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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITTI.

C8773.D

Das europaische Patent Nr. 1 149 840 wurde als
Teilanmeldung zu der als WO-A-98/06 738 verdffentlichten
Stammanmeldung angemeldet und mit den folgenden

Ansprichen erteilt:

"1l. Verfahren zur Herstellung von Drospirenon

(6B, 7B;15B,16R-dimethylene-3-oxo-17a-pregn-4-ene-21,17-
carbolactone, DRSP) durch Wasserabspaltung aus

6B, 78,153,16R-dimethylen-5p-hydroxy-3-oxo-17a-androstan-
21,17-carbolacton durch Zugabe einer Sdure oder

Lewissadure."

"2. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet,
dass die anschlieRende Wasserabspaltung durch Zugabe von

p-Toluolsulfonsdaure stattfindet."

"3. Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet,
dass die anschlieRende Wasserabspaltung durch Zugabe von

halbkonzentrierte Saltzsdure stattfindet."

Im folgenden steht entsprechend

DRSP fir 6f,7B;153,16B-Dimethylen-3-oxo-17a-pregn-4-ene-
21,17-carbolacton, und

5-Bp-OH-DRSP fir 63,7B,15B,16R-Dimethylen-5p-hydroxy-3-

oxo-l7ua-androstan-21,17-carbolacton.

Gegen die Erteilung dieses Patents wurden drei

Einspriiche eingelegt.

Sie richteten sich gegen das Patent im gesamten Umfang

und basierten auf Einspruchsgriinden gemaB Artikel 100 (a)
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(mangelnde Neuheit und erfinderische Tatigkeit), (b) und

(c) EPU.

Im Einspruchsverfahren wurden u. a. die folgenden

Dokumente zitiert:

(D1) US-A-2 312 751

(D3) E. Wenkert und T. E. Stevens, J. Am. Chem. Soc.,
78 (20. Mai 1956), 2318-2325

(D4) E. E. Royals, Advanced Organic Chemistry,
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J./US,
4. Auflage, 1959, 232-233

(D5) L.F. Fieser und M. Fieser, Advanced Organic
Chemistry, Reinhold Publishing Corp., New York/US,
1961, 137-140

(D6) D. J. Cram und G. S. Hammond, Organic Chemistry,
McGraw-Hill Co., New York/US, 2. Auflage, 1969,
74-75

(D7) N. Allinger et al., Quimica Orgénica, Editorial
Reverté, S. A., Barcelona/ES, 1975, 640

(D8) US-A-4 472 310

(D9) EP-A-0 075 189

(D10) US-A-4 416 985

(D11) US-A-4 614 616

(D18) Gutachten von Tomas Torres Cebada vom 15. Oktober
2010, 25 Seiten auf Spanisch, 25 Seiten englische
Ubersetzung

(D20) Experimentelle Daten der Patentinhaberin, Anlage

zum Telefax vom 8. August 2011, zwei Seiten

In ihrer Zwischenentscheidung entschied die
Einspruchsabteilung, dass das gemaB dem in der
mindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag I

gednderte Patent den Erfordernissen des Ubereinkommens
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geniige. Dieser Hilfsantrag umfasste die Anspriiche 1 und

2 in der erteilten Fassung (siehe oben unter Punkt I).

Keines der Dokumente (D8)-(D11l) lehre die Zugabe einer

Saure oder Lewis-Sdure zu 5-B-OH-DRSP.

Nachstliegender Stand der Technik sei eines der in den
Dokumenten (D8)-(D11) geschilderten Verfahren. Aufgabe
sei es gewesen, ein Verfahren bereitzustellen, mit dem
sich DRSP in kilrzerer Zeit und mit hdherer Reinheit
herstellen lasst. Die Losung gemal den vorliegenden
Ansprichen hatte nicht nahegelegen, da das Verfahren
gemall (D8)-(D11) lUber andere Ausgangsstoffe und

Zwischenstufen verlaufe.

Die Einspruchsabteilung wies den die erteilten Anspriiche
1 bis 3 umfassenden Hauptantrag zuriick (siehe oben unter
Punkt I), da dessen Anspruch 3 nicht die Erfordernisse

gemdl Artikel 123(2) EPU erfille.

Sie begriindete dies damit, dass die Erfindung erst ab
dem letzten Absatz der Seite 3 der Stammanmeldung

beschrieben werde; dort sei jedoch nicht die Reaktion
mit halbkonzentrierter Salzsadaure gemal Anspruch 3 des

Hauptantrags offenbart.

Sowohl die Patentinhaberin als auch die drei
Einsprechenden legten gegen diese Entscheidung

Beschwerde ein.

Sie werden im folgenden als die Patentinhaberin bzw. als

die Einsprechenden bezeichnet.
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VIT. Im Beschwerdeverfahren wurden u. a. die folgenden

zusatzlichen Dokumente genannt:

(D22) "Tests on acid dehydration of 5-OH-DRSP to DRSP",
Testbericht, eingereicht von der Einsprechenden 1
als Anlage zu ihrem Schreiben mit Datum vom
12. Marz 2012, 37 Seiten

(D23) "Table 1" und "Table 2", Jjeweils eine Seite,
eingereicht als "Enclosure D23a" und "Enclosure
D23b" von der Einsprechenden 1 mit ihrem
Schreiben mit Datum vom 12. Marz 2012

(D24) Ladung der Hexal AG vom 2. April 2012 zur
miindlichen Verhandlung vor dem Landgericht
Disseldorf, zwei Seiten, und Antrag auf
einstweilige Verfiigung wegen Patentverletzung aus
EP-B-1 149 840 gegen die Hexal AG vom 30. Marz
2012, zwel Seiten

(D27) "Gutachterliche Stellungnahme" von Marinus
Bernard Groen vom 17. Januar 2012, finf Seiten
und vier Seiten Anlagen

(D27a) F. Sondheimer et al., Tetrahedron, Band 20
(1964), 2473-2485

(D27b) A. R. Daniewski et al., Bulletin of the Polish
Academy of Sciences, Chemistry, Band 32, Heft 1-2
(1984), 29-38

(D27c) US-A-4 289 762

(D27d) E. Lichtfouse und P. Albrecht, Tetrahedron, Band
50 (1994), 1731-1744

(D29) D. Bittler et al., Angew. Chem. Int. Ed. Engl.,
Band 21, Nr. 9 (1982), 696-697

(D34) "Declaration of Henricus Carl Joseph Ottenhejm",
vom 23. August 2012, eingereicht von der
Patentinhaberin mit dem Schreiben mit Datum wvom

24 . August 2012, finf Seiten
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(D39) Stellungnahme von Harald Peter vom 5. Oktober
2012, eingereicht von der Patentinhaberin mit dem
Schreiben mit Datum vom 5. Oktober 2012, neun
Seiten

(D40) Erganzung vom 5. Oktober 2012 zum Prifbericht
"Reaktionsiiberprifung der Dehydratisierung wvon
Hydroxydrospirenon mit Bortrifluoriddiethylether",
Fraunhofer IGB, eingereicht von der
Patentinhaberin mit dem Schreiben mit Datum wvom

5. Oktober 2012, 3 Seiten

Wahrend des Beschwerdeverfahrens beantragte die Hexal AG
gemaB Artikel 105 EPU den Beitritt zum
Einspruchsverfahren. Sie legte das Dokument (D24) vor,
um zu belegen, dass die Bayer Pharma AG, d.h. die
Patentinhaberin in diesem Beschwerdeverfahren, gegen die
Hexal AG (nachfolgend Beitretende genannt) aus dem
angefochtenen Patent vor dem Landgericht Diisseldorf
Klage eingereicht und eine einstweilige Verfiligung

beantragt hat.

Die Patentinhaberin hatte zundchst mit ihrer
Beschwerdebegriindung mit Datum vom 9. Marz 2012 die
Hilfsantrdge I bis III vorgelegt, ersetzte sie mit dem
Schreiben mit Datum vom 27. Juni 2012 durch 35
Hilfsantrage, anderte mit dem Schreiben vom 24. August
2012 einen Hilfsantrag ab und filigte zwei weitere hinzu.
In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer reichte sie
den urspringlich mit dem Schreiben vom 27. Juni 2012 als
Hilfsantrag 10 eingereichten Anspruch als Hauptantrag

ein und zog alle anderen Antrage zurick.

Dieser Entscheidung liegt der Patentanspruch des

Hautantrags zugrunde.
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Dieser Anspruch lautet wie folgt:

"1l. Verfahren zur Herstellung von Drospirenon

(6B, 7p;15B,16R-dimethylen-3-oxo-17a-pregn-4-ene-21,17-
carbolacton, DRSP) durch Wasserabspaltung aus

6B, 78,153,16R-dimethylen-5p-hydroxy-3-oxo-17a-androstan-
21,17-carbolacton durch Zugabe von p-Toluolsulfonsaure
zu 603,73,15B8,16R-dimethylen-5Rf-hydroxy-3-oxo-17c~-

androstan-21,17-carbolacton.”

Die Einsprechenden und die Beitretende hielten den
Hauptantrag fir verspatet eingereicht. AuBerdem waren
sie der Meinung, er raume die Einwande gemal

Artikel 123 (2) EPU nicht aus, gadbe Anlass zu Einwdnden

gemdl Artikel 84 EPU und sollte nicht zugelassen werden.

Zum Einwand gemidB Artikel 100 (c) EPU bemerkten sie, die
Wasserabspaltung sei in der urspringlichen Beschreibung
nur als eine Stufe in einem mehrstufigen Verfahren
offenbart, in dem ein wesentlicher Schritt eine
Oxidation in Anwesenheit von Rutheniumsalzen sei. Die
Verwendung von p-Toluolsulfonsdure sei nur im Beispiel 2
offenbart. Die Ubernahme des Merkmals
"p-Toluolsulfonsaure”™ ohne die in dem Beispiel
beschriebenen konkreten Verfahrensmerkmale stelle eine
unzuldssige Zwischenverallgemeinerung dar. So erlaube
der geadnderte Anspruch im Gegensatz zu dem Beispiel des
Streitpatents bereits die Zugabe von p-Toluolsulfonsaure
zu einer Reaktionsmischung, die erst minimale Mengen an

5-p-OH-DRSP enthalte.

Was den Einwand gemdB Artikel 100 (b) EPU betrifft, so

waren sie der Ansicht, das Patent lehre nicht, wie die
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Reaktionsbedingungen auszuwdahlen seien, um die
gewlinschte Selektivitat, d.h. die weitgehende
Unterdrickung von unerwinschten Nebenprodukten, zu

erreichen.

Der Anspruch sei nicht klar, da er nicht die Reinheit

des eingesetzten 5-Pp-OH-DRSP angebe.

Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs wurde nicht

bezweifelt.

Eines der Dokumente (D8)-(D11l) und (D29) konne als

nachstliegender Stand der Technik angesehen werden.

Die Dokumente (D22) und (D23) zeigten, dass DRSP weder
in hoher Ausbeute noch in hoherer Reinheit oder kiirzerer
Zeit erhalten werde. Das gelte um so mehr, wenn auch nur
ein Verfahrensmerkmal des Beispiels 2 des Streitpatents
verandert wiirde oder kein reines 5-B-OH-DRSP eingesetzt
werde. Es werde nur die Aufgabe geldst, ein alternatives

Verfahren zur Herstellung von DRSP bereitzustellen.

Gemal dem Gutachten der Patentinhaberin (D18) sei das
Zwischenprodukt 5B-OH-DRSP naheliegend; &hnliche
Wasserabspaltungen seien gemal dem Gutachten (D27) und
aus den darin zitierten Dokumenten (D27a) bis (D27d)
bekannt. Dass fur solche Wasserabspaltungen p-
Toluolsulfonsdure die Saure der Wahl sei, ergebe sich
aus den Dokumenten (D3), (D4), (Do) und (D27). Eine
hohere Selektivitat oder eine bessere Ausbeute werde
nicht iber den gesamten Umfang des Anspruchs erzielt, da
die vorherige, als nachteilig beschriebene Oxidation mit
Chromverbindungen nicht ausgeschlossen sei. Daher sei

der Gegenstand der Anspriiche naheliegend gewesen.
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Der Gegenstand der Anspriiche sei ebenfalls nicht
erfinderisch im Hinblick auf eines der Dokumente (D8)
bis (D11l) oder (D29) als nachstliegendem Stand der
Technik, gegebenenfalls in Kombination mit einem der

Dokumente (D1) und (D4) bis (D7).

Die Argumentation der Patentinhaberin lasst sich, soweit
sie fir die vorliegende Entscheidung relevant ist, wie

folgt zusammenfassen:

Der Hauptantrag sei rechtzeitig mit der Erwiderung auf
die Beschwerdebegriindungen der Einsprechenden

eingereicht worden; er sei eine Reaktion auf Punkt 7 des
der Ladung beiliegenden Bescheids der Kammer, welche den
Anspruch anders interpretierte als die
Einspruchsabteilung in der angefochtenen Entscheidung.
Der geanderte Anspruch raume die Bedenken der Kammer aus,
in dem er die Zugabe der S&ure vor der Bildung von 5-B-

OH-DRSP ausschlieRBe. Er solle daher zugelassen werden.

Die Eliminierung von Wasser sei ein unabhangiger Schritt,
so dass sie getrennt beansprucht werden kénne.

Der Fachmann hatte dem Beispiel 2 des Streitpatents
entnommen, dass das Merkmal "p-Toluolsulfonsaure" nicht
untrennbar mit den anderen Merkmalen des Beispiels
verknipft sei. Daher begriinde die Aufnahme dieses
Merkmals in den Anspruch keinen Einwand gemaB

Artikel 100(c) EPU.

Das Gutachten (D34) zeige, dass das Patent die Erfindung
so beschreibe, dass der Fachmann sie ohne weiteres
ausfihren konne. Ob die Umsetzung in jedem Falle

quantitativ und unter weitgehender Vermeidung von
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Nebenprodukten verlaufe, sei nicht entscheidend, da der
Anspruch weder einen Mindestumsatz noch eine hohe

Selektivitat verlange.

Der Gegenstand der Anspriiche unterscheide sich vom Stand
der Technik dadurch, dass als Saure p-Toluolsulfonsaure
eingesetzt und diese erst nach dem Entstehen von 5-p-OH-

DRSP zugegeben werde.

Eines der Dokumente (D10), (D29) oder (D9) konne als

nachstliegender Stand der Technik angesehen werden.

Aufgabe der Erfindung sei es gewesen, ein Verfahren zur
Herstellung von Drospirenon bereitzustellen, das

selektiver sei, also zu weniger Nebenprodukten fihre.

Diese Aufgabe werde durch die verkiirzte Einwirkdauer der

Saure gelodst.

Der Stand der Technik weise von der Erfindung weg. Er
gabe keine Anregung, die Oxidation von der
Wasserabspaltung zu trennen und offenbare nicht 5-p-OH-
DRSP als Zwischenprodukt bei der Herstellung von DRSP;
die Entstehung der Nebenprodukte werde nicht erwahnt und
die als Lewissdure anzusehende Chromverbindung immer wvor

der Herstellung von 5-B-OH-DRSP zugegeben.

Die Patentinhaberin hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage
des in der mindlichen Verhandlung vorgelegten

Hauptantrags aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechenden und die Beitretende haben beantragt,

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
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zu widerrufen. Ferner beantragten sie, den Hauptantrag
und die mit dem Schreiben mit Datum vom 5. Oktober 2012
vorgelegten Beweismittel (D39) und (D40) nicht in das

Verfahren zuzulassen.

Am Ende der miindlichen Verhandlung verkiindete der

Vorsitzende die Entscheidung der Kammer.

Entscheidungsgrinde

C8773.D

Die Beschwerden sind zuléssig.

Beitritt der Hexal AG

Die Zulédssigkeit des Beitritts wurde von den Parteien

nicht in Frage gestellt.

GemidR Artikel 105(1) (a) EPU kann ein Beitritt erfolgen,
wenn der Antragsteller nachweist, dass gegen ihn Klage

wegen Verletzung des Patents erhoben worden ist.

Der Antragsteller durch Vorlage des Dokuments (D24)
belegt, dass die Bayer Pharma AG, d.h. die
Patentinhaberin in diesem Beschwerdeverfahren, gegen die
Antragstellerin aus dem angefochtenen Patent vor dem
Landgericht Diisseldorf Klage eingereicht und eine
einstweilige Verfiigung beantragt hat. Die Kammer sieht
daher die Voraussetzung gemdB Artikel 105(1) (a) EPU als

erfillt an.

Der Antragsteller hat den Beitritt innerhalb von drei

Monaten ab dem Datum des Antrags auf Erlass der
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einstweiligen Verfigung (d.h. dem 30. Marz 2012)
gestellt.

Ferner hat die Antragstellerin die Einspruchsgebiihr
durch die mit ihrem Antragsschreiben gegebene
Abbuchungserlaubnis entrichtet, den Beitritt schriftlich
erklart und begrindet.

Somit erfiillt der Antrag auch die Bedingungen von

Regel 89 EPU.

Aus diesen Grinden ist der Beitritt zuléadssig und wird
gemdl Artikel 105(2) EPU als Einspruch behandelt.
Demnach ist die Hexal AG als weitere Einsprechende und
ibrige Verfahrensbeteiligte am Beschwerdeverfahren

beteiligt.

Zulassung der Dokumente (D39) und (D40)

Aufgrund der in der mindlichen Verhandlung vor der
Diskussion iber Einspruchgriinde gemaB Artikel 100 (a) und
(b) EPU vorgenommenen Einschrinkung des Patentanspruchs
auf ein durch p-Toluolsulfonsadure katalysiertes
Verfahren verloren die Stellungnahme (D39) und der
Prifbericht (D40), welche sich auf die Katalyse mittels

anderer SAauren beziehen, ihre Relevanz.

Somit eriibrigte sich eine Entscheidung iiber den Antrag
der Einsprechenden, diese Dokumente nicht in das

Verfahren zuzulassen.
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Zulassung des Hauptantrags

Der Anspruch des vorliegenden Hauptantrags wurde von der
Patentinhaberin erstmals als Hilfsantrag 10 von
insgesamt 35 Hilfsantrdgen mit ihrem Schreiben mit Datum

vom 27. Juni 2012 eingereicht.

Die Einsprechenden hielten diesen Anspruch flir verspatet

eingereicht.

Gemal Artikel 12(1)b) der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern (VOBK) liegen dem Beschwerdeverfahren

u.a. zugrunde

"in Fallen mit mehr als einem Beteiligten alle
schriftlichen Erwiderungen des bzw. der anderen
Beteiligten, die innerhalb von vier Monaten nach

Zustellung der Beschwerdebegriindung einzureichen sind".

Drei Einsprechende haben Beschwerde eingelegt. TIhre
Beschwerdebegriindungen tragen Jjeweils das Datum vom

12. bzw. 13. Marz 2012.

Mit dem Schreiben mit Datum vom 27. Juni 2012 nahm die
Patentinhaberin erstmals zu diesen
Beschwerdebegriindungen Stellung und reichte u.a. den als
Grundlage des jetzigen Hauptantrags dienenden Anspruch
ein. Dies geschah also innerhalb der Frist von vier

Monaten gemal Artikel 12(1)b) VOBK.

Abgesehen davon konstatiert Artikel 12 (4) VOBK, die
Kammer habe die "Befugnis, ... Antrage nicht zuzulassen,

die bereits im erstinstanzlichen Verfahren hatten
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vorgebracht werden konnen oder dort nicht zugelassen

worden sind".

Eine Einreichung des Anspruchs gemadB dem vorliegenden
Hauptantrag bereits in der ersten Instanz ware jedoch
weder zweckdienlich noch verfahrenstkonomisch sinnvoll
gewesen, da die in der angefochtenen Entscheidung filr
gewadhrbar erachteten Anspriiche weiter gefasst waren als
der Anspruch des vorliegenden Hauptantrags (vergleiche
die oben unter I aufgefithrten Anspriiche 1 und 2 mit dem
unter Punkt X wiedergegebenen Anspruch des vorliegenden

Hauptantrags) .

Daher kommt die Kammer zu dem Schluss, dass der Anspruch

des Hauptantrags nicht verspatet eingereicht wurde.

Der Ansicht der Einsprechenden, der Hauptantrag raume
die Einwadnde gemidl Artikel 123(2) EPU nicht aus und gibe
Anlass zu Einwdnden gemidB Artikel 84 EPU kann die Kammer

aus den untenstehenden Griinden nicht folgen.

Aus diesen Grinden liel die Kammer den Hauptantrag in

das Verfahren zu.

Artikel 100 (c) EPU

Im Folgenden bezieht sich jeder Hinweis auf die
Stammanmeldung auf deren als WO-A-98/06 738
verOffentlichte Fassung. Da letztere keinen Vermerk auf
geanderte Seiten gemaB Regel 48.2(f) und (i) PCT enthalt,
geht die Kammer davon aus, dass sie der urspriinglich

eingereichten Fassung entspricht.
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Die Einwande der Einsprechenden beruhten auf den

folgenden Anderungen im Anspruch:

- Die getrennte Beanspruchung der Wasserabspaltung des
in der Stammanmeldung offenbarten dreistufigen
Verfahrens und

- die Einschrankung auf p-Toluolsulfonsaure als

Katalysator in diesem Verfahren.

Das in der Stammanmeldung beanspruchte Verfahren umfasst
eine katalytische Hydrierung als ersten Schritt, eine
Oxidation in Gegenwart eines Rutheniumsalzes zu 5-p-OH-
DRSP und die "anschlieBende Wasserabspaltung" zu DRSP
(siehe Anspruch 1). GemaRl Seite 7, Zeilen 19-21, kann
hierbei das 5-Pp-OH-DRSP durch "Wasserfallung aus der
Reaktionslosung isoliert werden." Eine solche Abtrennung
des Zwischenprodukts 5-B-OH-DRSP ermoglicht es, die
beanspruchte Wasserabspaltung getrennt von den iUbrigen
Schritten des in der Stammanmeldung beanspruchten
Verfahrens durchzufithren. Dies wird auch in dem Beispiel
auf Seite 11 der Stammanmeldung illustriert, wo 5-p-OH-
DRSP als Ausgangsstoff dient. Da also urspringlich
offenbart ist, dass die Wasserabspaltung auch getrennt
durchgefithrt werden kann, kann sie auch getrennt

beansprucht werden.

Die Einschrankung auf p-Toluolsulfonsdure stiitzt sich

auf das Beispiel auf Seite 11 der Stammanmeldung. Die
Einsprechenden waren der Ansicht, diese Einschrankung
ohne Aufnahme zusadtzlicher Merkmale aus dem besagten
Beispiel sei eine gemidBR Artikel 123(2) EPU unzulédssige
Zwischenverallgemeinerung. Wie die Patentinhaberin
ausfihrte, sind Zwischenverallgemeinerungen nicht in
Jjedem Falle unzuldssig (siehe T 461/05 vom 10. Juli 2007,

Punkte 2.3 und 2.4 der Entscheidungsgriinde) .
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Eine Ubernahme eines Merkmals aus einem
Ausfiihrungsbeispiel in den Anspruch ist nur dann
zulassig, sofern der Fachmann ohne weiteres erkennen
kann, daB diess Merkmal mit den Ubrigen Merkmalen des
Beispiels nicht so eng verbunden ist, daB es die Wirkung
dieser erfindungsgemdfen Ausfihrungsform als Ganzes auf
aublergewdhnliche Weise und in erheblichem AusmafR
bestimmt (T 201/83, ABl. EPA 1984, 481, Punkt 12 der

Entscheidungsgriinde) .

Beim beanspruchten Verfahren handelt es sich um eine
Wasserabspaltung oder Dehydratation aus einem Alkohol
(5-Bp-OH-DRSP) unter Ausbildung einer Kohlenstoff-
Kohlenstoff-Doppelbindung (siehe Anspruch 1 der
Stammanmeldung, insbesondere die Formeln ZK 90905 und
DRSP) . Es gehort zum allgemeinen Fachwissen des
Chemikers, dass solche Reaktionen durch starke S&uren
beschleunigt werden (siehe das allgemeine Lehrbuch (D6),
Seite 74, letzter Absatz). Die im Beispiel verwendete
p-Toluolsulfonsaure hat also die Aufgabe, die gewilinschte
Reaktion zu beschleunigen und wirkt demnach als
Katalysator. Die Tatsache, dass p-Toluolsulfonsaure die
Reaktion beschleunigt, ist unabhangig von den
Verfahrensbedingungen, wie die im Beispiel des
Streitpatents, auch wenn diese Verfahrensbedingungen
ebenfalls einen Einfluss auf die
Reaktionsgeschwindigkeit haben oder haben kénnen.
Folglich ist das Merkmal "p-Toluolsulfonsdure" nicht eng
mit den iUbrigen Merkmalen des Beispiels verkniipft. Daher
hatte der Fachmann diesem Beispiel die Verwendung von
p-Toluolsulfonsaure unabhangig von den iUbrigen Merkmalen

des Beispiels entnommen. Demnach ist die Aufnahme nur
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dieses Merkmals aus dem Beispiel in die Anspriiche nicht

zUu beanstanden.

Aus diesen Griinden stehen keine Griinde gemal
Artikel 100 (c) EPU der Aufrechterhaltung des Patents auf

Grundlage des Hauptantrags entgegen.

Artikel 100 (b) EPU

Ein Einspruchsgrund gemidl Artikel 100 (b) EPU liegt vor,
wenn "das europaische Patent die Erfindung nicht so
deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann

sie ausfihren kann".

GemidR Regel 43 (1) EPU sind in den Ansprichen die

technischen Merkmale der Erfindung anzugeben.

Daher ist die Erfindung, auf die Artikel 100 (b) EPU

Bezug nimmt, in den Ansprichen definiert.

Der Einwand, das Patent lehre nicht, wie die
Reaktionsbedingungen auszuwdahlen seien, um die
gewlinschte Selektivitat zu erreichen, bezieht sich auf
ein Merkmal, das nicht Gegenstand des Anspruchs ist,
namlich auf die Selektivitat der Reaktion. Dieser

Einwand betrifft also nicht die Erfindung.

Die Erfindung ist vielmehr definiert als ein Verfahren
zur Herstellung von DRSP durch Zugabe wvon
p-Toluolsulfonsadure zu 5-Pp-OH-DRSP (siehe oben unter
Punkt X). Die Einsprechenden haben nicht behauptet, dass
der Fachmann dieses Verfahren nicht ohne Weiteres

ausfihren konne.
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Somit stehen der Aufrechterhaltung des Patents auf der
Grundlage des Hauptantrags keine Einspruchsgriinde gemal

Artikel 100 (b) EPU entgegen.

Klarheit des Anspruchs

Ein Mangel an Klarheit von Anspriichen zadhlt nicht zu den
Einspruchsgriinden gemidlR Artikel 100 EPU. Daher wird im
Einspruchsbeschwerdeverfahren die Klarheit der Anspriiche
nur dann geprift, wenn der angebliche Mangel durch
Anderungen in den erteilten Anspriichen hervorgerufen

wurde.

Der vorliegende Anspruch entspricht einer Kombination
der erteilten Anspriiche 1 und 2, wobei zusatzlich
klargestellt wurde, dass die Zugabe der
p-Toluolsulfonsadure zum 5-P-OH-DRSP erfolgt.

Der geriigte angebliche Mangel, namlich dass der Anspruch
die Reinheit des 5-P-OH-DRSP bei der Zugabe der
p-Toluolsulfonsaure nicht angibt, bestand also schon in
den erteilten Anspriichen. Er ist somit hier nicht zu

prifen.

Neuheit

Die Einsprechenden erhoben keinen Neuheitseinwand gegen

den Anspruch des Hauptantrags.

Die Dokumente (D8), (D10) und (D11l) beschreiben
Ubereinstimmend ein Verfahren, in dem die Verbindung der

folgenden Formel
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(3B, 5-Dihydroxy-6p, 78, 15R,16BF-dimethylen-5f-hydroxy-3-
oxo-5B,170-pregnan-21,17-carbolacton, nachfolgend "3,5-
Diol-DRSP" genannt) mittels Chromtrioxid in Pyridin
direkt zu DRSP der Formel

0]

\\“\\\

0

umgesetzt wird (siehe die die gleichlautenden Beispiele
in (D8), Spalte 3, Zeilen 45-55; (D10), Spalte 9, Zeilen
29-40; und (D11), Spalte 9, Zeilen 27-37).

Auch wenn man, wie die Einsprechenden und das
Formelschema auf Seite 2 des Streitpatents nahelegen,
davon ausgeht, dass diese Reaktion iber das 5-p-OH-DRSP

der folgenden Formel als Zwischenprodukt verlauft,
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1

O OH

5-3-OH-DRSP

unterscheidet sich das in den Dokumenten (D8), (D10) und
(D11) beschriebene Verfahren von dem des vorliegenden
Anspruchs dadurch, dass gemaBl letzterem

p-Toluolsulfonsaure zugesetzt wird.

Der Gegenstand des Anspruchs ist folglich neu.

Erfinderische Tatigkeit

Nachstliegender Stand der Technik

Von den Parteien wurde jedes der Dokumente (D8) bis (D11)

und (D29) als méglicher Stand der Technik genannt.

In dem in den Dokumenten (D8), (D10) und (D11)
beschriebenen Verfahren wird 3,5-Diol-DRSP als
Ausgangsstoff eingesetzt wird (siehe oben unter Punkt 8).
Dahingegen gehen die Synthesen gemal (D9) und (D29) wvon

der Verbindung der folgenden Formel aus
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’
also einer Verbindung, die in ihrer chemischen Struktur
weiter vom im erfindungsgemaBen Verfahren einzusetzenden
5-B-OH-DRSP entfernt ist als 3,5-Diol-DRSP (siehe (D9),
Seite 13, Beispiel H; (D29), Formel 8 im Schema 1;
vergleiche die im Streitpatent oben auf Seite 4

abgebildete Formel).

Daher kann eines der Dokumente (D8) bzw. (D10) oder (D11)
als nachstliegender Stand der Technik angesehen werden.
Da in diesen Dokumenten das relevante Beispiel identisch
ist, macht es keinen Unterschied, von welchem

ausgegangen wird. Der Einfachheit halber betrachtet die
Kammer das Dokument (D10) als den nachstliegenden Stand

der Technik.

9.2 Aufgabe

Die Einsprechenden vertraten die Ansicht, der Gegenstand
des Anspruchs 1l6se lediglich die Aufgabe, ein
alternatives Verfahren bereitzustellen (siehe oben unter
Punkt XI). Das zweite Beispiel des Streitpatent zeigt,

dass diese Aufgabe geldst wird.

Da es fir den Ausgang dieser Entscheidung unerheblich
ist, verzichtet die Kammer darauf, zu erdrtern, ob auch

eine ehrgeizigere technische Aufgabe geldst wird.

C8773.D
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Losung der Aufgabe

Diese Aufgabe wird gemédB dem vorliegenden Anspruch
dadurch geldst, dass man 5-B-OH-DRSP mit

p—-Toluolsulfonsdure versetzt.

Es ist daher zu ermitteln, ob der Fachmann ausgehend vom
Dokument (D10) in Kenntnis des weiteren zitierten
Standes der Technik und seines allgemeinen Fachwissens
auf der Suche nach einem alternativen Verfahren das in
(D10) geschilderte Verfahren dadurch abgeandert hatte,
dass er 5-B-OH-DRSP mit p-Toluolsulfonsadure versetzt
hatte.

Dokument (D10) schildert ein Verfahren, in dem ausgehend

von 3,5-Diol-DRSP in einer Stufe bei 50 °C

- die Oxidation der OH-Gruppe in 3-Position zur
Carbonylgruppe und

- die Wasserabspaltung unter Bildung einer
Doppelbindung zwischen den Kohlenstoffatomen 4 und 5

erfolgt.

Die Einsprechenden gingen davon aus, dass der Fachmann
wusste, dass die Reaktion iber 5-p-OH-DRSP als
Zwischenstufe verlauft (siehe oben unter Punkt XI).
Selbst wenn der Fachmann diese Auffassung geteilt
hatte, hatte er bei der Suche nach einem alternativem

Verfahren die folgenden Uberlegungen angestellt.

Einerseits hatte er es als Vorteil angesehen, dass im
Verfahren gemaR dem Dokument (D10) die zwei Reaktionen,
d.h. die Oxidation und die Wasserabspaltung, unter

milden Bedingungen in einer Stufe stattfinden. Wenn er
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das in dem im Dokument (D10) offenbarten Verfahren
verwendete Chromtrioxid hdtte ersetzen wollen, so hatte
es nahegelegen, nach einem Reagens zu suchen, das
ebenfalls sowohl als Oxidationsmittel wirkt und die
Wasserabspaltung beschleunigt. Hierzu eignet sich
p-Toluolsulfonsaure nicht, da es kein starkes

Oxidationsmittel ist.

Andererseits enthdlt der in diesem Beschwerdeverfahren
zitierte vorveroffentlichte Stand der Technik keinen
Hinweis darauf, dass DRSP mit p-Toluolsulfonsaure zu
unerwinschten Nebenprodukten reagieren konnte. Daher
hatte der Fachmann, wenn er trotzdem p-Toluolsulfonsaure
verwendet hatte, keine Veranlassung gehabt, sie erst
dann zuzugeben, wenn merkliche Mengen an 5-p-OH-DRSP
entstanden sind, wie der vorliegenden Anspruch fordert.
Vielmehr ware es ihm einfacher erschienen,
p-Toluolsulfonsaure gleichzeitig mit dem

Oxidationsmittel zuzugeben.

Folglich hatte der Fachmann keine p-Tolulosulfonsaure zu

5-B-OH-DRSP hinzugefiigt.

Daher beruht der Gegenstand des Anspruchs auf

erfinderischer Tatigkeit.

Anpassung des Beschreibung

Gegen die von der Patentinhaberin in der mindlichen
Verhandlung vorgelegte geanderte Beschreibung hatten die
Einsprechenden keine Einwadnde. Die Kammer hat sich
vergewissert, dass die Anderungen in der Beschreibung

lediglich diese an den geanderten Anspruch anpassen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zuriickverwiesen, das Patent in geandertem

Umfang mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

Beschreibung:

Seiten 1 und 7 der Patentschrift
Seiten 2 bis 6, eingereicht wahrend der miindlichen

Verhandlung vom 17. Oktober 2012;

Anspriche:

Anspruch gemal Hauptantrag, eingereicht wahrend der

mindlichen Verhandlung vom 17. Oktober 2012.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Schalow P. Ranguis
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