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Entscheidung der Prifungsabteilung OO5 des Europaischen

, mit der die eurc

SACHVERHALT LND MNTRAGE

Die am 9. Februar 1979 eingegangene und am 22. August 1979
veroffentlichte europdische Patentanmeldung 79 100 378.3 mit
der Vercffentlichungsnummer O 003 602, fiir welche die Prio-
ritdt der schweizerischen Voranmeldung CH 1404/78 vom

10. Februar 1978 in Anspruch genommen wird, wurde durch die
Entscheidung der Priifungsabteilung 005 des Europdischen Pa-
tentamts vom 31. Mdrz 1982 zurickgewiesen. Dem Zurilickwei-
sungsbeschluB lagen die urspriinglich eingereichten Anspriiche

1 bis B8 mit folgendem Wortlaut zugrunde:

1. Pyrrolidin-Derivate der allgemeinen Formel

i
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worin Rl o-Methoxybenzoyl, m-Methoxybenzyl, p-Methoxy-
benzyl oder p-Fluorbenzyl bedeutet als pharmazcutische

Wirkstoffe.

2. 1-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon als pharmazeutischer
Wirkstoff.

3. Pyrrolidin-Derivate der in Anspruch 1l angegebenen allge-
meinen Formel I als der cerebralen Insuffizienz entgegen-
wirkende bzw. die intellektuelle Leistungsfihigkeit ver-

bessernde Wirkstoffe.

4. l-{p~Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon als der cerebralen
Insuffizienz entgegenwirkender bzw. die intellektuelle

Leistungsfahigkeit verbessernder Wirkstoff.

5. Arzneimittel, enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in

Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Formel I.
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Der cerebralen Inuffizien: entgegenwirkendes bzw. die
intellektuelle Leistungsfdhigkeit verbesserndes Mittel,
enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch 1

angegebenen allgemeinen Formel I.

7. Arzneimittel, enthaltend l-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidi-

non.

8. Der cerebralen Inuffizienz entgegenwirkendes bzw. die
intellektuelle Leistungsfahigkeit verbesserndes Mittel,

enthaltend l-(p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon.

Die Zurlckweisung wurde damit begrindet, daB die Anmeldung
nicht die Bedingungen von Art. 52 Absatz 4 und Art. 54 Absat:z
5 EPU erfiille. Der Gegenstand der Anspriiche 1, 2, 5 und 7 be-
treffe vorbekannte Pyrrolidin-Derivate, deren pharmareutische
Brauchbarkeit allerdings bisher nicht beschrieben sci. GemdB
Art. 54 Absatz 5 kdnne ein solcher Geqenstand als necu he-
trachtet werden, sofern er sur Anwendung in ecinem der in Art.
52 Absatz 4 genannten Verfahren bestimmt sei und seine Anwen-
dung zu einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik
gehdre. Diese Forderung erfiille der Gegenstand der geltenden
Anspriiche 1, 2, S und 7 deshalb nicht, weil er nicht auf die
spezifisch erstmals gefundene therapeutische Verwendung der
bekannten Verbindungen beschrdnkt sei. Das in Artikel 54 Ab-
satz S EPU verwendete Wort "einem” sei als Zahlwort zu be-

trachten.

Bei dieser Sachlage brauche auf die mangelnde Stiitzung der
Anspriche 1, 2, 5 und 7 durch die Beschreibung nicht mehr

eingegangen zu werden.

Gegen diese Entscheidung hat die Reschwerdefilhrerin mit dem
am 26. Mai 1982 eingegangenen Schriftsatz unter Entrichtung

der vorgeschenen Geblhr Beschwerde erhoben. Die Begrindung
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der Beschwerde wurde am 2. August 1982 nachgereicht.

Hierin vertritt die Beschwerdefilhrerin den Standpunkt, in ‘ei-
nem solchen Fall mifiten Stoffanspriiche ohne spezifische auf
die konkret offenbarte(n) Verwendungsart{en) beschrinkte
Zweckangabe gewdhrbar sein. Das Wort "einem" in Artikel 54
Absatz 5 EPU sei nicht als Zahlwort, sondern als unbestimmter
Artikel zu betrachten. Die von der Priifungsabteilung zur An-
wendung gebrachte Auslegung der Artikel 54 Absatz 5 und 52
Absatz 4 EPU habe keine Basis im Europiischen Patentiiberein-
kommen. Flr die Patentanspriche ohne spezifische Indirations
angabe bestehe in diesem Fall ein ernstzunechmendes Rechts-
schutzbedlrfnis. Wirden lediglich Anspriiche mit auf die kon-

kret offenbarte Indikation beschrinkter Zweckangabe crteilt,

sO ergebe sich auBerdem cine gravierende Rechtsunsichoerheit

beziiglich der Tragweite und der Durchaectzbarkeit des Patent:
Im Ubrigen seien die Anspriiche 1, 2, 5 und 7 von der Be-
schreibung gestiitzt und genigten damit dem Erfordernis nach
Artikel 84 EPU.

Die Deschwoerdefihrerin heantragte, die angefochtenc Dntschoel
dung aufzuheben und die Erteilung eines europdischen Patents
auf der Grundlage der geltenden Pntbntnnsprﬁchn 1 bis 8,
hilfsweise im Umfang der geltenden Patentanspriiche 3, 4, 6

und 8 zu beschlieBen.

Auf Veranlassung durch die Kammer wurden am 29. April 1983
neue Anspriiche eingereicht, die gemdB Schreiben vem 6. Juni

1983 ergdnzt wurden. Diese haben folgenden Wortlaut:

1. Pyrrolidin-Derivate der allgemeinen Formel
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worin Rl o-Methoxybenzoyl, m-Methoxybenzyl, p-Methoxy-
benzyl oder p-Fluorbenzyl bedeutet, zur Anwendung als

therapeutische Wirkstoffe.

1-{p-Methoxybenzyl)}-2-pyrrolidinon zur Anwendung als

therapeutischer Wirkstoff.

Pyrrolidin-Derivate der in Anspruch 1 angegebenen allge-
meinen Formel I zur Anwendung als der cerebralen Insuffi-
zienz entgegenwirkende bzw. die intellektuelle Leistungs-

fihigkeit verbessernde Wirkstoffe.

1-{p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon zur Anwendung als der
cerebralen Insuffizienz entgegenwirkender bzw. die intel-

lektuelle Leistungsfidhigkeit verhessernder Wirkstoff.

Arzneimittel, enthaltend ein Pyrralidin-Derivat der in
Anspruch 1 angegebenen allgemeinen Fermel I und ein

pharmazeutisch inertes Excipiens.

Der cerebrale Insuffizienz entgegenwirkendes bzw. die
intellektuelle Leistungsfihigkeit verbesserndes Mittel,
enthaltend ein Pyrrolidin-Derivat der in Anspruch
angegebenen allgemeinen Formel I und ein pharmazeutisch

inertes Excipiens.

Arzneimittel, enthalterd 1-(p-Methoxybenzyl}-2-pyrroli-

dinon und ein pharmazeutisch inertes Excipiens.

Der cerebralen Inuffizienz entgegenwirkendes bzw. die
intellektuelle Leistungsfihigkeit verbesserndes Mittel,
enthaltend 1-{p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon und ein

pharmazeutisch inertes Excipiens.

Die Anspriiche 1-4 unterscheiden sich von den von der Pru-

fungsabteilung zuriickgewieseren Anspriiche durch einen in

Hinsicht auf den Wortlaut von Artikel 54 Absatz S5 EPU

verbesserten Fassung, die Anspriiche 5-8 durch die Erginzung.

daf das Arzneimittel ein pharmazeutisch inertes Excipiens
enthalc.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen von Art. 106 blis

108 und Regel 64 EPU und ist daher zulinsig.

Der Gegenstand der Anspriche geht nicht dber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus.
Die Anwendung der im Anspruch 1 zusammengefaSten Stoffe als
pharmazeutische Wirkstoffe und Arzneimittel wurde ursp:ing-
lich breit offenbart {(vgl. Seite 1, Zeilen 7-10, Seite 2,
Zeilen 3-9 und Seite 5, Zeilen 26-29 sowie die urspriinglichen

Anspriiche 1, 2, 5, 7, 9 und 11).

Die Anmelderin hat der Fachwelt die neue Lehre vermittelt,
die bisher nicht als pharmakodynamisch aktiv beschricbenen
Pyrrolidin-Derivate der Formel I als therapeutische Wirkstof-~
fe, insbesondere als der cerebralen Insuffizienz entgegenwir -
kende bzw. die intellektuelle Leistungsfihigkeit verbessernds

Wirkstoffe zu verwenden Allerdings gehdren die den bean-

spruchten Wirkstoffen zugrurdeliegenden Pyrrolidin-Devivate
zum Stand der Technik. Chemical Abstracts 63, 16256c {(1965)
beschreibt u.a. das 1-(o-Methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon, in
der FR-A 2 294 698 wird auf Seite 3 Zeilen 30 bis 37 das
1-(p-Fluorbenzyl)—2-pyrrolidinon, in der Tabelle auf Seite 13
das l1-{p-Methoxybenzyl)-2-pyrrolidinon und 1-{m-Methoxyben~
zyl)~2-pyrrolidinon erwdhnt. Ihre Anwendung zu irgendeinam

Verfahren gemdB Art. 52 Absatz 4 EPU gehdrt aber nicht zum

Stand der Technik.
(S) EPU als neu.

Ein solcher Gegenstand gilt gemdB Art. 54
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Auch dessen erfinderische Titigkeit ist - in Ubereinstimmung
mit der Entscheidung der Prifungsabteilung -~ zu bejahen. Zwar

war aus Chemical Abstracts 87, 39272 m und 68145 e (1977) das
1-(3, 4,5-Trimethoxybenzoyl)-2-pyrrolidinon als die Lernfd-
higkeit oder das Erinnerungsvermdgen verbessernder Wirkstoff
bekannt. Der einzige Vertreter des Anmeldungsgegenstands,
welcher ebenfalls am Stickstoffaktom des Pyrrolidinonkerns
eine substituierte Benzoylgruppe trdgt, das l-(o-Methoxy-
benzoyl)~2~pyrrolidinon unterscheidet sich aber dadurch von
dieser bekannten Verbindung, daB er anstelle der drei Metho-
xygruppen nur eine einzige Methoxygruppe enthdlt. AuBerdem

ist diese Methoxygruppe in der 2-{oder ortho-)Stellung des

Benzoylrestes gebunden.

Aufgrund dieser strukturellen Unterschiede war es fir einen

Fachmann nicht vorauszusehen, daB die anmeldungsgemdfen Ver-
bindungen einschlieBlich dieses l-{o~Mcthoxybenzoyl)=-2-pyrro-
lidinon eine Verbesserung der Lernfdhigkeit oder des Erinne-
rungsvermogens mit sich bringen wiirden. Ebenso war nicht na-

heliegend, daf sie iiberhaupt eine therapeutische Aktivitit
besitzen wirden.

Die geltenden Anspriche gehdren zwei verschiedenen Anspruchs-
kategorien an. Die Anspriiche 1-4 sind zweckgebundene Stoff-
anspriiche, die Anspriche 5-8 Mittelanspriche. Die Patentfd-
higkeit beider Anspruchskategorien an sich wurde von der Pri-

fungsabteilung sachlich nicht bestritten.

Die Begriindung der Priifungsabteilung kann jedenfalls nicht
mehr fir die geltenden Anspriiche 5 und 7 zutreffen. Artikel
S4 Absatz 5 EPU betrifft vorbekannte Stoffe oder Stoffgemi-
sche; die Stoffgemische nach den Anspriichen S und 7 sind hin-
gegen nicht vorbekannt. Es ist daher nur noch die Frage zu
untersuchen, ob die breite Fassung der Anspriiche 1 und 2 hin-

sichtlich Art. 54 Absatz S5 EPU zuldssig ist.

Die hier vorliegende Frage ist in der Patentliteratur einge-
hend diskutiert worden. Neben Befilirwortern der breitest mdg-
lichen Zweckangabe gibt es auch Stimmen, die fir eine be-
schrankte Zweckbestimmung pléddieren. Eine Zusammenfassung der
wichtigsten Uberlegungen pro und contra kann man z.B. in GAU-
MONT-Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique 1980, Seiten 441~455 finden. Diese Publikation

wurde von der Beschwerdefiihrerin mehrmals zitiert.

Zundchst ist die Frage zu kldren, ob das Europdische Patent-
Ubereinkommen die Basis fir eine eng auszulegende, begrenzta

therapeutische Zweckbestimmung bietet.

Nach Auffassung der Beschwerdekammer ist dem Ubereinkommen
weder ein Verbot noch ein Gebot einer unbeschrankten Zweckbe-
stimmung zu entnehmen. Weder in Art. 54 Absatz 5 noch in Ar-

tikel 52 Absatz 4 ist der Umfang der Zweckbestimmung des ge-

nannten chirurgischen oder therapeutischen Verfahrens eindeu-

tig angegeben.

Es stellt eine allgemein anerkannte Regel des VOlkerrechts
dar, daB bei der Auslegung vOlkerrechtlicher Vertridge subsi-
didr die Materialien zur Entstehungsgeschichte beriicksichtigt
werden konnen. GemdB8 Artikel 32 des Wiener Ubereinkommens
Uber das Recht der Vertrdge vom 23. Mai 1969 k&nnen erginzen-
de Auslegungsmittel, inbesondere die vorbereitenden Arbeiten
und die Umstande des Vertragsabschlusses, herangezogen wer-
den, um die sich unter Anwendung des Artikels 31 ergebende
Bedeutung zu bestdtigen oder die Bedeutung zu bestimmen, wenn
die Auslegung nach Artikel 31 a) die Bedeutung mehrdeutig
oder dunkel ld8t oder b) zu einem offensichtlich sinnwidrigen
oder unverninftigen Ergebnis fijhrt. Obwohl das Wiener Uber-
einkommen fir die Auslegung des Europdischen Pateniibereinkoin-
mens nicht unmittelbar anwendbar ist, weil es erst 1980 in

Kraft getreten ist, wird allgemein anerkannt, daf lediglich



bestehendes internationales Recht durch die Artikel 31 und 32
kodifiziert wurde (vgl. Lord Diplock, Fothergill vs. Monarch

Airlines (1981) A.C. 251 und GRUR Int. 1983, 205-212 (Bruch-

hausen)).

Ein Rlickgriff auf die travaux préparatoires zu Artikel 54(5)
EPU liegt an sich nahe. Diese Bestimmung schafft materielles
Patentrecht, das weder auf das Strafburger Ubereinkommen iber
die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des Patentrechts vom
27. November 1963 noch auf Vorbilder im nationalen Patent-
recht der iiberwiegenden Zahl der auf der Miinchner Diplomati-
schen Konferenz 1973 vertretenen Staaten zuriickgeht. Die er-
wihnte Bestimmung fiihrt neben dem allgemeinen Nevheitshegriff
(Artikel 54(1) bis (4) EPU) fiir Stoffe und Stoffgemische auf
dem Gebiet der chirurgischen und therapeutischen Behandlung
sowie der Diagnostizierverfahren am menschlichen und tieri-
schen Korper (im folgenden kurz: “therapeutischer Sektor")
einen besonderen Neuheitsbegriff ein, der auf anderen techni-

schen Gebieten unbekannt ist.

Als Vorbild fir diese Regelung wurde dabei auf das franzdsi-
sche Arzneimittelpatent in der zur Zeit der Minchner Diploma-

tischen Konferenz geltenden Fassung zurilickgegriffen.

Eine einheitliche Vorstellung der verhandelnden Staaten iber
die Breite des zu gewdhrenden Anspruches fiir pharmazeutische
Erfindungen nach Artikel 54 (5) EPU 1l&aBt sich aus seiner Ent-
stehungsgeschichte jedoch nicht erschlieBen. Der Schutz von
Erfindungen auf dem therapeutischen Sektor ist im Rahmen des
EpU in das allgemeine materielle Patentrecht (Zweiter Teil

- Materielles Patentrecht, Kapitel I - Patentierbarkeit = Ar-
tikel 52 bis 57) integriert worden. Er hat damit eine eigen-
stdndige Regelung erfahren, so daB8 eindeutige Schlisse dar-
iber, welche Elemente des franzdsischen Arzneimittelschutzes
in das EplJ ibernommen werden sollten, nicht gezogen werden

kdnnen. Andererseits aber muB festgestellt werden, das der

10.
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Schutz durch ein franzdsisches Arzneimittelpatent nicht auf
eine bestimmte pharmazeutische Anwendung (z. B. die Bekdmp-
fung eilner bestimmten Krankheit) beschridnkt war. Aus den
travaux préparatoires lassen sich daher auch keine Argumente
ableiten, die fiUr eine Beschrdnkung der Anspruchsbreite spre-

chen.

Die bisherige Praxis des Europiischen Patentamtes zeigt Jje-
denfalls, dag flr therapeutisch aktive Verbindungen Stoff-
und Arzneimittelanspriiche gewdhrt werden, die nicht auf spe-
zifische Indikationen beschridnkt sind, obwohl in der Regel
nur gewisse spezifische Aktivitdten konkret angegeben werden.
Diese Praxis betrifft in der Regel stets neue Verbindungen.
Dem Ubereinkommen ist nicht zu entnehmen, daB vorbekannte
aber nach Art. 54 Absatz 5 gleichwohl schutzfdhige Verbindun-
gen prinzipiell anders zu behandeln sind. Wenn man dem Erfin-
der flir die Bereitstellung eines neuen chemischen Stoffes fur
die Therapie absoluten Stoffschutz zubilligt, gebietet es der
Grundsatz einer ausgewogenen Behandlung, einem Erfinder, der
einen bekannten Stoff erstmals fuir die Therapie bereitstellt,
entsprechend diesen Verdienst zu belohnen und zwar mit einem
zweckgebundenen Stoffanspruch im Rahmen von Art. 54 Absatz 5
EPU, der sich auf das gesamte Gebiet der Therapies erstreckt.
Eine andere Behandlung widre nur gerechtfertigt, wenn Art. 54
Absatz 5 EPU ein absolutes Verbot eines breiten Schutzes ent-
hielte. Die Tatsache an sich, daB Art. 54 Absatz S EPU auch
kein Gebot eines breiten Schutzes zu entnehmen ist, ist kein
Grund, einen solchen Schutz abzulehnen. Im allgemeinen ist

die generelle, flir neue Verbindungen ausgeiibte Praxis anzu-

wenden.

Nach Uberzeugung der Beschwerdekammer ist das Wort “einem" in
Artikel 54 Absatz 5 EPU nicht als Zahlwort zu betrachten.
Dieser Absatz nimmt ndmlich ausdricklich Bezug auf Artikel 52
Absatz 4 EPU in dem drei unterschiedliche Verfahrensgruppen
genannt werden, ndmlich chirurgische, therapeutische und

diagnostische Verfahren, die alle in der Mehrzahl stehen.
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Wirde es sich beil dem Wort "einem™ um ein Zahlwort handeln,
so widre die Patentierung von Stoffen oder Stoffgemischen, die
sich zur Anwendung in mehr als einem dieser drei Verfahrens-
gruppen eignen, nicht mdglich. Wiirde man nur einen beschré&nk-
ten Stoffschutz zubilligen, so wilirde das auflerdem zu dem
nicht zu verantwortenden Ergebnis fiihren, daB Stoffe oder
Stoffgemische, die mehrere spezifische therapeutische Wirkun-
gen besitzen, nicht in einer einzigen Anmeldung behandelt

werden kOnnten.

Die Prifungsabteilung hat zudem die Auffassung vertreten, dagB
hinsichtlich Art. 84 EPU mangelnde Stiitzung der Anspriche 1,
2, 5 und 7 durch die Beschreibung vorliegt. Der Beschreibung
sel nur eine ganz bestimmte therapeutische Wirkung der Ver-
bindungen der Formel {(I) zu entnehmen. Die Tatsache, dag die
erfindungsgemdfBen Verbindungen sich fir eine bestimmte thera-
peutische Anwendung eignen, bedeute nicht, daB sie auch fir

beliebige therapeutische Zwecke nitzlich seien.

Mach Uberzeugung der Kammer kommt es hierauf jedoch nicht an.

Die blofile Tatsache, daB Anwelsungen flr beliebige, spezifi-

sche therapeutische Anwendungsmdglichkeiten fehlen, rechtfer-

tigt keine Beschrdnkung auf den konkret genannten therapeuti-
schen Anwendungsbereich. Dies ist nicht in Ubereinstinumung
mit der allgemeinen Praxis des Europdischen Patentamtes be-

zliglich therapeutisch aktiver Verbindungen.

Zudem wird noch auf folgendes hingewicsen:

Gemdfl Art. 5S4 Absatz S EPU gilt eine bekannte, aber therapeu-
tisch nicht genutzte Verbindung als neu. Die Neuheit wird
aber nicht nur dadurch zerstdrt, dafl dieselbe spezifische
therapeutische Wirkung schon zum Stand der Technik gehOrt:
vielmehr ist die Verdffentlichung Jjeder anderen spezifischen
therapeutischen Anwendung neuheitsschddlich. Die Verdffentli-

chung jeder spezifischen Wirkung hat also immer dieselben

14.

15.
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Folgen fir die Neuhelt. Es ist dann aber billig, die Gewdhr-

barkeit einer breiten Zweckbestimmung, die folglich beliebige

spezifische Indikationen umfafit, anzuerkennen.

Zusammenfassend ist festzustellen, daB im vorliegenden Fall

gemdB Art. 54 Absatz S5 EPU ein zweckbestimmter Stoffanspruch,
welcher eine generelle therapeutische Zweckbestimmung ent-—

hdlt, gewdhrbar ist. Dies bedeutet nicht, daB8 andere Fille
denkbar sind, in denen der Stand der Technik, z.B. aus Grin-
den mangelnder erfinderischer Tétigkeiﬁ, zu einer Beschran-

kung des Anwendungsbereichs zwingt.

Bel dieser Sachlage braucht auf den Hilfsantrag nicht einge-

gangen zu werden.

Es ist kein Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebilhr nach
Regel 67 EPU gestellt worden. Die hier vorliegende Sachlage

wiirde eine solche MaBnahme nicht rechtfertigen.

FORMEL DER ENTSCHEIDUNG

Aus diesen Grinden wird wie folgt entschieden:

1. Die Entscheidung der Priifungsabteilung 005 vom 31. Mirz
19882 wird aufgehoben

Die Sache wird an-die Vorinstanz zuriickverwiesen mit der
auflage, ein eurbpéisches Patent aufgrund der am 29. hpril
1983 eingereichten Anspriiche 1-8 und ciner entsprechend
anzupassenden BeScﬁreibung zu ertellen.

Zudem ist auf Seite 1 Zeile 7 der Beschreibung "(Chem.
Abstracts 63, 16256e (1965) sowie FR-A 2 294 698)" einzu-
figen; )

in den Ansprichen 5-8 ist jeweils am Ende "und ein phar-
mazeutisch inertes Excipiens” einzuflgen.

Der Geschaftsst Der Vorsgitzende:

amqte:
PRI E

gez. J. gez. D. Cadman

1 3. JAN. 1984
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