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Sachverhalt und Antréage
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Die am 13. Juni 2001 ei ngegangene Beschwerde richtet
sich gegen die am 11. April 2001 zur Post gegebene

Ent schei dung der Pridfungsabteilung, mt der die

Annel dung 95 118 359.9 mit der Veroffentlichungsnunmer
716 081 zurickgew esen wurde.

In einer Mtteilung gemdaR Regel 51 (4) EPU vom

3. Juli 2000 unterrichtete die Priufungsabteilung den
Beschwer def ihrer (Annel der), dald sie die Erteilung eines
eur opai schen Patents auf G undl age der Anspriche 1 und 2
vom 19. April 2000 genmalR Hil fsantrag 5 beabsichti ge.

D ese Anspriche 1 und 2 |auteten
"1. Verfahren zur Herstellung von enanti onerenreinen

phenyl substituierten 1, 4-D hydropyridin-3,5-
di car bonsaur ederi vaten der all geneinen Formel (1)

RZ
1 W
R'O,C COR’
.
HCT N ek 0
H
*Rund €

i n wel cher

R' und R® gl eich oder verschieden sind und fir
geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mt bis zu 8
Kohl enst of f at omen st ehen, das gegebenenfalls durch
geradketti ges oder verzweigtes Al koxy mt bis zu 6
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Kohl enst of f at omen oder Hydroxy substituiert ist, oder
fur Cycloalkyl mt 3 bis 7 Kohlenstoffatonen stehen,
und R? fur den Rest

R4

steht, worin

R' und R gl eich oder verschieden sind und Hal ogen,
Cyano, Ethinyl, Trifluormethoxy, Methylthio, Ntro,
Trifluornethyl oder geradkettiges oder verzweigtes
Al kyl, Al kenyl, Al kinyl oder Al koxy bis zu 4

Kohl enst of f at omen bedeut en, und gegebenenfal | s ei ner
der Substituenten fir Wasserstoff steht, und deren
Sal ze,

dadurch gekennzei chnet, dal3 man die

enant i omer enr ei nen Benzyl i denver bi ndungen der

al I genei nen Fornel (I1) oder die

Benzyl i denver bi ndungen der all genei nen Fornel (Il1a)

R2 Q R*

~ _CO.R'
N . . {n ‘ lla
co; N-A (ia)

o 0“ “CH,

CH, ©
*R, 8
in wel chen
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R' und R di e oben angegebenen Bedeutungen haben und
A fur Wasserstoff oder fur geradkettiges oder
verzweigtes Alkyl mt bis zu 8 Kohl enstof f at onem
steht, oder fir Phenyl oder Benzyl steht, die
gegebenenfal |l s bis zu 3-fach gl eich oder verschieden
durch Hydroxy, N tro, Hal ogen, Cyano, Carboxy,
Trifluornmethyl, Trifluornmethoxy, geradkettiges oder
verzwei gtes Alkoxy mt bis zu 6 Kohl enstoffatonen
oder durch eine G uppe der Fornel -NRPR' oder -SORP
substituiert sind,

worin

R° und R’ gl ei ch oder verschi eden sind und
Wasserstof f, Phenyl oder geradkettiges oder
verzweigtes Alkyl mt bis zu 5 Kohl enst of f at onen
bedeut en

und

R® geradkettiges oder verzweigtes Alkyl mt bis zu 4
Kohl enst of f at omen oder Phenyl bedeutet,

durch Unsetzung im Fall der enanti omerenrei nen
Benzyl i denver bi ndungen der all genei nen Fornel (I11)
m t Am nocr ot onsaureestern der all genei nen Fornel
(I'11) und imFall der Benzylidenverbi ndungen der
al l geneinen Fornel (Ila) mt den entsprechenden
enant i omer enr ei nen Am nocr ot onséur eest ern der

al | genei nen Fornel (Illa),

Rl

NH,

0
NH
/LQ/CUEW {lI} oder )\2’ ¥ N-A&  (llia)
% _~Cg,
s’
*R S

in wel chen
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R' und A di e oben angegebenen Bedeutungen haben,
in inerten Losemtteln, gegebenenfalls in Anwesenheit

ei ner Base, in die diastereonerenrei nen 1, 4-

Di hydropyridine der allgeneinen Forneln (1Va) und

(1Vb)
£
RZ
" N-A,
R'O,C !
Z CC% ﬂ‘&g
| e
' H.C i'~|~| CH,
H
. o
RZ
- " N'.A
R'c.C i o,
1 Z ﬂ‘m)
[ o
H,C l}l CH,
H
in wel chen

R, R’ und A die oben angegebene Bedeutung haben,
uberfdhrt,

und anschl i eBend den Apfel saurei m d-Rest unter milden
Bedi ngungen mt schwachen Basen, gegebenenfalls unter
| solierung der freien Saure, abspaltet, und die

Car bonsaur ef unkti on nach ublichen Met hoden verestert.

2. 1,4-Di hydropyridine der allgeneinen Forneln (1Va) und
(1'vb) gemalR Anspruch 1."

L1l In einer Anlage zur Mtteilung genmaR Regel 51 (4) EPU
fahrte die Prifungsabteilung i meinzel nen di e Mangel an,
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wel che die Erteilung eines europdi schen Patents auf
Grundl age des Hauptantrags und der Hilfsantrage 1 bis 4
vom 19. April 2000 verhinderten. Di e Priafungsabteil ung
stellte fest, dall die Streitannel dung in diesen
Fassungen nicht einheitlich imSinne von Artikel 82 EPU
sei, da darin Gegenstéande beansprucht wirden, die nicht
durch eine einzige allgeneine erfinderische |dee

ver bunden sei en

D e Priufungsabteilung forderte den beschwerdef hrenden
Annel der auf, sein Einverstandnis zur mtgeteilten
Fassung, d. h. zur Erteilung auf G undl age des

H | fsantrags 5, zu erklaren, anderenfalls mt der

Zur uckwei sung der Annel dung zu rechnen sei. Nachdem der
beschwer def thrende Annel der sich mt der zur Erteilung
vor gesehenen Fassung nicht einverstanden erklarte, |ag
keine gebilligte Fassung vor, die wie von Artikel 113 (2)
EPU gefordert als Grundl age fur die Erteilung eines

Pat ents di enen konnte mt der Fol ge, dal die

Praf ungsabteil ung die Streitannmel dung gemal3 Arti kel

97 (1) EPU zuriickwi es.

| V. Der Beschwerdef ihrer hat i m Beschwerdeverfahren sei nen
friheren Hauptantrag sow e seine friheren Hilfsantrage 1
bis 4 nicht aufrecht erhalten. Er hat mt Schriftsatz
vom 25. Marz 2004 diese Antrage fall engel assen und
seinen vormaligen Hilfsantrag 5 zum al |l ei ni gen Antrag
erkl &rt und beantragt, die Angel egenheit an die

Pr Gf ungsabt ei | ung zur ickzuver wei sen
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Ent schei dungsgr inde

1074.D

D e Beschwerde ist zul assig.

D e angefochtene Entschei dung hat sich ausschlief3lich
auf di e Mangel gestutzt, welche die Anspriuche des
damal i gen Hauptantrags und der damaligen Hilfsantréage 1
bis 4 aufw esen. Daher hat die Zurickzi ehung genau

di eser damaligen Haupt- und Hil fsantrége und die

Bei behal tung des vornmaligen Hi | fsanspruches 5 als
nunmehr al | ei ni gem Antrag zur Fol ge, dalR alle in der
angef ocht enen Ent schei dung angef ihrten Ei nwénde

ausger dunmt worden sind und dal gegen die jetzt allein
gel tende Fassung der Annel dung, auf welche die

Pruf ungsabteilung ein Patent zu erteil en beabsichtigte,
kei ne Bedenken bestehen. Folglich ist die Beschwerde
begrindet und in der Sache erfolgreich.

D ese Feststellung steht in Einklang mt der standi gen
Recht sprechung der Beschwerdekanmern, dal} eine
Beschwer de begrindet ist, wenn der Beschwerdefihrer die
Erteilung eines Patents mt einer Fassung, welche die
Pr Gf ungsabt ei | ung zur ickgew esen hat, nicht

wei terverfol gt und wenn er eine Fassung vorl egt, welche
ei ndeutig die in der angefochtenen Entschei dung gerigten
Mangel ausré&unt. Dies folgt aus dem Gundsatz, dall das
Ver fahren vor den Beschwerdekamern auch imex parte
Ver fahren primar auf di e Uberprifung der angefochtenen
Ent schei dung abgestellt ist (siehe G 10/93, ABI. EPA
1995, 172, Punkt 4 der Entschei dungsgrinde).

Unter di esen Unstanden verwei st die Kamrer in Ausubung
i hrer Befugni ssee gemall Artikel 111 (1), zweiter Satz,
zweite Alternative EPU und in Ubereinstinmung nit dem
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Antrag des Beschwerdefihrers di e Angel egenheit an die

erste Instanz zur weiteren Entschei dung zuruck.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren
Ent schei dung auf Grundl age der in der Mtteilung nach
Regel 51 (4) EPU vom 3. Juli 2000 angegebenen Fassung

zur ickverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin A. Nuss
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