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Entscheidung der Prijfungsabteilung g4

Patentamtsvom 3. November 1987  mit der die euro-

paische Patentanmeldung Nr. 79 101 300.6 aufgrund des Arti-

kels 87 (1} EPU zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrige
2e-nvelnait und Antrage

Die am 30. April 1979 angemeldete und am 12. Dezember 1979
mit der Verdffentlichungsnummer 0 005 733 verdoffentlichte
europgische Patentanmeldung 79 101 300.6, fiir welche die
Prioritdt der Voranmeldung {(GB 2 318 978) vom 26. Mai 1978
in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der
Prifungsabteilung 001 des EPA vom 3. November 1981 zuriick-

gewiesen.

Dieser Entscheidung lagen vier, auch derzeit geltende Pa-
tentanspriiche zugrunde, von denen der erste (in der Sprache

der Patentanmeldung) gerichtet ist auf:

“1. N-{2-Amino-3,5-dibromo-benzyl)-N-methyl-cyclohexyl-
amine or a physiologically compatible acid addition
salt thereof in association with a pharmaceutical
carrier or excipient, for use in the treatment of

diabetic nephropathy"”

{oder in der nicht offiziellen Ubersetzung der Kammer, der
die Beschwerdefiihrerin aus Zeitgrinden noch nicht zustimmen

konnte:

"N-2-Amino-3, 5-dibromo-benzyil-N-methyl-cyclohexylamin
oder dessen physioclogisch vertrZgliches Sdureaddi-
tionssalz in Verbindung mit einem pharmazeutischen
Triger oder Bindemittel zur Verwendung bei der thera-

peutischen Behandlung der Qiabetischen Necropathie.")

Die sich daran anschlieBenden Erzeugnis-Anspriiche (derzeit

Z bis 4) sind Anspriiche gleicher Art, in welchen die Art

und Weise der Darstellung weiter aufgefiihrt wird. In der

Beschreibungseinleitung der Patentanmeldung ist u.a. ausge-
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fithrt, dag8 die obengenannten Verbindungen bereits in einer
britischen Patentschrift (GB-A-~ 1 464 082) in bestimmten
Dosen wegeﬁ ihrer Wirksamkeit gegen Geschwiire fiir therapeu-

tische Abreichung geeignet beschrieben sind.

Die Zuriickweisung der Patentanmeldung mit diesen Anspriichen
wurde in der Entscheidung vom 3. November 1981 im wesentli-
chen damit begriindet, daf durch die geltende Formulierung
der Anspriiche Stoffe oder Stoffgemische zur therapeutischen
Behandlung des menschlichen Kdrpers beansprucht wiirden.
Solche Erzeugnisse seien gem#f Artikel 54 (5) nicht mehr
neu, wenn eine therapeutische Behandlung bereits zum Stand
der Technik gehdre. Der Gegenstand der Anspriiche sei daher

nicht patentf&hig.

Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin mit Schreiben
vom 10. Dezember 1981 unter Zahlung der Beschwerdegebiihr

Beschwerde ein und begriindete diese am 2. Mdrz 1982.

Die von der Beschwerdefiihrerin neu vorgelegten Anspriiche 5

und 6 haben folgenden Wortlaut:

"5, Use of N-{2-amino-3,5~dibromobenzyl)-N-methyl-cyclo-
hexylamine or a physiologically compatible acid
addition salt thereof in the treatment of diabetic

nephropathy.

6. Use as claimed in claim 5 which comprises dosage
units containing from 15 to 30 mg, preferably 24 mg
of N-{2-amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methyl-cyclohexyl-
amine or a physiologically compatible acid addition

salt thereof.”
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{In vorliufiger Ubersetzung:

“5. Verwendung von N-{2-amino-3,5-dibromobenzyl)-N-me-
thyl-cyclohexyl~amin oder dessen physiologisch ver-
trigliches Sdureadditionssalz bei der therapeutischen

Behandlung der diabetischen Necropathie.

6. Verwendung nach Apspruch 5 mittels Doseneinheiten,
die von 15 bis 30 mg, vorteilhaft 24 mg, N-({(2-amino-
3,5-dibromobenzyl)-N-methyl-cyclohexylamin oder des-
sen physiologisch vertridgliches Sidureadditionssalz

enthalten.”)

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens lieB die Beschwerdekammer
in einem vorldufigen Bescheid Bedenken gegen die Gewdhrbar-
keit von Verwendungsanspriichen der genannten Art erkennen,
die im wesentlichen damit begriindet wurden, daB8 durch die
geltende Formulierung der Anspriiche eine therapeutische Be-
handlung des menschlichen Kdrpers beansprucht werde. Eine
solche Behandlung sei gewerblich nicht anwendbar und gem.
Artikel 52 {(4) und 54 (5] EPU nicht patentfihig. Die Be-
schwerdefiithrerin legte ihrerseits eine gegensdtzliche Mei-
nung dar. Hierbei handle es sich um eine Rechtsfrage von
grundsdtzlicher Bedeutung, die sich aus dem {bereinkommen
nicht in zweifelsfreier Weise ableiten lasse. Aus der na-
tionalen Rechtspréchung und aus dem Schrifttum séien
Rechtsauffassungen bekannt, die die bisher von der Be-
schwerdekammer zum Ausdruck gebrachten Auffassungen in Fra-

ge stellen kdnnten.

Die Beschwerdefiihrerin hat am 18. November 1982 beantragt,
die Verfahrenssprache von englisch in deutsch zu &ndern.
Die Kammer hat in Betracht gezogen, daB die Beschwerdefiih-

rerin, die ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland

“hat, bereits ein Parallelverfahren in deutscher Sprache in

der gleichen Frage verfolgt, und hat den Antrag zugelas-

sen.
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Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der

Regel 64 EPU; sie ist daher zuldssig-.

Mit den genannten Patentanspriichen 5 und 6 beantragt die Be-
schwerdefilhrerin die Erteilung eines Patents mit Patentan-
spriichen, die auf die Verwendung einer chemischen Substanz zu
einem therapeutischen Zweck gerichtet sind. In der Gestalt
dieser Anspriiche erscheint die Erfindung als "Verfahren zur
... therapeutischen Behandlung ..." gem. Artikel 52 (4) Satgz
1 EPU. Als solches wire sie nicht gewerblich anwendbar und

daher gem. Artikel 52 (1) EPli nicht patentfihig.

Die Frage der Zuldssigkeit von Anspriichen, die auf die Ver-
wendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zu einem der in Ar-
tikel 52 (4) Satz 1 EPU genannten Zwecke gerichtet sind, ist
eine Rechtsfrage von grundsidtzlicher Bedeutung i.S.v. Artikel
112 (1) EPU. Dies ergibt sich schon allein aus folgendem
Grund: Verwendunganspriiche sind eine nach dem Ubereinkommen
(vgl. Regel 30 Buchst. a) EPU) grundsdtzlich mdgliche An-
spruchskategorie. In der Biochemie sind sie oft die dem Er-
findungstyp besonders entsprechende Kategorie, da hier Erfiﬁ—
dungen ihren Schwerpunkt h&ufig in der Lehre haben, mit einem
bestimmten Stoff eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Verwen-
dungsanspriiche erscheinen jedoch auf dem Gebiet der Therapie
im Hinblick auf Artikel 52 (4) Satz 1 EPU als nicht gewihr-
bar. Dies gilt umso mehr, als durch Artikel 52 (4) Satz 2 EPU
nicht Verwendungen, sondern Erzeugnisse patentfdhig sind, und
als durch Artikel 54 (5) EPU fiir an sich bekannte Stoffe oder
Stoffgemische die Patentkategorie des Erzeugnisses vorgesehen
ist - vorausgesetzt, daB die Verwendung der Stoffe oder
Stoffgemische zu einem der in Artikel 52 (4) genannten Ver-

fahren nicht zum Stand der Technik gehdrt.

Y A

Die Frage der Zul&ssigkeit von Verwendungsanspriichen auf dem
genannten Gebiet ist von groBer Bedeutung, vor allem fir die
Patentierung pharmazeutischer Erfindungen. Uber die Beantwor-
tung der Frage hat sich in der &ffentlichkeit eine kontrover-
se Diskussion entwickelt. Da es sich augerdem um eine reine
Rechtsfrage handelt, hdlt die Kammer eine Entscheidung zu
dieser Frage durch die GroBe Beschwerdekammer fir erforder-

lich i.S.v. Artikel 112 (1) Buchst. a) EPU.

Aus diesen Grinden wird -gem. Artikel 112 (1) a) EPU i.v.m.
Artikel 17 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern
(Amtsbl. EPA 1983 S. 7) folgende Rechtsfrage der Grofen Be-

schwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt:

Kann fir die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemi-
sches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen
oder tierischen Kdrpers ein Patent mit auf die Verwen-

dung gerichteten Patentanspriichen erteilt werden?

Der Geschdftsstellenbeamte:

J. Riickerl

Der Vorsitzende:

D. Cadman
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