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Sachverhalt und Antrage

I. Gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, den
Einspruch zurilickzuweisen, hat die Beschwerdefiihrerin

(Einsprechende) Beschwerde eingelegt.

IT. Die Einspruchabteilung stellte in ihrer Entscheidung
fest, dass der Gegenstand des mit Schreiben wvon
9. November 2011 eingereichten Hauptantrags ausfithrbar

und neu war.

ITT. Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung von 3-Oxo-pregn-4-en-

21,17-carbolactonen der Formel III

worin

R°® Wasserstoff, oder zusammen mit R’'® eine -CH,-Gruppe;
R® Wasserstoff, oder zusammen mit R’® eine -CH,-Gruppe
oder eine Doppelbindung;

R’® Wasserstoff, Ci-Cs-Alkyl, C:-Cs-Alkoxycarbonyl, Ci-Cs—
Thiocacyl oder zusammen mit R®® eine -CH,-Gruppe

R’ Wasserstoff, oder zusammen mit R®® eine -CH,-Gruppe
R’ Wasserstoff, zusammen mit R'' eine Doppelbindung oder
zusammen mit R'' eine Epoxygruppe -O0-;

R0 Wasserstoff, Methyl, Ethyl;
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R' Wasserstoff, zusammen mit R’ eine Doppelbindung oder
zusammen mit R’ eine Epoxygruppe -0-;

R® Wasserstoff, Methyl, Ethyl;

R'® Wasserstoff, C;-Cs-Alkyl, zusammen mit R'® eine
-CH,-Gruppe oder eine Doppelbindung;

R'® Wasserstoff, zusammen mit R'® eine -CH,-Gruppe oder

eine Doppelbindung

umfassend folgende Schritte:
a) die Umsetzung von Verbindungen der allgemeinen Formel

I

worin

R° Hydroxy;
die Reste R®?, R®®, Rr’®, R’®, R!Y, R!', R'Y?, R!®, R!® dieselbe

Bedeutung haben wie in Formel III,

mit mindestens 3 moleq. eines organischen oder
anorganischen Hypochlorits als Oxidationsmittel in
Gegenwart von katalytischen Mengen eines 2,2,6,6-
Tetramethylpiperidin-N-Oxid-Derivates bei einem pH-Wert
von mindestens 8,0, in einem zweiphasigen
Dichloromethan-Wasser-Gemisch zu den Verbindungen der

Formel II
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b) 1Isolierung der Verbindung der Formel II

c) anschlieRBende Wassereliminierung bei pH<5,

gegebenenfalls in Gegenwart einer Saure."

Anspruch 4 des Hauptantrags lautete wie folgt:

"4, Verfahren zur Herstellung des Dichlormethan-

Hemisolvats IV:

:1/2 CH,CI,

OH

v

umfassend folgende Schritte:

a) die Umsetzung der Verbindung der Formel Ib

OH
‘-l“\\/\ OH
HO
OH
Ib
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mit mindestens 3 moleq. eines organischen oder
anorganischen Hypochlorits als Oxidationsmittel in
Gegenwart von katalytischen Mengen eines 2,2,6,6-
Tetramethylpiperidin-N-Oxid-Derivates bei einem pH-Wert
von mindestens 8,0 in einem zweiphasigen Dichlormethan-

Wasser—-Gemisch;

b) Isolierung der Verbindung IV."

IV. Die Argumente der Beschwerdefiihrerin, soweit sie fir die
vorliegende Entscheidung relevant sind, lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

- Der Gegenstand von Anspruch 1 sei breit formuliert
und lediglich durch ein einziges Beispiel gestiitzt
worden. Die in der Beschreibung erwahnten
Arbeitsschritte des Verfahrens des Anspruchs 1 seien
zUu allgemein definiert worden, sodass der Fachmann
das Verfahren des Anspruchs 1 nicht ohne unzumutbaren

Aufwand durchfihren kdnne.

- Die beanspruchten Varianten des Anspruchs 1 sowie der
Herstellungsschritt der Verbindung II zeigten, dass
keine saurehaltige Gruppe eingesetzt wurde. Von daher
sei die beanspruchte optionale Zugabe einer Saure, um
einen pH-Wert niedriger als 5 zu erhalten, nicht

optional sondern notwendig.
- Die vorgelegten Versuche zeigten, dass sich die

Verbindung IV bei einem pH < 5 nicht dehydrieren

lasst.
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- Die Ausfiihrbarkeit des Anspruchs 1 sei zu verneinen,
da die Verbindung der Formel IV von der allgemeinen
Formel der Verbindungen II des Anspruchs 1 nicht

mitumfasst werde.

Die Argumente der Beschwerdegegnerin, soweit sie fir die
vorliegende Entscheidung relevant sind, lassen sie sich

wie folgt zusammenfassen:

- Es gehort zum allgemeinen Fachwissen, dass Sduren die
Wasserspaltung tertidrer Alkohole beglinstigten. Zudem
sel die Wassereliminierung in der Arbeitsvorschrift 3

des Streitpatents beschrieben.

- Die Beschwerdefiihrerin habe nicht {berzeugend
nachgewiesen, dass das in Anspruch 1 beanspruchte

zwelstufige Verfahren nicht ausfithrbar sei.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf der
Anspriche 1 bis 3, 5 bis 16, 18 und 19 des européadischen
Patents Nr. 1 742 101 in der von der Einspruchsabteilung

aufrecht erhaltenen Fassung.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriickweisung der
Beschwerde (Hauptantrag) und hilfsweise, die
Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage eines
der mit Schreiben vom 24. September 2012 eingereichten

Hilfsantrdge I bis V.

Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkilindet.
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Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

Da die Beschwerdegegnerin keine Einwadnde gegen die
Zulassung der Dokumente (11) bis (16) erhob, und die
Dokumente bereits mit der Beschwerdebegriindung
eingereicht worden waren (Artikel 12 (2) der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammern; VOBK, ABl. EPA
2007 536), bestand flir die Kammer keine Veranlassung,

die Dokumente nach Artikel 12 (4) VOBK zurickzuweisen.

2. Ausfiihrbarkeit des Hauptantrags

2.1 GemaB Artikel 83 EPU ist die beanspruchte Erfindung so
deutlich und vollstandig zu offenbaren, dass ein

Fachmann sie ausfithren kann (Artikel 83 EPU).

2.2 Das Streitpatent wurde u.a. wegen mangelnder
Ausfihrbarkeit angefochten. Die Beweislast tragt in der
Regel derjenige Partei, der sich darauf beruft, im

vorliegenden Fall die Beschwerdefiihrerin.

2.2.1 Die Beschwerdefiithrerin ist der Meinung, dass der
beanspruchte Gegenstand sehr breit definiert wurde und
der Inhalt der Beschreibung nicht ausreichend sei, um
das Verfahren des Anspruchs 1 ohne unzumutbaren Aufwand

durchfihren zu konnen.

Ein breit beanspruchter Gegenstand bedeutet nicht
zwangslaufig, dass der Fachmann das beanspruchte
Verfahren des Anspruchs 1 nicht in seinem gesamten
Umfang ausfiihren kann. Die Beschwerdefiithrerin hat zwar

zum Nachweis der mangelnden Ausfithrbarkeit Versuche
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eingereicht, die jedoch nicht relevant sind, weil sie
ein einstufiges Verfahren zur Herstellung der Verbindung
der Formel III darstellen, wahrend das Verfahren des
Anspruchs 1 ein zweistufiges Verfahren ist. Von daher
kébnnen diese Versuche nicht aussagekraftig nachweisen,
dass das beanspruchte Verfahren nicht ausfihrbar ist. Es
ist zwar unbestritten, dass die Beschreibung des
Streitpatents lediglich ein einziges Beispiel fir ein
zwelstufiges Verfahren enthalt (siehe Beispiel 1,

Seite 10, Zeile 13), jedoch enthdlt dieses Beispiel ein
vollstandiges Protokoll, das von der Beschwerdefiithrerin
nicht nachgearbeitet wurde, obwohl sie die
Ausfihrbarkeit dieses Protokolls - namlich die
Wassereliminierung im sdurehaltigen Medium - in Frage
stellt. Somit hat die Beschwerdefilhrerin weder gezeigt,
dass dieses Beispiel nicht nacharbeitbar ist, noch
Uiberzeugend dargelegt, dass es nicht reprasentativ fir
die im Anspruch 1 definierter Erfindung ist. Wie jedoch
bereits weiter oben ausgefihrt wurde (siehe Punkt 2.2),
liegt die Beweislast im vorliegenden Fall bei der

Beschwerdefihrerin.

2.2.2 Die Beschwerdefiihrerin hat weiter angefiihrt, dass die
Zugabe einer Sadure im Verfahrensschritt c) notwendig sei,
um einen pH-Wert niedriger als 5 zu erhalten, da die
verschiedenen Substituenten R°, R®®, R®®, R’%, R’®°, R!?, R!!,
R, R' und R'® einem widsserigen Medium keinen pH-Wert

niedriger als 5 verleihen konnen.

Obwohl die Analyse der Beschwerdefiihrerin beziiglich der
Substituenten richtig ist, ist die Kammer von deren
Schlussfolgerung nicht tiberzeugt. Das beanspruchte
Verfahren des Anspruchs 1 umfasst die drei

Verfahrensschritte a), b) und c) als wesentliche
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Verfahrensschritte, schliellt jedoch zusadtzliche Schritte
nicht aus. Infolgedessen ist eine eventuelle Zugabe von
Saure gemal dem Wortlaut des Anspruchs 1 des
Hauptantrags auch auBerhalb des Verfahrensschritts c)
moéglich, wie beispielweise bei der Isolierung der

Verbindung der Formel II oder kurz danach.

2.2.3 Die Beschwerdefiihrerin hat auch geltend gemacht, dass
laut ihrer Versuche keine Wassereliminierung der

Verbindung IV erfolge.

Die Kammer stellt fest, dass der
Wassereliminierungsversuch der Beschwerdefiihhrerin mit
einem unreinen Gemisch - namlich ohne Isolierung der
Verbindung der Formel IV in einem einstufigen Verfahren
- durchgefihrt wurde. Von daher kann nicht zwangslaufig
geschlossen werden, dass auch bei einer reinen
Verbindung der Formel IV (nach Isolierung) keine
Wassereliminierung méglich ist. Ein erfolgloses
Nacharbeiten des Beispiels 1 des Streitpatents, dass das
Argument der Beschwerdefilhrerin untermauert hatte, liegt

somit nicht vor.

2.2.4 Die Beschwerdefiithrerin riigte auch, dass die
Verbindung IV des Anspruchs 4 in der allgemeinen
Formel II des Anspruchs 1 nicht eingeschlossen ist, da
Letztere keine Hemisolvate umfasst. Deswegen sei das

Verfahren des Anspruchs 1 nicht ausfiihrbar.

Auch wenn ein Widerspruch zwischen den Verbindungen der
allgemeinen Formel II des Anspruchs 1 und derjenigen der
Formel IV des Anspruchs 4 vorliegt, so betrifft dieser
Einwand Artikel 84 EPU, der nicht Gegenstand des
Verfahrens ist, und nicht Artikel 83 EPU. Weiterhin hat
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die Beschwerdefiihrerin nicht gezeigt, dass durch die
Behandlung der Verbindungen der Formel I mit einem
Oxidationsmittel zwangslaufig ein Hemisolvat entsteht,
wenn die Ausgangverbindung der Formel I des Anspruchs 1
nicht der Ausgangsverbindung der Formel Ib entspricht.
Zudem ware gemal dem Wortlaut von Anspruch 1 bei
Entstehung eines Hemisolvats dessen Umsetzung zu einer
nicht solvatisierten Verbindung ("umfassend folgende
Schritte") nicht ausgeschlossen (siehe Punkt 2.2.2). Ob
eine solche Umsetzung tatsédchlich erfolgen wiirde oder
nicht, wurde von der Beschwerdefiihrerin nicht

nachgewiesen.

2.3 Aus den vorstehend genannten Griinden kommt die Kammer zu
dem Schluss, dass die unabhangigen Anspriiche 1 und 4
sowie die entsprechenden abhangigen Anspriiche des
Hauptantrags den Erfordernissen des Artikels 83 EPU

genugen.

2.4 Eine Beurteilung der Hilfsantrdge ist flir die
Entscheidung nicht erforderlich, da der Einspruchsgrund
der mangelnden Ausfihrbarkeit der Aufrecherhaltung des
Patents auf der Grundlage des Hauptantrags nicht

entgegensteht.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
Die Geschaftsstellbeamtin Der Vorsitzende
M. Schalow A. Lindner
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