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T 810/90 

Sachverhalt und Anträge 

Die europäische Patentanineidung 84 114 767.1 wurde am 

4. Dezember 1984 eingereicht und unter der Nr. 0 146 841 

veröffentlicht. Nit Entscheidung vom 8. Mai 1990 wurde sie 

von der Prufungsabteilung 2.1.15.010 des Europäischen 

Patentaints zurückgewiesen. 

Dieser Entscheidung lagen der am 6. April 1989 

eingereichte Anspruch 1, die ursprünglich eingereichten 

Ansprüche 2 bis 8 sowie Anspruch 9 in der Fassung vom 

11. April 1987 zugrunde. Anspruch 1 lautete, wie folgt: 

"Wasseriäsliche Mischether des 13-Cyclodextrins mit 

Ethersubstituenten aus der Gruppe Alkyl (C1, C2), 

Hydroxyalkyl (C2 bis CO  und Carboxyalkyl (Cl,  C2), 

ausgenoinmen soiche, die sowohi eine Hydroxyethyl- als auch 

eine Hydroxypropyigruppe, aber keine anderen Gruppen 

aufweisen." 

Die Zuruckweisung wurde dainit begründet, daJ3 der 

beanspruchte Gegenstand zwar neu sei, da der aus 

Beispiel 4 der Entgegenhaltung 

(1) FR-A-i 548 917 

bekannte Mischether durch éinen "Disclaimer" ausgenommen 

werde, daB es aber in Anbetracht dieser Lehre nahegelegen 

habe, weitere, zwar neue, aber analoge Mischether von 13- 

Cyclodextrin (13-CD) herzustellen. Es känne auch kein 

technischer Effekt zum Nachweis der erfinderischen 

Tàtigkeit geltend gemacht werden, da nach Aussagen der 

Anmelderin (Rechtsvorgàngerin der Beschwerdeführerin) die 

Eigerischaften der beanspruchten Mischether nicht erforscht 
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worden selen. Dies gelte für den unabhàngigen Arispruch 1 

sowie für die davon abhängigen Ansprüche 2 bis 4. Die in 

den Verfahrensansprüchen 5 bis 9 genannten Verfahrens-

bedingungen seien ebenfalls üblich und mit keinem 

technischen Effekt verbunden. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin unter 

gleichzeitiger Zahiung der vorgeschriebenen Gebühr am 

_6Juii19DBeschwerdeerhabenunddieseam_______________________ _ 

24. August 1990 begründet. 

Eine auf den 11. August 1992 festgesetzte xnündliche 

Verhandlung wurde abgesagt, nachdexn die Beschwerdeführerin 

mitgeteilthatte,sie werde nicht daran teilnehmen. 

Die Beschwerdeführerin beantragte, die Entscheidung der 

Patentabteilung aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu 

erteilen. 

Die Begründung lautete im wesentlichen, wie folgt: 

Die beanspruchten Mischether soliten auf bekannten 

Anwendungsgebieten, wie u. a. für pharmazeutische 

Applikationen, eingesetzt werden. Hierbei dienten die B-CD 

dazu, schwer wasserlösliche oder in Wasser instabile 

Arzneimittel einzuschlieBen, wodurch ihre Wasserlöslich-

keit und Stabilität verbessert werde. Hierbei trete das 

Problem der Cytotoxitât auf. Aus Versuchen gehe hervor, 

daB es sich bei der un Anspruch getroffenen Auswahl nicht 

um eine willkürliche, sondern urn eine gezielte handele, cia 

der Hämolysetest überraschenderweise eine wesentlich 

verminderte Cytotoxizität der beanspruchten Verbindungen 

gegenuber dern nach dem Stand der Technik verwerideten 

Dimethyl-B-CD nachweise. 
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Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Der vorliegende Satz von 9 Ansprüchen gibt keinen AnlaB zu 

Beanstandungen nach Artikel 123 (2) EPU, da die 

Ansprüche 2 bis 9 un wesentlichen den ursprunglich 

eingereichten entsprechen und in Anspruch 1 lediglich der 

"Disclaimer" in Ubereinstilninung mit Seite 8, Zeilen 2 bis 

4 der Erstunterlagen präzisiert wurde. 

Die Kammer sieht sich nicht veranlal3t, von der Meinung der 

Vorinstanz abzugehen, wonach der Anspruchsgegenstand neu 

ist. Zu beurteilen bleibt somit noch das Vorliegen 

erfinderischer Tàtigkeit. Dies geschieht zufolge stàndiger 

Rechtsprechung anhand einer Analyse nach Aufgabe und 

Lösung, wobei die Aufgabe objektiv gegenüber dem 

nächstkomrnenden Stand der Technik zu bestirnmen ist. Als 

erstes ist daher dieser nãchste Stand der Technik 

festzulegen. Diese Frage bedarf hier deswegen einer etwas 

eingehenderen Prüfung, weil die Beschwerdeführerin ihren 

Ausführungen offensichtlich einen anderen Stand der 

Technik als nächstkoinmend zugrundelegt, als dies die 

Prüfungsabteilung getan hat. 

3.1 	Die Beschwerdeführerin geht nämlich in ihrern Schriftsatz 

voin 22. August 1990 von dein auf S. 6, letzter Absatz (WO-

A-83/00 809) sowie auf S. 7 erster Absatz (DE-A-3 118 218) 

der Patentanineldung genannten Stand der Technik aus. 

Hieraus 1st die Verwendung von B-CD-Derivaten für pharma-

zeutische Applikationen bekannt. Durch die so erhaltenen 

Einschlul3verbindungen werden die Wasserlöslichkeit von 

schwerlOslichen und die Stabilität von instabilen 

Arzneimitteln verbessert. Als nächstkommendes CD-Derivat 

wird von der Beschwerdeführerin das Dirnethyl-B-CD 

angesehen. 
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3.2 	Derngegenüber war die Prüfungsabteilung von (1) als 

nàchstkoinrnendein Stand der Technik ausgegangen. Dort werden 

Polyether von CD, wie z. B. ein Hydroxyethyl-hydroxy-

propyl-Mischether des B-CD und seine Herstellung durch 

Urnsetzung von B-CD, KQH in Methanol, Ethylenoxid und 

Propylenoxid irn Autokiaven bei urn die 100°C beschrieben 

(vgl. Beispiel 4). Die vorliegende Patentanrneldung 

beschreibt eine analoge Herstellung analoger Verbindungen 

(vgl. a.a.O. Beispiele). Die gernäl3 (1) hergesteliten 

Verbindungen können als EinschluBverbindungen bzw. 

Kornplexbildner, wie sie dern auf dern Dextrin-Gebiet tätigen 

Fachrnann geläufig sind, verwendet werden. Gängig ist 

beispielsweise die Regelung der Freisetzung pharma-

zeutischer Präparate durch Bildung von Einschlüssen in 

oder Komplexen mit CD-Polyethern (vgl. S. 5, Zeilen 25 bis 

46). 

	

3.3 	Bei der Festlegung des nâchsten Standes der Technik als 

Ausgangspunkt für die Untersuchung auf erfinderische 

Tätigkeit legt die Karnmner grundsätzlich mnehr Gewicht auf 

das von der Erfindung anvisierte Ziel als auf einen blo8en 

Strukturvergleich. Nachdern sich hier jedoch aus den 

vorstehenden Ausführungen zu 3.1 und 3.2 ergibt, daB die 

anwendungstechnischen Aspekte beider zur Diskussion 

stehender Ausgangspunkte gleichartig sind, kann 

ausschliel3lich auf die strukturelle Nähe abgestellt 

werden. 

Die Kamnmner komnmnt auf diesemn Wege zu demn SchiuB, daB die irn 

Beispiel 4 von (1) genannte Verbindung, d. h. der Hydroxy-

ethyl-hydroxypropyl--Mischether von B-CD, den nächst- 

kommenden Stand der Technik in bezug auf die beanspruchten 

Mischether darstelit. Das von der Beschwerdeführerin als 

Ausgangspunkt gewählté Dimnethyl-B-CD 1st konstitutionell 

weiter von demn ebenfalls unter den Anspruch fallenden 
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Methyl-ethyl-B-CD-polyether entfernt, denn es handelt sich 

dabei zwar urn eine analoge Verbindung, nicht jedoch urn 

einen Mischether. 

Ausgehend von (1) kann die objektive Aufgabe der 

Streitanmeldung lediglich darin gesehen werden, die 

Technik durch weitere Mischether von B-CD zu bereichern; 

denn für einen unerwarteten Effekt gegenüber Beispiel 4 

von (1) gibt es keinerlei Beleg. Zwar hat die Beschwerde-

führerin einen solchen Effekt gegenüber Dimethyl-B-CD 

geltend gernacht und hat die Kanuner keinen AnlaB zu 

bezweifeln, daB dieser Effekt auch tatsàchlich eintritt. 

Er inuB jedoch auBer Betracht bleiben, well dabei nicht mit 

dern nächsten, sondern mit einemn entfernteren Stand der 

Technik, närnlich mit dern oben unter 3.1 besprochenen, 

verglichen wurde. 

Aufgrund der Beispiele der Streitanmeldung hat die Karnmner 

keine Zweifel, daB die bestehende Aufgabe auch tatsàchlich 

gelöst ist. Da aber ein Mischether in Gestalt des Hydroxy -

ethyl-hydroxypropyl-B-CD aus Beispiel 4 von (1) bereits 

bekannt ist und gegen die Herstellung weiterer B-CD-

Mischether, soweit geltend gernacht und erkennbar, weder 

ein Vorurteil bestand, noch hierbei irgendwelche 

Schwierigkeiten zu überwinden waren, noch über die Lösung 

der Aufgabe ttBerejtstelluflg weiterer B-CD-Mischether" 

hinaus irgendein Effekt gegenüber dern nächstkomrnenden 

Stand der Technik erzielt wurde, xnuBdiese Aufgabenlösung 

als naheliegend angesehen werden. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfüllt somnit nicht die 

Voraussetzungen des Artikels 56 und ist daher gemäB 

Artikel 52 (1) EPU nicht patentfähig. 

Die Ansprüche 2 bis 9 fallen mit Anspruch 1, da über einen 

Antrag nur als ganzes entschieden werden kann. In übrigen 
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kann die Karnmer, wie auch bereits die Prüfungsabteilung, 

nicht erkennen, daB deren Gegenstand auf erfinderischer 

Tätigkeit beruhte. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der GeschäftsstellenbealrLte: 	 Der Vorsitzende: 

I 
P. Nartorana 	 ?F. Antony 

ii 
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