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Sachverhalt und Antrage
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Die Anmelderin hat beim Europdischen Patentamt die
internationale Anmeldung PCT/EP 91/00 957 eingereicht.

Die Zweigstelle des Europdischen Patentamts in Den Haag
hat als zustandige internationale Recherchenbehdrde (IRB)
der Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung einer
zusatzlichen Recherchengebithr zugestellt. Die IRB vertritt
darin die Auffassung, daB die internationale Anmeldung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit a priori nicht entspricht.

zur Begrindung wird folgendes ausgefuhrt:

"Die Uberwindung von Arzneimittelresistenz gegenuber
Antimalariamittel ist ganz verschieden von der Uberwindung

von Arzneimittelresistenz gegeniber Antikrebsmittel.

1. Anspriiche 1-8 teilweise: Verwendung der Verbindungen
bei der Uberwindung von
Arzneimittelresistenz gegen-

Uuber Antimalariamittel

2. Anspriiche 1-8 teilweise,: Verwendung der Verbindungen
9-10 bei der Uberwindung von
Arzneimittelresistenz gegen-

uber Antikrebsmittel"

Die Anmelderin hat daraufhin die geforderte zusatzliche

Recherchengebihr unter Widerspruch entrichtet.

Zur Begriindung ihres Widerspruchs fuhrte sie sinngemaB

folgendes aus:
Der vorliegenden Anmeldung liege eine einzige

erfinderische Idee zugrunde, namlich die, daB Resistenzen

gegeniiber bestimmten Arzneimitteln durch die gleichzeitige
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Gabe von Verbindungen der Formel I uberwunden wurden. Der
Entwicklung von Resistenzen gegeniber bestimmten Arznei-
mitteln scheine 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, daB in der obigen Anmeldung bestimmte
Arzneimittel bzw. Krankheiten explizit erwahnt seien,
durfe der Anmelderin kein Nachteil erwachsen. Auch wenn
die namentlich genannten, zu behandelnden Krankheiten bzw.
Arzneimittel uneinheitlich erschienen, so liege dennoch
uberall der gleiche einheitliche Erfindungsgedanke (Resi-
stenziberwindung) zugrunde, der auf einem einheitlichen
mechanistischen Grundprinzip (Hemmung des durch P-glyco-

protein gesteuerten Transports) beruhe.

Da somit eine einzige allgemeine erfinderische Idee im
Sinne von Regel 13.1 PCT verwirklicht sei, werde die
Ruckzahlung der zusatzlichen entrichteten Recherchengebihr

beantragt.

Entscheidungsgrunde

l.

04339

Der Widerspruch ist zulassig.

Wie aus Punkt II oben ersichtlich ist, beruht der seitens
der IRB erhobene Einwand der mangelnden Einheitlichkeit
der Erfindung nicht auf einem durch die internationale
Recherche ermittelten Stand der Technik, sondern wurde

a priori erhoben. Zur Analyse der beanspruchten Erfindung
nach Aufgabe und Losung ist daher auf die Beschreibung der
internationalen Anmeldung und, falls vorhanden, auf dem
darin aus der Sicht des Anmelders gewurdigten Stand der
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Technik zuruckzugreifen (vgl. u. a. W 19/91 vom
10. September 1991, W 16/91 vom 25. November 1991 und

W 11/89 vom 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 gegenilber einem oder
mehreren Wirkétoffen (Drug resistance, Multidrug
resistence) bei der Therapie bestimmter Krankheiten ein
immer gréBeres 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 cardiovaskulare System
konzentrierte sich die Suche nach geeigneten "MDR-
Blockern" auf solche 1,4-Dihydropyridine, die nur eine

geringe calciumantagonistische Aktivitat entfalten.

In der internationalen Patentanmeldung WO 89/07 443 wird
die Verwendung bestimmter optisch reiner 1,4-Dihydro-
pyridine, die einem vergleichsweise geringen Einfluf auf
das cardiovaskuldre System haben, zur Herstellung von
Arzneimitteln flr die Behandlung von Tumorerkrankungen
beansprucht (siehe Seite 1, Absatze 2 bis 4 der

vorliegenden Beschreibung).
3.2 Fur den Fachmann stellte sich daher im vorliégenden Fall

die Aufgabe unter den bekannten 1,4-Dihydropyridinen

solche ausfindig zu machen, die zu einer verbesserten
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Wirkung von Arzneimitteln bzw. zur Uberwindung von

Resistenzen diesen gegenuber (MDR) fuhren.

Die Losung dieser Aufgabe besteht gemaB Anspruch 1 der
vorliegenden internationalen Anmeldung in der Verwendung

von optisch reinen 1,4-Dihydropyridinen der Formel I

0 //RS
H—EI—EZ—N

AN (I)
R6

(wobei Rl bis R6 bzw. E1 und E2 mogliche Substituenten

symbolisieren)

und ihrem pharmakologisch vertraglichen Salzen zur
Herstellung von Arzneimitteln zur Verbesserung der Wirkung
von Antibiotika und/oder Zytostatika und/oder zur
Uberwindung von Resistenzen gegenuber Antibiotika und/oder
Zytostatika.

Aufgrund der Angaben in der Beschreibung ist auch
glaubhaft, daB durch die in Anspruch 1 erwahnten 1,4-
Dihydropyridine der Formel I die bestehende Aufgabe
tatsachlich gelodst wird, wodurch fur diese Verbindungen
eine weitere therapeutische Verwendung vorgeschlagen wird.
Im Hinblick auf die Entscheidung G 1/83 der Grofen
Beschwerdekammer (siehe ABl. EPA 1985, 60) bestehen gegen

den darauf gerichteten Anspruch 1 keine Einwande.
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Wie aus den vorstehenden Darlegungen ersichtlich, wird in
der vorliegenden Anmeldung lediglich eine Aufgabe gelodst,
wobei die Lésung selbst in der (therapeutischen) Verwen-
dung von einem Kollektiv strukturell eng verwandter 1,4-
Dihydropyridinen besteht, die unter eine allgemeine Formel
fallen. Der direkte Zusammenhang zwischen allen bean-
spruchten Verbindungen ist daher sofort erkennbar. Der
Aufforderung der IRB ist nichts zu entnehmen was dies
widerlegen kénnte, da dort in keiner Weise auf die erfin-
dungsgemafe Aufgabe und deren Lésung eingegangen wird.
Abgesehen von der unsubstantiierten Behauptung der 1IRB,
dap die Uberwindung von Arzneimittelresistenz gegenuber
Antimalariamittel ganz verschieden sei von der Uberwindung
von Arzneimittelresistenz gegenuber Antikrebsmittel
(gemeint sind hier offensichtlich Zytostatika), kann ein
solcher Einwand, selbst wenn er auf entsprechendes
Fachwissen gestiitzt ware, kein Ersatz sein fir die
Beurteilung der Einheitlichkeit der beanspruchten
Erfindung nach Aufgabe und Lésung (vgl. die weiter oben
erwdhnte Entscheidung W 11/89). AuBerdem ist die
Anmelderin in ihrem Widerspruch dieser Behauptung mit dem
Argument entgegengetreten, daB der Entwicklung von
Resistenzen gegenilber bestimmten Arzneimitteln der gleiche
Mechanismus zugrunde liege, namlich Hemmung des durch P-
glycoprotein gesteuerten Transports. Unter den gegebenen
Umstanden hat die Kammer keinen Grund die Glaubwirdigkeit

dieser Ausfuhrungen zu bezweifeln.

Bei dieser Sachlage muB die Kammer davon ausgehen, daB die
gemaB Anspruch 1 vorgeschlagene therapeutische Verwendung
von optisch reinem 1,4-Dihydropyridinen der Formel I als
Verwirklichung der in der Aufgabe zum Ausdruck gebrachten
einzigen allgemeinen erfinderischen Idee anzusehen ist.
Das Erfordernis der Regel 13.1 PCT ist somit erfullt.
Ferner betreffen die abhdngigen Anspriche 2 bis 10
lediglich weitere Ausgestaltungen des Gegenstands von
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Anspruch 1, so daB auch diese das Erfordernis der Einheit-
lichkeit der Erfindung erfullen (Regel 13.4 PCT).
6. Die Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen
Recherchengebihr war somit nicht gerechtfertigt.
Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Ruckzahlung der zusatzlich entrichteten Recherchengebuhr wird

angeordnet.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
P. Martorana P.A.M. Langon
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