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Leitsatz:

I.

IT.

Betrifft eine europdische Patentanmeldung chemische
Stoffe, die ursprunglich durch eine unzutreffende
chemische Strukturformel definiert wurden, deren
Berichtigung gema&f Regel 88 EPU nicht statthaft ist, so
verstdft ein Ersatz der unrichtigen durch die zutreffende
Formel gegen Art. 123(2) EPU. Dies gilt auch dann, wenn
nachgewiesen wird, daR diese Stoffe zwangslaufiges
eindeutiges Ergebnis eines in der ursprunglich
eingereichten Fassung der Anmeldung vollstandig
offenbarten 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
alle zur Erzielung dieses Ergebnisses erforderlichen
Mafnahmen (Ausgangsmaterialien, Reaktionsbedingungen,
Abtrennung) enthdalt (Punkt 5.2 der Grunde).
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I Llie eurcpziszche Patentenmeldung €7 112 275.4 ist am
1C. Dezexzer 16587 eingesreicht wordsn und wurde &ls EP-2-
273 282 veriZffenclicrnt. Die Anmeldung enthielc
&€ Patentarszriche, deren erster Chromanderivate der
&llgemeiren. Formel I Lketref,
R5 Rd
6 N

R~ __ g3
(I)
. Y RZ
1.5 NG |
in der die Reste R! bis R* R® und R’ unterschiedliche
Bedeutungen hatten,_die fur die hier zu entscheidenden
Sachverhalte unerheblich sind. R® stand fur einen
unsubstituierten oder einen ein- oder zweifach dufch 2,
F, Cl, Bxr, J, OH, 0OA, OAc, NO,, NH,, AcCNH, HOOC und/oder
A00C substituierten 1H-2-Pyridon-l-yl-, 1lH-6-Pyridazinon-
' 1-yl-, 1lE-2-Pyrimidinon-1-yl-, 1H-6-Pyrimidinon-1-yl-,
1H-2-Pyreazinon-1-yl- oder 1lE-2-Thiopyridon-li-yl-rest,
wobei diese Reste auch partiell hydriert sein konnten und
wobei A Alkyl mit 1 bis 6 C-Atomen und Ac Alkanoyl mit 1
bis 8 C-Azomem oder Aroyl mit 7 bis 11 C-Atomen
bedeutete. Anspruch 3 betraf ein Verfahren zur
HEerstellung der Verbindungen der allgemeinen Formel I,.

das - soweit hier relevant - dadurch gekennzeichnet war,

daff man ein 3,4-Epoxychroman der Formel II

1265.D N T
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mit einer Verbindung der Formel ITI

R*-H (IT1)

T 0552/91

oder einem ihrer reaktionsféahigen Derivate umsetzte. D

Ubrigen Anspriche sind hier ohne Belang.

Knapp zwei Jahre nach Einreichen der Anmeldung hat die

Anmelderin anhand der Réntgenstrukturanalyse

festgestellt, daR bei der Umsetzung derjenigen

Ausgangsstoffe der Formel III, die einen Eydroxy-

Substituenten enthalten, mit den Verbindungen der

Formel II nicht die entsprechenden Verbindungen der

Formel I, sondern Isomere der Formel I

RSIII

RN

7 o/ :91

R

entstanden, in der R®'’ einen (Uber ein Ring-C-Atom an

den Sauerstoff gebundenen) 1H—2-Pyridonyl-,'1l—:—gj

Pyridazinonyl-, 1H-2-Pyrimidinonyl-, 1H-6-Pyrimidincnyl-,

ie

1H-2-Pyrazinonyl- cder 1H-2—Thiopyridonylrest bedeutert.

Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, hat die

Anmelderin mit den am 9. Marz 1991 vorgelegten geanderten

Patentanspruichen 1 bis 17 zwar keine Anderungen der

Strukturformel in diesem Sinne beantragt, aber die

Stoffgruppe mit der unzutreffenden Formel aus den

Stoffansprichen gestrichen und in den neuen Anspruchen 10

bis 17 die beanspruchten Produkte durch Verfahrens-

merkmale gekennzeichnet. Dabei betraf‘der unabhangige

- Anspruch 10 alle Chromanderivate, die nach dem oben
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genannten wesentlichen Peaktionsschritt des

urspringlicrnern Ancspruchs 3 ernédltlicr waren. D

[ty

unabhingizs Znscruch 11 war gleichfzlls ein “product-by-
r jedoch nur auf die bereics
erwihnter. Verkbindungen, dsren Konstitution sich
rnachtraglicr els fehlerhaft herausgeszellt hatte,
gerichtet wzr. Die 2Znspruche 12 bis 17 betrafen
Einhzelvercirdungen, die durch Angabe der zu ihrer
Eerstellurc erforderlichen Ausgangsstoffe der Formeln II

und III urd ihrer Schmelzpunkte charakterisiert waren.

Nachdem die Prufungsabteilung des Europé&ischen Patentamts
die Anmelcerin von ihrer Auffassung unterrichtet hatte,
dafR die geinderte Anmeldung nicht das Erfordernis des
Artikels 123 (2) EPU erfulle, hat sie mit Entscheidung
vom 26. 2pril 1991 die Anmeldung zuruckgewiesen, weil die
Patentanspruche 10 bis 17 aus dem Inhalt der urspruinglich
eingereichten 2Anmeldung nicht herleitbar seien, der nur
Stbffe der Formel I umfasse. Die Verkindungen mit anderer
Konstitution als urspringlich angenommen seien als:
Erweiterur.gen des Gegenstands der Erstoffenbarung
anzusehen, &auf die Patentanspruche auch nicht.auf dem
Umweg Uber *product-by-process"-Anspruiche gerichtet
werden koénnen. 2uch die Voraussetzungen fur eine
Berichtigung der ursprunglichen Unterlagen gemaf

Regel 88 EPG.seien nicht gegeben. Die Kennzeichnung der .
beanspruchten Verbindungen durch ihr He;stellungs—

verfahren sei auch nicht im Einklang mit den

_Erfordernissen des Artikels 84 EPU, da sie weder klar

angeben, fur welche Gegensté&nde Schutz begehrt werde noch
von der Beschreibung gestitzt seien. Dies gelte auch fur
die Gegens:té&nde der auf Einzelverbindungen mit bestimmten
Schmelzpunkten gsrichteten Anspriche 12 bis 17, denn in
den urspringlichen Unterlagen sei kein einziges Verfahren

zur Herstellung solcher Verbindungen vollstéandig

N
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e
o

o der Bescnreibung se€i nur zu entnehmen, d=
diese Stoffe "analog" zur Eerstellung von Verbindungen
I

erhalten wurden.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am

27. Juni 1991 unter gleichzeitiger Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebiuhr eingelegte und begruindete
Beschwerde. In der Begrundung wird ausgefuhrt, es stehne
aufRer Frage, dafl die Anmeldung durch die Offenbarung des

Herstellungsverfahrens dem Fachmann Uber den Umfang de

u

Anspruchs 1 hinaus neue Verbindungen zugé&nglich gemacht
habe, so dzR nur zu prufen sei, wie dieser Teil der
Erfindung definiert werden kénne. Hierfir eigne sich die
Form der "product-by-process"-Anspruche. 2uch die
Ansprﬁche 12 bis 17 seien nicht zu beanstanden, denn die-
darin genannten 2usgangsstoffe seien den urprunglichen

Unterlagen ohne weiteres zu entnehmen.

Am 3. Marz 1994 . wurde mundlich verhandelt. Zu Beginn der
Verhandlung legte die Kammer ihre vorlaufige 2uffassung
zu den Voraussetzungen dar, unter denen Patentschutz fur

Stoffe erlanat werden kdnnte, deren Konstitution zuné&chst

‘nicht richtig angegeben worden war.

Im Verlauf -der-mandlichen- Verhandlung legte-die- — — -

Beséhwerdefﬁhrerin einen Satz geé&nderter Patent-
anspruche 1 bis 17 vor. Die Anspruche 1 und ¢ wurden
gegenuber der der angefochtenen Entscheidung zugrunde-
liegenden Fassung lediglich redaktionell geandert; ferner
wurde Anspruch 10 der letzteren Fassung gestrichen, um

einem Einwand der Kammer gegen die nicht ausreichend

.knappe Fassung der Patentanspruche (Arctikel 84 EPU)

Rechnung -zu tragen. Die Anspruche 11 bis 17 wurden zu 10
bis 16 umnumeriert und erganzt. Auferdem wurde ein neuer

Anspruch 17 aufgestellt, in dem die Stoffgruppe, deren

te 4
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Konstitution ursprunglich nicht richtig angegeben worden

war, Qurcr. CGie geéandserte ellgsmeine Formel I' geksnn-
zeicnnet wzr. Ansprucn 10 richtet sich nunmehr auf

*Chromanc’~ oder Chromendsrivace, erhé&ltlich durch
Umsetzung eines Epoxychromans der Formel II gemé&f
Partentanszruch 3 (vgl. oben unter Punkt II) mit einer

Verbindur.c der Formel III'

worin R* einen einfach durch OH substituierten 1H-2-
Pyridon-1-yl-, lH-6-Pyridazinon-1l-yl-, 1lH-2-Pyrimidinon-
l-yl-, 1lE-4-Pyrimidinon-1l-yl-, 1lE-2-Pyrazinon-1-yl- oder
lH-2-Thiogzyridon-l-yl-rest bedeutet, wobei diese Reste
durch einen weiteren Rest A, F, Cl, Br, J, OH, O2, OAc,
NO,, NH., AcNH, HOOC oder AOOC substituiert und/oder
partiell hydriert sein kénnen und A und Ac die in
Patentanszruch 1 (vgl. oben unter Ziffer I) angegebenen
Bedeutungen haben oder mit einem ihrer Salze in Gegehwart
einer Base und eines inerten Losungsmittels,
anschliefende Ubliche Aufarbeitung und chromatographische

Trennung c¢es Chromens vom Chromanol.*®

Anspruch 11 betrifft ein Chromanolderivat vom F. 262 -
265°, erhé&ltlich durch Umsetzung von 2,2—Dimethyl—3,4—
epoxy-6-¢yan-chroman mit 3—Hydroxy-lH—2—pyrid6n in
Gegenwart von Natriumhydrid in Dimethylsulfoxid, ubliche
Aufa:beitung und chromatographische Abtrennung des

entsprechenden Chromens an Kieselgel mit Dichlormethan.

Die Anspruche 12 bis 16 betreffen weitere, in

entsprecnender Weise gekennzeichnete Einzelverbindungen.

Anspruch 17 richtet sich erstmalig auf Chromanderivate

der Formel I' (siehe Ziffer I).
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Die Beschwzsrdefuhrerin trugc vor, dafi die ir dsr gslzendesr
Anspriuchen 10 bis 16 enthaltenen Verfahnrersmalbnahmen
eindeutig z2 den Sctoffer. der Formel I' £Qnren. S:icffe dzr
Formel I seien dabei nur analyﬁisch nzcrnge~iesen, ater
nicht in isolierbaren Mengen gebilde: wordern, wie sicnhn
aus der im Prufungsverfahren eingereichter, nach-

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

ergebe. Der neu aufgestellte Anspruch 17 bketreffe
dieselben Stoffe wie der "product-by-process"-
Anspruch 10, so dafl bezuglich des Erfordernisses des
Artikels 123 (2) EPU zwischen diesen Anspruchen kein

- Unterschied bestehe. Wenn also’die Aufstellung des
Anspruchs 10 zuléssig sei, so misse dies ebenso fur
Anspruch 17 gelten, auch wenn die Voraussetzungen einer

Berichtigung der allgemeinen Formel gem&f Regel 88 EPU

Rechtsprechung, da das Bundespatentgericht in der
Entscheidung "Cycloalkene" (GRUR 1973, 313) die
Berichtigung einer urspruinglich falsch angegébenen
Konstitutionsformel im Erteilungsverfahren zugeléssen
habe. Auferdem definiere Anspruch 17 den Gegenstand, fur

—_— — ¥ﬁden Schutz begehrtﬁwerdeT.in~erheblichuklanere;WWeiseﬁéLsr,4
Anspruch 10 und entspreche daher besser den
Erfordernissen des Artikels &84 EPU.

V. Die Beschwerdefuhrerin beantragt, die Sache an die
Prﬁfungsabteilung zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens
aufgrund der in der mﬁndlicheﬁ Verhandlung uberreichten
Patentanspruche 1 bis 17 (Héupcantrag), hilfsweise der

Anspriche 1 bis 16 (Hilfsantrag) zuruckzuverweisen.

Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die Entscheidung

der Kammer verkundet, dem Hilfsahtrag stattzugeben.

1265.D el
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Entscheidungsgrinde

1265.0

Die Beschwzrde ist zul&dssic.

Cie Frufurgsabteilung hat die ZurlUckweisung der Anmeldung
darauf gsstizzt, dafl durch die 2ufstellung von "producet-
by-process" -Enspruchen fur die Stoffgruppe, deren Formel
sich im Laufe des Erteilungsverfahrens als unzutreffend
erwiesen hat, Artikel 123 (2) EPU verletzt worden sei.
Zudem entrimmt die Kammer der angefochtenen Entscheidung,
dafR geger. ciese Anspruche auch im Einblick auf

Artikel &4 EPU Bedenken bestanden. Solche Anspruche,
wenngleich in veradnderter Form, liegen auch der Kammer
vor. Zudem wurde erstmals im Beschwerdeverfahren eine
Anderung der Strukturformel fur diejenige Stoffgruppe
vorgenommern, der die urspringlich angenommene
Konstitution nicht zukommt. Die einzigen hier zu
entscheidenden Fragen bet:effen somit die Zulassigkeit_
der geltenden PatentanspriGche 10 bis 17 im Hinblick auf

die Erforcdsrnisse dieser Artikel.

Nach Kenntris der Kammer stellt sich hier erstmals die
Frége, ob und in welcher Form chemische Stoffgruppen und
Einzelverbindungen geschitzt werden kénnen, deren
urspruniglich offenbarte Strukturformel sich spater als
falsch erweist. Die Beschwerdefihrerin versucht, diesen
Schutz einerseits mit Hilfe eines weiteren Stoff-
anspruchs, der auf die Verbindunggsgruppe mit der
nachtréglich als zutreffend erkannten Konstitutionsformel
gerichtet ist (Hauptantrag), andererseits mit Hilfe wvon
"product-by-process"-Ansprﬁchen zu erlangen, in denen die
als falsch erkannte Strukturformel fehlt (Hilfsantrag).
Eigentlich mafte der Hauptantrag schon daran scheitern,
daf, wie die Beschwerdefuhrerin selbst vorgetragen hat,
die Anspruche 10 und 17 denselben Gegenstand betreffen,
so daR der Anspruchssatz als Ganzes nicht als knapp
gefalft im Sinne des Artikels 84 EPU gelten kann. Die
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Kammer hzt cdzvon abgesehern, auf die Eeseitigung cdiezes
Mazngels hirnzuwirken, wesil dem Ezuptan-reg aus einz-
o

anderen Grund nicht statc
Fauptantrag

Haupt- und Eilfsantrag unterscheiden sich nur dadurch,
daf? letzterer den Anspruch 17 nicht umfalt. Die Kammer
kann sich dzher hier darauf beschrénken, die Verein-
barkeit dieses Anspruchs mit den Vorschriften der

Artikel 84 und 123 (2) EPU zu untersucher..

Es mag sein, daR. Anspruch 17 dem Erfordernis der Klarheirs
"(Artikel 84 EPU) besser entspricht als der entsprechende
"product-by-process"-Anspruch 10. Die Berichtigung der

fehlerhaften Formel durch Aufstellung dieses Anspruchs
mag deshalb im Interesse der Réchtssicherheit winschens-
wert erscheinen. Da jedoch die nachtraglich vorgenommene

Anderung der Formel I, die zur Formel I' in 2nspruch 17

gefuhrt hat, nicht als Beseitigung einer offensichtlicher

Unrichtigkeit im Sinne der Regel 88 EPU anzusehen ist,
wie die Beschwerdefuhrerin in der mundlichen Verhandlung
eingerdumt hat, kann diese Anderung nur zugelassen

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

_sicherheit dienende Vorschrift des Artikels 123 (2) EPG

verstoRt.

Diese Bestimmung schreibt vor, daf eine europé&ische
Patentanmeldung nicht in def Weise geandert werden darf,
daft ihr Gegenstand uber den Inhalt der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. Unter
"Inhalt" versteht die Kammer die gesamte technische
Offenbarung, die der Fachmann der Anmeldung entnimmt
(vgl. Singer, Kommentar zum EPU (1989), S. 591; T 514/88,
ABl. EPA 1992, 570 und in anderem Zusammenhang auch

G 3/89, ABl. EPA 1993, 117, Ziffer 2 der Grunde). Der

Nachweis, daff durch eine Anderung der ursprunglichen
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Patentanmeldung kein "aliud", also kein anderer als der
ursprunglicr cffenbarte Gegsnscand beansprucht wird,
reicht sorit riicht aus, um die Zuléssigkeit dieser
Enderung gemé& Artikel 123 (23 zu begrunden. Es kormco
vielmehr czrzuf an, dzf% hierdurch der Znmeldung keire
techniscrh relevanten Informationen hinzugefug:t werden,
die der Fachmznn den urspringlichen Unterlagen nicht

entnehmen kornnte.

Hiergegen verstdofRt die Aufstellung des Anspruchs 17; denn
die nachtriglich geadnderte allgemeine Formel vermittelt
dem Fachmann erst die entscheidende Information Uber die

wahre chemische Konstitution der Stoffgruppe und damit

‘die Kenntr.is von der inneren Beschaffenheit der damit

bezeichneten Stoffe. Daraus resultieren Erkenntnisse uber
deren physikalische, chemische und anwendungstechnisch
nutzbare Eigenschaften. Die der Anmeldung durch die
Anderung der allgemeinen Formel hinzugefugten
Informationer Uber die wahre Beschaffenheit der von
Anspruch 17 umfafRten Stoffgruppe waren jedoch aus deren
ursprunglicher Fassung, in der diesen Stoffen eine andere
Konétitution zugeschrieben worden war, nicht zu gewinnen.
Dies wurde auch von der Beschwerdefuhrerin nicht
bestritten. Die Anderung der Anmeldung durch 2ufnahme des
Anspruchs 17 verstofit daher gegen die Vorschrift des
Artikels 123 (2) EPU. Aus diesem Grunde kann dem .

Hauptantrag nicht stattgegeben werden.

Zur Stdtze ihrer gegenteiligen Auffas;ung berufr sich die
Beschwerdefihrerin vergeblich auf die deutsche Rechts-
praxis. Zum einen ist die Kammer nicht davon uberzeugt,
daf® eine vergleichbare Pfaxis auch in den ubrigen
Vertragsstaaten des EPU besteht; zum anderen ist der
Kammer bekannt, daf sich die Anderungen der
ursprunglichen Anmeldungsunterlagen betreffende deutsche
Praxis von der des EPA unterscheidet. So wird die

nachtragliche Aufnahme von Aquivalenten, Vorteilsangaben

ceed e
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oder Beisgielen, die auszs den in Ziffer 2.3 genannten

Grinden gegsn Artikel 123 (2) EFU vertoRo, als konfornm

mit dem ceutschen Patentgssetz betrachtet (Siehe Schifers
%93, § 32,

in "Benkzrdé, Patentgesetz, 9. Auflages 1
Rdn. 19 f£.). Im ubrigen betrifft die i
hang angezogene Entscheidung "Cycloalkene" C
Frage, ob die Korrektur einer spéater &ls falsch erkann-en
Strukturformel im Rahmen einer Stofferfindung modglichn
ist, sondern erlaubt lediglich die Aufnahme der
geanderten Konstitutionsformel in den Patentanspruch bei
einem Verfahren zur Herstellung chemischer Verbindungen,
weil hierdurch die zur Gewinnung der Verfahrensprodukte
anzuwendenden Maﬁnahmen, die allein Gegenstand des

Schutzes sind, nicht verandert werden.
Hilfsantragc

Die Anmeldung in der ursprﬁnélich eingereichten Fassung
enth&lt zuRer der zwar allgemeinen, aber zutreZfenden
Bezeichnung "Chromanol- oder Chromenderivate" und dem
Herstellungsverfahren keine Angaben, mit deren Hilfe die
Stoffe, die mit Anspruch 10 (siehe Ziffer IV) unter
Schutz'gestellt.werden sollen, auf statthafte Weise

klarer gekennzeichnet werden kénnen. Entsprechend sicherc

.die Angabe. des Schmelzpunkts_und;dermjeweilswzunreiﬁenden

allgemeineﬁ Bezeichnung neben den Herstellungsmafnahmen
in den Ansprichen 11 bis 16 deren im Rahmen des Statt-
haften gréfBtmdgliche Klarheit. Die Formulierung der
Anspruiche 10 bis 16 als "product-by-process"-aAnspruche
ist daher mit dem Klarheitserfordernis des

Artikels 84 EPU vereinbar.

Die Kammer entnimmt der angefochtenen Entscheidung die
Rechtsauffassung, daB fur formelmafig definierte Stoffe,
deren urprunglich angegebene Konstitution sich spater als
falsch herausstellt, auch durch-Aufstellen eines

“product-by-process”-Anspruchs kein Stoffschutz erlangt
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werden karnn, weil hierdurch implizit Stoffe beansprucht
warder., Ccznan eine ursprunglich nicht offenbarce Formel
em solchen

e . Las léuft darzuf hinaus, daff in ei

ne
izsr Offenbarung ne

L5

=

d ein
ferhlernzfcer (und nach FPegel €& rnicnt korrigierbaren)

Die Kammer teilt diese Ruffassung nicht, denn sie 1l&fRt
aufler Zcht, daf ein Stoffanspruch den Stoff selbst und
nicht eines Formel schitzen soll. Letztere dient lediglich
der Defirizion des zu schutzenden Stoffes. Erweist sich
deher die ursprunglich gewahlte Definition durch eine
Strukturfcrmel spdter als unzutreffend und stehen in den
ursprunglichen Unterlagen andere Hilfsmittel zur
eindeutigen Charakterisierung des offenbarten Stoffes zur
Verfigung, so kénnen diese ersatzweise zur Formulierung
eines auf diesen Stoff gerichteten Patentanspruchs
herangezogen werden. Hierfir bietet sich in erster Linie
ein Eerstellungsverfahren an, das in der Regel zur
Sicherstellung der ausreichenden Offenbarung der Stoff-
erfindung ohnehin in der urspringlichen Anmeldung
angegeben ist. In einem solchen Falle ist es jedoch
erforderlich, alle zur eindeutigen Definition der
beanspruchten Stoffe als zwangslidufige Verfahrensprodukte
(siehe T 12/81, ABl. EPA 1982, 296, Ziffer 8 der Grunde)
notwendigen Verfahrensparameter in den Ansprucb auf-.
zunehmen. D& chemische Reaktionen nur selten in einer
einzigen Richtung ablaufen und daher nur selten zu
einheitlichen Stoffen fuhren, bedarf es neben der Angabe
der Ausgangsstoffe und Reaktiénsbedingungen im all-
gemeinen 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.

el
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Es ist cffensichtlich, dzf diese V

auf eine umfingliche Stoffgruppe gerichieten Ansgruch 10
schwerer zu erfullen sind als fur die
betreffendsn Znspriuche 11 bis 16, die dariber hir I
den (in der Erstanmeldung angegebenen) Schmelzpunkt &ls
zus&tzlichen Parameter zur Charakterisierung der
beanspruchten Stoffe enthalten; denn Isolierungs-
mafsfnahmen, die eindeutig zu bestimmten Einzelstoffern
fihren, missen nicht zwzangslaufig bei allen Individuen

einer Stofigruppe erfolgreich sein.

Im vorliegenden Falle hé&lt es die Kammer fur glaubhafrct,
daR die im geltenden Patentanspruch 10 enthaltenen
Mafnahmen, né&mlich die Umsetzung des Epoxychromans der
Formel II gem&fl Patentanspruch 3 mit einer Verbindung der
Formel R*'-E (III'') oder einem ihrer Salze in Gegenwart
einer Baée und eines inerten Lésungsmittels und die
anschliefBende ubliche. Aufarbeitung und chromatographische
Trennung des Chromens wvom Chromanol, zwangsl#ufig zu
einheitlichen Produkten fuhren; denn auf die Frage der
Kammer, ob hierbei nicht -doch Verbindungen der
ﬁrsprﬁnglich offenbarten Formel I als Nebenprodukte
entstehen, hat die Beschwerdefuhrerin unter Hinweis auf

den die Seiten 2765 und 2766 Uberbrickenden. Absatz der

derzeit unwiderlegbar erklart, daf solche Verbindungen
nur in analytisch nachweisbargn,'aber nicht isolierbaren
Mengen gebkildet werden. Die vorstehend angegebenen
Mafnahmen und damit ihr zwangslaufiges Ergebnis sind in
den ursprunglichen Unterlagen durch Anspruch 3 in
Verbindung mit der Beschreibung, Seite 6, Zeilen 25 bis
39 und Seite €, Zeilen 33 bis 36 in Verbindung mit
Beispiel 1 offenbart. Der Ausdruck "Umsetzung" impliziert

dabei eindeutig, daf dieéer'“product—by-process"-Ansbruch

-
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nur Chromancl- oder Chromenderivate umfaft, in denen die

o}

viesentlicrier, Strukturelemente der Formelrn II und III'
vornandsern sind. Der geltende geanderte Znspruch 10 isc

iahier min d=ry Vorschirifr des &Arvtikels 123 (2) EPU

Einsichtlicn der euf Einzelverbindungen gerichteten
Enspruiche 11 bis 16 hzat die angefochtene Entscheidung
zutreffenc festgestellt, daf die darin genannten
Eusgangsstoffe der Formel III' in der urspringlichen
Beschreibung nicht explizit erwadhnt sind. Sie sind jedoch
nach Uberzeugung der Kammer den Angaben in Beispiel 1 der
2Anmeldung in der ursprunglichen Fassung (vgl. Seite 8,
Zeile 40 kis Seite 11, Zeile 53 der mit der Erstanmeldung
inhaltlich Ubereinstimmenden verdéffentlichten Anmeldung)
eindeutig zu entnehmen. Dort wird zunaéchst die Umsetzung
von 2,2-Dimethyl-3,4-epoxy-6-cyan-chroman mit 1H-2-
Pyridon irn Dimethylsulfoxid als Losungsmittel in
Gegenwart von NaH und nachfolgender Chromatographie an
Kieselgel mit Dichlormethan als Elutionsmittel
beschrieben, die zwei Produkte liefert, namlich 2,2-
Dimethyl-4-(1lH-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-2H-chromen mit F.
146 - 148 °C und 2,2-Dimethyl-4-(lE-2-pyridon-1-yl)-6-
cyan-chroman434ol mit F. 244 °C. Es folgt, eingeleitet
mit den Worten "analog erhélt man" eine lange Liste von
chemischen‘Bezeichqungeﬁ, teilweise mit Schmelzpunkt-

angaben. Darunter befinden sich die Angaben

2,2-Dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-2-pyridon-1-yl)-6-cyan-
chroman-3-0l, F. 262 - 265 °C (Seite 9, Zeile 1 der
verdffentlichten Anmeldung),

2,2-Dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-2-pyridon-1l-yl)-6-cyan-2H-
chromen, F. 290 - 295 °C (Seite 9, Zeile 2 der
veréffentlichten Anmeldung),
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2,2-Dimetryl-4-(1E-4-hydrory-2-pyridon-1-y1)-£-cvan-
chroman-3-gl, F. 248 - 250 ©C (Seite &, Zeile 3 der

verdffentlichten aAnmeldung),

2,2-Dimethyl-4-{1E-5-hydroxy-2-pyridon-1l-yl)-&é-cyan-
256,5 - 258 oC

verdffentlichten Anmeldung),

chroman-3-0l, F. (Seite ¢, Zeile 5 der

2,2-Dimethyl-4-(1H-3-hydroxy-6-pyridazinon-1l-yl)-6-cyan-
254 - 256 °C Zeile 40 der

verdffentlichten Anmeldung)

chroman-3-o0 1, F. (Seitce 11,

und

2,2-Dimethyl-4-(1H-4-hydroxy-6-pyrimidinon-1-yl)-6-cyan-
235 - 237 °C (Seite 11, Zeile 50 der
verdffentlichten Anmeldung).

chroman-3-o0 1, F.

Die Kammer teilt die 2uffassung der Beschwerdefiuhrerin,
daf der Fachmann diesen Angaben die Anweisung entnimmt;
die aus den vorstehend genannten Bezeichnungén eblesbaren
Ausgangsstoffe unter den im Beispiel angegebénen
Bedingﬁngen zur Reaktion zu bringen und anschliefRend
durch chromatographische Auftrennuhg aus dem Reaktions-
gemisch das Produkt mit dem angegebenen Schmelzpunkt zu
Reakﬁions-

isolieren. Die so durch Ausgangsstoffe,

bedingungen, Isolierungsbedingungen, Schmelzpunkt und
eine zwar allgemeine, aber zutreffénde Bezeichnung
definierten Produkte sind nach Uberzeugung der Kammer
eindeutic mit den vorsteheﬁd genannten urspringlich
offenbarten (fehlerhaft bezeichneten) Produkten
identisch. Die Anspriche 11 bis 16 verstofien daher
ebenfalls nicht gegen die Vorschrift des

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

&uch Enspruch € im Einblick auf seine Vereinbarkeit mit

Arrtikel S5z (4) EPU zu prifen sein.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gruinden wird wie folgt entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Die Sache wird
an die Vorinstanz zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens auf

der Grundlage dexr Anspruche gemaf Hilfsantrag zurickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. Grgmajer A. Jahn
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