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Sachverhalt und Antrage

I.

II.
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Die europdische Patentanmeldung 84 114 767.1 wurde am

4., Dezember 1984 eingereicht und unter der Nr. 0 146 841
verdffentlicht. Mit Entscheidung vom 8. Mai 1990 wurde sie
von der Prifungsabteilung 2.1.15.010 des Europaischen
Patentamts zurickgewiesen.

Dieser Entscheidung lagen der am 6. April 1989
eingereichte Anspruch 1, die ursprunglich eingereichten
Anspriiche 2 bis 8 sowie Anspruch 9 in der Fassung vom
11. April 1987 zugrunde. Anspruch 1 lautete, wie folgt:

"Wasserldsliche Mischether des R-Cyclodextrins mit
Ethersubstituenten aus der Gruppe Alkyl (C;, C3),
Hydroxyalkyl (C; bis C4) und Carboxyalkyl (C;, Cj),
ausgenommen solche, die sowohl eine Hydroxyethyl- als auch
eine Hydroxypropylgruppe, aber keine anderen Gruppen

aufweisen."

Die Zurlickweisung wurde damit begrundet, daB der
beanspruchte Gegenstand zwar neu sei, da der aus
Beispiel 4 der Entgegenhaltung

(1) FR-A-1 548 917

bekannte Mischether durch einen "Disclaimer" ausgenommen
werde, daB es aber in Anbetracht dieser Lehre nahegelegen
habe, weitere, zwar neue, aber analoge Mischether von B-
Cyclodextrin (B-CD) herzustellen. Es kénne auch kein
technischer Effekt zum Nachweis der erfinderischen
Tatigkeit geltend gemacht werden, da nach Aussagen der
Anmelderin (Rechtsvorgdngerin der Beschwerdefihrerin) die
Eigenschaften der beanspruchten Mischether nicht erforscht
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worden seien. Dies gelte fir den unabhdngigen Anspruch 1
sowie fir die davon abhdngigen Anspruche 2 bis 4. Die in
den Verfahrensanspruchen 5 bis 9 genannten Verfahrens-
bedingungen seien ebenfalls ublich und mit Keinem
technischen Effekt verbunden.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeflihrerin unter
gleichzeitiger Zahlung der vorgeschriebenen Gebuhr am
6. Juli 1990 Beschwerde erhoben und diese am

24. August 1990 begrundet.

Eine auf den 11. August 1992 festgesetzte mundliche
Verhandlung wurde abgesagt, nachdem die Beschwerdefihrerin
mitgeteilt'hatté,‘sie werde nicht daran teilnehmen.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die Entscheidung der
Patentabteilung aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu

Die Begrundung lautete im wesentlichen, wie folgt:

Die beanSpruChten Mischether sollten auf bekannten

- Anwendungsgebieten, wie u. a. fiir pharmazeutische

Applikationen, eingesetzt werden. Hierbei dienten die B-CD
dazu, schwer wasserldsliche oder in Wasser instabile
Arzneimittel einzuschlieRen, wodurch ihre Wasserléslich-
keit und Stabilitat verbessert werde. Hierbei trete das
Problem der Cytotoxitat auf. Aus VerSuchén gehe hefvor,
daB es sich bei der im Anspruch getroffenen Auswahl nicht
um eine willkurliche, sondern um eine gezielte handele, da
der Hamolysetest Uberraschenderweise eine wesentlich
verminderte Cytotoxizitdt der beanspruchten Verbindungen

gegenuber dem nach dem Stand der Technik verwendeten

III.
Iv.

erteilen.

Dimethyl-B-CD nachweise.
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Entscheidungsgrunde

1.

03583

Die Beschwerde ist zulassig.

Der vorliegende Satz von 9 Ansprichen gibt keinen Anlaf zu
Beanstandungen nach Artikel 123 (2) EPU, da die

Anspriche 2 bis 9 im wesentlichen den urspringlich
eingereichten entsprechen und in Anspruch 1 lediglich der
"Disclaimer" in Ubereinstimmung mit Seite 8, Zeilen 2 bis
4 der Erstunterlagen prazisiert wurde.

Die Kammer sieht sich nicht veranlaBt, von der Meinung der
Vorinstanz abzugehen, wonach der Anspruchsgegenstand neu
ist. Zu beurteilen bleibt somit noch das Vorliegen
erfinderischer Tatigkeit. Dies geschieht zufolge standiger
Rechtsprechung anhand einer Analyse nach Aufgabe und
Loésung, wobei die Aufgabe objektiv gegeniber dem
nachstkommenden Stand der Technik zu bestimmen ist. Als
erstes ist daher dieser ndchste Stand der Technik
festzulegen. Diese Frage bedarf hier deswegen einer etwas
eingehenderen Prifung, weil die Beschwerdefihrerin ihren
Ausfihrungen offensichtlich einen anderen Stand der
Technik als nachstkommend zugrundelegt, als dies die
Prufungsabteilung getan hat.

Die Beschwerdefilhrerin geht namlich in ihrem Schriftsatz
vom 22. August 1990 von dem auf S. 6, letzter Absatz (WO-
A-83/00 809) sowie auf S. 7 erster Absatz (DE-A-3 118 218)
der Patentanmeldung genannten Stand der Technik aus.
Hieraus ist die Verwendung von BR-CD-Derivaten flir pharma-
zeutische Applikationen bekannt. Durch die so erhaltenen
EinschluBverbindungen werden die Wasserlédslichkeit von
schwerldslichen und die Stabilitat von instabilen
Arzneimitteln verbessert. Als nachstkommendes CD-Derivat
wird von der Beschwerdefuhrerin das Dimethyl-B8-CD

angesehen.

cei) e
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Demgegenuber war die Prufungsabteilung von (1) als
niachstkommendem Stand der Technik ausgegangen. Dort werden
Polyether von CD, wie z. B. ein Hydroxyethyl-hydroxy-
propyl-Mischether des B8-CD und seine Herstellung durch
Umsetzung von £-CD, KOH in Methanol, Ethylenoxid und
Propylenoxid im Autoklaven bei um die 100°C beschrieben
(vgl. Beispiel 4). Die vorliegende Patentanmeldung

beschreibt eine analoge Herstellung analoger Verbindungen

O]

.

(vgl. a.a.o. Beispielé). Die gemaf (1)"her§estellten
Verbindungen kénnen als EinschluBverbindungen bzw.
Komplexbildner, wie sie dem auf dem Dextrin-Gebiet t&tigen
Fachmann geladufig sind, verwendet werden. Gangig ist
beispielsweise die Regelung der Freisetzung pharma-
zeutischer Praparate durch Bildung von Einschlussen in
oder Komplexen mit CD-Polyethern (vgl. S. 5, Zeilen 25 bis

Bei der Festlegung des nachsten Standes der Technik als
Ausgangspunkt fur die Untersuchung auf erfinderische
Tatigkeit legt die Kammer grundsatzlich mehr Gewicht auf
das von der Erfindung anvisierte Ziel als auf einen bloBen
Strukturvergleich. Nachdem sich hier jedoéh aus den
vorstehenden Ausfihrungen zu 3.1 und 3.2 ergibt, daB die
anwendungstechnischen Aspekte beider zur Diskussion
stehender Ausgangspunkte gleichartig sind, kann
ausschlieBlich auf die strukturelle Nahe abgestellt

Die Kammer kommt auf diesem Wege zu dem SchluB, daf die im
Beispiel 4 von (1) genannte Verbindung, d. h. der Hydroxy-
ethYl-hydroxypropyl-Mischether von R-CD, den nachst-
kommenden Stand der Technik in bezug auf die beanspruchten
Mischether darstellt. Das von der Beschwerdefuhrerin als
Ausgangspunkt gewdhlte Dimethyl-f-CD ist konstitutionell

weiter von dem ebenfalls unter den Anspruch fallenden

3.2
46) .
3.3
 werden.
03583
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Methyl-ethyl-B-CD-polyether entfernt, denn es handelt sich
dabei zwar um eine analoge Verbindung, nicht jedoch um
einen Mischether.

Ausgehend von (1) kann die objektive Aufgabe der
Streitanmeldung lediglich darin gesehen werden, die
Technik durch weitere Mischether von BR-CD zu bereichern;
denn fir einen unerwarteten Effekt gegeniuber Beispiel 4
von (1) gibt es keinerlei Beleg. Zwar hat die Beschwerde-
fihrerin einen solchen Effekt gegeniber Dimethyl-8-CD
geltend gemacht und hat die Kammer keinen AnlaBf zu
bezweifeln, daB dieser Effekt auch tatsdchlich eintritt.
Er muB jedoch auBer Betracht bleiben, weil dabei nicht mit
dem néchstgn, sondern mit einem entfernteren Stand der
Technik, namlich mit dem oben unter 3.1 besprochenen,
verglichen wurde.

Aufgrund der Beispiele der Streitanmeldung hat die Kammer
keine Zweifel, daB die bestehende Aufgabe auch tatséchlich
gelést ist. Da aber ein Mischether in Gestalt des Hydroxy-
ethyl-hydroxypropyl-B8-CD aus Beispiel 4 von (1) bereits
bekannt ist und gegen die Herstellung weiterer R-CD-

‘Mischether, soweit geltend gemacht und erkennbar, weder

ein Vorurteil bestand, noch hierbei irgendwelche
Schwierigkeiten zu uUberwinden waren, noch uber die Lésung
der Aufgabe "Bereitstellung weiterer R-CD-Mischether"
hinaus irgendein Effekt gegeniber dem ndchstkommenden
Stand der Technik erzielt wurde, muB diese Aufgabeﬁlésung
als naheliegend angesehen werden.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfullt somit nicht die
Voraussetzungen des Artikels 56 und ist daher gemas
Artikel 52 (1) EPU nicht patentfahig.

- Die Anspriche 2 bis 9 fallen mit Anspruch 1, da uber einen

Antrag nur als ganzes entschieden werden kann. Im uUbrigen

ceiS s
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kann die Kammer, wie auch bereits die Prﬁfungsabteilung,
nicht erkennen, daf deren Gegenstand auf erfinderischer
Tatigkeit beruhte.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

P. Martorana F. Antony
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