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Sachverhalt und Antrãge 

Die europäische Patentanineldung 84 112 902.6 (Veräffent-
lichungsnuin!ner 0 143 977) wurde von der Prüfungsabteilung 
zurückgewiesen. Die Zuruckweisung erfolgte auf der Grund-
lage der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 6. 

Die Prufungsabteilung begründete ihre Entscheidung daniit, 
daB die beanspruchten Gegenstãnde dem Erfordernis der 
Neuheit nicht genügten. Zur Stützung dieses Einwands wurde 
auf folgende Dokuinente verwiesen: 

Israel Pharmaceutical Journal, volume 18 (1975), 
Seiten 337 - 330 

Plantes inédicinales et phytothérapie, volume 11, 
(1977), Seiten 189 - 197 

Liebigs Annalen der Cheinie, Band 759 (1972), 
Seiten 158 - 172 

Arztezeitschrift für Naturheilverfahren, Band 22, 
(1981), Seiten 593 - 603 

Therapiewoche, Band 30, (1980), Seiten 5852 - 5854 

Die Prüfungsabteilung vertrat insbesondere die Auffassung, 
daB Dokument (A) die Lehre verinittle, daB die 
therapeutisch ausnützbare venentonisierende Wirkung der 
Ginkgo Extrakte auf die Anwesenheit von Terpenen, 
insbesondere Sesquiterpenderivaten, zurückzuführen sei. 
Auch gehe aus dieser Entgegenhaltung hervor, daB mit dem 
Ausdruck "Sesquiterpenderivate" konkret die Stoffe 
Bilobanon und Bilobalid gemeint seien. Damit sei aber 
bereits eine medizinische Indikation für Bilobalid 
of fenbart. AuBerdem sei das hier in Rede stehende 
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Wirkungsspektrum von Ginkgo Extrakt in Dokument (B) 

vorbeschrieben, und zwar aufgrund der ausdrücklichen 

Nennung folgender Indikationen: akute und chronische 

Insuffizienz der Gehirndurchblutung, Kràmpfe, Schwindel, 

Kopfschmerzen, Gedàchtnisschwund, Störung der Motorik, 

Indikationen un Bereich der Oto-Rhino-Laryngologie und der 
Ophthalmologie. 

Auch wenn durch Anderung der Ansprüche deren Neuheit 

anerkannt werden könnte, würden soiche Ansprüche voraus-

sichtlich das Erfordernis der erfinderischen Tätigkeit 

nicht erfüllen. Abgesehen davon, daB es sich bei den 

erfindungsgemäBen therapeutischen Verwendungen, wie 

"nervale Erkrankungen, deinyelinisierende Neuropathien, 

Encophalopathien, Myelopathien und Hirnödeme", um sehr 

ailgemeine (d. h. unspezifische) Indikationen handele, 

dürften diese in einem engen Zusammenhang mit der 

bekannten venentonisierenden Wirkung des Bilobalids 

stehen. Da Bilobalid seit langem als charakteristischer 

Bestandteil der Ginkgo Extrakte bekannt sei, habe es 

nahegelegen zu vermuten, daB das Wirkungsspektrum des 

Bilobalids eine Ahnlichkeit mit der Wirkung von Arznei- 

mittein auf der Basis von Ginkgo Extrakteri aufweisen 

würde. 

Die Beschwerdeführerin hat gegen diese Entscheidung 

Beschwerde erhoben. 

Eine mündliche Verhandlung fand am 3. Dezember 1992 statt. 

Lu Verlaufe dieser Verhandlung legte die Beschwerde-

führerin einen geänderten Anspruchssatz vor (siehe 

Punkt VI weiter unten). 

Zur Begründung ihrer Beschwerde führte die Beschwerde-

führerin im Verfahren und in der mündlichen Verhandlung im 

wesentlichen folgendes aus: 
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Keine der genannten Vorveräffentlichungen beschreibe die 

Eignung Von Bilabolid als Arzneistoff. Die zufãllige 

Anwesenheit dieses Stoffes als Begleitsubstanz eines 

koinpiexen Gemisches von Verbindungen in einein Ginkgo 

Präparat stelle keine neuheitsschàdliche Vorwegnahine eines 

Erzeugnisses bzw. Stoffes geinäB Artikel 54 (5) EPU dar. 

Der beanspruchte Gegenstand werde auch nicht durch den 

Stand der Technik nahegelegt. Aus dent Stand der Technik 

sei nicht ersichtlich, weicher der zahlreichen Inhalts-

stoffe von Ginkgo biloba Extrakten eine therapeutische 

wirkung besitze; insbesondere gebe es keinen Hinweis 

darüber, daB derartige Extrakte nervalen Erkrankungen 

entgegenwirkten. Die Behauptung in der angefochtenen 

Entscheidung, daB ein enger Zusanunenhang bestehe zwischen 

der venentonisierenden Wirkung des Extraktes und den 

beanspruchten Indikationen des Bilobalids werde durch 

keine weiteren Angaben gestützt. 

Die Beschwerdeführerin beantragte, die Zuruckweisungs-

entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der 

in der inündlichen Verhandlung überreichten Patent-

anspruche 1 und 2 zu erteilen. 

Die nun geltenden Anspruche lauten wie folgt: 

Bilobalid zur Anwendung als nervalen Erkrankungen 

entgegenwirkender Stoff." 

Bilobalid zur Anwendung gemàB Anspruch 1 als 

deinyelinisierenden Neuropathien, Encephalopathien, 

Myelopathien und Hirnódeinen entgegenwirkender Stoff." 
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Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Es bestehen keine formalen Bedenken gegen die Fassung der 

AnsprUche in der vorliegenden Form (Art. 123 (2) EPU). 

Der geltende Anspruch 1 basiert auf dein ursprünglichen 

Anspruch 2 und der davon abhängige Anspruch 2 auf dem 

ursprünglich unabhängigen Anspruch 3, wobei sich die 
Abhängigkeit dieses Gegenstandes vom Gegenstand des 
Hauptanspruchs aus der Beschreibung herleiten läEt (vgl. 

Seite 2, Zeile 30 bis Seite 4, Zeile 1). 

Bereits in der Entscheidung T 128/82 (AB1. EPA 1984, 184) 
wurde ausdrücklich auf folgendes hingewiesen: "GemäB 

Art. 54 Absatz 5 EPU gilt eine bekannte, aber 
therapeutisch nicht genutzte Verbindung als neu. Die 

Neuheit wird aber nicht nur dadurch zerstört, daB dieselbe 

spezifische therapeutlsche Wirkung schon zuin Stand der 
Technik gehört; vielmehr ist die Veroffentlichung jeder 
anderen spezifischen therapeutischen Anwendung neuheits-

schàdlich" (siehe Punkt 13 der Entscheidungsgründe). 

Es steilt sich daher die Frage, ob im vorliegenden Fall 
für Bilobalid, ein Stoff der in Extrakten aus Blättern von 

Ginkgo biloba enthalten ist, eine therapeutische Wirkung 

bzw. Anwendung im entgegengehaltenen Stand der Technik 

angegeben wird. 

3.1 	Dokuinent (A), eine Verôffentlichung aus dein Jahre 1975, 

beschreibt venentonisierende Arzneiinittel am Beispiel von 

drei Phytopharmaka hergesteilt aus Ginkgo biloba, Centella 

asiatica und RoBkastanie. In dern Tell der Druckschrift, 

der sich mit dem Extrakt aus Ginkgo biloba befaBt, wird 

auf eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Inhaltsstoffe 

aufmerksain gentacht, wobei insbesondere die für diesen Baum 
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typischen Verbindungen Bilobanon und Bilobalid 
(Sesquiterpene) bzw. Ginkolide (Diterpene) hervorgehoben 
werden; daher führten die Blàtter zu einem hervorragenden 
venentonisierenden Arzneimittel (GINKOR des Laboratoires 
BEAUFOUR). In der abschliel3enden Zusaminenfassung (Résumé) 
wird die Wirkung von Ginkgo biloba mit den Sesquiterpen-
und den Diterpenderivaten in Verbindung gebracht (siehe 
Seite 336 und 337). 

Wie von der Beschwerdeführerin tref fend beinerkt, enthàlt 
dieses Dokument in Wirklichkeit keine Angaben hinsichtlich 
der tatsàchlichen Wirkung der einzelnen Inhaltsstoffe, 
auch nicht der besonders hervorgehobenen, so daB vällig im 
Dunkein bieibt, auf welche Verbindungen die Wirkung des 
Arzneiinitteis zurUckgeht. Die Zusainmenfassung (Résumé) am 
Ende des Dokuments 1st nach Auffassung der Kainmer nicht 
geeignet weitergehende Inforinationen zu verinittein ais die 
Abhandiung seibst, da die für diesen Zweck zwangsläufig 
stark gekurzte Inhaltsbeschreibung auf jeden Fall unvoll-
ständig ist. Der eigentiiche Sinn einer Zusammenfassung 
liegt nämlich darin, dem interessierten Fachmann den 
Gegenstand der Abhandiung in Kurzform vorzusteilen, damit 
dieser schnell erfassen kann, ob er sich damit näher 
befassen soil oder nicht (vgl. T 228/90 voxn 8. April 1992, 
Punkt 5.1.2 der Entscheidungsgründe). Es gibt somit keine 
Anhaltspunkte dafür, daB die therapeutisch ausnützbare 
venentonisierende Wirkung der Ginkgo Extrakte auf die 
Anwesenheit von Terpenen, insbesondere Sesquiterpen-
derivaten zurückzuführen ist. 

Unter diesen Uinständen braucht die Kammer nicht näher auf 
die weiteren Einwãnde der Beschwerdeführerin einzugehen, 
nãmlich daB der in Dokument (A) erwàhnte therapeutische 
Extrakt GINKOR das Sesquiterpen Bilobanon nicht enthalte 
bzw. daB es dort keine konkreten Hinweise dafür gebe, daB 
dieses Präparat tatsächlich Bilobaiid enthalte. Auch kann 
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dahingestelit bleiben, ob die therapeutische Wirksainkeit 

des Handelsproduktes GINKOR (Laboratoires BEAUFOUR) auf 
die Anwesenheit eines gefäBaktiven Mittels (Troxérutine) 

zurückzuführen ist oder nicht. 

	

3.2 	Dokument (B), eine wissenschaftliche Arbeit, die 

Ca. 2 Jahre nach Dokument (A) verôffentlicht wurde, kann 

auBerdem als ausdrückliche Bestätigung dafür gesehen 
werden, daB in der Tat die inangeinde Kenntnis an Zusaininen-

hängen zwischen chemischen und pharmakologischen Ergeb-

nissen keine Aussage über die aktiven pharmakologischen 
Prinzipien des Ginkgo Extrakts erlauben. Wie dort 

ausgeführt, sind Arbeiten zur Untersuchung der Zusanimen-
hange zwischen Cheinie und Pharinakologie der Moleküle des 
Extraktes noch gar nicht vorgenomnien worden oder haben 

noch keine Ergebnisse erbracht, so daB es fraglich ist, ob 
tatsächlich die ursprünglich un Extrakt vorhandenen 
Substanzen von pharinakologischein Interesse sind oder ob 
diese vielleicht bei der Herstellung des Extraktes 

zerstört wurden (was nicht ausgeschlossen ist) (siehe 

Seite 195, letzte 5 Zeilen und Seite 196, Zeilen 11 bis 

15). Im Ubrigen betreffen die von der PrUfungsstelle 

besonders hervorgehobenen therapeutischen Wirkungsangaben 

ausschlieBlich den Ginkgo Extrakt als soichen (siehe 

Punkt II oben). In dieseni Zusaininenhang wurde dort 
insbesondere auf zwei I-Iandelsprodukte hingewiesen, nàrnlich 

GINKOR (Laboratoires BEAUFOUR) (das gleiche Präparat wie 

in Dokuinent (A) - siehe Punkte 3.1 oben) und TANAKAN 

(Laboratoires IPSEN). 

	

3.3 	Auch die übrigen Dokumente (C), (D) und (E) enthalten 

keine Inforniationen bezüglich der therapeutischen 

Wirksamkeit von Bilobalid: 

- 	Dokuinent (C) berichtet lediglich Uber den Befund, daB 
diese Verbindung in verschiedenen aus Ginkgo biloba 
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hergestellten Arzneimitteln nachgewiesen wurde und 
daB weder Bilobalid noch die Ginkgolide baktericide, 
fungicide oder cancerogene Wirkung (Entzündlichkeit 
am Ohr der Maus) zeigen (siehe Seite 160, letzter 

Absatz). 

In Dokument (D), einer Veröffentlichung aus dem 
Jahr 1981, wird nur den Flavonverbindungen voin Typ 
Flavonglykosid-couinaroylester eine pharmakologische 
Wirkung zugeschrieben; die weiteren Inhaltsstoffe 
Bilabolid und Ginkgolide A, B, C wurden lediglich als 
"charakteristisch" für Ginkgo biloba bezeichnet 
(siehe Seite 594, linke Spalte, letzter Absatz mit 
Abbildung 1 und rechte Spalte, erster Absatz mit 
Abbildung 2). 

Dokument (E) berichtet über die Wirkung des TeboninR 
(Extrakt aus den Blättern des Ginkgo biloba) beirn 
Hörverlust unbekannter Ursache und toxischer Innen-
ohrschwerhörigkeit. GemäJ3 den dortigen Angaben ist 
der Extrakt charakterisiert durch die chexnischen 
Verbindungen Bilobalide und Ginkgolide A, B, C sowie 
die Glykoside der Flavonaglyka Quercetin, 
Isorhamnetin und Kämpferol, wobei die Wirksamkeit von 
Tebonin im Tierexperiment und am Menschen nachge-
wiesen wurde (siehe Seite 5852, linke Spalte, erster 
und zweiter Absatz). 

3.4 	Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daB keines der 
genannten Dokumente eine therapeutische Wirkung oder 
Anwendung für Bilobalid beschreibt. Der Gegenstand des 
geltenden Anspruchs 1 ist daher neu. Das gleiche gilt für 
den davon abhängigen Anspruch 2. 
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4. 	Es verbleibt noch zu untersuchen, ob der Gegenstand der 
nun geltenden Ansprüche auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruht. 

Die Kammer xnöchte diesbezüglich anrnerken, daB der seitens 

der Prüfungsabteilung geäuBerte Einwand, nämlich daB es 

sich bei den angegebenen therapeutischen Verwendungen 

(nervale Erkrankungen usw.) "urn sehr ailgerneine (d. h. 

unspezifische) Indikationen handelt, die aul3erdem in einern 
engen Zusammenhang mit der bekannten venentonisierenden 

Wirkung des Bilobalids stehen dürften" (siehe Purikt II 
oben), nichts weiter als eine spekulative Betrachtung 
darstelit, da nicht ersichtlich ist worauf ein derartiger 

Einwand eigentlich basiert. Die Kammer war nicht in der 
Lage zu klären, ob es sich dabei urn einen nicht genannten 

Stand der Technik, urn aligemeines Fachwisseri aus einem 

(auch nicht genannten) Lehrbuch oder urn persönhiches 
Wissen handelt. Auch hat die Beschwerdeführerin in der 

rnündlichen Verhandlung vor der Kararner bestritten, daB em 

soicher Zusaminenhang existiere. Aus diesern Grunde und ira 

Hinblick auf das Recht der Beschwerdeführerin auf em 
Verfahren in zwei Instanzen, ist es nicht Sache der Kammer 

die noch ausstehende Prüfung ira Sinne von Artikel 56 EPU 

selbst vorzunehrnen. 

Die Kammer macht daher von der ihr in Artikel 111 (1) EPU 

eingeràuinten Näglichkeit Gebrauch, die Sache zur weiteren 
Prüfung an die Vorinstanz zurückzuverweisen. Dies 

entspricht auBerdern der seitens der Beschwerdeführerin in 
der inündlichen Verhandlung vorgeschlagenen Verfahrens-

weise. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur weiteren Sachprüfung an die Prüfungs-

abteilung zurückverwiesen. 

Der Geschàftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 P.A.M. Lançon 
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