 im Hinblick auf 

die Erfordernisse dieser Artikel. 

Nach Kenntr.is der Kararner steilt sich hier erstmals die 

Frage, ob und in weicher Form chemische Stoffgruppen und 

Einzelverbindungen geschQtzt werden kOnnen, deren 

ursprQriglich of fenbarte Strukturforrnel sich spàter als 

falsch erweist. Die BeschwerdefQhrerin versucht, diesen 

Schutz einerseits mit Hilfe eines weiteren Stoff-

anspruchs, der auf die Verbindunggsgruppe mit der 

nachtrg1ich als zutref fend erkannten Koristitutionsformel 

gericheet ist (Hauptantrag), andererseits mit Hilfe von 

"product-bv-process"-AnsprQchen zu erlangen, in denen die 

als falsch erkannte Strukturformel fehit (Hilfsaritrag) 

Eigentlich mU1te der Hauptantrag schon daran scheitern, 

daf, wie die BeschwerdefQhrerin selbst vorgetragen hat, 

die AnsprQche 10 und 17 denselben Gegenstand betreffen, 

so dag der Arispruchssatz als Ganzes nicht als knapp 

gefat ira sirine des Artikels 84 EPU gelten kann. Die 
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Karnrner h 	cion abgese:-eri, 	'-.f die 	 c:eze3 

Mangels hirz;irken, vieil dern Hau 	- rx 	s  
anderen Grund rricht stattgegeben werden kann. 

4. 	Hauptantraa 

4.1 	Haupt- und Hilfsantrag unterscheiden sich nur dadurch, 

dag letzterer den Anspruch 17 nicht umfaft. Die Karnmer 

kann sjch daher hier darauf beschrnken, die Verein-

barkeit dieses Anspruchs mit den Vorschriften der 

Artikel 84 und 123 (2) EPU zu untersuchen. 

4.2 	Es mag scm, da.Anspruch 17 dem Erfordernis der K1arhei 

(Artikel 84 EPU) besser entspricht als der en.tsprechende 

'product -by--process"-Anspruch 10. Die Berichtigung der 

fehierhaften Formel durch Aufstellung dieses Anspruchs 

mag deshaib im Interesse der Rechtssicherheit wUnschens-

wert erscheinen. Da jedoch die nachtre.glich vorgenorrrnene 

Anderung der Formel I, die zur Formel I' in Anspruch 17 

gefuhrt hat, nicht als Beseitigung einer offensichtlicher-. 

Unrichtigkeit im Sinne der Regel 88 EPU anzusehen is, 

wie die EeschwerdefQhrerjn in der mündlichen Verhand1un 

eingeräurnt hat, kann diese Anderung nur zugelassen 

werden, wenn- sie nicht gegen die ebenfalls der Rechts-

sicherheit dienende Vorschrift des Artikels 123 (2t EPU 

verstOft. 

4.3 	Diese Bestirriaung schreibt vor, dag eine europjsche 

Patentanmeldung nicht in der Weise gendert werden darf, 

dag ihr Gegenstand über den Irthalt der Anrneldung in der 

ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. Uner 

"Inhalt" versteht die Kamrner die gesamte technische 

Offenbarung, die der Fachmann der Anmeldung enc.nirnrn 

(vgl. Singer, Kornrnentar zum EPU (1989), S. 591; T 514/88, 

AB1. EPA 1992, 570 und in anderem Zusarnmenhang auch 

G 3/89, AB1. EPA 1993, 117, Ziffer 2 der Gründe). Der 

Nachweis, dais, durch eine Anderung der ursprQriglichen 

1265.D 	 . . .1... 
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Patentanrrteldung kein. "aliud", also kein anderer als der 

urprlgiich ofenbr:e Gegs:and birspruch wirci, 

reich: sci: r.ich: aug, ur. die Zulass±gkeit dieser 

Anderung cea Artikei 123 (2) zu begrunder.. Es korri: 

vielrrehr deraf an, d.=-S hierdurch der Anme1dna keir.e 

technisc'r. relevancen Informationen hinzugefugt werden, 

die der Fach.ann den ursprünglichen Unterlagen nicht 

entnehrnen kor.nte. 

	

4.4 	Hiergegen verstb9t die Aufstellung des Anspruchs 17; denn 

die nachtr•g1ich geänderte ailgemeine Forrnel vermittelt 

darn Fachrnann erst die entscheidende Information Uber die 

wahre chert-.ische Konstitution der Stoffgruppe und damit 

die Kenncr.is von der inneren E.eschaffenheit der damit 

bezeichneten Stoffe. Daraus resultieren Erkenntnisse Uber 

deren physikalische, chernische und anwendungstechnisch 

nutzbare Eigenschaften. Die der Arirneldung durch die 

Anderung der ailgemeinen Forrnel hinzugefugten 

Informationer. über die wahre Beschaffenheit der von 

Anspruch 17 urnfaten Stoffgruppe waren jedoch aus deren 

ursprQnglicher Fassung, in der diesen Stoffen eine andere 

Konstitution zugeschrieben worden war, nicht zu gewinneri. 

Dies wurde auch von der BeschwerdefUhrerin nicht 

bestritten. Die Anderung der Anrneldung durch Aufnahrne des 

Anspruchs 17 verstôt daher gegen die Vorschrift des 

Artikels 123 (2) EPO. Aus diesem Grunde kann dern 

Hauptantrag nicht stattgegeben werden. 

	

4.5 	Zur ScQtze ihrer gegenteiligen Auffassung beruft sich die 

BeschwerdefCthrerin vergeblich auf die deutsche Rechts-

praxis. Zurn einen ist die Karrimer nicht davon uberzeugt, 

daS eirie vergleichbare Praxis auch in den Qbrigen 

Vereragsstaateri des EPCJ besteht; zuin anderen ist der 

Karniner bekanrit, dag sich die Anderungen der 

ursprUnglichen Anmeldungsunterlagen betreffende deutsche 

Praxis von der des EPA unterschejdet. So wird die 

nachtrg1iche Aufnahine von Aquivalenten, Vorteilsangaben 

125.D 	 . . .1... 
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oder Eeise1en, die au den in Ziffer 4.3 g er. 

Gründen gegen Artikel 123 (2) EPU verto, als konforn 

mit dem detschen Patentgesetz bctrachtet (Siehe Schafers 

in "Benkard, Patentgesetz, 9. Auflage 1993, § 32, 

Rdn. 19 ff.) . Irn Ubrigen betrifft die in diesern Zusarncn-

hang angezocene Entscheidung "Cycloalkene nicht die 

Frage, ob die Korrekt.ur einer spter als falsch erkarne 

Strukturformel im Rabzrien einer Stofferfindung moglich 

ist, sondern erlaubt lediglich die Aufnahme der 

geanderten Konstitutionsformel in den Patentanspruch bei 

einem Verfahren zur Herstellung chemischer Verbinduncen, 

weil hierdurch die zur Gewinnung der Verfahrensprodukte 

anzuwerjdenden Ma&iahmen, die allein Gegenstand des 

Schutzes sind, nicht verändert werden. 

	

5. 	Hi1fsantrac 

	

5.1 	Die Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

enthàlt auger der zwar allgerneinen, aber zutreffenden 

Bezeichnung "Chromanol- oder Chromenderivatel ,  und dern 

Herstellungsverfahren keine Angaben, mit deren Hilfe die 

Stoffe, die mit AnsprQch 10 (siehe Ziffer IV) unter 

Schutz gesteilt werden sollen, auf statthafte Weise 

klarer gekennzeichnet werden kOnnen. Entsprechend sichert 

die Angabe. des Schelzpunkts_undderjewej1szueffenden 

aligemeinen Bezeichnung neben den Herste11ungsmafnahmen 

in den AnsprQchen 11 bis 16 deren irn Rahmen des Statt- 

haften grOcm6g1iche Kiarheit. Die Forrnulierung der 

AnsprQche 10 bis 16 als "product -by-process -Anspruche 

ist daher mit dem Kiarheitserfordernis des 

Artikels 84 EPU vereinbar. 

	

5.2 	Die Kammer entnimmt der angefochtenen Entscheidung die 

Rechtsauffassung, dag für forine1mig definierte Stoffe, 

deren urprUnglich angegebene Konstitution sich spater als 

falsch herausstellt, auch durchAufste11en eines 

productbyprocess"Anspruchs kein Stffschutz erlangt 

1265.D 	 . . 
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werden kar.n, well hierdurch implizit Seoffe beansprucht 

dnn eir-.e ursprUnglich r.ich offenbare Formel 

ZUkOr. as lauft darauf hinaus, daf in einern solcheri 

Fall Stoffschuz generell an der Offerbarung eirier 

fehlerhaf:en (und nach Regel ES r.icht korrigierbaren) 

Formel scheitert. 

Die Karnrner ei1t diese Auffassung nicht, denn sie 1e 

auier Acht, dais ein Seoffanspruch den Stoff selbst und 

niche dna Forrnel schQtzen soil. Letztere dient lediglich 

der Defir.::.ion des zu schQtzenden Seoffes. Erweist sich 

daher die ursprUnglich gewàhlte Definition durch eine 

StrukturfcrrrLel speer als unzutreffend und stehen in den 

ursprunglichen Unteriagen andere Hilfsmittei zur 

elrideutigen Charakterjsjerung des offenbarten Stoffes zur 

Verfugung, so kOnnen diese ersatzweise zur Forrnulierung 

eines auf diesen Stoff gericheeten Patentanspruchs 

herangezogen werden. Hierfür bietet sich in erster Linie 

ein Hersteliungsverfahren an, das in der Regel zur 

Sichersteilung der ausreichenden Of fenbarung der Stof f-

erfindung ohnehin in der urspnangiichen Anrneldung 

angegeben ist. In einem soichen Falle ist es jedoch 

erforderiich, al].e zur eindeutigen Definition der 

beanspruchen Stoffe als zwangsläuflge Verfahrensprodukte 

(siehe T12/81, AB1. EPA 1982, 296, Ziffer.8 der GrQnde) 

notwendigen Verfahrensparameter in den Anspruch auf-. 

zunehmen. Da chemische Reaktionen nur selten in einer 

einzigen Richtung ablauf en und daher nur selten zu 

einheieiichen Stoffen fQhren, bedarf es neben der Angabe 

der Ausgangsstoffe und Reaktionsbedingungen im all-

gerneinen auch der Angabe der Art und Weise der 

Aufarbeitung des Reaktionsgemischs zur Gewinnung der 

beanspruchten Stoffe, besonders dann, wenn, wie im 

vorliegenden Falle, deren Isolierung durch das Verbot der 

Angabe der zutreffenden Struktur der zu isolierenden 

Produkte behindert wird. 

126S.[ 	 . . .1... 
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5.3 	Es 1st Cffensjchtljch, da-S these Vorau, ss zur.oen fur de 

auf eine ufng1iche Soffgruppe cericheen Arsoruch 10 

schwerer zu erfüllen sind als für die Einzclverbjnduncsen 

betreffenden Ansprüche 11 bis 16, die daruber hinus noch 

den (in der Erstanmeldung angegebenen) Schmelzpunkt als 

zustz1ichen Parameter zur Charakterisierung der 

beanspruchten Stoffe enthalten; denn Isolierungs-

magnabmen, die eindeutig zu bestimrnten Einzeistoffen 

führen, rnüssen nicht zwangs1ufig bei alien Individuen 

einer Stoffgruppe erfolgreich sam. 

	

5.4 	un vorliegenden Falle h1t es die Kamrner für glaubhaft, 

dag die im geltenden Patentanspruch 10 enthaitenen 

Manahmen, nrn1ich die Urnsetzung des Epoxychromans der 

ForrnelII cemâg Patentanspruch 3 mit einer Verbindung der 

Forrnel R 5  -H (III ) oder einem ihrer Saize in GegenTart 

einer Base und eines inerten LOsungsmittels und die 

ansch1ieende übliche Aufarbeitung und chromatographische 

Trennung des Chrornens vom Chrornanol, zwangsläufjg zu 

einheitlichen Produkten fUhren; denn auf die Frage der 

Karnmer, .ob hierbei nicht doch Verbindungen der 

ursprünglich offenbarten Formel I als Nebenprodukte 

entstehen, hat die BeschwerdefQhrerjn unter Hinweis auf 

den die Seiten 2765 und 2766 überbrückenden.Absatz der 
- 	 --gut-ach-t-ii-c-h z-u wert-enden D-r-uc-k-sch-ri ft- (-14 und -d-a-m-i--t- 	- - 

derzeit unwiderlegbar erk1rt, dais soiche Verbindunger1 

nur in analytisch nachweisbaren, aber nicht isoijerharen 

Mengen gebildet werden. Die vorstehend angegebenen 

Ma!nabrnen und darnit ihr zwangslufiges Ergebnis sind in 

den ursprunglichen Unterlagen durch Anspruch 3 in 

Verbindung mit der Beschreibung, Seite 6, Zeilen 25 bis 

39 und Seite 8, Zeilen 33 bis 36 in Verbindung mit 

Beispiel 1 offenbart. Der Ausdruck "Umsetzung" impliziert 

dabei eindeutig, dag dieser 'product -by-process -Anspruch 

1265.D 	 . 
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nur Chrornanol- oder Chrornenderivat.e umfa1t, in denen die 

wesenr.ljchen Sruure1errente der Fcrrnelr. II und III 

vorhander-. sird. Der geltende gendert.e Anspruch 10 ist 

daher min Osr Vorschrft des Artikels 123 (2) EPU 

vere:r.bar. 

5.5 	Hinsichcljch der auf Einzelverbindungen gericheten 

AnsprQche 11 bis 16 hat die angefochtene Entscheiduna 

zureffend festgestellt, daS die darin genannten 

Ausgangssoffe der Forrnel III' in der ursprunglichen 

Eeschreibur-ig rricht explizit erwähnt sind. Sic sind jedoch 

nach Uberzeugung der Kamrner den Angaben in Beispiel 1 der 

Anmeldung in der ursprQnglichen Fassung (vgl. Seite 8, 

Zeile 40 bis Seite 11, Zeile 53 der mit der Erstanmeldung 

inhaitlich Qbereinstimmenden verOffentlichten Arimeldung) 

eindeutig zu entnebinen. •Dort wird zunàchst die Umsetzung 

von 2, 2-Dirnethyl-3,4-epoxy-6-cyan-chroman mit 1H-2-

Pyridon in Dirnethylsulfoxid als Lôsungsmittel in 

Gegenwart von NaH und nachfolgender Chromatographie an 

Kieselgel mit Dichiormethan als Elutionsmittel 

beschrieben, die zwei Produkte liefert, nãmlich 2,2-

Dimethyl-4-(1H-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-2H-chromen mit F. 

146 - 148 °C und 2,2-Dimethvl-4-(1H-2-pyridon-1-yl)-6-

cyan-chroman-3-ol mit F. 244 °C. Es folgt, eingeleitet 

mit den Worten "analog erhãlt man" eine lange Liste von 

chernischer. Bezeichnungen, teilweise mit Schrnelzpunkt-

angaben. Darunter befinden sich die Angaben 

2,2-Dimet•hyl-4-(1H-3-hydroxy--2-pyridon-1-yl)-6-cyan-

chroman-3-ol, F. 262 - 265 °C (Seite 9, Zeile 1 der 

verôfferitljchten Anrneldung), 

2,2-Dirnethyl-4-(1H-3-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-2H- 

chromen, F. 290 - 295 °C (Seite 9, Zeile 2 der 

verOffentlichten Anrneldung), 

.1... 
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2,2 -Dirnthyi-4- (1H-4--hydro:.: -2 -t;yrid-1- -ii) - E -cy- 

chroman-3-ol, F. 248 - 250 °C (Seite 9, Zeile 3 der 

verOffentljchteri Anmeldung) 

2,2-Dimethyl--4-(1H-5-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-

chroman-3-ol, F. 256,5 - 258 °C (Seite 9, Zeile 5 der 

verOffentlichten Anmeldung), 

2,2-Dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-6-pyridazinon-1-yl)-6-cyan-

chroman-3--o 1, F. 254 - 256 °C (Seite 11, Zeile 40 de 

ver(5ffentlichten Anmeldung) und 

2,.2-Dimethyl-4-(1H-4-hydroxy-6-pyrimidinon-1-yl)-6-cyan-

chroman-3-o 1, F. 235 - 237 °C (Seite 11, Zeile 50 der 

verôffentlichten Arimeldung). 

Die Rammer teilt die Auffassung der BeschwerdefQhrerin, 

da1, der Facbmann diesen Angaben die Anweisung entnirnrnt, 

die aus den vorstehend genannten Bezeichnungen ablesbaren 

Ausgangsstoffe unter den irn Beispiel angegebenen 

Bedingungen zur Reaktion zu bringen und ansch1iefend 

durch chrornatographische Auftrennung aus dern Reaktions-

gernisch das Produkt mit dern angegebenen Sch.rnelzpunkt zu 

isolieren. Die so durch Ausgangsstoffe, Reaktjons-

bedingungen, Isolierungsbedingungen, Schmelzpunkt und 

eine zwar ailgerneine, aber zutreffende Bezeichnung 

definierten Produkte sind nach Uberzeugung der Rammer 

eindeutig mit den vorstehend genannten ursprUnglich 

offenbarten (fehierhaft bezeichneten) Produkten 

identisc.h. Die AnsprQche 11 bis 16 verstofen daher 

ebenfalls nicht gegen die Vorschrift des 

Artikels 123 (2) EPU. 
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5.6 	Die Anme1dg war daher auf der Grundlage der Patent- 

anspruche rah de }-i1fsantraci zur Forcsetzung der 

Prufuna an de Vorinstanz zurQckzuverweisen. Dabei wira 

auch Ansrrch 6 im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit 

Artikel 52 (4) EPU zu prüfen scm. 

Ent scheidungs fox -rrtel 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoberi. Die Sache wird 

an die Vorinstanz zur Fortsetzung des PrUfungsverfahrens auf 

der Grundlage der Anspruche gem&g Hilfsantrag zurQckverwiesen. 

Die Geschäftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

E. G rnafer 
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