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Sachverhalt und Antréage

Der Beschwer def ihrer (Patentinhaber) hat gegen die am
21. Januar 1997 zur Post gegebene Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung tUber den Wderruf des europdi schen
Patents Nr. 277 095 die am 17. Marz 1997 ei ngegangene
Beschwer de ei ngel egt und am 28. Mai 1997 eine

Beschwer debegr indung ei ngerei cht.

1. I m Verfahren vor der Einspruchsabteil ung war das
Streitpatent in seinemgesanten Unfang von den
Beschwer degegnern | und Il (Ei nsprechenden | und I1)
wegen nmangel nder erfinderischer Tatigkeit und vom
Beschwer degegner | zusatzlich wegen nmangel nder Neuheit
angegriffen worden. Zur Stiatzung der Einspriche wurden
unt er anderem f ol gende Druckschriften angezogen:

(1) A. Kl eemann und J. Engel, Pharnazeutische
Wrkstoffe, 2. Auflage 1982, Seiten 144 und 145,

(2) Chem stry and I ndustry, 1965, Seiten 1428 und
1429,
(3) Houben- Wyl , Met hoden der organi schen Chem e

Band E4, 1983, Seiten 362 bis 364 und

(6) Organi ¢ Syntheses, 1943, Collective Vol unme 2,
Seiten 79 und 80.

L1l Di e Ei nspruchsabteilung stellte in der angefochtenen
Ent schei dung, der die erteilten Anspruche 1 bis 25
zugrunde | agen, fest, dalR der CGegenstand des
Streitpatents zwar neu sei, aber allein schon im
Hi nblick auf die Druckschriften (1), (2) und (3) nicht
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auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Die Druckschrift (1) betreffe das beanspruchte

Her st el | ungsverfahren, indemes das gl ei che Ausgangs-
und Endprodukt of fenbare, skizziere jedoch nur die
Reakti on und enthal te kei ne Reakti onsbedi ngungen. Zwar
sei dieser Druckschrift inplizit zu entnehnmen, dal ein
saures Mttel vorhanden sein nisse, umdie Cyansdure aus
dem Kal i untyanat freizusetzen, die weiteren Verfahrens-
malBnahnen des streitgegenstandl i chen Verfahrens seien
jener Druckschrift jedoch nicht zu entnehnen. Folglich
sei dessen Neuheit anzuerkennen.

Ausgehend von der Druckschrift (1) als nachtliegendem

St and der Techni k habe dem Streitpatent die Aufgabe
zugrunde gel egen, ein imindustriellen Ml3stab

oper abl es, einstufiges Verfahren zur Herstellung von

Car bamazepi n, das gute Ausbeuten |liefere, bereitzu-
stellen. Die Druckschriften (2) und (3) lehrten, die
Unmset zung von Aminen mt Cyanaten in Gegenwart von Saure
und organi schen Losungsmittel n vorzunehnmen. Der

Fachmann, vor di e oben erwahnte Aufgabe gestellt, habe
somt nicht erfinderisch tatig werden nissen, umdas in
Druckschrift (1) skizzierte Herstellungsverfahren in
Kenntnis der Lehre der Druckschriften (2) und (3) umdie
i mgeltenden Anspruch 1 definierten Verfahrensmalinahnen
anzur ei chern.

In der mindlichen Verhandl ung vor der Kamrer am

17. Februar 2000 hat der Beschwerdef Ghrer einen
gednderten, aus 25 Ansprichen bestehenden Anspruchssatz
vorgel egt und die Aufrechterhaltung des Streitpatents
nur noch in di esem Unfange begehrt. Dessen einziger
unabhangi ger Anspruch 1 |autet:
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" 1. Verfahren zur Herstellung von 5H

Di benz[ b, f] azepi n-5-car boxam d dadurch gekennzei chnet,

dass man 5H Di benz[ b, f]azepin

(1) i n ei nem organi schen Losungsm ttel oder
Loésungsm ttel gem sch und

(i) in Gegenwart eines sauren Mttels ausgewahlt aus
ei ner M neral saure, einer organischen
Sul f onsaure, einer aliphatischen Carbonsaure,
ei ner 2-Mono-, einer 2,2-D -hal ogen- G- G-
al kansédure und Trichl oressi gsaure

(iii1) mt Cyansaure unsetzt, welche durch

(a) Pyrol yse aus Cyanurséaure oder
(b) Frei set zung aus Natriuncyanat mt einer
Saur e

hergestellt wird, wobei das saure Mttel imFalle
der in-situ-Freisetzung von Cyansaure aus

Nat ri uncyanat in geringem Uberschuss der fur die
Frei set zung der Cyansadure erforderlichen

Saur enenge verwendet wird."

Der Beschwerdef Ghrer hat zur erfinderischen Tatigkeit im
wesent | i chen vorgetragen, dafl3, ausgehend von dem

al | genei nen Herstel |l ungsverfahren der nachstli egenden
Druckschrift (1), die beiden Entgegenhal tungen (2) und
(3) lediglich einen H nweis auf die Verwendung von
Trifluoressigsaure in diesem Verfahren enthielten. D e
nunnehr beanspruchte Lehre konkretisiere aber die

ei ngeset zt en Sauren und schlieRe dadurch den Einsatz von
Trifl uoressi gsaure aus. Nachdem bei de Ent gegenhal t ungen
gerade auf di e Verwendung von Trifl uoressigsaure
abhoben, konnten die beiden Druckschriften auch kei ne
Anregung zur Verwendung der anspruchsgenifen anderen
Sauren in diesem Herstellungsverfahren geben.
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Dar Uber hi naus hat der Beschwerdef Uhrer unter H nweis
auf sein Vorbringen in der Beschwerdebegrindung

her vor gehoben, dall das beanspruchte Herstell ungs-
verfahren zu hohen Ausbeuten fihre. D e Experinente

Nr. 1 und Nr. 2 des am 11. Januar 2000 ei ngegangenen

Ver suchsberichtes Nr. 1 zeigten, daf3 fir das
streitgegenstandli che Verfahren die MalRnahne kritisch
sei, neben der Cyansaure zusatzlich ein saures Mttel

ei nzuset zen, w e es auch i mgeltenden, geénderten
Anspruch 1 klar zum Ausdruck gebracht werde. So werde
ausschlieRlich bei einem UberschuR an Saure im
Ver hdl tnis zum Cyanat ei ne hohe Ausbeute an Carbanmazepin
erzielt, wahrend bei ei nem aquival enten Ml verhéltnis

di eser bei den Reaktanden das Herstellungsverfahren
versage. Auch wenn in der Druckschrift (6) ein

Saur euber schuld ei ngeset zt werde, so enthalte diese Lehre
dennoch keinen H nweis auf den damt verbundenen Vortei
der hohen Ausbeute, so dall die anspruchsgenéf3e Losung
der pat ent gemalRen Auf gabe ni cht nahe gel egen habe.
AulRer dem werde aus den Experinmenten Nr. 3 und Nr. 4 des
gl ei chzeitig ei ngegangenen Versuchsberichts Nr. 2
deutlich, dall unter den angegebenen Reakti onsbedi ngungen
Kal i untcyanat kei ne geei gnete Cyanatquelle darstelle, da
di e Unsetzung bei Verwendung von Kal i untyanat, wenn

Uber haupt, nur mt &ulerst geringen Ausbeuten gelinge.

I m H nblick auf den vom Beschwerdegegner |1 gerigten
Begriff "gering", der die Menge des einzusetzenden

Saur etiber schusses in Anspruch 1 ndher bestimt, hat der
Beschwer def Ghrer vorgetragen, es handel e sich hierbei
zwar um ei ne rel ati ve Mengenangabe, di e Beschrei bung des
Streitpatents enthalte jedoch zahl ennal3i ge Angaben, auf
di e sich der Fachmann im Ei nzelfall stutzen kbénne, so
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dall aus jenem Begriff keine Unklarheit des Anspruchs
resultiere. Eine zahl enmal3i ge Mengenangabe in Anspruch 1
auf zunehnen, |ehnte er ab, da die konkrete Menge an

Saur etberschuld jeweils vom Typ der verwendeten Saure
abhangig sei, we in der Streitpatentschrift naher
ausgef dhrt. I m dbrigen sei die Menge des Sauretlber -
schusses erfindungsunwesentlich, so dall er dem

Beschwer degegner 11 anbiete, imAnspruch 1 den Begriff
"gering" zu streichen und | ediglich das Merkmal eines

- bel i ebigen - Sauretberschusses bei zubehal t en.

Der Beschwerdegegner | hat mt am 15. Februar 2000
ei ngegangenem Fax sei nen Ei nspruch zurickgezogen,
nachdem er sich in der Sache ge&ufllert hatte.

Der Beschwerdegegner Il hat in der nmindlichen
Ver handl ung vor der Kanmer die Neuheit des Gegenstandes
des Streitpatents anerkannt.

H ngegen hat der Beschwerdegegner |1 den Anspruchs-
gegenst and wegen mangel nder erfinderischer Tatigkeit im
Hi nblick auf die Druckschriften (1), (2), (3) und (6)
angegriffen. Die Entgegenhaltung (1) stelle den
nachst | i egenden Stand der Techni k dar und skizziere den
pat ent gemélRen Herstel |l ungsweg. Di e Lehre der
Druckschriften (3) bzw. (2) fidlle die Lucken der

|l ediglich allgenein gehal tenen Angaben in der
Druckschrift (1), wodurch der Fachmann zwangl os zur
beanspruchten LOsung des Streitpatents gel ange. Gest Ut zt
auf eine Erklarung von S. Sasson vom 13. Februar 2000
hat der Beschwerdegegner |1 betont, der Austausch der in
den Druckschriften (2) und (3) offenbarten Trifluor-
essi gsaure durch Trichl oressigsdure imstreitgegen-
standl i chen Herstellungsverfahren sei imHi nblick auf



0600. D

- 6 - T 0313/ 97

deren ahnliche pK,-Werte naheliegend. Fur die pK,-Wrte
hat er gleichzeitig auf die neue Druckschrift

(14) J. March, Advanced Organic Chem stry, 4. Aufl age
1992, Seite 265 mt dem handschriftlichem Zusatz
des pK,-Wertes von 0.3 fur die Trifluoressigséaure

verw esen. Gestutzt auf eine weitere Erklarung von S.
Bercovi ci vom 15. Februar 2000 hat er auf3erdem

vor getragen, es ergebe sich kein Ausbeuteunterschi ed aus
dem Ei nsat z von entweder Natriuntyanat oder Kaliuntyanat
bei Verwendung von Trichl oressigsaure als saurem Mttel,
I m Gegensatz zu den Angaben des Beschwerdef Uhrers be

Ver wendung von Chl orwasserstoff.

Das Abstel |l en des Beschwerdef dhrers auf di e notwendi ge
Anwesenheit ei nes Saureilberschusses i mstreitgegen-
standl i chen Herstellungsverfahren zur Stidtzung dessen
erfinderischer Qualitéat gehe fehl, so der Beschwerde-
gegner |1, da dieses Merknmal eine reine Routinemal3nahnme
far den Fachmann darstelle und in Druckschrift (6)
bereits gelehrt werde. Folglich kdnne auch di ese

Ver f ahr ensmalBnahnme die erfinderische Tatigkeit nicht
tragen.

Der Beschwerdegegner Il hat den Begriff "gering", der
di e Menge des ei nzusetzenden S&aur elberschusses in
Anspruch 1 n&her bestimmt, wegen mangel nder Kl arhei't
gemaB Arti kel 84 EPU beanstandet. Wl che zahl enniRi ge
Mengen gerade noch und wel che schon nicht nehr als
"gering" anzusehen seien, sei unbestimt. Der Fachmann
W sse daher nicht genau, was unter Schutz gestellt

wer de. Das Angebot des Beschwerdef ihrers, den gerugten
Begriff "gering" zu streichen, hat der Beschwerde-
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gegner Il indessen verworfen, da dieser unklare Begriff
gl ei chwohl ei ne Ei nschrénkung des Anspruchsgegenst andes
bedeute. Kurz vor Ende der mindlichen Verhandl ung hat
der Beschwerdegegner |l gefordert, ihmimFalle der

Zur ickverwei sung der Angel egenheit an die erste Instanz
di e Gel egenheit zu geben, die Frage der Klarheit
nochmal s vor der Ei nspruchsabteil ung aufzugreifen.

Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, di e angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent in geandertem
Unf ang auf G undl age der in der mindlichen Verhandl ung
vom 17. Februar 2000 ei ngereichten Ansprichen 1 bis 25
auf recht zuer hal ten

Der Beschwerdegegner |1 hat beantragt, die Beschwerde
zur uckzuwei sen

Am Ende der mindl i chen Ver handl ung wurde die
Ent schei dung ver kindet .

Ent schei dungsgr Giinde

0600. D

Di e Beschwerde ist zul assig.

Partei stellung i m Beschwer deverfahren

Di e Zur Gcknahnme des Ei nspruchs durch den

Beschwer degegner | (siehe Punkt VI oben) ist als
Ricknahne al |l er sei ner anhangi gen Antrage und als
Rickzug aus dem Beschwer deverfahren anzusehen. Der
Beschwer degegner | ist damt in bezug auf di e Hauptsache
ni cht mehr am Beschwer deverfahren beteiligt (siehe

Ent schei dung T 789/89, ABI. EPA 1994, 482, Punkte 2.3
und 2.6 der Entschei dungsgrinde).
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Ver spat et eingereichte Beweisnmittel (Artikel 114 EPU)

Di e Versuchsberichte Nr. 1 und Nr. 2 sind vom
Beschwer def ihrer erstmalig am 11. Januar 2000

ei ngerei cht worden und stellen somt verspatet

vor gebrachte Beweismttel im Sinne von Artikel 114 (2)
EPU dar. d eichwohl dienen sie dazu, den bereits in der
Beschwer debegr indung her ausgestellten Vorteil der hohen
Ausbeut e des pat ent genél3en Herstel |l ungsverfahrens zu
unt ermauern, auf den der Beschwerdef ihrer hauptsachlich
die erfinderische Tatigkeit stutzt. D ese Beweismttel
sind folglich prima facie relevant fur die zu treffende
Ent schei dung (si ehe auch Punkt 7 unten) und, ungeacht et
der verspateten Ei nrei chung, im Beschwerdeverfahren zu
ber iicksi chtigen (Artikel 114 (1) EPU).

Di e bei den Erkl & ungen von Sasson und Bercovici sow e
di e Druckschrift (14), die am 15. Februar 2000 vom
Beschwer degegner 11 eingereicht wiurden, sind ebenfalls

I m Beschwer dever fahren zuzul assen, da sie nicht als
verspatete Beweisnmittel im Sinne von Artikel 114 (2) EPU
anzusehen sind. Der Beschwerdegegner |1 hat diese

Er kl &rungen und di ese Druckschrift unverziglich als
direkte Antwort auf die kurz zuvor eingegangenen

Ver suchsberi cht e des Beschwerdef ihrers ei ngereicht.

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Die Liste der Definitionen der sauren Mttel in
Anspruch 1, Merkmal (ii), findet seine Stitze in den
urspriungli chen Ansprichen 8, 11 und 13. Die Herstellung
der Cyansaure durch Pyrolyse von Cyanursaure oder durch
Frei setzung mt einer Saure aus Natriuntyanat in den
Anspruchen 1, 4 und 5 ist auf Seite 2, Absatze 2 und 3



0600. D

-9 - T 0313/ 97

der urspringlichen Unterl agen offenbart. Das Merknmal der
Ver wendung ei nes geringen Uberschusses an Saure imFalle
der in-situ Freisetzung von Cyansaure aus Natri untyanat
wi rd durch die urspringliche Ofenbarung auf Seite 4,
Absatz 2, Zeilen 6, 7, 10 und 11 getragen. In den
Ansprichen 18 bis 22 ist der offensichtlich fehlerhafte
Begriff "Natrium socyanat” in "Natriuntyanat" genaf
Regel 88 EPU ohne Beanst andungen seitens des

Beschwer degegners |1 berichtigt worden.

Di ese Abanderung der erteilten Anspriche beschranken den
beansprucht en Gegenstand, wodurch der Schut zbereich des
Streitpatents imVergleich zur erteilten Fassung nicht
erweitert wrd.

Der geltende Anspruchssatz erfullt denzufolge alle
Vor ausset zungen des Artikels 123 (2) und (3) EPU.

Deutlichkeit der Anspriiche (Artikel 84 EPU)

wenn auch Artikel 84 EPU nicht als Einspruchsgrund im
Sinne von Artikel 100 EPU geltend gemacht werden kann,
so verlangt Artikel 102 (3) EPU im Falle von Anderungen
am Patent i m Ei nspruchsverfahren gl ei chwohl, dal3 das
Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den
Erf orderni ssen di eses Uber ei nkonmens gentigen. Genmal

st &ndi ger Recht sprechung der Beschwer dekamrern erfordert
dies die Prifung, ob es durch die Anderungen zu ei nem
Ver st oR gegen irgendein Erfordernis des EPU, also auch
des Artikels 84 EPU kommt (siehe Entscheidung T 301/87,
ABl . EPA 1990, 335, Punkt 3 der Entschei dungsgrinde). Im
vorliegenden Fall ist der Anspruch 1 des Streitpatents

i m Verl auf e des Ei nspruchs-Beschwerdeverfahrens
dergestalt abgedndert worden, dalR imFalle der in-situ
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Frei set zung von Cyansaure aus Natriuntyanat das saure
Mttel in geringem UberschuBB der fir die Freisetzung der
Cyansaure erforderlichen Sadurenenge verwendet w rd. Es

i st daher zu prufen, ob durch di ese Anderung,

i nsbesondere imH nblick auf den Begriff "gering", das
Erfordernis der Deutlichkeit des Anspruchs genal}

Artikel 84 EPU verletzt wird. Der Beschwerdefiihrer und
der Beschwerdegegner |1 haben hierzu gegensatzliche

Auf f assungen vertreten.

Bei di esem anspruchsgenéfen Merkmal "gering"” handelt es
sich umeinen relativen Ausdruck der Mengenangabe des zu
verwendenden S&ur elberschusses, der keine allgenein

aner kannt e Bedeutung besitzt und dem als sol chem kei ne
konkrete zahl enmél3i ge Begrenzung zu entnehnen ist.
Derartige relative Begriffe ohne all genein anerkannte
Bedeutung sind in der Regel in einem Anspruch nicht

zuzul assen, um dem Erfordernis der Deutlichkeit nach
Artikel 84 EPU Genuge zu tun. Insoweit vermag die Kammer
dem Vor bri ngen des Beschwerdegegners Il bei zutreten.

I ndessen kann nach Auffassung der Kammer von di eser

Regel in eng ungrenzten Ausnahnefall en abgew chen

wer den, insbesondere dann, wenn ein erfindungs-
unwesent | i ches Merkmal nicht préaziser gefalit werden kann
und di e Beschrei bung des Streitpatents hinreichend
konkret e Angaben fir den Fachmann enthalt, um di eses
Merkmal mt Leben zu erfillen.

I mvorliegenden Fall hat der Beschwerdef uhrer

ausgef iihrt, daR die Menge des Uberschusses des sauren
Mttels, der uUber die fur die Freisetzung der Cyansaure
erforderlichen Saurenenge hi naus verwendet w rd, nicht
durch Angabe eines fir alle anspruchsgemallen sauren
Mttel durchgéangi g geltenden Zahl enberei chs préazisiert
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wer den konne, da die zu verwendende Menge vom jeweiligen
Typ des sauren Mttels abhange. Imbrigen sei die
konkrete Menge des Uberschusses erfindungsunwesentlich,
was der Beschwerdegegner |1 nicht bestritten hat.

Die Streitpatentschrift stidtzt das Vorbringen des
Beschwer def iihrers, indem sie den geringen UberschuB
lediglich als "imallgeneinen" gering bezei chnet

(Seite 3, Zeile 17), wodurch das AusmaR des Uberschusses
kei n not wendi ges Merknmal der Erfindung verkorpert. Des
weiteren stellt die Streitpatentschrift auf Seite 3,
Zeilen 4 bis 8 heraus, dall das saure Mttel an der
Reaktion nur katalytisch teilninmt, weswegen imPrinzip
kat al yti sche Mengen genugen. Allerdi ngs kdnnen be

Ver wendung nehr basi ger Sauren saure Sal ze ausfall en,
wodurch ein Teil der S&ure blockiert wird. Aus di esem
Grunde sieht die Streitpatentschrift auf Seite 3,

Zeilen 18 und 19 bei der in-situ-Freisetzung der
Cyansadure aus einemihrer Sal ze auch di e Verwendung

unt er schi edl i cher Mengen des Uberschusses in

Abhangi gkeit vom Typ des sauren Mttels vor; so wird am
angegebenen Ot der Streitpatentschrift die Menge des
Uber schusses nmit 0,5 %bis 10 % bei Verwendung von

z. B. Schwefel sdure - einer nehrbasigen Sdure - indessen
mt 5 %bis 40 % quantifiziert. Folglich kann far alle
anspruchsgenméfien sauren Mttel kein einheitlicher

Zahl enbereich fur die Menge des Uberschusses gebil det
wer den, so dalB imvorliegenden Fall das nicht
erfindungswesentliche Merkmal "gering"” in Anspruch 1

ni cht prazi ser gefaldt werden kann. d ei chwohl vermtteln
di ese konkreten Angaben in der Beschrei bung des

Strei tpatents dem Fachmann hi nrei chend | nformati onen, um
di eses anspruchsgeniaf3e Merkmal zu interpretieren und mt
Leben zu erfdllen.
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Aus di esen G iunden ist die Kammer davon Uberzeugt, dald

i mvorliegenden Fall die oben genannten Bedi ngungen fur
di e Anerkennung ei nes Ausnahnefalles erfdllt sind und
somt die Verwendung des relativen Merkmals "gering" in
Anspruch 1 keine Verletzung des Erfordernisses der
Deutlichkeit im Sinne des Artikels 84 EPU zur Fol ge hat.

Neuheit (Artikel 54 EPU)

Di e Kanmer hat sich davon uUberzeugt, dall der Gegenstand
des gel t enden unabhangi gen Anspruchs 1 in den

ent gegengehal t enen Druckschriften nicht beschrieben und
somt neu ist. Da die Neuheit nicht nehr bestritten

wur de, erubrigen sich weitere Ausfihrungen hierzu.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

Es verbl ei bt daher zu prifen, ob der beanspruchte
Cegenstand des Streitpatents auf einer erfinderischen
Tati gkeit beruht.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Carbamazepin, d. h. von 5H Di benz[ b, f]azepi n-5-

car boxam d, durch Umset zung von 5H Di benz[ b, f]azepin mt
Cyanséaure, die unter anderem durch Freisetzung aus
Natri uncyanat mt einer Sdure hergestellt wird. D e
Druckschrift (1) beschrei bt nun ein Verfahren zur

Her stel | ung von Carbamazepi n auf dem gl ei chen

Synt heseweg. Die Kammer betrachtet daher diese
Druckschrift, imEinklang mt der Vorinstanz, dem
Beschwer def ihrer und dem Beschwer degegner |1, als
nachst | i egenden Stand der Techni k. So of fenbart die
Druckschrift (1) die Ursetzung von 5H Di benz[ b, f]azepin
mt Kaliunctyanat zum Car bamazepi n, ohne dall konkrete
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Ver f ahr ensnmal3nahnmen oder di e Ausbeute der Unsetzung
angegeben werden. Al s notwendi ge Verfahrensnal3hahne
impliziert diese Ursetzung fur den Fachmann ohne
wei t eres Nachdenken héchstens di e Zugabe von Sdure zum
Kal i untyanat, um hi eraus die tatséachlich reagierende
Cyanséaure frei zuset zen

Ausgehend von der Druckschrift (1) als nachstliegendem
Stand der Technik liegt dem Streitpatent die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung von Car banazepin
m t hoher Ausbeute bereitzustellen. Der Beschwerdef uhrer
hat in seinen Schriftsatzen vom 28. M 1997, Seite 3,
Absatz 2 sowi e vom 11. Januar 2000, Seite 3, Absatz 6
al s auch in der nundlichen Verhandl ung vor der Kanmer
auf das erfindungsgenéfR3e Ziel, Uberaus hohe Ausbeuten zu
errei chen, abgehoben und diese in seinem Schriftsatz vom
28. Mai 1997, Seite 8, Absatz 2 und Seite 10, Punkt f

auf Uberw egend 80 % der Theorie quantifiziert.

Der Beschwer degegner hat in seinem Schriftsatz vom

28. Mai 1997, Seite 3, Absatz 2 und in der mindlichen
Ver handl ung vor der Kammer aullerdem vorgetragen, die
Ei nstufigkeit des bereitzustell enden Herstell ungs-
verfahrens sei ebenfalls Bestandteil der patentgenial3en
Auf gabe. Mt diesem zusatzlichen Bestandteil der

pat ent gemalRen Auf gabe wird allerdings in unzul &ssi ger
Weise ein Teil der erfindungsgemafRen Losung bereits in
di e Auf gabenstellung mtei nbezogen, denn die

Ei nstufigkeit des Herstellungsverfahren ist schon Tei
der erfindungsgendllen Loésung. Nach st andi ger

Recht sprechung der Beschwerdekamrern i st die technische
Auf gabe der Erfindung aber so zu fornulieren, dal3 sie
kei ne Losungsansatze enthéalt, anderenfalls es zu einer
retrospektiven Betrachtungswei se der erfinderischen
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Tatigkeit fuhrt (siehe Entscheidungen T 99/85, ABI. EPA
1987, 413; T 229/85, ABI. EPA, 237). Aus diesem G unde
vermag di e Kanmer dem Vor bringen des Beschwerdef ihrers,
die Einstufigkeit des Herstellungsverfahrens in die
Fest| egung der patent genélRen Auf gabenstel |l ung

ei nzubezi ehen, nicht bei zutreten.

Zur Losung der oben genannten Aufgabe schl &gt das
Streitpatent das Verfahren zur Herstellung von

Car bamazepi n gemal3 Anspruch 1 vor, in welchemdie

Urset zung von Cyansaure mt 5H Di benz[b,f]azepin in
CGegenwart eines sauren Mttels, das anspruchsgenmald naher
bestimt ist, durchgefihrt wird. ImFalle der in-situ-
Frei set zung der Cyansaure aus Natriunctyanat mt einer
Sdure wird gemalR Anspruch 1 das saure Mttel in geringem
UberschuR der fur die Freisetzung erforderlichen

Saur enenge verwendet, so dafll auch bei dieser

Ausf Uhrungsf orm des streitgegenstéandlichen

Her st el | ungsverfahrens sichergestellt ist, dal saures
Mttel bei der Ursetzung von Cyansdure mt 5H

Di benz[ b, f]azepin stets gegenwartig ist.

Der Beschwerdegegner Il hat die erfol greiche Losung der
pat ent gemalRen Auf gabe durch die Bereitstellung des
anspruchsgentf3en Herstel |l ungsverfahrens nicht
bestritten. Auch im H nblick auf die Ausfihrungen in der
Streitpatentschrift und den am 11. Januar 2000

ei ngegangenen Versuchsberichten Nr. 1 und Nr. 2 hat die
Kamer kei nen Anhal t spunkt, den Erfol g der Lb6sung von
sich aus in Zweifel zu ziehen.

So zeigen die Beispiele 2 bis 10 der Streitpatent-
schrift, bei denen genméal3d dem beanspruchten
Her st el | ungsverfahren in Gegenwart eines sauren Mttels
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gearbeitet wird, hohe Ausbeuten von Carbamazepin,
namich von 78,3 % der Theorie in Beispiel 4 bis zu

96,6 % der Theorie in Beispiel 2. D ese Ausbeuten hat
der Beschwerdef iUhrer aus den konkreten Angaben in diesen
Bei spi el en der Streitpatentschrift rechnerisch ermttelt
und in der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer

unwi der sprochen vor get ragen.

Des weiteren zeigt das Experinent Nr. 1 des oben
genannten Versuchsbericht Nr. 1 bei Verwendung ei nes

5% gen Uberschusses des sauren Mttels bei der in-situ-
Frei set zung von Cyansaure aus Natriuncyanat di e hohe
Ausbeut e an Car banazepin von 94,7 % der Theorie.

A eichzeitig zei gt das Experinment Nr. 2 dessel ben

Ver suchsberi chtes, das sich von dem Experinment Nr. 1
ausschlieRlich durch die Verwendung kei nes Uberschusses,
d. h. einer stochionetrischen Menge, des sauren Mttels
unt er schei det, eine Ausbeute von "~0,1 % der Theorie;

di es bedeutet, dall hier keine Ursetzung zum Car bamazepi n
erfolgt. Der Vergleich der Ergebni sse der Experinente
Nr. 1 und Nr. 2 veranschaulicht, dal bei der in-situ-
Frei set zung von Cyansaure aus Natriuntyanat ein geringer
Uber schuR des sauren Mttels fur den Erfol g des
streitgegenstandl i chen Herstellungsverfahrens kritisch
und wesentlich ist. D ese VerfahrensmalBnahne findet sich
daher im geltenden Anspruch 1 w eder.

Dar iber hi naus zeigen die Experinmente Nr. 3 und Nr. 4
des oben genannten Versuchberichtes Nr. 2, dall bei der

i n-situ-Freisetzung von Cyansaure aus Kaliuncyanat mt
dem sauren Mttel Chlorwasserstoff, unabhéngi g von ei nem
et wai gen UberschuR des sauren Mttels, lediglich eine
Ausbeute von 3,2 %der Theorie erzielt wird. D ese

Ausf ihrungsformi st vom gel tenden Anspruch 1 nicht nehr
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unf alt .

Aus di esen G inden ist es dem Beschwerdef Ghrer zur

Uber zeugung der Kammer gel ungen gl aubhaft zu machen, daR
di e patent gemif3e Aufgabe i m gesanten Unfang des
Anspruchs 1 erfolgreich gel 6st w rd.

Es bl ei bt nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik
dem Fachmann Anregungen bot, di e genannte Aufgabe durch
die Bereitstellung des anspruchsgenil3en Verfahrens zu

| 6sen.

Di e nadchstliegende Druckschrift (1) laRt jeglichen

H nwei s auf konkrete VerfahrensmalRnahnen und auf deren
Bedeutung fur den Erfol g des Verfahrens zur Herstellung
von Carbamazepin verm ssen. Folglich enthalt sie auch
kei nen H nweis auf die Gegenwart eines sauren Mttels
bei der Unsetzung von 5H- Di benz[b,f]azepin mt der
erzeugten Cyansadure und, imFalle der in-situ-
Frei set zung von Cyansaure aus Natriuncyanat, auf die
not wendi ge Verwendung ei nes Uber schusses des sauren
Mttels, umdie patentgenil3e Aufgabe, eine hohe Ausbeute
von Carbamazepin zu erzielen, zu | dsen. Diese
Druckschrift allein vermag sonmt die anspruchsgenile
Losung di eser Aufgabe nicht nahezul egen.

Di e Druckschrift (3), ein allgeneines Handbuch der

Met hoden der organi schen Chem e, beschrei bt auf seiner
Seite 362 die Ursetzung von Anminen mt aus

Al kal i cyanaten freigesetzter Cyansaure. Nach ei ner
Modi fi kation des Verfahrens | assen sich auch schwach
basi sche Diarylamne mt Natriuncyanat unsetzen. Dazu
fahrt man di e Unsetzung in Benzol in Gegenwart von
Trifluoressigsaure durch. Die Unrsetzung ei nes konkreten
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D arylamns mt Cyansaure, die in-situ aus Natriuntyanat
und Trifluoressigsaure erzeugt wird, fuhrt die
Druckschrift (3) in Formeines Beispieles an. In di esem
Bei spiel wird eine Ausbeute von 83 % der Theorie
angegeben sowi e Natriuntyanat und das saure Mttel
Trifluoressigsaure in stochionetrischer Menge verwendet.
H nsichtlich dieser Ursetzung nimt die Druckschrift (3)
i n FuBnote 280 auf die Druckschrift (2) Bezug. Auf diese
Lehre der Druckschriften (3) und (2) hat der

Beschwer degegner 11 insbesondere sei nen Ei hwand
abgestel I t, nachdem sei ner Auffassung nach die im
streitgegenstandl i chen Herstel |l ungsverfahren ei ngeset zte
Ausgangsver bi ndung 5H Di benz[ b, f] azepin ebenfalls ein
Diarylam n darstellt; daher sei diese Lehre einschlagig.

Di e Druckschrift (3) enthalt zwar fidr den Fachmann ei nen
H nweis, wie Darylamne, die wegen ihrer schwachen

Basi zitat schwi erig zur Reaktion zu bringen sind,
dennoch di e Urset zung mt Cyansaure ei ngehen. D e

pat ent gemalRe Auf gabe, nanmlich w e ei ne hohe Ausbeute be
der Herstellung von Carbanmazepin zu erzielen ist, wrd
gl ei chwohl in der Druckschrift (3) nicht angesprochen.
Daher vermag di ese Druckschrift dem Fachmann auch kei ne
Anregung zu deren LOsung geben.

Des weiteren lehrt die Druckschrift (3) in ihrem

Bei spiel, die Cyansaure in-situ aus stochionetrischen
Mengen Natriunctyanat und dem sauren Mttel
Trifluoressigsaure freizusetzen, d. h. ohne dal das
saure Mttel im UberschuR eingesetzt wird. Diese
Druckschrift kann somt dem Fachmann die
anspruchsgenéfl3e, anders | autende Lésung, in diesemFalle
das saure Mttel in UberschuR der fir die Freisetzung
der Cyansaure erforderlichen Saurenenge zu verwenden,
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ni cht nahel egen.

Aus den oben genannten G Unden vermag di e Lehre der
Druckschrift (3) dem Fachmann kei nen Hi nweis auf die
anspruchsgenéf3e Losung der patentgenéal3en Aufgabe zu
geben. deiches gilt imErgebnis auch fiar die
Druckschrift (2), deren Lehre in der Druckschrift (3)
zusammenf assend und zutreffend referiert wwrd. D e
Druckschrift (2) enthalt keine zusatzlichen

I nformati onen in H nsicht auf die patentgenil3e Aufgabe
und di e anspruchsgemalRe Losung, die zu ei ner Veranderung
der Beurteilung fuhren kdnnten.

Der Ei nwand des Beschwer degegners |1, der Austausch der
Trifluoressigsaure in Druckschrift (3) bzw. (2), die als
saures Mttel von Anspruch 1 nicht nehr unfaldt wrd,
durch di e anspruchsgenméf3e Trichl oressi gsaure se
nahel i egend, ist indessen in Anbetracht der obigen

Ausf ihrungen zur Lehre dieser Druckschriften und deren

f ehl ender Anregung zur anspruchsgenmaflen LOosung der

pat ent gemalRen Auf gabe ent schei dungsunerhebl i ch und kann
som t dahi nst ehen.

Der Beschwerdegegner |1 hat des weiteren ei ngewandt, dal
di e Verwendung ei nes Uberschusses des sauren Mttels im
Fall e der in-situ-Freisetzung von Cyansaure aus

Nat ri untyanat ei ne routi nenl3i ge Vorgehenswei se des
Fachmanns sei, der keine erfinderische Qualitat zukome.
I m Ubrigen sei bereits aus dem Herstellungsbei spiel der
Druckschrift (6) auf Seite 79 bekannt, bei einer

anderen, aber ahnlichen Unsetzung, n&nlich von ei nem
Monoarylamn mt in situ freigesetzter Cyansaure, einen

Uber schuR des sauren Mttels einzusetzen.
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Al l erdings ist es die standi ge Rechtsprechung der
Beschwer dekanmer n, dald bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht zu fragen ist, ob der
Fachmann zur Erfindung hatte gel angen koénnen, im

vor |l i egenden Fall die Ursetzung von 5H Di benz[ b, f]azepin
mt Cyansaure in CGegenwart eines sauren Mttels und, im
Fal |l e der in-situ-Freisetzung von Cyansaure aus

Nat ri uncyanat, unter Verwendung ei nes Uberschusses des
sauren Mttels vorzunehnen, sondern ob der Fachmann mt
der vernunftigen Erwartung auf eine hohe Ausbeute von
Car bamazepi n di es auch getan hatte (siehe z. B

Ent schei dung T 2/83, ABlI. EPA 1984, 265, Punkt 7 der

Ent schei dungsgr tinde) .

I ndessen ist die letztere Bedi ngung nicht erfullt,
nachdem di e ei nzi g entschei dungser hebl i che Tat sache

bl ei bt, dalR der Fachmann von sei nem routi nemaf3i gen
Fachw ssen kei nen Hi nwei s auf den ursachlichen
Zusammenhang zwi schen ei nem Uber schulR des sauren Mttels
und dem Erzi el en ei ner hohen Ausbeute von Carbanmazepi n,
d. h. keine Anregung zur L6sung der patentgenmilien

Auf gabe, erhalt. Auch die Lehre der Druckschrift (6)
vermttelt ihmhierzu keine Anregung, ist ihr doch
ebenfalls kein H nweis zu entnehnen, w e die Losung der
pat ent gemalRen Auf gabe anzustreben ist, insbesondere

kei ne Ver knupfung zw schen dem pat ent genél3en Ziel, eine
hohe Ausbeute von Carbamazepin zu errei chen, und der

hi erfir notwendi ger wei se ei nzuhal t enden Verf ahrens-
maBnahne ei nes Uberschusses des sauren Mttels.

Dar Gber hinaus wird in der angezogenen Druckschrift (6)
di e Cyansaure in-situ aus Kaliuntyanat freigesetzt;

di ese Ausfihrungsform stellt gerade kei ne anspruchs-
gemdflle Losung dar, da sie imstreitgegenstandlichen
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Ver f ahren versagt (siehe Punkt 7.4 oben).

Der auf die Druckschrift (6) gestutzte Ei nwand des
Beschwer degegners Il kann daher nur das Ergebnis einer
unzul assi gen riuckschauenden Betrachtung sein. D e Kamer
I st aus di esen G unden Uberzeugt, dald der Fachmann weder
routi nemafl3i g noch durch die Lehre der Druckschrift (6)
ei ne Anregung zur anspruchsgemafien Losung der

pat ent gemalRen Auf gabe erhalt.

Di e Kanmer konmt daher zu dem Ergebnis, dal3 der
CGegenst and des Anspruchs 1 des Streitpatents dem
Fachmann durch den Stand der Techni k ni cht nahegel egt
wird und damt auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne von Artikel 52 (1) und 56 EPU beruht.

Di e abhé&ngi gen Anspriche 2 bis 25 betreffen weitere
Ausgest al tungen des Herstel |l ungsverfahrens gemald
Anspruch 1 und werden von dessen Patentf&hi gkeit
get r agen.

Zur ickverwei sung (Artikel 111 EPU)

Di e Kammer hat zwar di e Patentfahi gkeit des Gegenstandes
der Anspriche 1 bis 25 festgestellt, gleichwhl hat sie
kei ne Entschei dung in der ganzen Angel egenheit
getroffen, da erhebliche Anderungen in der Beschrei bung
notwendi g sind, umdiese mt demim Beschwerdeverfahren
wesent | i ch geanderten unabhangi gen Anspruch 1 in

Ei nkl ang zu bringen. So féallt neben zahl rei chen

not wendi gen Ander ungen der Beschrei bung das Beispiel 1
ni cht nmehr unter die geltenden Anspriche. Unter diesen
Urst anden halt es die Kanmer fidr angezeigt, von ihrer
Bef ugni s nach Artikel 111 (1) EPU Gebrauch zu machen,
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di e Sache ausschliel3lich zur Anpassung der Beschrei bung
an die erste Instanz zurudckzuverwei sen. Durch diese

Zur ickverwei sung wi rd weder dem Beschwer def Ghrer noch
dem Beschwer degegner 11 die Mglichkeit erdoffnet, vor
der ersten Instanz auf bereits von der Kammer

ent schi edene Fragen erneut zuridckzukonmen.

Di ese Feststellung der Kamrer erscheint notwendig, hat
doch der Beschwerdegegner |1 gefordert, die Frage der
Deutlichkeit des Anspruchs 1 gemaB Artikel 84 EPU im
H nblick auf den relativen Ausdruck "gering"” vor der
Ei nspruchsabt ei |l ung erneut aufzugreifen zu kdnnen.
Nachdem di e Frage der Deutlichkeit wi e auch die der
erfinderischen Tatigkeit zw schen den Parteien

di skutiert worden war, hat der Beschwerdegegner |1l am
Ende der nundlichen Verhandl ung vor der Kammer diese
Forderung al s Not behelf aufgestellt als die

Pat ent f &hi gkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1

er kennbar war .

In der mindlichen Verhandl ung vor der Kamrer hat der
Beschwer degegner 11 zur Frage der Deutlichkeit im

H nblick auf den Ausdruck "gering"” nehrmals ausfihrlich
Stel l ung genonmen und Argunente dagegen vorgebracht.
Wenngl ei ch sein Vorbringen die Kamrer nicht Uberzeugen
konnte, so hat er dennoch die Gel egenheit gehabt und
auch ergriffen, sich zu den entschei dungserheblichen
G unden zu &ufern. Sein Anspruch auf rechtliches Gehor
gemaB Artikel 113 (1) EPU ist damit gewahrt. Die Sache
der Deutlichkeit imH nblick auf den Ausdruck "gering"
ist folglich von der Kamrer, wenn auch nicht im Sinne
des Beschwerdegegners Il, entschieden und die erste
Instanz ist an diese rechtliche Beurteilung durch die
Kanmer gemaB Artikel 111 (2) EPU gebunden.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grinden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtenen Entschei dung wi rd auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wrd an die erste Instanz
zur ickverwi esen mt der Anordnung, das Patent auf Basis
der Anspriche 1 bis 25 des in der mindlichen Verhandl ung
vom 17. Februar 2000 ei ngerei chten Antrages und ei ner
anzupassenden Beschrei bung aufrecht zuerhal t en.

Di e Geschéaftstell enbeantin: Der Vorsitzende:

E. Gborgmai er A. Nuss
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