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Appetitziigler
PatG §§ 1, 26

Zur Offenbarung einer Erfindung, deren Gegenstand ein
chemisches Analogieverfahren ist, genligt die Angabe der
Ausgangsstoffe, der Arbeitsmethoden.und dexr Endprodukte
- des Verfahrens. Die zur Begriindung der Patentwilirdigkeit
erforderlichen Angaben ilber die besonderen technischen,
therapeutischen oder sonstwie wertvollen Eigenschaften
der Verfahrensprodukte konnen nachgebracht werden.
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und Dr. @D in CENEEED -

betreffend die Patentanmeldung @B @D @D WD /@y



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 17. Dezember 1965 unter Mit-
wirkung des Senatsprisidenten Dr. Nastelski und der Bundes-
richter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Loscher und Schneider

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschlufB des
16. Senats (Technischen Beschwerdesenats XI)
des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober 1963
wird auf Kosten der Einsprechenden zuriickge-
wiesgen.

G ringde:

I.

Die streitige Patentanmeldung (@ WD I 8/@P
ist eine Ausscheidung aus der Stammanmeldung @9 @B €GB
W@/ @ derselben Anmelderin. Die Stammanmeldung 69 &P @D
war am 1. Juli 1952 bei dem Deutschen Patentamt eingereicht
worden, mit dem Antrag, ein Patent mit 3 Patentanspriichen
unter der Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung von sub-
stituierten Morpholinen" zu erteilen. Die Ausscheidungs-
anneldung P WP viurde am 1. Oktober 1955 eingereicht;
dic Patentbezeichnung sollte ebenfalls lauten: "Verfahren
zur Herstellung von substituierten HMorpholinen'; es wur-
den 2 Patentanspriiche geltend gemacht; als Anmeldctag
wurde der Tag der Einreichung der Stammanmeldung - 1. Juli
1952 - in Anspruch genommen. '
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1. Die in den urspriinglichen Anmeldeunterlagen vom
1. Juli 1952 enthaltenen 3 Patentanspriiche hatten folgen-
den Wortlaut: -

"]1. Verfahren zur Herstellung von substituierten
Morpholinen der allgemeinen Formel '

0
1
R¢—CH 6 2 CH—Ry

R3—CH S 3 CH—R g
3 \\\Jﬂz’// 2 5
wobei einer oder mehrere der Reste Rl bis R4
Arylgruppen bedeuten, die noch mit einer
Hydroxylgruppe und/oder Alkyl-, Alkoxy- oder
Nitrogruppen oder mit Halogen substituiert sein
konnen, und wobei diejenigen der Reste R1 bis R4, i
welche keine Aryl- oder substituierte Arylgruppe §
darstellen, Wasserstoffatome, Alkyl-, gegebenen-
falls substituierte Cycloalkyl- oder Aralkyl-
gruppen bedeuten, dadurch gzkennzeichnet, daB
man substituierte Didthanolamine der allgemeinen
Formel ‘

T

R

R4 - CHOH - CH - NH —;.CHR2 - QHRloH
mit wdssrigen oder alkoholischen Siuren behandelt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daf3 man die Behandlung der Diéthaﬁolamine unter



‘»,;‘!'

Neing,

Erhitzen, z.B. auf Wasserbadtemperatur, oder
bei der Siedetemperatur der verwendeten wissri-
gen oder alkoholischen Sdure vornimmt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daf man die als Ausgangsmaterial ver-
wendeten substituierten Didthanolamine durch
Umsetzung voh.Benzyléthanolamin mit einem ge-
eigneten halogenierten Keton und katalytische
Hydrierung des Reaktionsproduktes gewinnt."

In der Beschreibung gemidB den urspriinglichen Anmelde-
unterlagen vom l. Juli 1952 wurde - ebenso wie spéter in
der Beschreibung des auf die Stammanmeldung erteilten
Patents @) @ und in der nach dem angefochtenen Beschluf
vorgesehenen Beschfeibung des auf die Ausscheidungsanmel~
dung GG @B zu erteilenden Patents - eingangs auf das
dltere Patent @) @R der Anmelderin hingewiesen: dort
sei ein Verfghren zur Herstellung von 2-(3',4'-Dioxyphenyl)-
morpholin beschrieben, bei dem eine Losung eines Salzes
des 1-(3',4'-Dioxyphenyl)-l-oxy-2-dthanolaminotithans lidngere
Zeit, gegebenenfails unter Zusatz von S&ure, sich selbst
iiberlagsen oder kurzere‘Zeit, gegebenenfalls unter Zusatz
von SHure, auf erhdhte Temperatur erhitzt werde; es seil
dort ferner als ﬁberrasohend bezeichnet worden, daB sich
das 1-(3'4'-Dioxyphenyl)-l-oxy-2~-idthanolaminodthan so
leicht durch RingschluBl in das entsprechende Morpholin
iiberfilhren lasse. Im AnschluB hieran hiefl es in der ur-
springlichen Béschreibung, es sei nun gefunden worden, daf
sich ganz allgemein substituierte Morpholine '"unter Hhn-
lichen, ziemlich milden Reaktionsbedingungen" aus sub-
stituierten Didthanolaminen herstellen lieBen; die glei-
che Bemerkung iiber die Reaktionsbedingungen findet sich




an den entsprechenden Stellen in der Beschreibung des
Patents @ @ und in der vorgesehenen Beschreibung des -
auf die Ausscheidungsanmeldung @ (R @JP zu erteilenden
Patents, in der'letzteren allerdings ausgesprochen nur
noch in Bezug auf den Gegenstand dieser Anmeldung. In
allen drei Beschreibungsfassungen werden sodann die er-
findungsgeméfBen Verfahren in Anlehnung an die entsprechen-
den Patentanspriiche beschrieben und im AnschluB daran iber-
einstimmend als die SHuren, welche bei den erfindungsge-
milen Verfahren verviendet werden kbnnen, beispielsweise

3chwefelsidure, Salzsdure und Bromwasserstoffsdure genannt. 
Hinsichtlich der Eigenschaften der erfindungsgemiB herge-
gtellten Morpholine wurde in der urspriinglichen Beschrei-

bung lediglich gesagt, sie seien "wertvolle Pharmazeutika
bzw. Zwischenprodukte fiir die Herstellung von Pharmazeutika®.
. Die urspringliche Beschreibung enthielt schliefllich noch
6_Beispiele: das Beispiel 1 - Herstellung von 2-Phenyl-3-
methylmorpholinv— wurde spidter als Beispiel 1 in die Be-
schreibung der Ausscheidungsanmeldung @@ @ @ in der Fas-
sung der - Bekanntmachung vom 9. Februar 1956 und als ein-
ziges Beispiel in die nach dem angefochtenen BeschlufB
vorgesehene Beschreibung dieser Ausscheidungsanmeldung
iibernommen; das Beispiel 6 - Herstellung von 2~(p—0xypheny1%
morpholin -~ wurde spédter als Beispiel 1 in die Beschrei-
bung des auf die Stammanmeldung erteilten Patents L L
iibernommen; die iibrigen Beispiele 2 bis 5, die weder in

die Ausscheidungsanmeldung libernommen noch in der Stamm-
anmeldung weiter verfolgt wurden, betrafen die Herstellung

- von 2,3-Diphenylmorpholin, von 2-(p-Tolyl)-morpholin, von
3-Phenyl-2-(p~Methoxyphenyl)-morpholin und von 2-Phenyl-3-
benzylmorpholin. ' '



2. In einem ersten Priifungsbescheid vom 15. Januar
1954 auf die Stammanmeldung @B @@ vom 1. Juli 1952
wies die Priifungsstelle fiir Klasse 12 p auf folgendes
hin: die nach den Anspriichen 1 und 2 einerseits und
nach dem Anspruch 3 andererseits beanspruchten Verfahren
stellten zweil &erschiedene Gegenstdnde dar, die nicht
in einer Anmeldung behandelt werden konnten; das in den
Anspriichen 1 und 2 beansprgchte Verfahren sei offenbar
ein Ahalogieverfahren zu dem aus der US-Patentschrift
2 566 097 bekannten Verfahren (die vorveroffentlichte
US-Patentschrift 2 566097 ist inhaltsgleich mit der oben -
erwihnten, nicht vorversffentlichten deutschen Patent-
schrift (N @) und sei als Analogieverfahren daher nur
dann patentfdhig, wenn es zu neuen Stoffen filihre, die
hinsichtlich ihrer unmittelbaren Verwendbarkeit auf be-
stimmten technischen oder gewerblichen Gebieten nahe-
stehenden oder vergleichbaren'bekannten Produkten ilber-
legen seien;'in dieser Hinsicht seien jedoch in den ein-
gereichten Unterlagen keinerlei bestimmte Anhaltspunkte

gegeben.

Diec Anmelderin reichte daraufhin am 9. November 1954
einc neue Beschreibung mit 2 neuen Patentanspriichen ein,
die anstelle der bisherigen Unterlagen treten sollten.

Sie bemerkte dazu in dem Anschreiben, daB "das Verfahren
der vorliegenden Anmeldung nunmehr lediglich auf die
Herstellung von 2-(4'-Oxyphenyl)-morpholin und 2-(3'-
Oxyphenyl)-morpholin gerichtet"sei, und bezog sich dazu
auf das Beispiel 6 der urspriinglichen Unterlagen. Dement-
sprechend war der nunmehr geltend gemachte Patentanspruch 1
gefaBt; der neue Pétentanspruch 2 deckte sich im wesent-
lichen mit dem urspriinglich geltend gemachten Patentan-



spruch 2; der friithere Patentanspruch 3 wurde weggelassen.
In kurzer Zusammenfassung der ausfiithrlicheren Darle-
gungen der neuen Beschreibung wurde in dem Anschreiben
ferner bemerkt: p- und m-Oxyphenylmorpholine dienten

als Therapeutika bei Kreislaufschwéchen; das bekannte
2-(3',4'-Dioxyphenyl)-morpholin konne zu diesem Zweck
nicht verwendet werden, da es ebenso wie das Adrenalin
nur eine kurzzeitige vasokonstriktorische Wirkung besitze;
die erfindungsgemdfl hergestellten Verbindungen kdnnten
demnach mit der ihnen chemisch am n#chsten stehenden
bekannten Verbindung nicht eigentlich verglichen werden.

"In Erginzung der Eingabe'" vom 9. November 1954
reichte die Anmelderin am 23, November 1954 unter Bezug-
nahme auf das Beispiel 1 der urspringlichen Unterlagen
zvel weitere Patentanspriiche 3 und 4 ein, die wortlich
mit den spidter in der Augscheidungsanmeldung.--
geltend gemachten Patentanspriichen 1 und 2 iibereinstimm-

ten.

In einer miindlichen Verhandlung am 15. Juni 1955
schlug der Priifer der Anmelderin vor, die vorliegende
Anmcldung in zwel Teile zu zerlegen: der eine Teil wiirde
zweckmidf3ig ein Verfahren zur Herstellung von 2-monooxy-
phenylsubstituierten Morpholinen betreffen (entsprechend
Anspruch 1 vom 9. November 1954), der auszuscheidende
zweite Teil die Herstellung von 2-Phenyl-3-alkyl-morpholinen
(entsprechend Anspruch 3 vom 23. November 1954)..

Diesem Vorschlag folgend reichte die Anmelderin
am 1. Oktober 1955 unter gleichzeitiger Anzeige zu den
Akten der Stammanmeldung B 21 009 dic den Gegenstand des
vorlicgenden Verfahrens bildende Ausscheidungsanmeldung

S @D -in.

——— e




3. Zur Stammanmeldung §¥ @ @ reichte die Anmel-
derin noch mehrmals neue Unterlagen ein, durch welche die

am 9. November 1954 eingereichten Unterlagen in einigen
hier nicht mehr interessierenden Punkten abgedndert
wurden. Die Stammanmeldung wurde dann am 9. August 1956
bekanntgemacht. Die Rechtsbeschwerdefithrerin des vorlie-
genden Verfahrens legte auch im Verfahren auf die Stamm-
anmeldung Einspruch und Reschwerde ein. Durch die Ent—‘/
scheidung des 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patent-
amts vom 11. Mirz 1959 (BLPMZ 1959, 325 = GRUR 1960, 29)
wurde dort der Anmelderin schlieBlich das Patent 973 048
unter der Bezeichnung "Verfahren zur Herstellung von als
Heilmittel geeigneten substituierten Morpholinen" und
mit folgenden 2 Patentanspriichen erteilt:

"]1. Verfahren zur Herstellung von als Heilmittel
geeigneten substituierten Morpholinen der
allgemeinen Formel H

CHy i“z
\O |
worin R einen durch eine Hydroxylgruppe substi-
tuierten Phenylrest bedeutet, dadurch gekenn-
zeichnet, daf substituierte Didthanolamine der
allgemeinen Formel

R - CHOH - CH2 - NH - CH2 - CH2 -,OH’

worin R die oben angegebene Bedeutung besitzt,
unter milden Bedingungen mit wifirigen oder
wdBrig-alkoholischen Sduren behandelt werden.



2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daf8 die Umsetzung unter Erhitzen, z.B. auf
Wasserbadtemperatur, oder bei der Siedetempera-
tur der verwendeten wdB8rigen oder wiBrig-alkoho-
lischen S#ure durchgefiihrt wird."

4. Mit der am 1. Oktober 1955 eingereichten Ausschei-
dungsanmeldung @@ §iF § wurden die folgenden 2 Patentan- |
spriiche geltend gemacht, die -~ wie bereits erwdhnt - wort-
lich ebenso bereits in der Eingabe vom 23. November 1954
zur .Stammanmeldung §§ @B @P geltend gemacht worden waren
und die dann wortlich ebenso auch in der Auslegeschrift
am 9. Februar'1956 bekanntgemacht wurden:

"l. Verfahren zur‘Herstellung von substituierten
Morpholinen der allgemeinen Formel
ik’

R—CH NH ;

]

O C ~ )
N e i i
worin R Phenyl und R' einen niedrigmolekularen

Alkylrest bedeutet, dadurch gekennzeichnet,
daf substituierte Didthanclamine der allge-
meinen Formel:

)

R

R - CHOH - CH - NH - CH2 - CH,0H,

2
worin R und R' die oben angegebene Bedeutung
besitzen, mit wédBrigen oder alkoholischen
‘Siuren behandelt werden.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB die Umsetzung unter Erhitzen z.B. auf
Wasserbadtemperatur oder bei der Siedetemperatur
der verwendeten wiBrigen oder alkoholischen Sdure

durchgefiihrt wird."

Hinsichtlich der Eigenschaften der erfindungsgemifB
hergestellten Morpholine wurde in der mit der Ausschei-
dungsanmeldung am 1. Oktober 1955 eingereichten und in der
Auslegeschrift am 9. Februar 1956 wortlich ebenso bekannt-

- gemachten Beschreibung unter anderem folgendes gesagt:

"Die erfindungsgemi hergestellten Morpholine stellen
wertvolle Appetitziigler und Antidepressiva dar und
zeichnen sich besonders dadurch aus, daB sie beim
Menschen Ermiidungserscheinungen ganz erheblich
hinausschieben. Auf Grund dieser Eigenschaften
lassen sie sich mit anderen #hnlichen Morpholinen
nicht vergleichen, da letztere diese pharmakologi-
sche Eigenschaft nicht aufweisen, sondern zum grofen
Teil in ganz anderer Weise, beispielsweise adreno-
lytisch wirken. '

Bei Menschen ruft 2-Phenyl-3-methylmorpholin in
einer Dosis von 25 mg per os keinerlei nachteilige
Wirkungen, dagegen jedoch eine deutliche Appetit-
verminderung und Hinausschiebung der Ermiidung hervor.
Die Substang erzeugt in diesen Dosen keine Erregung,
vie beispielsweise das unter dem Namen Pervitin be-
kannte 1-Phenyl-2-methylaminopropan. Im Gegenteil
macht sich nach Einnahme der erfindungsgemiéfien
Morpholine eine sehr gute Konzentrationsfihigkeit
bemerkbar. Bei hoherer Dosierung und parenteraler
Applikation 1dB8t sich zwar eine #dhnliche Erregung
wie durch Verabreichung von l-Phenyl-2-methylamino-
propan hervorrufen, doch ist diese Erregung nicht
von einer entsprechenden Blutdrucksteigerung beglei-
tet. Auf Grund der fehlenden Wirkung auf Blutdruck
und Kreislauf eignen sich die neuen Morpholine zur
Behandlung der mit Hypertonie bzw. Herz- und Kreis-
laufstorungen einhergehenden Fettsucht."
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Als Beigpiel wurde, wie bereits erwdhnt, das Beispiel
der urspriinglichen Unterlagen wortlich in die Unterlagen
der Ausscheidungsanmeldung ibernommen.

5. Gegen die bekanntgemachte Ausscheidungsanmecldung
@ W WP crhob die jetzige Rechtsbeschwerdefilhrerin Ein-
spruch. Sie machte unter anderem geltend: Die urspriing-
liche Anmeldung vom 1. Juli 1952 habe in Anbetracht der
praktisch unendlichen Zahl der mit ihr beanspruchten
Morpholinderivate und mangels genauerer Angaben iber die
pharmakologischen ¥Wirkungen keine patehﬁfﬁhige Erfindung
offenbart. Der Ausscheidungsanmeldung @B @ @ konne allen-
falls die Prioritdt des Tages ihrer Einreichung - 1. Okto-
ber 1955 - zuerkannt werden. Die Prioritédt der Stamman-
meldung vom 1. Juli 1952 kdnne ihr aus zweil Griinden nicht
zugebilligt werden: weil die Stammanmeldung vor der Aus-
sch eidung, n#dmlich durch die Eingabe vom 9. November 1954,
auf die Herstellung der darin allein genannten zwei Ox&-.
phenylmorpholine beschrankt worden sei, und weil die Aus-
scheidungsanmeldung eine Auswahlerfindung darstelle, die
erstmals am 1. Oktober 1955 in einer Form offenbart wor-
den sei, bei der man von einer patentwliirdigen Erfindung
gprechen konne. An diesem Tage sei jedoch aus der Ver-
8ffentlichung von Dr. He@@p und Dr. Sigii* im September-
heft 1955 der Zeitschrift "Arzneimittelforschung" (S. 526 ff)
bereits bekannt gewesen, daf in 2-Stellung mit einem Phenyl-
rest und in 3-Stellung mit einem Alkylrest substituierte
Morpholine die in der Ausscheiduﬁgsanmeldung angegebenen
pharmakologischen Wirksamkeiten besitzen und sich als
wertvolle Appetitziigler und Ahtidepressiva eignen.

Nach Priifung des Einspruchs erteilte die Priifungs-
stelle fir Klasse 12 p das mit der Ausscheidungsanmeldung
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nachgesuchte Patent aufgrund der am 1. Oktober 1955 einge-
reichten, am 9. Februar 1956 bekanntgemachten Unterlagen,
und zwar mit Wirkung vom 2. Juli 1952.

6. Mit ihrer Beschwerde gegen diesen Erteilungsbe- -
schluB machte die Einsprechende iiber ihr in der Beschwerde-
instanz wiederholtes Einspruchsvorbringen hinaus unter
Vorlage von Versuchsberichten und Gutachten noch geltend,
daB3 der dem angemeldeten Verfahren zugrunde liegende
Morpholinringschluﬁ in dem behaupteten Umfang, insbesondere
bei Anwendung von wiBrig-~alkoholischen S#uren als Konden-
sationsmittel, technisch nicht durchfijhrbar, die geméB
§ 26 Abs. 1 PatG erforderliche Nacharbeitbarkeit der ILehre
also nicht gewdhrleistet sei.

In der miindlichen Verhandlung vor dem 16. Senat des
Bundespatentgerichtis am 24. Oktober 1963 beantragte die
Anmelderin ﬁilfsweise, das'Patent aufgrund der in der miind-
lichen Verhandlung ﬁperreichten'neuen Unterlagen mit fol-
gendem einzigen Patentanspruch zu erteilen:

"Verfahren zur Herstelluhg von als Heilmittel geeig-

netem 2-Phenyl-3-methylmorpholin der Formel
L ) CH 3

CH
Cgs—CH \\\\NH

O
CH3
oder desgen Salgen, dadurch gekennzeichnet, daB man

ein Diathanolamin der Formel
CH,

06H5.CH(OH).CH.NH.CH2 o
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mit wiBrigen oder widBrig-alkoholischen SHuren bis
zur Beendigung des Morpholinringschlusses auf Wasser- |
badtemperatur oder auf die Siedetemperatur der ver-
wwendeten wdBrigen oder whHBrig-alkoholischen S#iure
erhitzt."

Dufch den hier angefochtenen Beschluf vom 28. Oktober |
1963 - 16 ¥ 137/61 - (auszugsweise atgdr. in MittDtPatiAnw
1965, 10 ff) hat sodann der 16. Senat (Technischer Beschwer- |
degsenat XI) des Bundespatentgerichts die Beschwerde der
Einsprechenden gegen den Beschlufi der Priifungsstelle vom
4. MNovember 1957 mit der «Mafigabe zuriickgewiesen, daB das
Patent mit der Laufzeit ab 2. Juli 1952 unter der Bezeich-
nung "Verfahren zur Herstellung von als Heilmittel geeig-
neten 2~-Phenyl-3-methylmorpholin oder dessen Salgzen" auf-
grund der in der miindlichen Verhandlung vom 24. QOktober
1963 iiberreichten Unterlagen (Beschreibung und 1'?atent~‘

anspruch) erteilt wird.

7. Mit der vom Beschwerdesenat zugelassenen, frist-
und formgerecht eingelegten und begriindeten Rechitsbeschwer-

de beantragt die IEinsprechende,

den BeschlufBl des 16. Senats (Technischer Beschwerde-
senat XI) des Bundespatentgerichts vom 28. Oktober
1963 ~ 16 W 137/61 - aufzuheben und die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das
Bundespatentgericht zuriickzuverweisen.

Die Anmelderin beantragt,

die Rechtsbeschwerde zuriickzuweisen.
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II.

Die Rechtsbeschwerde konnte im Ergebnis keinen
Erfolg haben.

1. Der Beschwerdesenat hat vorab die formelle Zu-
ligsigkeit und die Prioritédt der mit der Ausscheidungs-
anmeldung W @D @P seltend gemachten Patentanspriiche
gepriuft. Er hat zwar nicht den auf die Herstellung von .
2-Phenyl-3-alkylmorpholinen gerichteten Patentanspruch
gemiB8 den am 1. Oktober 1955 eingereichten, am 9. Februar
1956 bekanntgemachten Unterlagen der Ausscheidungsannmel-
dung, wohl aber den auf die Herstellung von 2-Phenyl-35-

~methyl-morpholin gerichteten Patentanspruch geméB dem Hilfs-

antrag der Anmelderin vom 24. Oktober 1963 als formell zu-

i#issig angesehen. Der Gegenstand dieses letzteren Anspruchs

finde, wie @eﬁ Beschwerdesenat ndher ausfilhrt, in den am

1. Juli 1952 eingereichten urspriinglichen Unterlagen der
Stammanmeldung W @ @ seine volle Stiitze und sei dadurch,
daB er dort in dem an erster Stelle der Beschreibung ste-
henden Beispiel 1 in allen Einzelheiten erldutert worden
sei, aus der Vielzahl der vom urspriinglichen Hauptan-
spruch der Stammanmeldung umfaBten Synthesewege als bevor-
zugter Weg herausgehoben und somit als erfindungswesent-
licher Teil des in den urspriinglichen Unterlagen offen-
barten Gegenstandes erkennbar gemacht worden. Die Akten

- der Stammanmeldung evhielten auch keine Erkldrung der

Anmeldérin des Inhalts, daB sie auf die Weiterverfolgung
des dann mit der Ausscheidungsanmeldung beanspruchten
Verfahrens .verzichtet hdtte. Dem Anspruch vom 24. Oktober
1963 gebithre mithin auch die Priorit#dt der Stammanmeldung.
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Bei der sachlichen Priifung des Patentbegehrens der
Anmelderin ist der Beschwerdesenat davon ausgegangen, daf3
dic im Patentanspruch vom 24. Oktober 1963 gekennzeich-
nete Arbeitsweise - die ringschlieﬁénde Dehydratisierung
des Didthanolamins der Formel 06H5.CH(OH).CH(CHB).NH.CH2°CH2(
zum Morpholinderivat -~ sich zwar einer filir Ringschlliisse die-
ser Art iblichen Methode bediene und daher in die Gruppe
der chemischen Analogieverfahren gehdre, daB aber diese
Arbeitsweise selbst - hinsichtlich der in dem Patentan-
spruch genannten Verbindungen - unstreitig nicht vorbe-
gchrieben, also neu sei. Die in dem Anspruch gekennzeich-
nete Arbeitsweise sei, wie der Beschwerdesenat zur VWider-
lJegung der Einwendungen der Einsprechenden eingehend dar-
legt, auch mit dem behaupteten Erfolg durchfiihrbar.

Dexr Beschwerdesenat hat sodann den BEinwand der Ein-
sprechenden gepriift, den diese gegen die Patentfshigkeit
des Anmeldegegenstandes bezliglich des technischen Fort-
schritts im Zusammenhang mit der Offenbarung der Erfin-
dung erhoben hatte. Da8 das beanspruchte Verfahren an sich
mit einem Fortschritt gegeniiber dem Stande der Technik
verbunden sei, habe die Anmelderin durch eine - in den
Ergebnissen von der Einsprechenden nicht bestrittene -
vergleichende Gegeniiberstellung der pharmakologischen,
insbesondere der ermiidungshemmenden und appetitziigelnden
Eigenschaftendes hiernach erhdltlichen Morpholins mit den
Eigenschaften des Benzedrin und des Pervitin unter Beweis
gestellt und in der Beschreibung vom 24. Oktober 1963
hervorgehoben. Dieser Nachweis sei aber entgegen der
Meinung der Einsprechenden im vorliegenden Fall auch
nicht in unzulassiger Weise erst nachtrédglich beigebracht
worden. Der Fortschrittsnachweis sei auf demjenigen tech-
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nischen Sachgebiet zu erbringen, das durch die Erfindung
eine Bereicherung erfahren solle und das bereits in den
ersten Unterlagen als Grundlage des in Angriff genommenen
Problems ausgewiesen sei. Bel einem chemischen Analogie-
verfahren sei nun gzwar die Bekanntgabe allein der Kette
"Ausgangsstoff - Arbeitsmethode -~ Endprodukt", da deren
einzelne Glieder fir sich nicht die Kriterien der Patent-
wirdigkeit erfiillten, nicht gleichbedeutend mit der Offen-
barung einer aus Problem und Problemldsung zusammenge-
setzten Erfindung. Hier miisse der Anmelder vielmehr eine
weitergehende und allenfalls erst mit ihrem zus#dtzlichen
Inhult Erfindungscharakter aufweisende technische lLehre
offenbaren, der Fachwelt also von vornherein die Augen
dafiir 6ffnen, daB der (nach dem Analogieverfahren ohne
erfinderisches Zutun herstellbare) neue Stoff aufgrund
ganz besonderer Eigenschaften der Technik bestimmte fort-
schrittliche Verwendungsmdglichkeiten erschlieBe. Die
Angave der technischen Anwendung, welche die Erzeugnisse
finden sollen, gehOre zur vollstidndigen Offenbarung eines

chemischen Analogieverfahrens, welches Anspruch auf Patent-

schutz erhebe, - es sei denn, diese Anwendung ergebe sich
fir den mit dem Stand der Technik auf diesem Sachgebiet
vertrauten Fachmann bereits aus der formelm&Bigen Zusam-
mensetzung der Erzeugnisse von selbst. Ob das Sachgebiet,
auf dem das zu losende Problem liege und das durch die
Erzeugnisse des Analogieverfahrens eine Bereicherung er-
fahren solle, weiter oder enger zu bezeichnen sei, hinge
vom Einzelfall ab. Im vorliegenden Falle sei die Erfin-
dung urspriinglich "vollstdndig" in dem vorgenannten

Sinne offenbart worden. Bereits die ersten Unterlagen

der Stammanmeldung @ @ @I hiétten den Hinweis enthalten,
daf die nach dem hier beschriebenen Verfahren gewonnenen
Morpholine wertvolle "“Pharmazeutika" bzw. "Zwischenprodukte

il
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fiir die Herstellung von Pharmazeutika" seien; und aus der
Konstitutionsformel des schon im urspriinglichen Beispiel 1
der Stammanmeldung genannten 2—Pheny1-3—methy1-morpholin
habe der PFachmann ersehen, dafl sie als fiir die pharmako-
logische Wirkung mafigebliches Teilstilick das Grundskelett
der sogenannten Weckamine enthalte, so daB er zumindest
habe vermuten ktnnen, daB dieses Morpholinderivat "weckamin-
dhnlich", d.h. appetitziigelnd und ermﬁdungshinausschiebend
wirken werde., Nach alledem sei anzuerkennen, dafli sich die
Anmelderin zum experimentellen Nachweis der Foritschritt- '
lichkeit des nun noch beanspruchten Gegenstandes zuldssiger
Mittel bedient habe.

An anderer Stelle hat der Beschwerdesenat seinen
Standpunkt zu diesem Fragenkreis noch einmal: wie folgt
zusammengefaft: Die stiéndige Amtsiibung, nach der es zut
ldssig sei, die zur Patentbegriindung eines chemischen
Analogieverfahrens notwendigen speziellen vorteilhaften
therapeutischen Eigenschaften der Verfahrensprodukte
gemid3 § 26 Abs. 5 PatG erst nachtridglich anzugeben, sei
nur zutreffend unter der Voraussetzung, daB am ,Anm:ldetag
das durch die Erfindung zu losende Problem offenbart wor-
den, d.h. das engere technische Gebiet angegeben sei, auf
dem das Verfahrensprodukt angewendet werden solle und
auf dem der Fortschrittsnachweis erbracht werdes eine
inderung des der Fachwelt urspriinglich nach MaBgabe des
allgemeinen Fachwissens offenbarten Anwendungsgebietes
komme bei einem chemischen Analogieverfahren einer Ande-
rung der Problemstellung und damit einer unzulédssigen
Abdnderung der urspriinglich offenbarten Erfindung gleich.

Schliefllich hat der Beschwerdesenat mit n#dherer Be-
grindung anerkannt, daB das vorliegende an sich nicht
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eigenartige chemische Herstellungsverfahren in seinerxr:
Verbindung mit dem durch das hiernach erh&éltliche Er-

zeugnis gelosten Anwendungsproblem als Gesamterfindung
eine auBerordentliche erfinderische Leistung darstelle.

2. Die Rechtsbeschwerde greift vor allem diejenigen
Ausfilhrungen des Beschwerdesenats an, die sich auf die
urspriingliche Offenbarung des mit dem Hilfsantrag vom
24. Oktober 1963 beanspruchten Erfindungsgegenstandes in
den ersten Unterlagen der Stammanmeldung vom 1. Juli 1952
beziehen. Sie geht im Grundsatz mit dem Beschwerdesenat
davon aus, daB bei einem auf die Herstellung eines Heil-
mittels gerichteten chemischen Analogieverfahren die be-
sonderen therapeutischen Eigenschaften des Verfahrens-
produktes bereits in den ersten Unterlagen offenbart
werden miiten; und sie wendet sich mit sachlich-rechtlichen
und verfahrensrechtlichen Riigen gegen die Auffassung des
Beschwerdesenats, daf im vorliegenden Falle der Fachmann
aus der Konstitutionsformel des nach dem urspriinglichen
Beispiel 1 erh#ltlichen Verfahrensproduktes dessen be-
sonderen therapeutischen Eigenschaften habe ersehen konnen.
Sie meint ferner, daf die an sich zuléssige spitere Be-~
schridnkung auf ein in der urspriinglichen Beschreibung
enthaltenes Beispiel s.ch im vorliegenden Falle als eine
unzuléssige Veréinderung des Wesens der Erfindung dar-
stelle, weil die 6 Beispiele der ersten Unterlagen dort
urspriinglich als gleichwertige Alternativen zur Herstel-
lung von wertvollen Pharmazeutika oder Zwischenprodukten
dazu hingestellt worden seien, spHter aber offenbart
viorden sei, daB die nach dem Beispiel 1 und die nach dem
Beispiel 6 erh#dltlichen Verfahrensprodukte sehr unter-
schiedliche therapeutische Eigenschaften hédtten, wdhrend den
‘nach den Beispielen 2 bis 5 erh#dltlichen Verfahrensprodukten
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Uberhaupt keine besonderen therapeutischen Eigenschaften
zukidmen. Aus alledem folgert die Rechisbeschwerde, daf

mit den ersten Unterlagen der Stammanmeldung vom 1. Juli
1952, weil sie eine uniibersehbare Vielzahl von Verbin-
dungen mit unterschiedlichsten, fiir den Fachmann nicht
erkennbaren therapeutischen Eigenschaften umfaBiten, noch
keine fertige Erfindung offenbart worden sei, daff viel-
mehr erst die in den Unterlagen der Ausscheidungsanmeldung
unter Angabe der besonderen therapeutischen Eigenschaften
der betreffenden Verbindung getroffene Auswahl aus jener
Vielzahl von Verbindungen die jetzt mit dem Hilfsantrag
vom 24. Oktober 1963 beanspruchte Erfindung als eine
fertige Erfindung offenbart habe.

3, Diese Angriffe der Rechtsbeschwerde lassen sich
nur dann zutreffend beurteilen, wenn zuvor die von der
Rechtsbeschwerde nicht angegriffene Auffassung des Be-
schwerdesenates zu der rechtsgrundsédtzlichen Frage nach-
gepriift wird, was zur vollstidndigen Offenbarung bei einem
chemischen Analogieverfahren gehort.

Unter einem chemischen "Analogieverfahren" soll hier
nur ein chemisch nicht eigenartiges und daher in sich
selbst nicht patentfdhiges Analogieverfashren "im engeren
Sinne" verstanden werden, also ein Verfahren, das zwar
an sich neu igt, bei dem aber im Vergleich zu bekannten
Verfahren Ausgangsstoffe analoger Konstitution mittels
- der gleichen Arbeitsweise oder gleiche Ausgangsstoffe
mittels analoger Arbeitsweise zur Einwirkung aufeinander
gebracht und dadurch erwartungsgeméB Endprodukte analoger
Konstitution gewonnen werden (vgl. Reimer, PatG 2. Aufl.
§ 1 Rdn, 50). Auch fiir solche Analogieverfahren kann, wie
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erstmals das Reichsgericht in der sogenannten Kongorot-
Entscheidung vom 20. Mi#rz 1889 (Patentblatt 1889 S. 209)
ausgesprochen hat, Patentschutz gewdhrt werden, wenn sie

- wie es in dem Leitsatz zu der Entscheidung heifit -

"einen neuen technischen Effekt mit sich bringen" oder
wenn sie - wie es jetzt zumeéist formuliert wird - zu "Stof-
fen mit neuen, iiberraschenden und technisch wertvollen
Eigenschaften" fiihren. Der Entscheidung des Reichsgerichts
sind Praxis und Wissenschaft in nuumehr iliber 75 Jahren

fast einhellig géfolgt. Gegeniiber neuerlichen Angriffen

im Schrifttum.ist diese Rechtsauffassung erst kiirzlich von
demselben 16. Senat des Bundespatentgerichts, der den hier
angefochtenen BeschluB3 erlassen hat, in einer eingehend be-
griindeten Entscheidung vom 29. Januar 1965 (BPatGerE 7, 1)
erneut gerechtfertigt worden. Der erkennende Senat war
bereits in dem Beschlufl vom 13. Februar 1964 "Arzneimit-
telgemisch" (BGHZ 41, 231, 242/43) unter Bezugnahme auf die
stdndige pafentamtliche Praxis von der Schutzféhigkeit
chemischer Analogieverfahren ausgegangen und sieht auch
jetzt keinen Anlafi, von dieser Rechtsauffassung abzugehen.

Die Frage, was zur vollstdndigen Offenbarung bei
einem chemischen Analogieverfahren gehort, ist nun in
den letzten Jahren Gegenstand eines lebhaften Meinungs~
. streits im Schrifttum gewesen, der teils durch die hier
zur Erdrterung stehenden Anmeldungen (die Stammanmeldung
@ ® @ und die Ausscheidungsanmelduzg @@ @), teils
‘durch die Entscheidung des Ersten Zivilsenats des Bundes-
gerichtshofs I ZR 130/57 vom 22. September 1961 "Einlege-
sohle" (GRUR 1962, 83) angeregt worden ist. Die Vertreter
der einen Auffassung gehen davon aus, dafl bei einem chemi-
schen Analogieverfahrenidie Kette "Ausgangsstoff - Verfah-
- rensweise - Endprodukt" fiir sich allein noch nicht das
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Wesen der Erfindung im patentrechtlichen Sinne ausmache,
und fordern daher #hnlich wie der hier angefochtene Be-
schluf8 die urspriingliche Offenbarung auch des dem End-
produkt zugeschriebenen besonderen technischen bzw.
therapeutischen Effekts (so z.B. Eggert in Angew.Chemie
1962, 778; v. Finer in MittDtPatAnw 1965, 5; Langer in
GRUR ‘1960, 1; Mediger in GRUR 1963, 337; v. Pechmann in
GRUR 1957, 265; Angew. Chemie 1957, 497; GRUR 1960, 105;
GRUR 1965, 404). Die Vertreter der anderen Auffassung
dagegen gehen davon aus, daB auch bei einem chemischen
Analogieverfahren Gegenstand der Erfindung ein durch die
Kette "Ausgengsstoff - Verfahrensweise - Endprodukt"
gekenngeichnetes Verfahren sei, und wollen daher die
urspriingliche Offenbarung dieser Kette geniigen lassen

(so z.B. Beil in Chem.Ing.Technik 1959, 691; 1962, 795; GRUR
1961, 318, 322; SpieB in GRUR 1962, 113%; Vogt in GRUR 1964,
169; Zumstein in GRUR 1962, 281). Der erkennende Senat
schlieBt sich dieser letzteren Auffassung an:

DaB ein chemisches Analogieverfahren in dem oben
genannten Sinne nur um der neuen, liberraschenden und
technisch oder sonstwie wertvollen Eigenschaften der
danach erhdltlichen Produkte willen patentwiirdig sein kann,
gndert nichts daran, daf Geggnstand der zu.: patentierenden
Erfindung eben dieses Verfahren selbst ist und daB fiir den
Umfang der bei der Anmeldung zu fordernden Offenbarung
die allgemeine Vorschrift des § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG
gilt, nach der die'Erfindung in einer Anlage zu der An-
meldung so zu beschreiben ist, daB danach ihre Benutzung
durch andere Sachverstdndige moglich erscheint. Da nun
bei einem chemischen Analogieverfahren die zum Patent
angemeldete Lehre darin besteht, daB aus nidher bezeichne-
ten Ausgangsstoffen mittels ndher bezeichne-
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ter Arbeitsmeflioden ndher bezeichnete Endprodukte erhalten
werden kénnen, muB es als Offenbarung im Sinne des § 26
Abg. 1 Satz 4 PatG in der Regel geniigen, wenn eben diese
Ausgdngsstoffe, Arbeitsmethoden und Endprodukte so be-
schricben sind, daB der Fachmann die dadurch gekennzeich-
nete Lehre befolgen kann. Welche technisch, therapeutisch
oder sonstwie - z.B. auch #dsthetisch - wertvollen Eigen-
schaften die nach dem erfindungsgemiédBen Verfahren er-
h#ltlichen Produkte haben, gehdrt nicht mehr zum Inhalt
der nach § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG bei der Anmeldung zu offen-
barenden Lehre und damit insbesondere auch nicht zum
Bereich dessen, was mit einer "fertigen" Erfindung von

der ihr zugrunde liegenden "Aufgabe'" offenbart werden muf,
sondern zu dem aufgrund dieser Anmeldung im Erteilungsver-—
fahren zu erdrternden Fragenkreis des technisched Fort-
schritts und der Erfindungshdhe (so hinsichtlich der Ge-
schmackswirkungen bei einem "Suppenrezept" schon die zur
Verbffentlichung bestimmte Entscheidung des erkennenden
Senats Ia ZB 210/63 vom 23. November 1965). Es ist keine
Bestimmung des Patentgesetzes und kein sonstiger patent-
rechtlicher Grundsatz zu findén, wonach bei einem chemi-
schen Analogieverfahren schon bei der Anmeldung die neuen,
liberraschenden und technisch, therapeutisch oder sonstwie
wertvollen FEigenschaften der nach dem Verfahren zu gewin-
nenden Stoffe angegeben werden miiten. Aus den Entschei-
dungen des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs

I ZR 102/58 vom 29. April 1960 "Flugzeugbetankung I" (GRUR
1960, 542) und I ZR 130/57 vom 22. September 1961 "Ein-
legesohle" (GRUR 1962, 83) kann ein solcher Grundsatz
schon deshald nicht hergeleitet werden, weil es in jenen
beiden Féllen weder um chemische Analogieverfahren noch

um den Umfang der Offenbarung bei der Anmeldung ging,
sondern um einen Vorrichtungs- bzw. einen Verwendungs-
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P

anspruch, flir die ein patentbegriindender Vorteil erst
im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht worden war.

Es liegt allerdings nahe, in diesem Zusammenhang
auf ein anderes, fiir jede Patentanmeldung geltendes Er-
fordernis besonders hinzuweisen, ndmlich das in § 1 Abs. 1
- PatG ausdriicklich aufgestellte Erfordernis der "gewerblichen
Verwertbarkeit" (vgl. zu diesem Begriff auch Reimer aa0
§ 1 Rdn. 19 und Benkard PatG 4. Aufl. § 1 Rdn. 15). Gerade
in der die Patentfi#higkeit der chemischen Analogieverfah-
ren betreffenden Kongorot-Entscheidung vom 20. Mirz 1889
hat bereits das Reichsgericht betont, daB das Patentgesetz
nicht die Bestimmung habe, die reine Theorie um necuc Metho-
den zu bereichern, daB es vielmehr den Zweck verfolge,
den Erfindergeist fiir das Gewerbe in nutzbringender Weise
anzureizen, und daB von diesem Gesichtspunkt aug das
Patentgesetz ausgelegt werden miisse. In Verfolg gerade
dieses Gedankens ist das Reichsgericht dort dann zur grund-
stitzlichen Anerkennung der Patentfiéhigkeit auch der chemi-
schen Analogieverfahren gelangt, indem es fiir unerheblich
erachtet hat, daB die Kombinationsfdhigkeit der damals in
Rede stehenden Auggangsstoffe vom Standpunkt der wissen-
schaftlichen Chemie bekannt gewesen sein mdge, und ais
entscheidend angesehen hat, daf der Chemiker durch An-
wendung der an sich bekannten Methode auf einen Fall, auf
den sie noch nicht angewendet worden war, "neue Bahnen"
- erginge: fir das "Gewerbe" -~ erschlossen und damit
"patentrechtlich ein neues Verfahren erfunden" habe.
Nun geht bei einer sonstigen zum Patent angemeldeten
Lehre zum technischen Handeln in der Regel aus dieser
Lehre selbst hervor, inwiefern sie eine in der Technik
verwendbare Lehre . sein konnte. Bei einem chemischen Ana-
logieverfahren dagegen widre, wenn nur die Ausgangsstoffe,
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Arbeitsmethoden und Endprodukte angegeben wiirden, nicht
immer ohne weitefes ersichtlich, ob die dadurch gekenn-
zeichnete Lehre liberhaupt in der Technik verwendbar sein
kénnte oder ob sie lediglich die wissenschaftlichen
Kenntnisse erweitert. Um die Patentierung lediglich wis-
senschaftlich interessierender Erkenntnisse auszuschlies-
sen, wird daher bei der Anmeldung eines chemischen Ana-
logieverfahrens in der Regel die Angabe eines technischen
Gebietes zu fordern sein, auf dem die Lehre des beanspruch-
ten Verfahrens als eine Lehre zum technischen Handeln An-
wendung finden soll (so im Ergebnis wohl auch Beil in
GRUR 1661, 318 ff, 322, der vorwiegend aus verfahrens-
praktischen Griinden eine "allgemeine Brauchbarkeitsan-
gabe" zu fordern scheint). Ndhere Ausfilhrungen zu diesem
etwaigen Erfordernis sind hier indes nicht veranlaBt; es
braucht hier insbesondere nicht abschlieflend erdrtert zu
werden, ob diese Angabe nachgebracht werden kdnnte (wie
Beil aa0 S. 324 links unten/rechts oben anzunehmen
scheint), ob sie im Laufe des Erteilungsverfahréns ge-
indert werden diirfte und ob sie einen EinfluB auf den
Schutzumfang des demnédchst erteilten Patentes haben
wﬁfde, Im vorliegenden Fall geniigt es, festzustellen,

daB die Anmelderin auch einem solchen Erfordernis Genlige
getan haben wiirde, indem sie bereits in den ersten Unter-
lagen der Stammanmeldung vom 1. Juli :1952 angegeben hat,
die erfindungsgemif hergestellten Morpholine seien wert-
volle Pharmazeutika bzw. Zwischenprodukte fiir die Herstel-
lung von Pharmazeutika.

4. Da es demnach entgegen der vom Beschwerdesenat
vertretenen Auffassung nicht erforderlich war, dafB die
besonderen therapeutischen Zigenschaften der nach dem
urspriinglichen Anspruch vom 1. Juli 1952 herzustellenden
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substituierten Morpholine bereits in den ersten Unter-
lagen der Patentanmeldung vom 1. Juli 1952 offenbart
wurden, kann es auf die vom Beschwerdesenat bejahte
Irage, ob die thérapeutischen Eigenschaften gerade des
nach dem Anspruch vom 24. Oktober 1963 herzustellenden
substituierten Morpholins schon aus dessen Konstitutions-
formel zu erkennen waren, und auf die von der Rechtsbe-
schwerde gegen diese Auffassung des Beschwerdesenats er-
hobenen Riigen nicht mehr ankommen.

5. Mit der Erkenntnis, daB es nicht erforderlich
war, die besonderen therapeutischen Eigenschaften der
unter den urspriinglichen Anspruch vom 1. Juli 1952 fallen-
den substituierten Morpholine bereits in den ersten Unter-
lagen der Anmeldung vom 1. Juli 1952 zu offenbaren, ist
weiter auch derjenigen Riige der Rechtsbeschwerde ihr eigent-
liches Gewicht genommen, die dahin geht, die spdtere '"Be-
schrinkung" der Anmelderin in ihrem Hilfsantrag vom 24. Ok-
tober 1963 auf das in der urspriinglichen Beschreibung ent-
haltene Beispiel 1 der Herstellung von 2-Phenyl-3-methyl-
morpholin stelle in Wahrheit eihe unzuléssige Verdnderung

des ‘/esens. der Erfindung dar.

Nach den Ausfilhrungen im angefochtenen Beschluf
entspricht es einem stédndigen Grundsatz der Patenter-
teilungspraxis, die in der Beschreibung eines chemischen
Herstellungsverfahrens angefﬁhrten und detaillierte
experimentelle und zahlenmiBige Angaben aufweisenden
Beispiele als bevorzugte Ausfithrungsformen des in den
Anspriichen allgemein gekénnzeichneten Gegenstandes anzu~
sehen. Die in die Form von Ausfilhrungsbeispielen geklei-
deten Versuche stellten das Kernstiick der eigentlichen
Erfindung dar. Die Beispiele seien zugleich Beleg fiir die
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Durchfilhrbarkeit und den Glultigkeitsbereich der Erfindung.
Als "Sdulen!", welche die Erfindung triigen, gebilihre den
Beispielen die Sonderstellung als bevorzugte und erfin-
dungswesentliche Ausfihrungsform der Erfindung unabhidngig
davon, ob die spezielle Arbeitsweise, die sie im eingzel-
nen beschreiben, zum Gegenstand eines besonderen Anspruchs

gemacht werde oder nicht.

In diescen Ausfilhrungen ist ein Rechtsfehler nicht
zu finden. Sie werden an sich auch von der Rechtsbe-
schwerde nicht angegriffen. Entgegen der Meinung der
Rechtsbeschwerde war es aber, wie auch sonst, so auch im
vorliegenden Falle nicht unzuléssig, daBl die Anmelderin
sich nicht auf die "Gesamtheit!" der Beispiele, sondern
auf einzelne Beispiele - in der Stammanmeldung @9 @ @
auf das urspriingliche Beispiel 6, in der vorliegenden
Ausscheidungsanmeldung -.- auf das urspriingliche
Beispiel 1 - "beschrinktd'. Jedes der in den ersten Unter-
lagen vbmll. Juli 1952 enthaltenen Beispiele offenbarte
mit der Angabe der Ausgangsstoffe, Afbeitsmethoden und
Endprodukte eine "differenziert beschriebene Losung' im
Sinne des Beschlusses des 11. Senats des Bundespatentge-
richts vom 26. April 1965 - BPatGerE 7, 20 - (vgl. dazu
auch dic am selben Tage wie die vorliegende Entscheidung
verkiindete Entscheidung des erkennenden Senats Ia ZB
4/65 vom 3. Februar 1966 "Seifenzusatz"). Die besonderen
therapeutischen Eigenschaften der nach den einzelnen Bei-
spielen herzustellenden substituierten Morpholine brauch-
ten, wie oben ausgefithrt, nicht urspriinglich offenbart
zu werden. Brgab sich aus den spédteren Angaben der An-
mcelderin, daB die nach den einzelnen Beispielen herzustel-
lenden Morpholine unterschiedliche therapeutische Eigen-
schaften haben, so mochte das ein Grund mehr dafiir sein,
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den in den einzelnen Beispielen offenbarten Erfindungs-
gegenstand als nicht einheitlich anzusehen und in mehreren,
auf Jje ein Beispiel beschrénkten prioritédtsgleichen An-
meldungen weiterzuverfolgen. Es #nderte aber nichts daran,
dafl jeder dar dann gesondert weiterverfolgten Erfindungs-
gegenstinde urspriinglich "differenziert beschrieben" war.

6. Teils unter dem Gesichtspunkt mangelnder ur-
sprunglicher Offenbarung, teils unter anderen Gesichté~
punkten riigt die Rechtsbeschwerde ferner, daB der vom
Beschwerdesenat gemdB dem Hilfsantrag vom 24. Oktober
1663 erteilte Patentanspruch in doppelter Hinsicht zu
weit gefaBt sei:

a) Wie die Rechtsbeschwerde zutreffend bemerkt,
entspricht der Patentanspruch in der Fassung des Hilfs-
antrags vom 24. Oktober 1963 insofern nicht genau dem
Beispiel 1 der urspriinglichen Unterlagen vom 1. Juli 1952,
als das Beispiel nur das Kochen des (im urspriinglichen
Beispiel und im Anspruch vom 24. Oktober 1963 identisch
bezeichneten) DiHthanolamins mit 48 %iger Bromsdure,
also die Erhitzung in wiBriger S&dure auf Siedetemperatur,
nicht auch die dariiber hinaus jetzt noch beanspruchten
Reaktionen, also insbesondere nicht die Reaktion mit
wdBrig alkoholischer Sdure bei Wasserbadtemperatur be-
schrieben hat. Der Beschwerdesenat hat die Einbeziehung
auch dieser anderen Erhitzungsart in den Patentanspruch
vom 24. Oktober 1963 deshalb als zulissig angesehen, weil
alle in diesem Patentanspruch genannten Erhitzungsarten
im urspriinglichen Anspruch 2 als dgquivalente Varianten
dargestellt gewesen seien. Die Rechtsbeschwerde wendet
sich gegen diese "Unterstellung" der Aquivalenz der
Arbeitsmethoden des urspriinglichen Anspruchs 2 mit den
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Verfahrensriigen, der Beschwerdesenat habe den durch
Versuchsberichte und Gutachten unterstiitzten Vortrag

der Einsprechenden im Schriftsatz v¢m 26. Juli 1958 iiber-
sehen, wonach z.B. die im ursprﬁnglichen Beispiel 4 an-
gegebvene Erhitzung in 5 diger Salzsidure bei dem Ausgangs-
material des Béispiels 1 zu keinem RingschlufB fiihre, und
er habe weiter libersehen, daB nach dem eigenen Zugesténd-
nis der Anmelderin ein RingschluB mit Essigsdure, also
mit einer der gingigsten Sduren der organischen Chemie,
nicht durchgefithrt worden sei.

Diese Riigen sind nicht begriindet. Der Beschwerde-
senat hat den von der Rechtsbeschwerde als ilbergangen
bezeichneten Streitstoff zwar in anderem Zusammenhang,
némlich bei der Priifung der Frage, ob die im Patentan-
spruch gekennzeichnete Arbeitsweise auch mit dem behaup-
teten Erfolg durchfiihrbar sei, in jenem anderen Zusammen-
hang aber sehr\eingehend und erschdpfend behandelt. Der
Beschwerdesenat ist dort zu dem von der Rechtsbeschwerde
nicht angegriffenen Ergebnis gelangt, dafl der Fachmann
bei Beachtung der im Patentanspruch enthaltenen weiteren
Anweisung, die Reaktion "bis zur Beendigung des Morpho-
linringschlusses" durchzufiihren, aufgrund seines Fach-
wissens die jeweils optimalen Bedingungen, soweit er-
forderlich, anhand einfacher Versuche ohne Schwierigkei-
ten ermitteln konne. Daher konnen in dem hier zu erdr-
ternden Zusammenhang auch keine Bedenken dagegen erhoben
werden, daB unter den Wortlaut des Patentanspruchs vom
24. Oktober 1963 an sich auch solche Arbeitsmethoden
fallen, die der Fachmann bei Beachtung der ebenfalls.
in dem Anspruch enthaltenen weiteren Anweisung aufgrund
seines Pachwissens oder anhand einfacher Versuche als
ungeeignet erkennt oder deren Eignung bisher nicht nach-
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cwiesen ist (vgl. dazu auch BGH GRUR 1965, 13%8, 141/42
"Polymerisationsbeschleuniger" und GRUR 1965, 473, 475
"Dauerwellen").

b) Die Rechtsbeschwerde meint ferner, daB der
Patentanspruch des Hilfsantrags vom 24. Oktober 1963 auch
insofern durch das Beispiel 1 der urspriinglichen Unter-
lagen vom 1. Juli 1952 nicht gedeckt werde, ats er
auch eine am Anmcldetag noch unbekannte, stereoisomere
Didthanolaminverbindung mit einem um etwa lOOniedrigeren
Schmelzpunkt als Ausgangsmaterial erfasse.

Der Beschwerdesgenat hat hierzu, und zwar wiederum
im Zusammenhang mit der Priifung der Durchfithrbarkeit
des beanspruchten Herstellungsverfahrens, ausgefiihrt:
Bezugsgrundlage flir diese Priifung kdnne immer nur der
Stand der Technik zum Zeitpunkt des Anmeldetages seing
cbenso wie der Anmelder ein derartiges Verfahren nur
anhand solcher Beispiele erlsutern kdnne, die sich am
Anmeldetag bekannter Arbeitsmittel bedienten, so diirfe
auch der Einsprechende, wenn er dessen Durchfiihrbarkeit
bestreite, fiir seine experimentelle Beweisfihrung nur
auf solche vom Anspruch umfafBten Komponenten zurlickgrei-~
" fen, Uuber die der Sachkundige am Anmeldetag verfiligt habe.
Aus diesen Ausfiihrungen in Verbindung mit den bereits
erwdhnten Ausfiihrungen an anderer Stelle, daB der die
Regel des Patentanspruchs nacharbeitende Pachmann die
jeweils optim&len Bedingungen unschwer ermitteln konne,
ergibt sich, daB der Beschwerdesenat unter dem Ausgangs-
material des von der Anmelderin geltend gemachten Patent-
aﬁsPruchs nur die am Anmeldetag bekannte Art dieses
Ausgangsmaterials hat verstanden wissen wollen.




Dem ist zuzustimmen, Wenn die in einem Patcentan-~
spruch verwendeten Begriffe infolge der Weiterentwicklung
der Technik eine andere Bedeutung bekommen haben, so kann
auch spiéter der Begriff nur - in dem am Anmeldetag allge-
mein verstandenen Sinne verstanden werden. Zu einer aus-
driicklichen Beschridnkung des Anspruchs auf das am Anmelde-
tag bekanntce Ausgangsmaterial bestand deshalb kein AnlaB.

7. Die Rechtsbeschwerde bittet schlieBlich noch
un Nachpriifung, ob entgegen der vom Beschwerdesenat ver-
tretenen Auffassung der Schriftsatz der Anmelderin vom
9. November 1954 zur Stammanmeldung nicht doch eine aus-
driickliche Beschrénkung des Anmeldeverfahrens auf die dort
allein noch genannte Herstellung von 2-0xyphenyl-morpho-
linen enthalten habe. '

Der Beschwerdesenat hat in den Ausfilhrungen des
Schriftsatzes der Anmelderin vom 9. November 1954 weder
eine direkte noch eine indirekte Verzichtserkldrung
hinsichtlich der in dem Schriftsatz nicht mehr bean-
spruchten Anmeldungsteile gesehen. Die Mitteilung in
dem Schriftsatz werde, wie der Beschwerdesenat weiter
ausfilhrt, im Gegenteil durch den 14 Tage spdter einge-
reichten und ausdriicklich als "Erginzung" des vorange-
henden Schriftsatzes bezeichneten Schriftsatz vervollstén-.
digt, dem die auf die Herstellung anderer Verbindungen,
néimlich der 2-FPhenyl-3-alkyl-morpholine gerichteten An-
spriiche 3 und 4 mit dem Ahtrag beigefligt gewesen seien,
sie der weiteren Priifung zugrunde zu legen. Damit habe
die Anmelderin ihre Absicht, auch diesen Gegenstand in
ihr Schutzbegehren miteinzubeziehen, unmiBverstidndlich
zum Ausdruck gebracht.



In diesen Ausfiihrungen des Beschwerdesenats ist ein
Rechtsfehler nicht zu finden. Sie stehen insbesondere
nicht im Widerspruch zu den Grundsdtzen fiir die Auslegung
derartiger Erklérungen, die der erkennende, Senat in dem
zur Vertffentlichung vorgesehenen BeschluB Ia ZB 23/64
vom 13. Mai 1965 - "beschrinkter Bekanntmachungsantrag"'" -
gebilligt hat.

8. Da die Riigen der Rechtsbeschwerde demmach nicht
durchgreifen und der angefochtehe BeschluB auch sonst
keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Einsprechenden er-
kennen 1dB8t%t, war die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge
aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegriindet zuriickzuweisen

Nastelski Bock Spreng

I.oscher "Bundesrichter Schneider
ist beurlaubt und daher
an der Unterzeichnung
verhindert.
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