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Leitsatz

1. Die Zuléassigkeit des Einspruchs ist als unverzichtbare prozessuale
Voraussetzung der sachlichen Prifung des Einspruchsvorbringens in jedem
Verfahrensstadium, also auch im Beschwerdeverfahren, von Amts wegen zu prufen
(Nr. 2.1 der Grinde).

2. Eine eidesstattliche Erklarung dartber, dal der Einsprechende im eigenen
Namen handelt, darf nur dann gefordert werden, wenn konkrete Anhaltspunkte fur
ernsthafte Zweifel an der wahren ldentitat des Einsprechenden mitgeteilt
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werden. Ernsthafte Zweifel an der wahren ldentitdt des Einsprechenden bestehen
nicht schon dann, wenn ein personliches oder wirtschaftliches Interesse des

Einsprechenden am Patentgegenstand nicht offensichtlich ist (im Anschluf3 an
T 635/88, siehe Nr. 2.2 der Grinde).
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Sachverhalt und Antrage

Die am5. April 1991 unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschriebenen Gebuhr erhobene Beschwerde richtet
sich gegen die am 26. Novenber 1989 verkindete und am

7. Februar 1991 schriftlich begrindete Entschei dung der
Ei nspruchsabt ei | ung des Européai schen Patentants, mt der
ein Einspruch gegen das européi sche Patent 0 079 022

zur uickgewi esen worden ist. Dieses Patent wurde am

12. Marz 1986 aufgrund von 15 Patentansprichen fir 10
naher bezeichnete Vertragsstaaten sowi e 12 Patent an-
spriuchen fir den Vertragsstaat Osterreich erteilt. Es
geht auf die am 2. Novenber 1982 unter Beanspruchung der
Prioritat zweier Voranmel dungen in der Bundesrepublik
Deut schl and vom 5. Novenber 1981 und 17. Juli 1982

ei ngerei cht e europai sche Pat entannel dung 82 110 070.8
zur ick. Patentanspruch 1 fir die Vertragsstaaten aulier
Gsterreich hat fol genden Wortlaut (nach Berichtigung

of fensi chtlicher Schreibfehler):

Ver bi ndung der Fornel 1

CH3
&
x |y
@CHZ—CHz—(ISH—NH— EH—C\ L
CO,R? S
HO,C 3

{3)

Tl

in der die Wasserstoffatone an den Brickenkopfat onen
zuei nander cis-konfiguriert sind, die Carboxyl gruppe am
C- Atom 3 endostandi g zum bi cycli schen Ri ngsystem
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orientiert (d. h. dem Cycl opentanring zugewandt) i st,

und die Chiralitatszentren an den mt einemStern (%)

mar ki ert en bei den C-Atonen der Kette und am C- Atom 3 des
Bi cyclus in der S-Konfiguration vorliegen und in der R =
Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Benzyl bedeutet sow e
deren physi ol ogi sch unbedenkl i che Sal ze.

D e angefochtene Entschei dung stitzt sich auf
9 Dokunente, von denen die folgenden im
Beschwer deverf ahren aufgegriffen wurden:

(1) EP- A-50 800
(2) EP-B- 12 401
(3) EP- A- 37 231.

Sie fuhrt aus, aufgrund der Angaben in den Beispielen
und 'l der Voranmnel dung in der Bundesrepublik

Deut schl and vom 5. Novenber 1981 sei davon auszugehen,
dall di e dort beschri ebenen Verbi ndungen mt denen der
Beispiele | und Il des Streitpatents identisch seien
so dal di esen Produkten, die der Fornel |I' mt R = H
oder Ethyl entsprechen, die beanspruchte Prioritéat vom
5. Novenber 1981 zukomme. Fur di ese Verbi ndungen gehore
daher Druckschrift (1) nur zum Stande der Techni k nach
Artikel 54 (3) EPU. Die Beispiele 20 und 21 dieser
Druckschrift enthalten kei ne Angaben zur sterischen
Konfi guration; sol che Angaben sei en auch aus dem Ubri gen
I nhal t der Druckschrift nicht vollstandig zu erganzen.
D e bestimte Konfiguration der Verbi ndungen des
Streitpatents sei daher gegeniber dieser Druckschrift
neu. Nachdem bereits im Prifungsverfahren nachgew esen
wor den sei, dall di ese Verbi ndungen ei ne Uberraschend
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hohe bl utdrucksenkende Wrkung haben, sei auch die
erfinderische Tatigkeit anzuerkennen. Dies gelte auch

fur die Verbindungen mt R = Methyl oder Benzyl, fir die
Druckschrift (1) Stand der Technik im Sinne von

Artikel 54 (2) EPU sei, da ihnen nur die Prioritat vom
17. Juli 1982 zukomre.

In der am 24. Mai 1991 eingereichten

Beschwer debegr tndung und ei nem weiteren Schriftsatz wird
unter gutachtlicher Bezugnahne auf zwei
nachver o6f fentli chte Pat entannel dungen der

Beschwer degegnerin, naniich

(10) EP-A-84 164
(11) DE-A-3 210 701

vorgetragen, das Prioritatsdokunent vom5. Novenber 1981
ent hal te kei ne ausrei chenden I nformationen uber die
Konfiguration der darin beschriebenen Verbindungen. D e
Beispiele | und Il enthalten kei ne Drehwertangaben, so
dall auch nicht Uberpruft werden kdnne, ob di e nunnehr
beanspruchten besti mten Di astereoneren in reiner Form
erhal ten worden waren. Hinsichtlich des Informations-
gehalts bestehe somt kein Unterschied zw schen dem
Prioritéatsbeleg und der Druckschrift (1). Da die

Ei nspruchsabtei l ung die O fenbarung der nunmehr
beanspruchten besti mten Di astereoneren in

Druckschrift (1) verneint habe, misse dies auch fir den
Prioritéatsbeleg gelten. Druckschrift (1) sei somt Stand
der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPU. Zudem | ehre
di ese Druckschrift bei sachgemaler Wirdigung ihres
Gesantinhalts sehr wohl, wel che Konfiguration die
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Ver bi ndungen der Beispiele 20 und 21 haben nmissen, auch
wenn di e notwendi gen Angaben nicht wortlich in diesen
Bei spi el en zu finden seien. In di esem Zusanmenhang wur de
auf di e Entscheidungen T 54/82 (ABl. EPA 1983, 446) und
T 153/85 (ABlI. EPA 1988, 1) der Kanmer verw esen.
SchlielBlich mangl e es den Verbi ndungen des Streitpatents
imH nblick auf die Druckschriften (1) und (3) an
erfinderischer Tatigkeit. |Insbesondere kdnne in der
Auswahl des wi rksanmsten der von den entsprechenden
Strukturformel n unfalten Stereoi soneren angesi chts der
schon in den Druckschriften (2) und (3) angesprochenen
Bevor zugung der all-S-Konfiguration nichts

Erfinderi sches gesehen werden.

| V. Am 10. Marz 1993 hat eine nundliche Verhandl ung
stattgefunden. Der Beschwerdef threr hat der Kammer am
3. Marz 1993 mtgeteilt, dall er an dieser Verhandl ung
ni cht teilnehmen werde, jedoch seine imschriftlichen
Verfahren gestellten Antré&ge aufrechterhalte.

V. D e Beschwerdegegnerin hat unter Bezugnahnme auf nehrere
Er kl &rungen i hrer Angestellten und ein Gutachten eines
Prof essors der Universitat Miinz vorgetragen, zum ndest
den Verbi ndungen der Fornel |I' mt R = H oder Ethyl
komre die Prioritat der Vorannel dung vom
5. Novenber 1981 zu, da diese Verbi ndungen darin durch
i hr Herstellungsverfahren eindeutig beschrieben seien.
Der Ei nwand mangel nder Neuheit gegenuber
Druckschrift (1) beruhe auf der unzul &ssi gen Konbi nation
aus dem Zusanmmenhang geri ssener Teilinformationen. Bei
zutreffender Wirdi gung di eser Druckschrift sei darin,
sel bst wenn man di e Nacharbei t barkeit des Beispiels 20
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und die cis-Konfiguration des darin erwdhnten Bicycl us
unterstell e, weder die endo-Konfiguration am C Atom 3
noch die S-Konfiguration am C Atom 1 of fenbart. Auch die
erfinderische Tatigkeit sei gegeben, denn gegeniber dem
hierfir relevanten, durch die Druckschriften (2) und (3)
gebi | deten Stande der Techni k, zu dem Druckschrift (1)

ni cht gehore, sei durch Vergleichsversuche eine nicht
vor her sehbare W rkungsver besserung nachgew esen wor den.

In ei nemam 31. Oktober 1992 ei ngegangenen Schriftsatz
hat di e Beschwerdegegnerin weiterhin erstmals unter

H nwei s auf die Entschei dungen T 635/88 (zur
Veroffentlichung i mABI. EPA bestimmt, Leitsatz siehe
ABl . EPA 8/1992) und T 10/82 (ABI. EPA 1983, 407)

Zwei fel daran geaulert, dalR der Ei nsprechende und

j et zi ge Beschwer def Ghrer im ei genen Nanen handl e und
somt einspruchsberechtigt sei. Sie stutzt diese Zweifel
auf das hohe Lebensalter und die sich aus einer

Publ i kati onsli ste ergebenden, dem CGegenstand des
Streitpatents fernliegenden Arbeitsgebiete des

Ei nsprechenden sowi e einen in der mindlichen Verhandl ung
vor gel egt en Handel sregi sterauszug. In der mindlichen
Ver handl ung hat sie vorgetragen, dal3 sie diese Zweifel
schon zu Begi nn des Ei nspruchsverfahrens hatte, jedoch
erst nach Bekanntwerden der Entscheidung T 635/88 ei ne
Mogl i chkeit gesehen hat, den bestehenden Zweifel durch
ei ne eidesstattliche Erklarung des Ei nsprechenden

besei tigen zu | assen.

\Y/ Der Beschwerdef dhrer, der, w e angekindigt, an der
nmindl i chen Ver handl ung ni cht teil genonmen hat,
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beantragt, di e angefochtene Entschei dung aufzuheben und
das Patent zu wi derrufen

D e Beschwerdegegnerin beantragt di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und di e Zurdckwei sung des

Ei nspruchs al s unzul &ssi g (Hauptantrag), ferner

beantragt sie, die Beschwerde zurickzuwei sen

(1. Hlfsantrag), bzw das Patent in geé&ndertem Unfang
unt er Beschrankung der Bedeutung von R’ in Anspruch 1 auf
di e Bedeutungen Wasserstoff, Methyl und Ethyl

(2. Hlfsantrag) oder unter Beschréankung der Bedeutung
von R in Anspruch 1 auf di e Bedeutungen Wasserstoff und
Et hyl (3. Hilfsantrag) aufrechtzuerhalten

Am Ende der mindlichen Verhandl ung wurde die
Ent schei dung der Kanmer verkindet, di e Beschwerde
zur ickzuwei sen

Entscheidungsgrinde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Haupt ant r ag

2.1 D e von der Beschwerdegegnerin vorgetragenen
wesent | i chen Urst ande, auf die sich der am

31. Cktober 1992 erstmals erhobene Ei nwand
der Unzul assi gkeit des Ei nspruchs st it zt,

war en der Beschwer degegnerin nach deren

ei genen Angaben bereits wihrend des

Ei nspruchsverfahrens bekannt, ohne dalR diese
sogl ei ch den Ei nwand der Unzul assi gkei t
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er hoben oder gegen di e Entschei dung der

Ei nspruchsabteilung, in der die Zul assi gkeit
des Ei nspruchs festgestellt wurde, Beschwerde
ei ngel egt hat. Ein solches Verhalten ist
nicht zu billigen. Dennoch kann nach
Auf f assung der Kanmer der Ei nwand der
Unzul assi gkeit des Einspruchs, z. B., we

hi er, wegen fehl ender Ei nspruchsberechti gung
des Ei nsprechenden, in jedem also auch noch
i n ei nem spaten Verfahrensstadi um erhoben
wer den; denn di e Zul &ssigkeit des Einspruchs
i st unverzichtbare prozessual e Vorausset zung
fiar eine sachliche Priafung des

Ei nspruchsvor bri ngens und daher von Ants
wegen zu priufen. Dies gilt auch fur das
Verfahren vor der Beschwerdekamer.

Der von der Beschwerdegegnerin erhobene Ei nwand, der
Beschwer def hrer handl e nicht i meigenen Nanen, stuitzt

si ch nach Uberzeugung der Kammer nur auf Vernmutungen und
rechtfertigt kei ne Bewei sauf nahme zur Ermttlung des
angebl i chen Auftraggebers des jetzigen Beschwerdef thrers
durch di e Kamrer. Einen sol chen "Ausforschungsantrag”
halt die Kanmer fidr unzul &ssig.

Die Kammer hatte deshalb bereits in der Mtteilung nach
Art. 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekamern vom
19. Novenber 1992 zu erkennen gegeben, dal sie die
beantragt e Bewei sauf nahne durch Vernehnmung des
Beschwer def ihrers zur Feststellung des "wahren

Ei nsprechenden” nicht fur erforderlich hielt. Eine

sol che Vernehnmung und di e von der Beschwerdegegnerin

DT028991. D R A



2.

2.

2

- 8 - T 0289/ 91

ebenfal | s angeregte Aufforderung zur Abgabe einer

ei desstattlichen Erkl aung ware nur angezei gt gewesen,
wenn sich di e Beschwerdegegnerin auf konkrete

Ver dacht snronent e daf ir hatte berufen kdnnen, dal3 der

Ei nsprechende i m Nanen ei nes bestimmten Dritten handl e.
So lag der Fall in der Sache T 635/88. Dort hatte in

ei nem Ver | et zungsverfahren vor einem national en Cericht
ein Dritter behauptet, er (und nicht der vor dem EPA
angeblich imeigenen Nanen auf getretene Ei nsprechende)
habe vor dem EPA gegen das Patent, wegen dessen
Ver | et zung er angekl agt war, Einspruch erhoben. | mder
Sache T 10/82 hatte der Ei nsprechende (ein zugel assener
Vertreter) spater sel bst angegeben, er habe den

Ei nspruch i m Nanen eines Dritten eingel egt, so dal diese
Tat sache feststand.

I m Gegensatz zu di esen Sachverhalten hat die

Beschwer degegnerin hier nur vorgetragen, es se

angesi chts des Lebensalters, der Arbeitsgebiete und der
wirtschaftlichen Verhéaltni sse des Beschwerdef ihrers
unwahr scheinlich, dal dieser imeigenen Namen und auf

ei gene Kosten Einspruch erhoben hatte. Aus demin der
nmindl i chen Ver handl ung vor gel egt en Handel sregi st erauszug
geht nur hervor, dall die Ehefrau des Beschwerdef ihrers
Geschaftsfihrerin einer auf pharnmazeuti schem Gebi et
tatigen Firma ist. Daraus wollte jedoch nicht einmal die
Beschwer degegnerin sel bst di e Fol gerung zi ehen, der

Ei nspruch sei im Nanmen di eser Firnma eingel egt worden.
Sie hat vielnehr lediglich vorgetragen, sie vernute, dal
sich der "wahre Einsprechende" hinter dieser Firma

ver ber ge.
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2.2.3 Nachdem Art. 99 (1) EPU j edoch ausdricklich festlegt,
dall gegen ein erteiltes europdi sches Patent "jedermann”
in einer bestimten Frist und Form Ei nspruch ei nl egen
kann, muf3 di e Kamrer grundséatzlich davon ausgehen, dafl3
j edermann, der bei m EPA i m ei genen Nanen Ei nspruch gegen
ei n europdi sches Patent einlegt, auch tatsachlich im
ei genen Nanmen handel t. Ei ne Aufforderung, dies
grundsét zl i ch bei nicht offensichtlich gegebenem
wirtschaftlichem I nteresse am Gegenstand des
Streitpatents durch eine Erkl&rung unter Eid zu
best ati gen, sieht das EPU nicht vor.

2.2.4 Nach Uberzeugung der Kanmer darf eine sol che Erkl &arung
von ei nem Ei nsprechenden daher nur dann gefordert
wer den, wenn der Kammer, wie in der Sache T 635/ 88,
konkrete Anhal t spunkte fir ernsthaftte Zweifel an der
wahren ldentitat des Einsprechenden mtgeteilt werden,
denn nur bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kann die
Kamer den Ei nsprechenden ersuchen, zur Behebung der
best ehenden Zweifel beizutragen.

2.3 Der Einspruch ist daher zul &ssig. Folglich ist der
Haupt antrag zur idckzuwei sen.

3. 1. Hlfsantrag

D e Beschwerde greift die Entscheidung der Vorinstanz
mt der Begrindung an, Neuheit und erfinderische
Tati gkeit des Gegenstands des Streitpatents seien zu
Unrecht aner kannt worden. Es ist daher nunnehr zu

DT028991. D R A



- 10 - T 0289/ 91

unt ersuchen, ob di ese Ei nwdnde berechtigt sind und zur
Auf hebung der angefochtenen Entschei dung f iUhren missen.

3.1 Neuhei t

Der Beschwer def ihrer macht geltend, Druckschrift (1)

st ehe dem Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschadlich
entgegen. Di e dieser Druckschrift entsprechende

eur opai sche Pat entannel dung i st am 15. Oktober 1981
unt er Beanspruchung zweier Prioritéaten in den USA vom
23. Cktober 1980 und 28. April 1981 eingereicht und am
5. Mai 1982 veroffentlicht worden. Die benannten
Vertragsstaaten sind mt den im Streitpatent benannten
i dentisch. Druckschrift (1) geho6rt damt mt ihrem
gesanten Inhalt fur alle benannten Vertragsstaaten zum
Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (3) und (4)
EPU.
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Sie betrifft Verbindungen der all genei nen For el

F
Lnrrn .
R-C-C-NH-C H-C-N-?-C-Fl

[

in der die Reste R* und R zusamen mt dem G und N
Atom an das sie gebunden sind, unter anderem auch den
Bi cyclus nach Formel |' des Streitpatents bedeuten
konnen. Di e Beispiele 20 und 21 beschrei ben sol che

Ver bi ndungen, in denen auBerdem R OH oder Ethoxy, R' [3-
Phenyl et hyl, R und R” Wassserstoff, R Methyl und R OH
bedeut en, wobei die C-Atone, die die Reste R und R
tragen, S-konfiguriert sind, so dall sie sich von

denj eni gen des Streitpatents nur durch die fehl ende
Konfi gurati onsangabe fiur das den Rest R!'tragende C Atom
und di e fehl enden Angaben Uber die Konfiguration des

Bi cycl us (exo- oder endo-Stellung der Carboxyl gruppe COR
und ci s- oder trans-Verkniupfung der Ringe)

unt erschei den. Di e Beschwerdefidhrerin neint, diese
Angaben seien inplizit anderen Stellen von

Druckschrift (1) zu entnehnen, z. B. dem Beispiel 1 und
den sich auf alle Beispiele beziehenden Erl &uterungen
auf Seite 26, Zeilen 15 bis 22. Dort wrd angegeben, der
Begriff "octahydroindol e-2(S)-carboxylic acid" beziehe
sich in den Beispielen i mer auf das cis-, syn-

Di ast ereonere di eser Verbindung. D e Bezei chnung "cis,
syn" ist hier gleichbedeutend mt der im Streitpatent
verwendet en Bezei chnung "cis, endo". Genall dem di e
Seiten 17 und 18 Uberbrickenden Absatz werden ferner in
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der Peptid-Seitenkette di e Konfigurationen bevorzugt,
di e der Konfiguration natuarlicher Am nos&uren

ent sprechen oder dieser am ahnlichsten sind. Dies ist,
von Cystein abgesehen, die S-Konfiguration. Anspruch 10
I ehrt schliel3lich, ebenso wie Seite 23, Zeilen 3 bis 10,
zur Herstellung von optisch reinen Verbindungen

ent sprechende optisch rei ne Ausgangsver bi ndungen oder
Zwi schenprodukte zu verwenden, die nach Ublichen
Racemattrennverfahren erhédltlich seien. Erhaltene

D astereonere konnten in an sich bekannter Wi se

chr omat ogr aphi sch oder durch fraktionierte
Kristallisation getrennt werden.

Aus di esen Angaben mag sich ergeben, dal das

Di ast ereonerengem sch mt S-Konfiguration amden Rest R
tragenden C-Atom zur Lehre der Druckschrift (1) gehort.
Jedoch betreffen die Konfigurationsangaben auf Seite 26
nur di e Cctahydroi ndol carbonsaure und nicht die

Cycl opent apyrrol carbonsaure der Beispiele 20 und 21.

D ese Saure soll vielnehr anal og zu Bei spiel 18A durch
Unrset zung von Cct ahydrocycl opental[ b] pyrrol mt
Quecksi | beracetat, dann mt KCN und anschl i eRender
Hydrol yse erhalten werden. In Beispiel 18 A wird Uber
di e exo- oder endo-Stellung der Carboxyl gruppe am

Bi cycl us kei ne Aussage gemacht. Es gibt in

Druckschrift (1) keinen Anhal tspunkt dafidr, dal die
Konfiguration der in Beispiel 1 erwdhnten

Cct ahydr oi ndol - 2(S) - car bonsaure, di e eine endo-standi ge
Car boxyl gruppe besitzt, auch der nach Beispiel 18A
herstel | baren Cctahydroisoi ndol - 1- car bonsdure oder der
nach Bei spi el 20A erhaltlichen Octahydrocyl opent apyrrol -
2-carbonsaure zukommt. Die Beispiele 20 und 21 der
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Druckschrift (1) beschrei ben daher nach Uberzeugung der
Kanmer keine sterisch einheitlichen Produkte im Sinne
ei ner konkret ausfuhrbaren technischen Lehre. Der

Ei nwand mangel nder Neuheit der Verbi ndungen der

Formel 1', fir die R® Wasserstoff oder Ethyl bedeutet,
kann somt nicht durchgreifen.

D ese Feststellung der Kammer steht nicht, w e der
Beschwer def Ghrer nmeint, im Gegensatz zu der sich aus den
Ent schei dungen T 54/82 und T 153/85 ergebenden friheren
Recht sprechung der Beschwerdekamrern. Vi el nehr hat die
Kanmer hier ebenso wie in der Entscheidung T 153/85
(siehe Nr. 4.2 der G iunde) zundchst den sich dem
Fachmann erschli ellenden O f enbarungsgehalt der
Druckschrift (1) ermttelt und diesen dann mt dem
Cegenstand des Streitpatents verglichen. D e dort
wesentliche Frage, inweweit der Inhalt einer weiteren
Druckschrift (Sekundarliteratur) zu di esem

O f enbarungsgehal t zahlt, wenn auf sie ausdricklich
Bezug genommen ist, stellt sich hier nicht, denn in
Druckschrift (1) ist imhier wesentlichen Zusamenhang
kei ne weitere Druckschrift genannt worden. In der Sache
T 54/ 82 wurde bei der Ermttlung des O fenbarungsgehalts
ei ner Druckschrift festgestellt, dalR unter bestimten,
hier nicht vorliegenden Urstanden Angaben zu ei ner von
zwei von ei nem Pat entanspruch unfallten Alternativen
(Mono- und Bi soxazoline, die sich von identischen

Di car bonsauren abl eiten) vom Fachmann auch als fur die
zweite Alternative zutreffend verstanden werden nuf3ten
D ese Angaben betrafen die Struktur des bei den

Ver bi ndungskl assen genei nsanen Di carbonsdurerests. |Im
Gegensat z dazu bestand i mvorliegenden Falle kein
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Zusamenhang zw schen den vom Beschwer def Ghrer zum
Nachwei s der mangel nden Neuheit in Verbi ndung gebrachten
Teil en der Druckschrift (1).

3.2 Erfinderi sche Tati gkeit

3.2.1 ImH nblick auf die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit ist zunachst festzustellen, welche
Druckschriften zum St ande der Technik im Si nne von
Artikel 54 (2) EPU gehoren. Diese Frage ist hier in
Bezug auf Druckschrift (1) streitig, denn diese
Druckschrift wurde zwar nach Ei nrei chung der ersten,
aber vor Einreichung der zweiten prioritatsbegrindenden
Vor annel dung vero6ffentlicht. Soweit daher dem Gegenstand
des geltenden Anspruchs 1 die Prioritat der ersten
Vor annel dung ni cht zukommt, ist Druckschrift (1) auch
bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit in
Betracht zu zi ehen.

Di e Einspruchsabteilung hat festgestellt, dal die

Ver bi ndungen der Formel |I' mt R = Wasserstoff und Ethyl
in den Beispielen | und Il der ersten Vorannel dung
nachar bei t bar beschrieben sind und somt deren Prioritat
zu Recht in Anspruch nehnen, wahrend den ubrigen

Ver bi ndungen der Formel |' nur die Prioritéat der zweiten
Vor annel dung zukommt. Der Beschwerdef threr hat
dengegenuber di e Auffassung vertreten, auch den

Ver bi ndungen der Formel |I' mt R = Wasserstoff und Ethyl
komre die Prioritat der ersten Vorannel dung nicht zu.
Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Cowohl diese
Frage fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
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letztlich nicht entschei dend war, hdlt es die Kamrer fir
nut zl i ch, hierauf ausfihrlicher einzugehen:

I mersten Prioritatsdokunent sind i mZusanmenhang mt
der Herstellung von Verbi ndungen der generischen

Formel | fdr den bicyclischen Reaktionspartner der

Formel 111 auf Seite 2 die Bruckenkopf-C-Atone durch
verdi ckte Punkte dargestellt. Dies ist, we die

Beschwer degegnerin zutreffend vorgetragen hat, eine
Ubl i che Schrei bwei se fur Uber der Papierebene
angeordnete Wasserstoffatonme. Damt ist die cis-

Ver knupfung der Funfringe i mBicyclus eindeutig

of fenbart. Aus Beispiel | ergibt sich ferner die L-
Konfiguration der drei Carboxyl funktionen tragenden C
At one. Diese entspricht hier der S-Konfiguration (siehe
Druckschrift (1), den die Seiten 17 und 18
Uber br ickenden Absatz). Jedoch ist der Vorannel dung kein
al I genei ner H nweis auf die Stellung der Carboxyl gruppe
am Bi cycl us (exo oder endo) zu entnehnen. Hi erzu hat die
Beschwer degegnerin vorgetragen, das Produkt des

Bei spiels | der Vorannel dung, dessen Herstellung zwei
Kristallisationsstufen und ei ne Saul enchromat ographi e

ei nschlielBe, sei nachtréaglich als die endo-Verbi ndung
identifiziert worden. Dieser auf im Ei nspruchs- und
Beschwer deverfahren ei ngereichte Erkl & ungen (siehe

Decl arations Dr. Teetz vom 23. Mai 1985 und

25. Februar 1986, Declarations von Dr. Paul us vom

26. Septenber 1984 und 24. Mai 1985, alle vorgel egt am
27. Mai 1987; sowi e der damt sachlich ubereinsti menden
Decl arations von Dr. Teetz vom 18. bzw.

22. Dezenber 1992, vorgelegt am 7. Januar 1993) und ein
am 17. Februar 1993 ei ngegangenes QGutachten von
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Prof. Dr. H W Kunz von der Universitat Minz gestitzte
Vortrag der Beschwerdegegnerin ist derzeit nicht
wi der | egbar und auch gl aubhaft.

Er steht auch nicht im Wderspruch zum Sachvortrag des
Beschwer def Gihrers. Dessen wesentliche Gegenargunente
stitzen sich auf die nachverdffentlichten, als Cutachten
zu wertenden Druckschriften (10) und (11), die sich auf
di e ndgliche Bildung des trans-Bicyclus imZuge des in
der Vorannel dung far die cis-Verbindung beschriebenen
Her st el | ungsverfahrens bezi ehen. Sel bst wenn jedoch der
trans-Bi cycl us al s Nebenprodukt der

Cycli sierungsreakti on gebil det werden sollte, so wirde
di eses Nebenprodukt bei der anschli el3enden
Urkristallisation (siehe Prioritétsdokunment, Beispiel |
Teil 2) entfernt werden. Auch der Ei nwand des
Beschwer def Gihrers, das NVR- Spektrum des nach dem
Prioritatsdokunment, Beispiel |, Stufe 4 erhaltenen
Produkts sei mt der angegebenen Struktur nicht

verei nbar, halt der naheren Uberprifung nicht stand. Die
zunachst wi dersprichliche Angabe "4, 17, q, 3H' bedeut et
nam ich, wie sich aus der der Declaration von Dr. Teetz
vom 18. Dezenber 1992 bei geflgten Kopie des Original -
spektrunms vom 28. Okt ober 1981 entnehnen | aRt, nichts
weiter, als dalR sich an dieser Stelle ein breites, einem
ei nzel nen C-H Proton entsprechendes Signal mt dem zum
Quartett aufgespaltenen Signal der bei den Protonen einer
CH,- G uppe Uberl agert. Ein Wderspruch zu der angegebenen
Struktur ist darin nicht zu sehen.

Begrindete Zwei fel am zwangsl aufi gen Erhalt der endo-
Ver bi ndung bei m Nacharbeiten der - im Gegensatz zu
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Bei spiel 20 in Druckschrift (1) - sehr detaillierten
experinmentel l en Angaben, die eine saul enchromat o-

graphi sche Di astereonerentrennung ei nschlielRen, hat der
Beschwer def threr nicht ge&uflert. Unter diesen Unstdanden
i st es unerheblich, dalR das Prioritatsdokunment keine

Dr ehwer t angaben enthéalt, da die Herstell ungsangaben nach
Uber zeugung der Kanmer ausreichen, das gewinschte
Produkt auch ohne Kenntnis des Drehwerts sicher zu

er hal t en.

Da die in Beispiel Ill des Prioritatsdokunments
angegebene Verseifung der Estergruppe in der Seitenkette
di e Konfiguration am Bi cyclus nicht &ndern kann, i st
damt auch die Konfiguration der dem Et hyl ester des

Bei spiels | entsprechenden freien Saure, d. h. der
Ver bi ndung der Formel |I' mt R = H, im
Prioritatsdokunment voll stéandig offenbart.

Soweit Druckschrift (1) nach den vorstehenden

Ausf Uhrungen ni cht zum Stande der Techni k gemalR Arti kel
54(2) EPU gehért, ist - in Upereinstinmung nmit der

Ei nspruchsabtei l ung und den Parteien - von Druckschrift
(3) als nachstem Stand der Techni k auszugehen. Di ese
Druckschrift beschrei bt gleichfalls blutdrucksenkend

wi r ksame Ver bi ndungen, darunter in Beispiel 16 und 17
Ver bi ndungen, die sich von denjenigen der Fornel |' des
Streitpatents mt R = Ethyl bzw. H nur dadurch

unt er schei den, daf3 der Cycl opentanring i mBicyclus durch
ei nen Cyl ohexanring ersetzt ist. Die raumiche
Konfiguration stimm mt derjenigen der Verbindungen
nach dem Streitpatent vollstandig Uberein. Bereits im
Erteil ungsverfahren sind Versuchsergebni sse vorgel egt
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wor den, aus denen sich eine bessere bl utdrucksenkende

W r kung der Verbindung des Beispiels | des Streitpatents
gegeniuber derjenigen des Beispiels 16 der Druckschrift
(3) ergibt.

Die dem Streitpatent zugrundeliegende und durch die
Bereitstel l ung der Verbindungen der Fornel |I' mt

R? = Ethyl oder H gl aubhaft gel 6ste techni sche Auf gabe
kann daher darin gesehen werden, starker antihypertensiv
wi r ksane Ver bi ndungen des aus Druckschrift (3) bekannten
Strukturtyps zur Verfigung zu stellen.

Es ist zwar richtig, daR, w e der Beschwerdef ihrer
vortragt, die Verbindungen des Streitpatents ebenso w e
di ej eni gen der Druckschrift (3) zu einer gut

unt ersuchten Kl asse bl utdrucksenkender Wrkstoffe

(Angi otensin Converting Enzyme | nhibitors, kurz ACE-

| nhi bi toren) gehdéren. Es mag deshal b durchaus sein, dal3
der Fachmann grundséatzlich auch von den Verbi ndungen des
Streitpatents eine entsprechende Wrkung erwarten
konnte. Die Druckschrift enthalt jedoch keine
Anhal t spunkt e, aus denen sich fuar den Fachmann auch nur
ei ne entfernte Vernmutung ergeben hatte, dal3 der

Aust ausch des Cycl ohexanri ngs der Verbi ndung des

Bei spiels 16 der Druckschrift (3) gegen einen

Cycl opentanring zu einer erheblichen

W r kungsver besserung und somt zur LOsung der

best ehenden Auf gabe fihrt.

Druckschrift (2) betrifft andere ACE-Inhibitoren,

darunter den bekannten, i m Handel befindlichen Wrkstoff
"Enal april" (siehe Beispiel 26), die sich von den
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Ver bi ndungen des Streitpatents strukturell starker

unt er schei den. | nsbesondere enthalten sie anstelle des
Bi cycl us einen Monocyclus, z.B. den Prolinrest. Eine
Anr egung, di e bestehende Aufgabe durch die
Bereitstellung der Verbi ndungen des Streitpatents, d.h
durch Ersatz des Prolinrests durch den Rest der 2-
Azabi cycl o- (3. 3. 0) oct an- 3- car bonsaure zu | 6sen, i st

di eser Druckschrift daher ebenfalls nicht zu entnehnen.

Auch aus der konbinierten Betrachtung der beiden
Druckschriften erhalt der Fachmann kei ne zuséatzliche

| nformati on dartber, w e die bestehende Aufgabe zu | 6sen
sei, denn die Lehre keiner dieser Druckschriften unfalit
Ver bi ndungen, die den Rest der 2-Azabicycl o-
(3.3.0)octan- 3-carbonsaure enthalten, auch nur als eine
t heoretisch in Betracht kommende Miglichkeit zur
Herstellung weiterer, geschwei ge denn besser w rksaner
ACE- | nhi bi t oren.

I m H nblick auf den zum 5. Novenber 1981 gemal3 Arti kel
56 EPU, Satz 2 zu beriicksichtigenden Stand der Technik
i st daher das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit
anzuer kennen.

3.2.3. Soweit dem Cegenstand des Streitpatents ein spateres
Prioritéatsdatum zukommt, d.h. fdr die Verbindungen der
Formel 1" mit R2 = Methyl oder Benzyl, gehdrt auch
Druckschrift (1) zum Stande der Techni k gemal3 Arti kel
54(2) EPU. Die Kammer betrachtet die Verbindung des
Bei spiels 1 dieser Druckschrift als néachsten Stand der
Techni k. Di ese Verbindung ist ein Derivat der
Cct ahydr oi ndol - 2( S) - car bonsaure, das sich von Bei spi el
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16 der Druckschrift (3), also demunter Ziffer 3.2.2
bewerteten nachsten Stand der Technik, nur durch den
Ersatz der Ethylestergruppe in der Seitenkette durch

ei ne Met hyl estergruppe und di e unbestimte sterische
Konfiguration des di ese Methyl estergruppe tragenden C
At ons unterscheidet. Zwar komen di e Verbi ndungen der
Bei spiele 20 und 21 aus Druckschrift (1) dem Gegenstand
des Streitpatents strukturell wesentlich naher; die sehr
unf angrei che Druckschrift (1) unfal3t jedoch eine so
unidber schaubare Anzahl von Verbi ndungen, dalR es dem
Fachmann schwer fallt, eine Auswahl bezuglich einer
besonders geei gneten G undstruktur zu treffen, sel bst
wenn man bertcksichtigt, dal3 i nnerhal b di eser generisch
beschri ebenen Verbi ndungskl asse in der Beschrei bung
engere, aber imer noch eine riesige Zahl von

Ver bi ndungen unfassende G uppen (Fornmeln 111, IV, VI, IX
bis XilI) spezifiziert werden. In dieser Druckschrift

wer den di e | sonerengem sche der Beispiele 20 und 21
neben den Ubrigen konkret genannten zahlreichen

Ver bi ndungen (Gem schen von Di ast ereoneren) (67

Bei spiel e und 24 Seiten Aufz&ahlung weiterer Verbindungen
der unterschiedlichsten Strukturen) ohne besondere

Her vor hebung beschrieben. I m Gegensatz zu dem der

Ent schei dung T181/82 (ABI. EPA 1984, 401)

zugr undel i egenden Sachverhalt ist hier allgeneines
Fachw ssen, das auf eine besondere Ei gnung der nach

di esen Bei spi el en erhaltlichen Produkte hingedeut et
hatte, weder geltend gemacht worden noch der Kanmer
bekannt. Es muf3 aber bei der Ermttlung des néchsten

St andes der Techni k stets sichergestellt sein, dal3 der
Fachmann di esen Ausgangspunkt nicht nur wahl en konnte,
sondern i hn bei realistischer Beurteilung aller Unstéande
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i mLichte seines allgenei nen Fachwi ssens auch gewahl t
hatte (siehe auch T 121/91 vom 2. Juli 1992, Nr. 2.2.1
der G unde). Diese Voraussetzung erfullen die

Ver bi ndungen der Beispiele 20 und 21 jedoch nicht;

vi el mehr enthalt hier ausnahnswei se das Herausgreifen

di eser Di astereonerengem sche aus der riesigen Anzah

der von Druckschrift (1) unfalRten Verbi ndungen bereits
ei nen Ansatz zur LOsung der Aufgabe. Die technische

Auf gabe einer Erfindung nuf3 jedoch so fornmuliert werden,
dalR sie weder Teile der Losung noch LOésungsansatze
enthalt (siehe T 229/85, ABlI. EPA 1987, 237 und T 99/ 85,
ABl . EPA 1987, 413).

Nach Uberzeugung der Kammer wéire der Fachmann in dieser
Situation von derjenigen G undstruktur ausgegangen, die
in Druckschrift (1) als besonders bevorzugt bezei chnet
worden ist und sonmt am ehesten gute Erfol gsaussichten
bot. Hierbei handelt es sich umdie bicyclischen

Cct ahydroi ndol e der Fornel VII, die in zahlreichen

Bei spielen (1 bis 15, 18, 19, 65 bis 67) naher
beschrieben sind und fir die Beispiel 1 repréasentativ

I st.

Auch gegeniber di esem nachsten Stande der Techni k kann
di e best ehende techni sche Aufgabe darin gesehen werden,
besser wi rksanme bl utdrucksenkende Verbi ndungen zur
Ver f igung zu stell en.

Di e Lésung di eser Aufgabe besteht in der Angabe der
Ver bi ndungen der Fornel |' mt R = Methyl oder Benzyl.
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D e Verbi ndung des Beispiels 1 aus Druckschrift (1)

unt erschei det sich, wie bereits ausgefihrt, strukturel
nur unwesentlich von der Verbindung des Beispiels 16 aus
Druckschrift (3). Zudem beschrei bt di eses Beispiel ein

| somer engem sch und di e Beschwerdegegnerin hat Versuchs-
er gebni sse ei ngereicht (Erklarung BECKER vom 21.

Dezenber 1992, eingegangen am 7. Januar 1993), aus denen
hervorgeht, dall unter 14 Di astereoneren der Verbi ndung
der Fornel |' des Streitpatents mt R = Ethyl das
beanspruchte D astereonere (dort mt X bezeichnet) das
bei weitemw rksanste ist, so dalR glaubhaft ist, dal3
auch gegentber di esem Stande der Techni k di e angestrebte
W r kungsver besserung eintritt und somt die bestehende

t echni sche Auf gabe gel 6st wi rd.

Es mag zutreffen, dal der Fachmann bei der Suche nach

ei ner LOosung di eser Aufgabe zunachst daran gedacht
hatte, die in Druckschrift (1) beschriebenen

| soner engem sche auf zutrennen; denn bei Verbi ndungen m t
Asymmetri ezentrum si nd nach al | genei nem Fachw ssen

Ei nzel ver bi ndungen in der Regel w rksanmer als Gem sche,
ohne dal} es allerdings niglich ware, allgeneingiultige
Aussagen dar uber zu machen, wel che Konfi gurationen
jeweils die wirksansten sind. Druckschrift (1) bot

j edoch, w e sich aus den Ausfihrungen unter Ziffer 3.2.3
ergi bt, keinen Anhal tspunkt dafur, als Ausgangspunkt fdr
di e Losung der bestehenden Auf gabe gerade die

| somer engem sche der Beispiele 20 und 21 in Betracht zu
zi ehen. Zudem hatte di e bei der Nacharbeitung dieser

Bei spi el e erziel bare unbefriedi gende Ausbeute (siehe
decl aration Meinwald vom 30. Juni 1988, eingereicht von
der Beschwerdegegnerin am 26. August 1989, Kapitel 11,
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"Patentee's nmethod", genmdll der bei einer Nacharbeitung
des Beispiels 20A durch einen offensichtlich an einer
Opti m erung der Ausbeute interessierten Sachverstandi gen
maxi mal 14 bis 16 Mol -% der als Zw schenpr odukt
bentéti gt en bicycli schen Am nosdure erhal ten wurden) den
Fachmann eher davon abgehal ten, gerade di ese
"exotischen" Beispiele in die engere Wahl zu zi ehen.

Bei sachgerechter Wirdi gung der Druckschrift (1) bietet
diese also imVergleich mt demaus den Druckschriften
(3) und (2) entnehnbaren Sachverhalt (siehe Ziffer
3.2.2) keine zusatzliche Information, die den Fachmann
zur Suche nach einer LOsung der bestehenden Aufgabe
unter den Derivaten der cis, endo-2-Azabicycl o-
(3.3.0)octan- 3-carbonsaure und damt zur Bereitstellung
der Verbi ndungen der Fornel |' zu di esem Zweck anregen
konnt e.

Der Cegenstand des Streitpatents beruht somt auch
gegenuber Druckschrift (1) allein deshalb auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Es kommt daher nicht darauf
an, ob es aullerdem einer erfinderischen Tatigkeit
bedurfte, ausgehend von dem ei nmal gewdhl ten

| sonerengem sch zu ermtteln, welches |Isonere das

wi rksanste sein wirde

Der Aufrechterhaltung des Patents mt demerteilten
Anspruch 1 stehen deshal b die geltend gemachten

Ei nspruchsgr inde ni cht entgegen. Di e Gegenstande der

dbri gen Patentanspriche, d.h. der Anspriche auf ein
Verfahren zur Herstellung der Verbi ndungen nach Anspruch
1, auf 2Zw schenprodukte hierfir und deren Herstell ung,

DT028991. D R A



- 24 - T 0289/ 91

sow e auf pharmazeuti sche Zusanmenset zungen, die die

Ver bi ndungen nach Anspruch 1 enthalten, betreffen nur
ander e Auspragungen dersel ben techni schen Lehre und

| eiten daher ihre Patentierbarkeit von derjenigen der
Ver bi ndungen des Anspruchs 1 ab. Auch der Beschwerde-
fahrer hat nichts anderes vorgetragen als dalR diese
Anspriuche ebenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit
beruhen konnten, wenn dieser Ei nwand Anspruch 1 zu Fal
brachte. Es bedarf al so keiner zuséatzlichen Begrindung
far die Patentierbarkeit der genannten Gegenstande. Dies
gilt ebenso fiur die gesonderten Patentanspriche fir den
Vertragsstaat Osterreich. Demmach kann dem ersten

Hi | fsantrag stattgegeben werden und ein Ei ngehen auf die
weiteren Hilfsantrage eriabrigt sich.
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Entscheidungsformel

Aus di esen Grinden wird wie fol gt entschieden

1. Der Hauptantrag wird zurickgew esen.

2. Di e Beschwerde wird zurickgew esen

D e Ceschéaftsstell enbeantin Der Vorsitzende
E. Gorgnmuaier A. Jahn
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