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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Anntelderin hat beini Europäischen Patentarat die 

internationale Anmeldung PCT/EP 91/00 957 eingereicht. 

II. 	Die Zweigstelle des Europäischen Patentamts in Den Haag 

hat als zustàndige internationale Recherchenbehörde (IRB) 

der Anrrtelderin eine Aufforderung zur Zahiung einer 

zusátzlichen Recherchengebühr zugestelit. Die IRB vertritt 
darin die Auffassung, daB die internationale Anmeldung dern 

Erfordernis der Einheitlichkei.t a priori nicht entspricht. 

Zur Begründung wird folgendes ausgeführt: 

"Die Uberwindung von ArzneiinittelreSiSteflZ gegenüber 

Antimalariamittel ist ganz verschieden von der Uberwindung 

von ArzneimittelresisteflZ gegenUber Antikrebsmittel. 

Ansprüche 1-8 teilweise: Verwendung der Verbindungen 
bei der Uberwindung von 

ArzneimittelresistenZ gegen-
über Antimalariamittel 

Ansprüche 1-8 teilweise,: Verwendung der Verbindungen 

9-10 	 bei der Uberwindung von 

ArzneimittelresiSteflZ gegen-
über Antikrebsmittel" 

III. Die Anmelderin hat daraufhin die geforderte zusätzliche 

Recherchengebühr unter Widerspruch entrichtet. 

Zur Begründung ihres Widerspruchs führte sie sinngeTnä6 

folgendes aus: 

Der vorliegenden Annieldung liege eine einzige 

erfinderische Idee zugrunde, nämuich die, daB Resistenzen 
gegenüber bestimniten Arzneimitteln durch die gleichzeitige 

04339 	 ./... 



2 	 W 48/91 

Gabe von Verbindungen der Formel I überwunden würden. Der 
Entwicklung von Resistenzen gegenüber bestixnmten Arznei- 
inittein scheme der gleiche Mechanismus zugrunde zu 
liegen, der auf einem durch P-glycoprotein gesteuerten 
Transportsystem beruhe. Verbindungen der Formel I hemmten 
nun diesen durch P-glycoprotein gesteuerten Transport. Aus 
der Tatsache, dais in der obigen Anmeldung bestinunte 
Arzneiinittel bzw. Krankheiten explizit erwähnt seien, 
dürfe der Aninelderin kein Nachteil erwachsen. Auch wenn 
die nainentlich genannten, zu behandelnden Krankheiten bzw. 
Arzneimittel uneinheitlich erschienen, so liege dennoch 
überall der gleiche einheitliche Erfindungsgedanke (Resi-
stenzuberwindung) zugrunde, der auf einem einheitlichen 
inechanistischen Grundprinzip (Heminung des durch P-glyco-
protein gesteuerten Transports) beruhe. 

Da somit eine einzige aligemeine erfinderische Idee un 
Sinne von Regel 13.1 PCT verwirklicht sei, werde die 
Rückzahlung der zusätzlicheri entrichteten Recherchengebühr 
beantragt. 

Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch ist zulässig. 

Wie aus Punkt II oben ersichtlich ist, beruht der seitens 
der IRB erhobene Einwand der inangeinden Einheitlichkeit 
der Erfindung nicht auf einein durch die internationale 
Recherche erinittelten Stand der Technik, sondern wurde 
a priori erhoben. Zur Analyse der beanspruchten Erfindung 
nach Aufgabe und Läsung ist daher auf die Beschreibung der 
internationalen Anmeldung und, falls vorhanden, auf deni 
darin aus der Sicht des Aninelders gewUrdigten Stand der 
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Technik zuruckzugreifen (vgl. u. a. W 19/91 von 

10. September 1991, W 16/91 von 25. November 1991 und 

W 11/89 von 9. Oktober 1989). 

3. 	Gegenstand der vorliegenden Anmeldung ist eine weitere 

therapeutische Verwendung bekannter Dihydropyridine. 

3.1 	Wie aus der Beschreibungseinleitung ersichtlich, stellt 

die Entwicklung von Resistenzen gegenüber einem oder 

mehreren Wirkstoffen (Drug resistance, Multidrug 

resistence) bei der Therapie bestimmter Krankheiten em 

inner gräBeres Problem dar, so beispielsweise bei der 

Chemotherapie von Tumorerkrankungen oder bei der 

Behandlung der Malaria. 

Seit wenigen Jahren wird nun die Verwendung von 

sogenannten Calciumantagonisten, und hier insbesondere von 

1,4-Dihydropyridinen, bei der Uberwindung der "Drug 

resistance" bzw. der "Multidrug resistance (MDR)" 

diskutiert. Aufgrund des starken Einflusses vieler unter -

suchter Calciumantagonisten auf das cardiovaskuläre System 

konzentrierte sich die Suche nach geeigneten "MDR 

Blockern" auf soiche 1,4-Dihydropyridine, die nur eine 

geringe calciumantagonistische Aktivitãt entfalten. 

In der internationalen Patentanmeldung WO 89/07 443 wird 

die Verwendung bestiminter optisch reiner 1,4-Dihydro-

pyridine, die einem vergleichsweise geringen EinfluB auf 

das cardiovaskuläre System haben, zur Herstellung von 

Arzneintitteln für die Behandlung von Tumorerkrankungen 

beansprucht (siehe Seite 1, Absàtze 2 bis 4 der 

vorliegenden Beschreibung). 

3.2 	Für den Fachmann steilte sich daher in vorliegenden Fall 

die Aufgabe unter den bekannten 1,4-Dihydropyridinen 

soiche ausfindig zu machen, die zu einer verbesserten 
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Wirkung von Arzneiinitteln bzw. zur Uberwindung von 

Resistenzen diesen gegenüber (MDR) fUhren. 

Die Läsung dieser Aufgabe besteht gernàl3 Anspruch 1 der 

vorliegenden internationalen Anmeldung in der Verwendung 
von optisch reinen 1,4-Dihydropyridinen der Forinel I 

0 R4 	H 

R3-O- 

R2 

0 	R5 

-E1-E2-N7  
NR 6 

ri. 

(I) 

I 

(wobei Ri bis R6 bzw. El und E2 Inägliche Substituenten 

symbolisieren) 

und ihrem pharinakologisch verträglichen Saizen zur 
Herstellung von Arzneimitteln zur Verbesserung der Wirkung 

von Antibiotika und/oder Zytostatika und/oder zur 

Uberwindung von Resistenzen gegenuber Antibiotika und/oder 

Zytostatika. 

3.3  Aufgrund der Angaben in der Beschreibung ist auch 

glaubhaft, daB durch die in Anspruch 1 erwähnten 1,4-

Dihydropyridine der Forinel I die bestehende Aufgabe 

tatsàchlich geläst wird, wodurch für diese Verbindungen 

eine weitere therapeutische Verwendung vorgeschlagen wird. 

un Hinblick auf die Entscheidung G 1/83 der GroBen 

Beschwerdekammer (siehe AB1. EPA 1985, 60) bestehen gegen 

den darauf gerichteten Anspruch 1 keine Einwãnde. 
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Wie aus den vorstehenden Darlegungen ersichtlich, wird in 

der vorliegenden Anmeldung lediglich eine Aufgabe gelöst, 

wobei die Läsung selbst in der (therapeutischen) Verwen-

dung von einem Kollektiv strukturell eng verwandter 1,4-
Dihydropyridinen besteht, die unter eine aligerneine Fornel 

fallen. Der direkte Zusammenhang zwischen alien bean-
spruchten Verbindungen ist daher sofort erkennbar. Der 

Aufforderung der IRB ist nichts zu entnehmen was dies 

widerlegen kännte, da dort in keiner Weise auf die erf in-

dungsgemäl3e Aufgabe und deren Lösurig eingegangen wird. 

Abgesehen von der unsubstantiierten Behauptung der IRB, 
daB die Uberwindung von ArzneimittelresistenZ gegenüber 

Antiinalariamittel ganz verschieden sei von der Uberwindung 

von ArzneimitteiresistenZ gegenüber Antikrebsmittel 
(gerneint sind hier offensichtlich Zytostatika), kann em 
soicher Einwand, selbst wenn er auf entsprechendes 

Fachwissen gestützt ware, kein Ersatz sein für die 

Beurteilung der Einheitlichkeit der beanspruchten 
Erfindung nach Aufgabe und Läsung (vgl. die weiter oben 

erwähnte Entscheidung W 11/89). AuBerdem ist die 

Aninelderin in ihrem Widerspruch dieser Behauptung mit den 

Argument entgegengetreten, daB der Entwicklung von 
Resistenzen gegenüber bestirnmten Arzneimitteln der gleiche 

Nechanismus zugrunde liege, nämlich Hemmung des durch P-
glycoprotein gesteuerten Transports. Unter den gegebenen 

Umständen hat die Kammer keinen Grund die GlaubwUrdigkeit 

dieser Ausführungen zu bezweifeln. 

Bei dieser Sachiage inuB die Kammer davon ausgehen, daB die 

gemäi3 Anspruch 1 vorgeschlagene therapeutische Verwendung 

von optisch reinem 1,4-Dihydropyridinen der Formel I als 

Verwirklichung der in der Aufgabe zuin Ausdruck gebrachten 

einzigen aligemeinen erfinderischen Idee anzusehen ist. 

Das Erfordernis der Regel 13.1 PCT ist somit erfüllt. 

Ferner betreffen die abhängigen Ansprüche 2 bis 10 

lediglich weitere Ausgestaltungen des Gegenstands von 
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Anspruch 1, so dal3 auch diese das Erfordernis der Einheit-

lichkeit der Erfindung erfüllen (Regel 13.4 PCT). 

6. 	Die Aufforderung zur Zahiung einer zusätzlichen 

Recherchengebühr war somit nicht gerechtfertigt. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die RUckzahlung der zusätzlich entrichteten Recherchengebühr wird 

angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 P.A.N. Lançon 

04339 


