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Die Frage, ob ein chemisches Zwischenprodukt urséchlich
ist fur das im Wege der Weiterverarbeitung des Zwischen-
produkts gewonnene Endprodukt mit Ubeflegenen Eigenschaf-
ten bzw. Wirkungen, ist nach der naturwissenschaftlichen
Bedingungslehre (conditio sine qua non) zu beantworten.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-~
hofs hat auf die mindliche Verhandlung vom 7. Mai 1974
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
wird der BeschluB des 16. Senats (techn,
Beschwerdesenats XI) des Bundespatentge~
richts vom 13. November 1972 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Bundespatentge-
richt zurilickverwiesen.

2. Gegenstandswert: 100 000.- DM

Griinde
I.

Der Beschwerdesenat hat die Beschwerde der Anmel-~
derin gegen den BeschluB3 des Deutschen Patentamts zuriick-
‘gewiesen, durch den eine Ausscheidungsanmeldung aus der
am 4, Mirz 1963 unter Beanspruchung der Priorit#t einer
Voranmeldung in der Schweiz vom 21. Mérz 1962 getitigten
Stammanmeldung im Priifungsverfahren nach §§ 28 b £f zu-
riickgewiesen worden ist. Der Ausscheidungsanmeldung
(nachfolgend kurz Anmeldung genannt) lagen zuletzt fol-
gende vier Patentanspriiche zugrunde:
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"q1, Verfahren zur Herstellung von (-)-2-Car-
balkoxymethyl-3-alkyl-9,10-dimethoxy-1,
4,6,7-tetrahydro-11bH-benzo-/ a/chinolizi-
-nen, dadurch gekennzeichnet, da8 man ein
racemisches 2-Carbalkoxymethyl-3-alkyl-9,
10-dimethoxy-1,4,6,7~-tetrahydro-11bH-~benzo

a/chinolizin in an sich bekannter Weise
n seine optischen Antipoden aufspaltet,
daB8 man den dabei erhaltenen (+)-Antipoden
durch Oxydation mittels eines Mercuri-,
Cupri- oder Ferrisalzes, vorzugsweise mit
Quecksilber-II-acetat, und anschlieflemde
Reduktion mit Natriumborhydrid, Kaliumbor-
hydrid oder Natriumhydrid in das Racemat
iberfiihrt und letzteres wieder in die opti~
schen Antipoden aufspaltet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zelchnet, da8 man als racemisches Ausgangs-
material rac.2-Carbomethoxymethyl-3-thyl-
9,10~-dimethoxy-1,4,6,7-tetrahydro-11bH-benzo

a/chinolizin verwendet,

3. (-)-2-Carbalkoxymethyl-3-alkyl-9,10-
dimethoxy-1,4,6,7-tetrahydro-11bH-benzo
[ 8/chinolizine und deren Salze.

4, (=)-2-Carbomethoxymethyl-3-&thyl-9,10-
dimethoxy-1,4,6,7-tetrahydro-11bH-benzo-
a/chinolizin und dessen Salze."

Die beanspruchten (-)-2-Carbalkoxymethyl-3-alkyl-
9,10-dimethoxy-1,4,6,7~tetrahydro-11bH-benzo/ a/chinoli-
zine werden als Ausgangsmaterialien fiir die Herstellung
von enantiomeren Verbindungen aus der Dehydroemetin-Reihe,
insbesondere fiir die Herstellung von (-)-2-Dehydroemetin
vervwendet, die amtbicide Eigenschaften besitzen.

Mit der vom Beschwerdesenat zugelassenen Rechtsbe-
schwerde beantragt die Anmelderin




die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und die Zuriickverweisung der Sache an das
Bundespatentgericht.

1I.

Beli Anerkennung der Neuheit des Verfahrens nach
den Anspriichen 1 und 2 und der Stoffe nach den Ansprii-
chen 3 und 4 gelangt der Beschwerdesenat zu einer Ver-
neinung ihrer Schutzféhigkeit, weil sie nicht die Voraus-
setzungen erfiillten, unter denen Verfahren, die zu Zwi-
schenprodukten fiihrten, und Zwischenprodukten als Stoff-
erfindungen ein Patentschutz zuteil werden kdnne. Der
Beschwerdesenat legt seiner Entscheidung die Rechtspre-
chung des erkennenden Senats zugrunde, wonach chemische
Zwischenprodukte und Verfahren zu ihrer Herstellung dann
schutzfihig sind, wenn urspriinglich offemnbart ist, wie
. das Zwischenprodukt zum Endprodukt weiter umgesetzt
wird (vgl. BGH GRUR 1972, 642 - Lactame), wenn das aus
dem Zwischenprodukt gewonnene Endprodukt bel seiner
praktischen Verwendung {iberraschende (d. h. nach dem
Stande der Technik und dem Fachwissen nicht vorherseh-
bare) Eigenschaften oder Wirkungen aufweist (BGH GRUR
1969, 265 - Disiloxan; 1970, 506 - Dilactame) und wenn
ein Kausalzusammenhang zwischen den sich bei der Verwen-
dung des Endprodukts zeigenden Wirkungen oder Eigenschaf-
ten und dem Zwischenprodukt besteht (BGH GRUR 1969, 265 -
Disiloxan; 1970, 506 - Dilactame). Er stellt fest, das8
die Weiterumsetzung der Zwischenprodukte zu den End-
produkten urspriinglich offenbart worden ist und da8
die therapeutische Uberlegenheit der letzteren nicht vom
Stande der Technik nahegelegt, sondern i{iberraschend war.



Der Beschwerdesenat versteht das Erfordernis des
Kausalzusammenhangs zwischen den sich bei der prakti-
schen Verwendung des Endprodukts zeigenden Wirkungen
oder Eigenschaften und dem Zwischenprodukt im Sinne einer
auf den Einzelfall jeweils zugeschnittenen angemessenen
(addquaten) Kausalitlit, die nach seiner Meinung dann
zu vemeinen ist, wenn das Endprodukt mittels einer un-
angemessenen grofen, vom Durchschnittschemiker nicht
mehr {iberschaubaren Folge von Reaktionsstufen aus dem
Zwischenprodukt erhalten wird. Er verweist dazu zundichst
auf seinen fritheren Beschlu8 vom 27. Juli 1970 -

16 W(pat) 107/67 - in dem der Standpunkt eingenommen
wurde, daB8 die Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts
zu dem Endprodukt in einem "einschrittigen® Verfahren
erfolgen miisse. Es erscheine nicht gerechtfertigt, den
Kausalzusammenhang zwischen der Wirkung des Endprodukts
und dem Zwischenprodukt ohne Riicksicht auf die Zahl und
den Umfang der Weiterverarbeitungsstufen einfach deshalb
als gegeben anzusehen, weil eine Teilstruktur des Zwi-
schenprodukts im Endprodukt wiederkehre. Ein solcher
Kausalzusammenhang wiirde in einem sehr viel breiteren
Rahmen, auch schon bei den Vorprodukten, aus denen das
Zwischenprodukt hergestellt werde, stets gegeben sein,
denn die sich nur auf den strukturellen oder teilstruk-
turellen Zusammenhang beziehende Kausalitédt lasse sich
in aller Regel herleiten. Ein so verstandener Begriff
des Kausalzusammenhangs seli fiir die Beurteilung der
Schutzfihigkeit von solchen Zwischenprodukten ohne ent-
scheidenden Aussagewert, die erst nach einer vielstufi-
gen Weiterumsetzung ein Endprodukt mit fortschrittlichen
Eigenschaften von patentbegriindendem AusmaB lieferten.
Der Kausalzusammenhang werde umso lockerer, je weiter




der Ausgangsstoff und das Endprodukt durch dazwischen
liegende Stufen auseinander ligen.

Der Beschwerdesenat ist der Ansicht, beim vorlie-
genden Anmeldungsgegenstand sei der Kausalzusammenhang
fiir den Fachmann durch den vielstufigen, nicht mehr
liberschaubaren Weiterverarbeitungsweg tatsidchlich "zu
locker" geworden und "verlorengegangen", Um von den
beanspruchten Zwischenprodukten zu den Endprodukten zu
gelangen, miiften zunéichst die (-)-2-Carbaloxymethyl-3-

alkyl-9,10-dimethoxy-1,4,6,7-tetrahydro-11bH-benzo [a 7/
chinoziline
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in das Homoveratrylamid
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umgewandelt werden (1. Stufe); dieses miisse sodann

durch eine RingschluBSireaktion mittels einer cyclisie-
renden Phosphorverbindung in ein

(=)=2=~Dehydro-0O-methylpsychotrinsalz




{iberfilhrt werden (2. Stufe); dieses milsse katalytisch
oder mittels eines Alkal imetall-metallhydrids, wie
Natriumborhydrid, einer Hydrierung unterworfen werden,
die zum Eintritt von zwei Wasserstoffatomen in das

(=)=-2-Dehydro=-0O-methylpsychotrinsalz fiihre, das als ein
Gemisch von stereoisomeren Produkten
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vorliege (3. Stufe); dieses Gemisch werde mit Mineralsiure
zu einem Gemisch der mineralsauren Salze der Isomeren
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umgesetzt (4. Stufe); daraus werde dann mit Hilfe einer
fraktionierten Kristallisation das Endprodukt, nlmlich
das (-)-2-Dehydroemetin

0}130 —
CHz0—\
« Salz
CH,
| B
I N OCHB.
y/ ——OCH3

isoliert (5. Stufe). Das Wiederauftreten des optischen
Drehsinns des beanspruchten Zwischenprodukts nach links
[{-)-Verbindung/ im Endprodukt sei "nicht als beweisend
flir den Kausalzusammenhang zwischen Ausgangs- und Endpro-
dukt anzuerkennen®, denn die Anmelderin habe in Spalte 2
Absatz 3 des Stammpatents 1 445 875 selbst hervorgehoben,
daB im Zuge der dritten Weiterverarbeitungsstufe (Hydrie-
rung) die Bildung eines neuen Asymmetriezentrums am Koh-
lenstoffatom 1' des Isochinolinringes erfolge. Deshalb
stehe nicht fest, welches der mehrfach vorhandenen Asymme-
triezentren fiir Endwert und Richtung der optischen Drehung
maBgebend sei,

lrt, Zahl und Umfang der Weiterumsetzungen, denen
die sich in ihrer Zusammensetzung sténdig #ndernden Zwi-
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schenprodukte nacheinander unterworfen werden miiten,

um zu dem Endprodukt zu gelangen, zeigten, daB es nicht
mglich sei festzustellen, obd iilberhaupt und in welchem
Ausmaf8 bereits im beanspruchten Zwischenprodukt liegende
Umstéinde, Eigenschaften u. dgl. ursiéichlich fiir die
festgestellt gute amBbicide Wirkung des Endprodukts
seien. Fir die Uberfihrung der beanspruchten Zwischen-
produkte in Endprodukte mit fortschrittlichen Eigen-
schaften komme es nach alledem auf die bei der Weiter-
verarbeitung der Zwischenprodukte hinzutretenden anderen
Stoffe entscheidend an. Das aber seien “gerade die Um-
stéinde, unter denen - wenn sie, wie es hier der Fall ist,
ausschlieflich vorliegen - ein Kausalzusammenhang zwi-
schen Zwischenprodukteigenschaft und Endproduktwirkung -
und damit ein mit dem Zwischenprodukt verbundener Effekt -
nicht anzuerkennen" sei,

III.

1. Die Riige der Rechtsbeschwerde, der Beschwerde-
senat habe bel der Beurteilung der in Rede stehenden
Zwischenprodukte einen rechtlich fehlsamen Begriff des
Kausalzusammenhangs zugrunde gelegt, greift durch. Der
erkennende Senat hat im Disiloxan-Beschlu8 vom 27.
Februar 1969 (BGHZ 51, 378 ff) den Patentschutz fiir
chemische Zwischenprodukte zugelassen, die erst im Wege
einer chemischen Umsetzung zu Endprodukten filhren, wenn
diese Endprodukte Eigenschaften aufweisen, kraft derer
sie bei ihrer'Verwendung in Uiberlegener Weise wirken
und die Uberlegenheit nicht erwartet werden konnte, son-
dern iiberraschend war; dabei komme es weder auf die
Unterschiedlichkeit der mehreren Verfahrensabschnitte



(zur Herstellung der Zwischenprodukte und der Endpro-
dukte) noch auf den Unterschied der chemischen Konsti-
tution der jeweiligen Produkte der mehreren Verfahrens-
abschnitte an, sondern allein auf den Kausalzusammen-
hang zwischen den Eigenschaften der Zwischenprodukte
und den bei den Endprodukten sich zeigenden Eigenschaf-
ten oder Wirkungen. Im Dilactame-BeschluB (GRUR 1970,
506 f£f) sind diese Ausfiihrungen dahin erginzt worden,
da zu den Eigenschaften des Zwischenprodukts, die ur-
séichlich fUr die {iberraschenden fortschrittlichen Eigen-
schaften oder Wirkungen des Endprodukts sein koénnen,
auch die chemische Konstitution des Zwischenprodukts

zu z#hlen ist. Der erkennende Senat hat im Disiloxan-
Beschlul fernmer zum Ausdruck gebracht, daS es mit dem
Zweck des Patentrechts und den Regelungen des Patent-
gesetzes vereinbar sei, ein Zwischenprodukt zu schiitzen,
das Eigenschaften in sich trage, die bei der Verwendung
eines durch Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts
gewonnenen Endprodukts als vorteilhaft wirksame Eigen-
schaften dieses Endprodukts in Erscheinung treten. Es
milsse dem Anmelder {iberlassen bleiben, ob er seine Er-
findung dort schiitzen lassen wolle, wo der mit seiner
neuen Lehre zu erzielende technische Fortschritt begriin-
det werde (d., i. bei dem neuen Zwischenprodukt) oder
dort, wo der technische Fortschritt in Erscheinung
trete (4. i. bei dem Endprodukt oder seiner Verwen-

dung).

Migen diese Grundsétze auch in einem Falle aus-
gesprochen worden sein, in dem ein einziger Schritt
oder eine einzige Stufe (eine einzige weitere chemische
Umsetzung des Zwischenprodukts) ausreichte, um vom be-
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anspruchten Zwischenprodukt zum Endprodukt zu gelangen,
80 gebieten es weder der Zweck des Patentrechts noch

die Regelungen des Patentgesetzes, den Schutz der Zwi-
schenprodukte und der Verfahren zu ihrer Herstellung
darauf einzuschrénken. Das wilirde den Schutz fiir Erfin-
der von neuen, fortschrittlichen und erfinderischen Zwi-
schenprodukten, die einer mehrfachen chemischen Umsetzung
bedlirfen, um zu einem Endprodukt mit wertvollen Eigen-
schaften oder Wirkungen zu gelangen, in einer dem Zweck
des Patentschutzes, die Erfinder ausreichend filir die wvon
ihnen offenbarte Bereicherung der Technik mit einem
zeitlich begrenzten Ausschlieflichkeitsrecht zu beloh-
nen, zuwiderlaufenden Weise verkiirzen.

Die Grundsiitze einer auf den jeweiligen Einzelfall
zugeschnittenen "adiiquaten" Kausalitit, mit denen der
Beschwerdesenat den Schutz von Zwischenprodukten ein-
schrénken will, wenn eine mehrstufige Weiterverarbei-
tung erforderlich ist, um vom Zwischenprodukt zum End-
produkt mit ilberraschenden fortschrittlichen Eigenschaf-
ten oder Wirkungen zu gelangen, rechtfertigen eine Ver-
kiirzung des Schutzes filr die Erfinder derartiger Zwi-
schenprodukte nicht. Der dem Haftungsrecht entlehnte
Begriff der "adliquaten Kausalitlt", der dort der Abgren-
zung der Zurechnung von Ursachen fiir einen schiéidlichen
Erfolg dient, liefert kein passendes Kriterium fiir die
Beurteilung der Patentfdhigkeit wvon chemischen Zwischen-
produkten.

Fiir die Beurteilung des technischen Fortschritts
chemischer Stofferfindungen ist in der Regel maSgebend,
ob der neue Stoff Eigenschaften aufweist, kraft deren
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er bei seiner Verwendung zu einem technischen, thera-
peutischen oder sonstigen Zweck in einer {iberlegenen
Weise wirkt (BGHZ 51, 378, 382 - Disiloxan). Bei chemi-
schen Zwischenprodukten ist das Augenmerk darauf zu
richten, ob das im Wege der Weiterverarbeitung des Zwi-
schenprodukts entstandene Endprodukt iiberlegene Eigen-
schaften bzw, Wirkungen aufweist. Entscheidend ist so-
dann, ob das beanspruchte chemische Zwischenprodukt
urstichlich ist fiir das im Wege der Weiterverarbeitung
des Zwischenprodukts entstandene Endprodukt. Hierbei
stellt sich also die Frage des Kausalzusammenhangs zwi-
schen dem Zwischenprodukt und dem im Wege der Weiter-
verarbeitung des Zwischenprodukts gewonnenen Endprodukt.
Diese Frage ist nach der naturwissenschaftlichen Be-
dingungslehre (conditio sine qua non) zu beantworten.
Bei ihr ist kein Raum fiir die Priifung, ob der Erfolg
von der einzelnen Ursache her vom Durchschnittsfachmann
unter objektiven Gesichtspunkten "iiberschaubar" (voher-
sehbar) ist oder nicht. Unerheblich ist hierfir auch,

ob der Durchschnittsfachmann die chemischen Geschehnisse
bei den Raktionsabliiufen vom Zwischenprodukt zum Endpro-
dukt im einzelnen {ibersehen kann., MafSigebend ist vielmehr
jede Ursache oder Mitursache, die zur Entstehung des
Endprodukts beitrigt und nicht hinweggedacht werden
kann, ohne daB8 die Entstehung des Endprodukts entfiele.

Erst bei der von der Beurteilung des technischen
Fortschritts zu trennenden Frage nach der Erfindungshbhe
des Zwischenprodukts, flir die allerdings der Grad des
mit dem Endprodukt erreichten technischen Fortschritts
ein Beweisanzeichen liefern kann, ist danach zu fragen,
ob es fiir den Durchschnittsfachmann nach dem Stande der
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chemischen Wissenschaft und Erfahrung im Zeitpunkt der
Anmeldung des Zwischenprodukts “ilberschaubar" (varher-
sehbar) war, daB die iiberlegenen Eigenschaften bzw. Wir-
kungen des Endprodukts ihrer Art nach oder in einem ent-
sprechenden MaBSe durch die Schaffung und den Einsatz des
betreffenden Zwischenprodukts erreicht werden oder obd
das fir ihn {iberraschend war (BGHZ 51, 378, 382 - Disi-
loxan). Wenn der Durchschnittsfachmann es auf Grund des
Standes der Technik zur Zeit der Anmeldung des Zwischen-
produkts "“ilbersehen" (voraussehen) kann, da8 mit der
Schaffung und dem Einsatz des betreffenden Zwischenpro-
dukts zur Herstellung des Endprodukts die {lberlegenen
Eigenschaften bzw. Wirkungen des Endprodukts erreicht
werden ktnnen, mu die Erfindungshthe fiir das betreffende
Zwischenprodukt verneint werden, denn ein vom Stande der
chemischen Wissenschaft und Erfahrung im Anmeldezeit-
punkt {iberschaubarer (voraussehbarer) Erfolg ist nicht
iiberraschend. Nur in diesem Zusammenhang spielt . die
Uberschaubarkeit der Ursiichlichkeit des Zwischenprodukts
fir die Entstehung des Endprodukts mit seinen fiberlegenen
Eigenschaften bzw, Wirkungen eine Rolle.

Der Beschwerdesenat hat im vorliegenden Falle fest-
gestellt, da8 die therapeutische Uberlegenheit des End-
produkts (=-)-Dehydroemetin als {iberraschend anzusehen
seli, weil sie durch den Stand der Technik (in dem fir
das Zwischenprodukt maSgebenden Prioritltszeitpunkt)
nicht nahegelegt sei.

Der erkennende Senat hat im Lactame-Beschlu8 (GRUR
1972, 642) verlangt, daf die Reaktionsstufen vom Zwi-
schenprodukt zum Endprodukt schon in den urspriinglichen
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Anmeldungsunterlagen ausreichend offenbart sein miissen,
damit der Durchschnittsfachmann den Reaktionsablauf
vom Zwischenprodukt zum Endprodukt nacharbeiten kann.
Dieses Offenbarungserfordernis ist nach der ausdriick-
lichen Feststellung des Beschwerdesenats bei der vor-
liegenden Anmeldung erfiillt.

Der Erfinder braucht nach stéindiger Rechtsprechung
keine wissenschaftlich stichhaltige Erklérung fiir die
Funktionsweise seiner Erfindung zu liefern;es genligt
vielmehr, wenn er offenbart, wie der von ihm erstrebte
Erfolg erreicht und wiederholt werden kann (vgl. Benkard,
Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 6. Aufl. 1973
§ 1 Rdn. 19). Nichts anderes gilt fiir die Erfindung eines
chemischen Zwischenprodukts. Auch bei einer derartigen
Erfindung ist der Erfinder einer wissenschaftlichen Er-
klédrung dafilr enthoben, warum die fortschrittlichen
Eigenschaften bzw. Wirkungen des Endprodukts urstichlich
auf das Zwischenprodukt zuriickzufiihren sind. Er mu8 nur
nachweisen (d. h. glaubhaft machen im Sinne des patent-
amtlichen Sprachgebrauchs), daB das Zwischenprodukt nach
der naturgesetzlichen Bedingungeslehre ursichlich ist
fiir die Entstehung des Endprodukts und damit flir die bei
diesem in Erscheinung tretenden fortschrittlichen Eigen-
schaften bzw. Wirkungen.

Der erkennende Senat hat im Disiloxan~BeschluB
(280 S. 389) darauf hingewiesen, da8 der Schutz des
Zwischenprodukts ausgeschlossen ist, wenn die fort-
schrittlichen Eigenschaften bzw. Wirkungen des Endpro-
dukts ausschlieBSlich durch die Art der Weiterverarbei-
tung des Zwischenprodukts bedingt sind. Solange letzteres
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nicht der Fall ist, das Zwischenprodukt also zumindest
miturséchlich ist fir die Entstehung des Endprodukts
und damit auch flir dessen iiberraschende fortschrittli-
che Eigenschaften bzw. Wirkungen ist kein Grund vor-
handen, dem Erfinder den ihm zukommenden Schutz fiir
das erfundene Zwischenprodukt und fiir die dadurch of-
fenbarte Bereicherung der Technik zu versagen.

Wie schon im BeschluS des Patentgerichts vom
15. Februar 1968, der dem Disiloxan-Beschlu8 des Senats
zugrunde lag, wird auch im angefochtenen Beschluf in
der Beflirchtung, da8 bei einer uneingeschrénkten Aner-
kennung der Ursdchlichkeit zwischen den tiberraschen-
den fortschrittlichen Eigenschaften oder Wirkungen des
Endprodukts und dem Zwischenprodukt einer nicht {iber-
sehbaren Anzahl von Vorprodukten des beanspruchten Zwi-
schenprodukts Schutz zuteil werden miisse, ein Grund fiir
einen eingeschrinkten Kausalititsbegriff gesehen. Die-
ser Grund kann fiir eine Eingrenzung des Schutzes fiir
chemische Zwischenprodukte Uber einen eingeschrinkten
Begriff der Kausalitdt nicht anerkamnt werden, demn er
widerspricht den Grundsltzen des Patentrechts, das in
erster Linie dem Schutz von Erfindungen dient. Die
Grundstitze des Patentrechts bieten keine Handhabe da-
fiilr, einer bestimmten Art von Erfindungen, bei der mit
einer groBen Zahl von Anmeldungen zu rechnen ist, von
vornherein den Patentschutz zu versagen. Im iibrigen
besteht zu dieser Beflirchtung des Beschwerdesenats
auch kein hinreichender Anhalt. Nur solche Zwischen-
produkte sind - bei nachgewiesener Kausalitiit im Sinne
der conditio sine qua non - dem Patentschutz zugiing-
lich, die neu und erfinderisch sind, bei denen also
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nach dem Stande der chemischen Wissenschaft und Erfeh-
rung zur Zeit ihrer Anmeldung nicht oder nicht im glei~
chen Mafle erwartet werden konnte, sondern iiberraschend
war, daB die bei der Weiterverarbeitung des Zwischen-
produkts gewonnenen Endprodukte mit ihren {iberlegenen
Eigenschaften bzw. Wirkungen erhalten werden.

Aus alledem ergibt sich, da8 der Beschwerdesenat
den Begriff des Kausalzusammenhangs verkannt hat. Der
zusammenfassenden Beurteilung des Beschwerdesenats, es
sel nicht mdglich festzustellen, ob und in welchem
AusmaB bereits in den beanspruchten Zwischenprodukten
liegende Umstinde, Eigenschaften u. dgl. ursdichlich
fiir die an dem Endprodukt festgestellte gute ambbicide
Wirkung seien, liegt eine rechtlich fehlsame Anwendung
des Begriffs des Kausalzusammenhangs zugrunde. Sie
vermag die vom Beschwerdesenat getroffene Entscheidung
deshalb nicht zu tragen.

Das gilt auch von den weiteren Erwiigungen des
Beschwerdesenats. Gegeniiber seinen Ausfiihrungen, das
"Wiederauftreten des optischen Drehsinns® des bean-
spruchten Zwischenprodukts nach links / (-)-Verbindung/
im Endprodukt sei "nicht als beweisend fiir den Kausal-
zusammenhang zwischen Ausgangs- und Endprodukt anzuer-
kennen", weil bei der Hydrierung die Bildung eines
neuen Asymmetriezentrums am Kohlenstoffatom 1' des
Isochinolinringes erfolge, so daB8 nicht feststehe, wel-
ches der mehrfach vorhandenen Asymmetriezentren fiir End-
wert und Richtung der optischen Drehung maBSgebend sei,
riigt die Rechtsbeschwerde auBerdem zu Recht, daB sich
der Beschwerdesenat nicht n#her mit dem Vorbringen der
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Anmelderin (Seite 4 der Beschwerdebegriindung) ausein-
angesetzt habe, wonach die Antipodenkonfiguration

des Ausgangsstoffes erhalten bleibe, im Endprodukt auf-
scheine und dort die Ursache filir die therapeutisch
wertvollen Eigenschaften sei.

Wenn der Beschwerdesenat weiter ausfiihrt, es komme
fiir die Uberfihrung der beanspruchten Zwischenprodukte
in Endprodukte mit fortschrittlichen Eigenschaften ent-
scheidend auf die Art der Weiterverarbeitung der Zwi-
schenprodukte und die dabei hinzutretenden anderen
Stoffe an, und abschlieBend beildufig feststellt, "sie
- die Weiterverarbeitung des Zwischenprodukts und die
dabei hinzutretenden Stoffe -~ seien ein Umstand, bei
dem, wenn er, wie das hier der Fall sei, ausschlieBlich
vorliege, der Kausalzusammenhang zwischen Zwischenpro-
dukteigenschaft und Endproduktwirkung, zu verneinen
sei", so ist das nur verstiéndlich, wenn man den vom
Beschwerdesenat verwendeten rechtlich fehlsamen Kausa-
lititsbegriff zugrunde legt. Zwischenprodukte bediirfen
schon begrifflich einer Weiterverarbeitung, um das End-
produkt mit seinen i{iberlegenen (fortschrittlichen) Eigen-
schaften bzw. Wirkungen zu erhalten. Die Weiterverarbei-
tung und dabei etwa hinzutretende Stoffe sind deshald
regelmiifig (mit)entscheidend, um von dem Zwischenpro-
dukt zu dem Endprodukt mit seinen {iberlegenen Eigenschaf-
ten bzw. Wirkungen zu gelangen.

Aus dem Zusammenhang der Begriindung der angefoch-
tenen Entscheidung ergibt sich nach alledem, daSl der
Beschwerdesenat nicht in Zweifel gezogen hat, daB8 das
(-)=-2-Dehydroemetin mit seinen festgestellten guten
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ambbiciden Eigenschaften im Sinne der naturgesetzlichen

Bedingungslehre (conditio sine qua non) zumindest mitur-
stichlich auf die beanspruchten Zwischenprodukte zuriick-

zufiihren ist. Damit hiitte der technische Fortschritt

der beanspruchten Zwischenprodukte bejaht werden miissen.

Iv.
Der angefochtene BeschluB8 war deshalb aufzuheben
und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung an das Bundespatentgericht zurtickzuverweisen.

Triistedt Ballhaus Bruchhausen

Ochmann Bendler
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