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@) Eine chemische Verbindung ist nicht mehr neu, wenn sie in
einer Vorverdffentlichung als chemisches Individuum be-
zeichnet ist und der Fachmann in der Lage war, sie herzu-
stellen. Es ist unerheblich, ob die Verbindung tatsdchlich

schon einmal hergestellt worden ist.

) Die Ausrichtung eines vorbeschriebenen Verfahrens auf die
orzielung eines bisher nicht erkannten Ergebnisses ist
kein neues Verfahren, sofern sich das erstrebte Ergebnis
von selbst einstellt, wenn das vorbeschriebene Verfahren
ohne Jegliche Anderung tatsédchlich ausgefiihrt wird.

BCH, Urt. v. 30. Mai 1978 - X ZR 16/76 - Bundespatentgericht
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Verkiindet am

30. Mai 1978
Kriegl,
Justizamtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firrma BUNNEND Ltd., vertreten durch ihren
Prdsidenten Dr. W , ,» M (GroSbritannien),

Beklagten und Berufungsklégerin,

- Prozeflbevollmédchtigte: Rechtsanwilte Dr. und
Dr.
Patentanwilte Dr. und Dr.

-

gegen

die Firma S
strafe @, B
schafter Dr.
ebenda,

oHG Dr. Gerhard SEINENNED. DU
, gesetzlich vertreten durch ihre Gesell-
Gerhard Sh und Eckard S

4

Kldgerin und Berufungsbeklagte,

~ Prozefbevollmédchtigte: Patentanwidlte Dr. Frhr. von ’

S
Dr. Graf m.-ln .




Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofes hat auf die miindliche Verhandlung vom 30, Mai 1978
durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter
Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats
(Nichtigkeitssenats III) des Bundespatent-
gerichts vom 16. September 1975 wird auf
Kosten der Beklagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 29. Mai 1961 ange-
meldeten Patents 1 156 078 (Streitpatent), welches Ver-
fahren zur Herstellung von D(-)-o(-Aminobenzylpenicillin
und von L(+)- X-Aminobenzylpenicillin betrifft. Fiir das
Streitpatent ist die Prioritét der Anmeldung in Grofbritan-~
nien vom 25. August 1960 beansprucht. Der erteilte Patent-
anspruch lautet:

"Verfahren zur Herstellung von D(-)~X -Amino-
benzylpenicillin und von L(+)-o0(-Aminobenzyl-
penicillin sowie ungiftiger Salze dieser beiden
epimeren Verbindungen durch Umsetzen von
6-Aminopenicillansdure mit einem S#urehalogenid,
Anhydrid, S&dureazid oder Carbodiimid von «<-~-Amino-
phenylessigsédure, deren Aminogruppe abgeschirmt
ist, und anschlieBlende Abtrennung der abschirmen-
den Gruppe durch katalytische Hydrierung,
dadurch gekennzeilichnet,
dafl die X -Aminophenylessigsdure in ihrer D- bzw.
L-Form eingesetzt wird.”

JLaw — Gesetze und Urteile
Kostenlos (mobile AQQ)

W Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

Available on the
D App Store

JLaw — fir Android JLaw —fur iOS

www.prinz.law

Q
<

‘1znyosad

L YoNY SOMUTE

S[e puis :‘;llli[llllUL‘SS[!“].Ij J3P 913,

DYIN ‘JJ eL8 §§ yoru yuequajeq


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Die Klagerin hat geltend gemacht, die Lehre des
Streitpatents sei durch die am 18. Mai 1960 bekanntgemach-
ten Unterlagen des siidafrikanischen Patents 59/3827 vor-
weggenommen, und beantragt,

das Streitpatent fiir nichtig zu erkl&ren.

Die Beklagte hat beantragt,

die K;age abzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent wegen
fehlender Erfindungshthe fiir nichtig erklart.

Mit ihrer Berufung beantragt die Beklagte,

unter Abdnderung des angefochtenen Urteils
das Streitpatent mit folgendem Anspruch auf-
rechtzuerhalten:

"Verfahren zur Herstellung von D(-)- X -Amino-
benzylpenicillin sowie ungiftiger Salze dieser
epimeren Verbindung durch Umsetzen von 6-Amino-
penicillansdure mit einem Sdurehalogenid,
Anhydrid, Sdureazid oder Carbodiimid von
A-Aminophenylessigsdure, deren Aminogruppe
abgeschirmt ist, und anschlieBlende Abtrennung
der abschirmenden Gruppe durch katalytische
Hydrierung, dadurch gekennzeichnet, daB die
X-Aminophenylessigséure in ihrer D-Form einge-
setzt wird."

Die Klédgerin beantragt,

die Berufung zurlickzuweisen.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten von Prof.

Dr. Hellmut B SEEA. eingeholt. Der Sachver-

stdndige hat sein Gutachten in der miindlichen Verhandlung
erldautert und erginzt.
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Entscheidungsgriinde

Die Berufung ist nicht begriindet.
I.

1. Nach den Angaben der Streitpatentschrift war es
bekannt, zur Herstellung von Penicillinderivaten mit anti-
biotischer Wirksamkeit in die Aminogruppe der 6-Amino-
penicillans&ure einen an der Aminogruppe geschiitzten Amino-
acylsubstituenten einzufiihren und anschlieBend die Schutz-
gruppe abzuspalten. Eine dieser Verbindungen sei - so fdhrt
die Streitpatentschrift fort - das < -Aminobenzylpenicillin
mit der Strukturformel

K /S\ e CH3
CgHg CH— CO — NH — CH— CH c
i | ‘ N cH
3
NH,, 0= C—— N —— CH— COOH

Das Vorhandensein eines asymmetrischen Kohlenstoffatoms
(durch % gekennzeichnet) in der Seitenkette dieser Verbindung
zeige an, dafBl es zwei optisch aktive isomere Formen dieser
Verbindung gebe. Diese isomeren Formen seien aber epimer,
dagegen nicht enantiomorph, angesichts der Tatsache, daB

die bei der Synthese verwendete 6-Aminopenicillanséure selbst
eine optisch aktive Verbindung sei (Sp. 1 Z. 22 - 43).

Bei dem bekannten Verfahren diene als Ausgangsmaterial
fiir die Umsetzung der 6-Aminopenicillansdure ein SHure-
chlorid, Anhydrid, Sdureazid oder Carbodiimid von <-Amino-
phenylessigsdure, deren Aminogruppe abgeschirmt sei, in der



optisch inaktiven DL-Form mit dem Ergebnis, daB das nach
der katalytisch hydrierenden Abspaltung erhaltene Verfahrens.
produkt aus einem Gemisch der beiden Epimeren bestehe. Die
Isolierung, die Reinigung sowie die Bewertung bzw. Analyse
eines solchen Produkts stellten Jjedoch ernste Probleme dar,
und flir die Fabrikation sei das Produkt insofern unerwinscht,
als seine Zusammensetzung von einer Partie zur anderen
schwanken kénne. Die inaktiven DL-Formen konnten aus der
bei der katalytischen Hydrierung anfallenden wéaBrigen Losung
nur durch Eindampfen im Vakuum "bis zur Trockne" als festes
Produkt gewonnen werden, wobei aber alle in der Losung ent-
haltenen Verunreinigungen gleichfalls mit eingedampft wiirden
und damit im Endprodukt enthalten seien. Beispielsweise habe
ein so hergestelltes DL-Aminobenzylpenicillin nur einen
Reinheitsgrad von 48 % gehabt, der aber infolge der im
voraus nicht n#gher bestimmbaren Art und Menge an Verunrei-
nigungen je nach dem Reaktionsansatz schwanken koénne (Sp. 1,
Z. L4 - 68).

2. Ausgehend von diesem Stand der Technik bezeichnet
es die Streitpatentschrift als Ziel der Erfindung, ein in
reiner Form auskristallisierendes o-Aminobenzylpenicillin
in die Hand zu bekommen, welches sich gut aus der betref-
fenden Losung abscheiden lasse und praktisch keine sttrenden
Verunreinigungen mehr enthalte oder gegebenenfalls durch ein-
faches Umkristallisieren gereinigt werden kénne (Sp. 2,
Z. 1 - 17).

Bei der Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele 1 ungd 2
weist die Streitpatentschrift darauf hin, daB die jeweiligen
Produkte auf einem Papierchromatogramm eine einzelne Zone
antibiotischer Wirksamkeit ergeben hdtten (Sp. 3, Z. 49 - 52
und Sp. 4, Z. 16 bis 19). Eine Tabelle gibt Aus-
kunft Uber die hemmend wirkende Mindestkonzentration von
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D(-)-X~Aminobenzylpenicillin, L(+)-(-Aminobenzylpenicillin,
DL- &(-Aminobenzylpenicillin und Penicillin G bei einer An-
zahl gram-negativer Mikroorganismen (Sp. 6). Die Streitpatent-
schrift wertet die Ergebnisse der Bestimmung der hemmend
wirkenden Mindestkonzentration dahin, daB das D(-)-Epimere
eine liberlegene Wirkung sowohl im Vergleich zu Penicillin G
als auch im Vergleich zu DL- X~Aminobenzylpenicillin und
L(+)-(~Aminobenzylpenicillin hat. AuBerdem weist die
Streitpatentschrift darauf hin, daB die in der Tabelle mit-
geteilten experimentellen Ergebnisse ergidben, daB sich die
Aktivitdten des DL- o(~Aminobenzylpenicillins gegeniiber ein-
zelnen Bakterienarten nicht additiv aus den Aktivitaten der
jeweiligen Anteile an der D(-)~ und der L(+)-Form zusammen-
setzten (Sp. 6, Z. 37 bis 54), In der Streitpatentschrift wird
weiter ausgefiihrt, die beiden Formen des ©®-Aminobenzylpenicillins
wirden isoliert und analytisch rein erhalten (Sp. 2, Z. 24 bis
26) .

Die Beklagte ist der Auffassung, dafl mit den Angaben
in Spalte 2, Zeilen 1 bis 7, die Aufgabe des Streitpatents
nur unzureichend beschrieben sei. Es bleibe nd@mlich unbe-
riicksichtigt, daB D(-)--Aminobenzylpenicillin (bekannt
unter dem Namen "Ampicillin") das erste oral verabreichbare
Breitspektrum-Penicillin mit Bakterizid-Wirkung sei. Diese
gegeniiber bekannten Penicillinen bestehenden Vorteile seien
bei der Formulierung der Aufgabe zu beriicksichtigen. Ziel
der Erfindung sei deshalb nicht nur - wie in der Streitpa-
tentschrift angegeben - die Reindarstellung des X -Aminobenzyl-
penicillins, sondern die Bereitstellung eines neuen Breit-
spektrum-Penicillins mit Aktivitdt gegeniiber gram-positiven
und gram-negativen Mikroorganismen, welches auflerdem S&dure-
stabilitdt besitze, eine gute Absorbierbarkeit im mensch-
lichen Organismus aufweise und bakterizid wirke.,



Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen.
Bei einem Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe wer-
den die vorteilhaften Eigenschaften der Verfahrensprodukte,
die sich bei ihrer Verwendung zeigen, nicht in die der
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe einbezogen (BGH GRUR
1970, 237, 239 - Appetitziigler II; BGHZ 64, 86, 90 -
Metronidazol). Die von der Beklagten dem Ampicillin zuge-
schriebenen Vorteile miissen hier auBlerdem schon deshalb bei
der Ermittlung der Aufgabe aufler Betracht bleiben, weil sie
der Fachmann der Patentschrift nicht entnehmen konnte, son-
dern diese erst nachtrdaglich auf Grund der praktischen
Erprobung und Anwendung der Erfindung durch die Patentin-
haberin erkannt wurden (vgl. BGH v. 21. September 1976 -
X ZR 11/74 - S. 7). Die Patentschrift enthdlt keinen Hin-
weis darauf, daB D(-)-~Aminobenzylpenicillin auch Aktivi-
tdt gegeniiber gram-positiven Mikroorganismen besitze; eben-
sowenig ist der Beschreibung etwas iliber die Sdurestabilitit
oder die Absorbierbarkeit im menschlichen Organismus zu
entnehmen. Aufgabe des Streitpatents ist es vielmehr, ein
gegen mehrere Bakterienarten wirksames <&(-Aminobenzylpeni-
cillin in reiner Form herzustellen.

3. Zur Losung der Aufgabe schlédgt das Streitpatent
in der zuldssigerweise allein noch verteidigten Fassung
vor, D(-)- o{-Aminobenzylpenicillin sowie ungiftige Salze
dieser Verbindung herzustellen, indem 6-Aminopenicillan-
sdure mit einem SHurehalogenid, Anhydrid, S#dureazid oder
Carbodiimid der D-Form von o(-Aminophenylessigsdure, deren
Aminogruppe abgeschirmt ist, umgesetzt und die abschirmende
Gruppe anschlieBBend durch katalytische Hydrierung abge-
trennt wird (Sp. 2, Z. 7 - 21).

4, Der Gegenstand des Streitpatents in der noch vertei-
digten Fassung ist demnach durch folgende Merkmale gekenn-
zeichnet:
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Verfahren zur Herstellung von D(-)-o(-Aminobenzylpeni-
cillin sowie ungiftiger Salze dieser Verbindung durch

(1) Umsetzung von

(a) 6-Aminopenicillansiure mit

(b) einem Sdurehalogenid, Anhydrid, Sdureazid oder
Carbodiimid der D-Form von O(-Aminophenylessig-
sdure, deren Aminogruppe abgeschirmt ist,und

(2) anschlieBende Abtrennung der abschirmenden Gruppe
durch katalytische Hydrierung.

II.

Die Lehre des Streitpatents war im Zeitpunkt der von
der Beklagten beanspruchten Prioritdt nicht mehr neu.

1. Die D-Form des o ~Aminobenzylpenicillins ist in
den bekanntgemachten Unterlagen des siidafrikanischen Patents
59/3827 derart vorbeschrieben, daB8 danach ihre Benutzung
durch andere Sachverstdndige méglich erscheint (§ 2 PatG).

a) Die Vorveroffentlichung beschreibt Penicillinderi-
vate der allgemeinen Formel

S CH3
SN S
X.NH.CH— CH —— C
| Non
| 3
CO— N —— CH-—-COOH

sowie deren nicht toxische Salze, wobei X eine aminosubsti-
tuierte Acylgruppe mit bis zu 20 Kohlenstoffatomen sein

kann (S. 2). Die genannten Verbindungen sollen wertvoll sein
als antibakterielle Mittel, als ergidnzende Nidhrstoffe in



Tierfutter, als Wirkstoffe fiir die Behandlung von Mastitis
bei Rindern sowie als therapeutische Mittel zur Behandlung
von Gefliigel und anderen Lebewesen einschlieBlich des
Menschen, insbesondere bei infektidsen Erkrankungen, die
durch gram-positive und gram-negative Bakterien hervorge-
rufen werden (S. 2/3).

Als ein Beispiel fiir die mogliche Zusammensetzung der
Gruppe X wird eine Acylgruppe der allgemeinen Formel

R(CHZ)ﬁ—— CH —CO

NH2

genannt, wobei n=0 oder eine Zahl von 1 bis 6 bedeutet und
R Wasserstoff oder eine Alkyl-, Aryl- oder Aralkylgruppe
oder eine heterocyclische Gruppe ist und auch substituiert
sein kann. Eine bevorzugte Gruppe von Verbindungen aus die-
ser Serie - so heiBt es in der Vorverdffentlichung weiter -
liege dann vor, wenn n=0 sei und R eine Phenyl-, Chlorphenyl-,
Methoxyphenyl-, Furyl- oder Cyclohexylgruppe bedeute; diese
Gruppe umfasse auch < -Aminobenzylpenicillin (S. 3/4).

Im AnschluB8 an die Beispiele filir die mdgliche Zusammen-
setzung der Gruppe X findet sich in der Vorversffentlichung
sodann die Feststellung, daB die meisten der erwdhnten Deri-
vate mindestens ein asymmetrisches Kohlenstoffatom enthal-
ten und in der D- und L-Form vorliegen; die beschriebene Er-
findung umfasse sowohl die D- und L-Form als auch das
DL-Gemisch.

An die allgemeine Beschreibung schlieBlen
19 Ausfiihrungsbeispiele an, von denen sich das Ausfiihrungs-
beispiel 11 (S. 15) mit der Synthese von DL-& -Aminobenzyl-
penicillin befafBt.
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Patentanspruch 1 der Vorverdffentlichung betrifft
Penicillinderivate der vorstehend wiedergegebenen allge-
meinen Formel (S. 23). Die Anspriiche 2 bis 7 beziehen sich
auf bestimmte gruppenmédflig gekennzeichnete Varianten dieser
allgemeinen Formel (S. 23/24). In den Anspriichen 8 bis 14
sind Penicillinderivate bestimmter Konstitution unter
Schutz gestellt, und zwar u. a, in Anspruch 8 das hier
interessierende O(-Aminobenzylpenicillin (S. 24).

b) Aus den vorstehenden Angaben der siidafrikanischen
Patentschrift ergibt sich, daf die D-Form des X-Aminobenzyl-
penicillins im Zeitpunkt der beanspruchten Prioritédt keine
neue Verbindung im Sinne von § 2 PatG a.F. mehr war.

In der Entscheidung "Alkylendiamine I" (BGHZ 66, 17 ff)
hatte der Senat dariiber zu entscheiden, ob ein Verfahren,
mit bestimmten Ausgangsstoffen ein bestimmtes Verfahrenser-
zeugnis herzustellen, gegeniiber einer Vorveroffentlichung
neu war, die eine Vielzahl von Verbindungen des entsprechen-
den Verbindungstyps als geeignet bezeichnete, zu einem mit
einer allgemeinen Bezeichnung umschriebenen Verfahrenser-
zeugnis umgesetzt zu werden. Der Senat hat damals die Neu-
heit des Verfahrens bejaht, weil der Vorverdffentlichung
kein unmittelbarer (konkreter) Hinweis auf die Lehre des
dort angegriffenen Patents zu entnehmen sei (BGHZ 66, 17,
33%). Ein solcher unmittelbarer Hinweis auf die D-Form des
C(-Aniindbenzylpenicillins ist im vorliegenden Falle durch
die siidafrikanische Patentschrift gegeben.

Die Klégefin meint, in diesem Zusammenhang reiche es
schon aus, dafl im Ausfiihrungsbeispiel 11 die Synthese des
DL-Gemischs von X ~-Aminobenzylpenicillin beschrieben sei und
cer Fachmann deshalb wisse, daB es auch dessen D-Form gebe
und er deren Herstellung analog dem Ausfiihrungsbeispiel vor-
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nehmen kénne. Es kann dahinstehen, ob diese Auffassung
zutrifft; denn die Offenbarung der Vorverdffentlichung
erschopft sich nicht in den Angaben zu Ausfiihrungs-
beispiel 11. Vielmehr enthdlt die siidafrikanische Patent-
schrift im allgemeinen Teil der Beschreibung aufBlerdem die
ausdriickliche Feststellung, daB die Erfindung sich, soweit
ein asymmetrisches Kohlenstoffatom in der Gruppe X vorhan-
den ist, was fiir den Fachmann beim X~Aminobenzylpenicillin
ohne weiteres erkennbar der Fall ist, nicht nur auf das
DL-Gemisch, sondern auch auf die Jjeweilige D- und L-Form
beziehen soll., Dariiber hinaus fdllt die D-Form des X(-Amino-
benzylpenicillins unter den Wortlaut des Patentanspruchs 8
der Vorverdffentlichung, weil dort Schutz fiir "o(-Aminoben-
zylpenicillin" ohne Beschridnkung auf das DL-Gemisch oder
eine der optischen Varianten beansprucht wird und eine ein-
schridnkende Auslegung dieses Anspruchs auf das im Ausfiihrungs-
beispiel 11 anfallende DL-Gemisch im Hinblick auf die in
der Beschreibung enthaltene Feststellung, daB auch die Je-
weilige D~ und L-Form zur Erfindung gehéren soll, nicht in
Betracht kommt, selbst wenn man den Wortlaut dieses Anspruchs
fir auslegungsfahig hielte.

Der konkrete Hinweis auf die D-Form des o -Aminobenzyl-
penicillins als chemisches Individuum allein wiirde aller-
dings nicht ausreichen, um diese Verbindung als im Sinne
von § 2 PatG a.F. vorbeschrieben anzusehen. Es ist vielmehr
weiterhin erforderlich, dal der Fachmann diese Verbindung
im Zeitpunkt der beanspruchten Prioritat auch herstellen
konnte. Aber auch diese Voraussetzung ist hier erfiillt; denn
wie nachstehend zu 2. noch darzulegen ist, konnte der Fach-
mann der Vorverdffentlichung auch entnehmen, wie das
D(-)-A~Aminobenzylpenicillin herzustellen ist.

Die Ansicht, eine chemische Verbindung konne erst
dann als bekannt angesehen werden, wenn sie bereits herge-
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stellt worden sei, teilt der Senat nicht. Es ist zwar
richtig, daB ein Chemiker eine Verbindung mit allen ihren
chemischen und physikalischen Eigenschaften erst "kennt",
wenn er sie hergestellt und untersucht hat. Mit der Frage
der Neuheit im Sinne von § 2 PatG a.F. hat dies jedoch
nichts zu tun. Fir die patentrechtliche Beurteilung ist
allein darauf abzustellen, ob die chemische Verbindung so
vorbeschrieben ist, daf danach die Benutzung durch andere
Sachverstindige mdglich erscheint (vgl. § 2 Satz 1 PatG a.F.).
Die Benutzung durch andere Sachverstdndige ist aber nicht
davon abhidngig, daB8 auch die chemischen und physikalischen
Eigenschaften der Verbindung bekannt sind. Die Verbindung
als solche steht vielmehr dem interessierten Fachmann auch
ohne diese Angaben bereits zur Verfigung, wenn nur die Vor-
versffentlichung einen konkreten Hinweis auf die Verbindung
enthdlt und der Fachmann auf Grund dieses Hinweises und
seines allgemeinen Fachwissens in der Lage ist, die Verbin-
dung herzustellen. Dieses Ergebnis wird auch nicht durch
die Uberlegung in Frage gestellt, daB bis zu deren tatsdch-
licher Herstellung die Existenz der chemischen Verbindung
ungewiB sei. Es liegt ndmlich in der Natur der Sache, daB
auf Grund der blofBSen Beschreibung einer technischen Lehre,
wie sie das Gesetz fiir eine neuheitsschddliche Offenbarung
als ausreichend ansieht, keine absolute GewiBheit dariiber
besteht, ob die Lehre tatsdchlich ausgefiihrt werden kann.
Der Bereich der chemischen Erfindungen weist insoweit keine
Besonderheit auf. FiUr die Frage der Ausfiihrbarkeit der vor-
versffentlichten Lehre kommt es auf das Fachkdnnen des
Durchschnittsfachmanns auf dem betreffenden Gebiet an, an
den sich die vorversffentlichte Lehre richtet.

2. Auch das Verfahren zur Herstellung des D(-)-~"-Amino-
benzylpenicillins einschlief3lich der hierbei verwendeten
Ausgangsstoffe ist in der silidafrikanischen Patentschrift
im Sinne von § 2 PatG a.F. vorbeschrieben.
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a) Uber das Verfahren zur Herstellung der beschriebe-
nen Aminoacylderivate enthdlt die Vorveroffentlichung fol-
gende Angaben:

Vorzugsweise werde 6-Aminopenicillansiure mit einem
gemischten Anhydrid zur Reaktion gebracht. Das Anhydrid
seinerseits werde hergestellt, indem man eine aminosubsti-
tuierte Carbonsdure (oder deren Salz), deren Aminogruppe
bzw. -gruppen geschiitzt seien, mit einem Chlorkohlens&ure-
ester umsetze. Nach einer anderen Ausfilhrungsform kdnne
die géschﬁtzte aminosubstituierte Carbons#dure in ein akti-
ves S#urehalogenid umgewandelt werden. Andere Verfahren
zur Herstellung der geschiitzten Aminoacylderivate seien
Standardmethoden, wie sie zur Peptidsynthese verwendet
wiirden; nach diesen Verfahren werde ein aktives Sdureazid
oder ein Carbodiimid als Reaktionskomponente benutzt. Die
anschlieflende Entfernung der Schutzgruppe bzw. -gruppen
zur Bildung des freien aminosubstituierten Penicillins
erfolge durch katalytische Hydrierung (S. 4/5).

In Ausfiihrungsbeispiel 11 wird die Herstellung des
DL- K~Aminobenzylpenicillins beschrieben. Den dortigen An-
gaben ist zu entnehmen, da8 1 Aquivalent DL~ -Carbobenzyl-
oxyaminophenylessigsdure (das ist die an der Aminogruppe
geschiitzte o(-Aminophenylessigsiiure) mit 1 Aquivalent
Athylchlorcarbonat zur Bildung des aktiven gemischten
Anhydrids umgesetzt und dieses Anhydrid sodann mit 6-Amino-
penicillansdure zur Reaktion gebracht wird. Anschliefiend
wird das Umsetzungsprodukt mit einem Palladium enthaltenden
Barriumcarbonat als Katalysator zur Abspaltung der Schutz-
gruppe hydriert (S. 15).

In den Patentanspriichen 15 bis 19 (S. 24/25) wird das
Verfahren zur Herstellung der beanspruchten Penicillinderi-
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vate in allgemeiner Form dahin umschrieben, daB eine ge-
schiitzte aminosubstituierte Carbonsdure oder ein Salz
dieser Sdure mit 6-Aminopenicillansdure umgesetzt und an-
schlieBend die schiitzende Gruppe entfernt wird (Anspruch
15), wobei die Carbonsidure oder deren Salz zuvor in ein
gemischtes Anhydrid iiberfilhrt wird (Anspruch 17) und die
Entfernung der Schutzgruppe durch katalytische Hydrierung
erfolgt (Anspruch 19).

b) Legt man die Angaben der Vorveriffentlichung liber
das Herstellungsverfahren und iiber die zur Erfindung gehd-
rigen Erzeugnisse in der D- und L-Form und als DL-Gemisch
zugrunde, so ergibt sich, daB die Vorverdffentlichung ein
Verfahren fiir die Synthese sdmtlicher unter die Erfindung
fallender Penicillinderivate beschreibt, also auch fiir die
neben den DL-Gemischen ausdriicklich bezeichneten D- und
L-Formen der Penicillinderivate. Der Fachmann wird durch
den Inhalt der Beschreibung und die Anspriiche 15 bis 19
dariiber belehrt, daB das dort geschilderte Verfahren fiir
alle unter die allgemeine Formel fallenden Penicillinderi-
vate unter EinschluB der beiden optischen Varianten und des
DL-Gemischs des in Anspruch 8 unter Schutz gestellten
X-Aminobenzylpenicillins angewendet werden soll.

Das vorbeschriebene Verfahren besteht in Ubereinstim-
mung mit der Lehre des Streitpatents darin, 6-Aminopenicillan-
sdure mit dem Anhydrid (bzw. Sdurehalogenid, Sdureazid oder
Carbodiimid) einer geschiitzten aminosubstituierten Carbon-
sdure umzusetzen und anschlieflend die Schutzgruppe durch
katalytische Hydrierung abzutrennen. Damit sind dem Fachmann
der Verfahrensweg und einer der beiden Ausgangsstoffe, nam-
lich die 6-Aminopenicillansdure ausdriicklich genannt. DafB
er zur Herstellung der D-Form des O ~Aminobenzylpenicillins
als weiteren Ausgangsstoff die D- X-Aminophenylessigsdure
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einsetzen muB3, liegt fiir den Fachmann auf der Hand. Zwar
ist in Ausfiihrungsbeispiel 11 nur die Verwendung der
DL-X-Aminophenylessigsdure zur Herstellung des DL- XA -Amino-
benzylpenicillins ausdriicklich erwdhnt. Wie der gericht-
liche Sachverstdndige jedoch iiberzeugend dargelegt hat, ist
es fiir den Fachmann eine Selbstverstdndlichkeit, die keiner
besonderen Erwdhnung bedarf, daB er zur Darstellung der
D-Form des ™ -Aminobenzylpenicillins anstelle der DL-X -
Aminophenylessigsd@ure die D- X-Aminophenylessigsdure ein-
setzen muB. Ein Anhalt fiir die Richtigkeit dieser Darlegung
ergibt sich im iibrigen daraus, daB die Beklagte im Beschwer-
deverfahren {iber ihre dem silidafrikanischen Patent entspre-
chende deutsche Anmeldung selbst den Standpunkt vertreten
hat, daB die Herstellung der D- und L-Form des <(-Aminoben-
zylpenicillins zur Lehre der damaligen Anmeldung gehérten,
weil die entsprechende Abwandlung des die DL-Form betreffen-
den Ausfiihrungsbeispiels fiir den Fachmann sofort klar sei
(Schriftsatz v. 17. Januar 1973 Seite 5 = Bl, 111 der Bei-
akte 16 W (pat) 28/69).

DaB die beiden Ausgangsstoffe, ndmlich die 6-Amino-
penicillansdure und die D-&(-Aminophenylessigsdure dem
Fachmann im Zeitpunkt der beanspruchten Prioritdt zur Ver-
fiigung standen, ergibt si dh fiir die 6-Aminopenicillansiure
aus der Beschreibung des siidafrikanischen Patents 59/3827
und fiir die D-X-Aminophenylessigsidure aus der Beschreibung
des Streitpatents (Sp. 2, Z. 31 bis 36) und ist auch zwischen
den Parteien nicht streitig.

3. Die Neuheit der Lehre des Streitpatents kann auch
nicht damit begriindet werden, daf8 durch das Streitpatent
dem Fachmann erstmalig gelehrt werde, wie er reines \-Amino-
benzylpenicillin erhalten kénne. Es ist zwar richtig, das
der slidafrikanischen Patentschrift nichts dariiber zu entneh-
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men ist, daB durch die Synthese des D(-)- ¥~Aminobenzyl-
penicillins ein reines Produkt erhalten werde. Die Erdrte-
rungen in der miindlichen Verhandlung haben Jjedoch ergeben,
daB D(-)- X-Aminobenzylpenicillin zwangsldufig als reines
Produkt anfdllt, wenn das im Streitpatent unter Schutz ge-
stellte Verfahren benutzt wird, das in den bekanntgemachten
Unterlagen des siidafrikanischen Patents vorbeschrieben ist.
Neu ist deshalb allein die Erkenntnis, dafl das vorbekannte
und auf bereits vorbeschriebene Weise hergestellte

D(~)- X ~Aminobenzylpenicillin in reiner Form anfdllt. Die
Ausrichtung eines vorbeschriebenen Verfahrens auf die Erzie-
lung eines bisher nicht erkannten Ergebnisses (hier: die
Reindarstellung des O(-Aminobenzylpenicillins) kann jedoch
nicht als ein neues Verfahren angesehen werden, wenn sich
das erstrebte Ergebnis von selbst einstellt, sofern das
vorbeschriebene Verfahren ohne jegliche Anderung tatsichlich
ausgefihrt wird. Der Fachmann erreicht in einem solchen
Falle das erstrebte Ergebnis, indem er den bisher nur in
einer Druckschrift vorliegenden Stand der Technik ohne eine
zusdtzliche MaBnahme in die Tat umsetzt. Solchenfalls ist
ebenso das Vorliegen eines neuen Verfahrens zu verneinen
wie in dem vom Reichsgericht entschiedenen Falle, bei dem
der Anmelder eine neue Wirkung eines bereits in der Praxis
angewendeten Verfahrens erkannt hatte, die auf dem gleichen
Wege durch das schon friiher angewendete Verfahren erreicht,
aber noch nicht erkannt worden war (RG GRUR 1923, 41 - Gas-~
abscheidung), denn das Gesetz stellt in § 2 PatG a.F. die
druckschriftliche Vorbeschreibung der offenkundigen Vorbe-
nutzung gleich.
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I1I.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 36 q Abs. 1
Satz 2, 40 Abs. 2, 42 Abs. 3 PatG.

Ballhaus Bruchhausen Ochmann

Windisch Hesse
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