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Stichwort: Verhitung von Hautatrophie/ORTHO PHARMACEUTICAL
Artikel: 54, 123 (2) und (3) EPU

Schlagwort: "Neuheit (verneint)" - "neue Verwendung als technisches
Merkmal bzw. als technische Wirkung im Sinne von G 2/88 (verneint) -

Wirkungen miteinander verknupft und aus der Vorbenutzung offensichtlich

Leitsatze

I. Wird eine zweite medizinische Indikation in bezug auf die Verwendung eines

Bestandteils zur Herstellung eines bekannten Stoffgemischs beansprucht und ist die

Wirkung der Verwendung des bekannten Stoffgemischs fur den bekannten Zweck
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offensichtlich, so kann eine technische Aufgabe weder in der Erzielung der Wirkung
noch in der Herstellung des Stoffgemischs gesehen werden. Die einzige
verbleibende Frage kdnnte in der Erklarung des der Behandlung nach dem
bekannten Verfahren zugrunde liegenden Phanomens bestehen (s. Nr. 4.4 der

Entscheidungsgrinde).

Il. Die bloRe Erklarung einer Wirkung, die bei Verwendung eines Stoffs in einem
bekannten Stoffgemisch erzielt wird, selbst wenn nicht bekannt war, dal3 die
Wirkung diesem Stoff in dem bekannten Stoffgemisch zuzuschreiben ist , kann
einem bekannten Verfahren keine Neuheit verleihen, wenn dem Fachmann bereits
bewuf3t war, daf3 die gewinschte Wirkung eintreten wirde (s. Nr. 4.8 der

Entscheidungsgrinde).

Sachverhalt und Antrage

I. Die europaische Patentanmeldung Nr. 87 309 681.2 (Veroffentlichungsnr.

0 266 992) wurde durch Entscheidung der Prifungsabteilung aus folgenden

Grunden zurickgewiesen:

i) mangelnde Neuheit nach Artikel 54 (1) EPU;

i) VerstoR3 gegen Artikel 52 (2) a) EPU, da es sich um eine Entdeckung und nicht

um eine Erfindung handelt,

und

iiiy mangelnde erfinderische Tatigkeit nach Artikel 56 EPU.

Die Prufungsabteilung war der Ansicht, dal3 der Gegenstand des Anspruchs 1

betreffend die
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"Verwendung eines Retinoids zur Herstellung eines topisch anzuwendenden

Arzneimittels zur Verhitung von kortikosteroid-induzierter Hautatrophie"

nicht neu sei, da verschiedene Vorverodffentlichungen, z. B. Druckschrift

(3) EP-A-0 196 121

Stoffgemische beschrieben, die ein Retinoid und ein Kortikosteroid enthielten.
Obwohl der angezogene Stand der Technik nichts Uber die Wirkung aussage,
namlich dal3 Hautatrophien in Gegenwart der Retinoidkomponente nicht auftreten,
stehe diese Wirkung nicht im Zusammenhang mit einer bereits bestehenden
Krankheit und beziehe sich daher nicht auf eine neue Verwendung der
Retinoidkomponente im Sinne der Entscheidungen G 5/83 und G 2/88. Der
wichtigste therapeutische Wirkstoff sei das Kortikosteroid, das als Nebenwirkung die
Hautatrophie verursache, und daher sei die Verwendung der Retinoidkomponente
untrennbar mit der primaren Verwendung des Kortikosteroids als dermatologischer

Wirkstoff verknupft.

Die Prufungsabteilung vertrat ferner die Auffassung, dal3 der Gegenstand des
Anspruchs 1 bestenfalls als Uberraschendes Ergebnis einer Beobachtung oder
moglicherweise einer von den Erfindern durchgefiihrten Untersuchung betrachtet

werden konne.

Selbst wenn der Gegenstand des Anspruchs 1 als neu und als Erfindung im Sinne
des Artikels 52 (2) EPU anzusehen wére, sei der Gegenstand des Anspruchs 1 - so
der Schluf3 der Prifungsabteilung - angesichts des Standes der Technik fur den
Fachmann naheliegend. Der Stand der Technik, z. B. Druckschrift (3), beschreibe
die Ausschaltung bestimmter Nebenwirkungen von Kortikosteroiden und beziehe
sich daher auf dieselbe Aufgabe, die bereits mit denselben Mitteln geldst worden

sei.
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Il. Die Beschwerdefuhrerin legte gegen die Entscheidung der Prufungabteilung
Beschwerde ein. Am 14. Mai 1997 fand eine miundliche Verhandlung statt. In dieser
Verhandlung reichte die Beschwerdefuhrerin einen neugeschriebenen Satz von
Anspriuchen 1 bis 11 ein, die den der Entscheidung der Prifungsabteilung zugrunde
liegenden Ansprichen 1 bis 11 entsprachen. Die Beschwerdefuhrerin legte ferner

eine Frage zur Vorlage an die Grol3e Beschwerdekammer vor.

I1l. Die Argumente der Beschwerdefuhrerin sowohl im schriftlichen Verfahren als

auch in der mundlichen Verhandlung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

i) Im vorliegenden Fall gebe es keinen Grund, eine Unterscheidung zu treffen
zwischen einem Krankheitsbild, dem ein pathologischer Zustand zugrunde liege,
und einem Krankheitsbild, das die Folge einer Nebenwirkung einer
Medikamentenbehandlung sei. Dariiber hinaus gebe es im Stand der Technik
keinen Beleg dafir, dal sich die hier beanspruchte Verwendung eines Retinoids auf
einen Sekundarerfolg stutze, der nicht im Zusammenhang stehe mit einem

Krankheitsbild. Aus der Druckschrift

(8) Martindale - The Extra Pharmacopoeia, 28. Auflage (1982), S. 448, Spalte 3,

vorletzte zehn Zeilen - sei bekannt,

dal Hautatrophie ein allgemein bekanntes und vollstandig dokumentiertes
Krankheitsbild ist, das nach langerer Verwendung von Kortikosteroiden auftritt. Daf3
dieser Zustand auf eine Nebenwirkung der Verwendung von Kortikosteroiden
zurtckzufuhren ist, kbnne aber keineswegs von der Tatsache ablenken, daf es sich

um einen krankhaften Zustand handelt, der unbedingt behandelt werden sollte.

Da in der Entscheidung G 2/88 wesentlich allgemeinere Grundgedanken vertreten
wurden als in der Entscheidung G 5/83 und diese sowohl flr nichtmedizinische als

auch fur medizinische Verwendungen relevant seien, habe die Prufungsabteilung
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auch zu Unrecht die Relevanz des in G 2/88 erorterten Inharenzgrundsatzes
bestritten und infolgedessen zu Unrecht argumentiert, daf3 Hautatrophie als
sekundérer unublicher Parameter betrachtet werden kénne, mit dem die mangelnde
Neuheit Uberdeckt werden solle. Da sich die technische Wirkung ausschlie3lich auf
die Verwendung des Retinoidbestandteils beziehe, sei es fur die Frage der Neuheit
unerheblich, ob das Retinoid vor, wahrend oder nach der Kortikosteroidbehandlung

angewandt werde.

ii) Da die vorliegende Erfindung in der praktischen Ausfuhrung der Entdeckung
bestand, dafl3 Retinoide Hautatrophien verhindern, also in der Verwendung von
Retinoiden bei der Herstellung eines Medikaments zur Verwendung fur die
genannte Verhitung, gebe es keinen Grund, die Anmeldung nach Artikel 52 (2) a)
EPU zuriickzuweisen. Nach der standigen Rechtsprechung der
Beschwerdekammern schlief3e die bloRe Tatsache, dafl3 solche Erfindungen auf

Entdeckungen basieren, ihre Patentierbarkeit nicht prima facie aus.

iii) Hinsichtlich des Standes der Technik vertrat die Beschwerdefuhrerin den
Grundsatz, dafd in keiner der angezogenen Druckschriften Retinoid-Kortikosteroid-
Kombinationspréparate beschrieben seien, die sich auf das Problem der durch die
topische Anwendung von Kortikosteroiden verursachten Hautatrophie bezégen, und
dall dem Fachmann am Prioritdtstag der Anmeldung keine Methoden zur Milderung
einer solchen Nebenwirkung bekannt gewesen seien. Jede der genannten
Vorverdffentlichungen beziehe sich nur auf Dermatosen wie Ekzeme und

Psoriasis. Ebenso lasse sich aus dem Stand der Technik in bezug auf die
Behandlung entweder allein mit Retinoiden oder allein mit Kortikosteroiden nur
entnehmen, dal3 diese Stoffe bei der Behandlung von Dermatosen hilfreich seien.
Der Mediziner kdnne ohne weiteres zwischen Dermatosen einerseits und

Hautatrophie andererseits unterscheiden.

Angesichts der Tatsache, dal3 der beanspruchte Gegenstand die Behandlung von
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Dermatosen mit einer Kortikosteroid- und einer Retinoidkomponente umfalfite,
gelangte die Beschwerdefuhrerin zu der SchlufZfolgerung, daf3 eine der
angezogenen Druckschriften, z. B. Druckschrift (3), die sich auf eine solche
Behandlung beziehen, als néachstliegender Stand der Technik betrachtet werden
konne. Jedoch enthalte dieser Stand der Technik keinerlei Aussage Uber das
Krankheitsbild der Hautatrophie. Es gebe auch keinen Beweis dafir, dal3 der Arzt
erkenne, dafl3 keine Hautatrophie vorliege. Am Prioritatstag der Anmeldung wirde
der Fachmann naturlich damit rechnen, dalR jede Kortikosteroidtherapie als
Nebenwirkung eine Hautatrophie verursache. Fehle ein solcher Hinweis auf eine
Hautatrophie, konnte der Fachmann logischerweise nur annehmen, daf3 dieses
Problem noch besteht. Fur die Bewertung der erfinderischen Téatigkeit sei es daher
rein spekulativ, davon auszugehen, welche Uberlegungen der Fachmann dariiber

hinaus anstellen kdénnte.

iv) Auf eine Frage der Beschwerdekammer, was durch die Erfindung tatsachlich
erzielt wurde, da doch die Verwendung einer Retinoid- und einer
Kortikosteroidkomponente vorbekannt sei, brachte die Beschwerdefuhrerin als
Grundgedanken vor, dafl3 die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe angesichts
der Druckschrift (3) im Erkennen dessen, was bei der gleichzeitigen Verwendung
eines Retinoids und eines Kortikosteroids nicht eintrete, und in der Umsetzung
dieser Erkenntnis in die Praxis gesehen werden kdnnte. In diesem Zusammenhang
betonte die Beschwerdefuhrerin wiederholt, daf3 weder Druckschrift (3) noch der
sonstige angezogene Stand der Technik die jetzt beanspruchte Loésung hatten
andeuten kdnnen, wonach eine solche negative Wirkung wie Hautatrophie durch die
topische Anwendung eines Retinoids verringert werden kdnnte. Dies sei zum ersten

Mal durch die vergleichenden Daten in Tabelle Il der Anmeldung bewiesen worden.

V) Es sei ein wesentlicher Verfahrensmangel, daf3 die Prifungsabteilung meinte, sie
konne die Erfindung und die Anspriiche neu definieren, und dal sie die Anspriuche

in einer Weise verstanden wissen wollte, die im Widerspruch zu den eingereichten
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Ansprichen, dem Wortlaut der Beschreibung und der Argumentation der
Beschwerdefuhrerin stehe. Darlber hinaus habe die Prufungsabteilung am Ende
der mindlichen Verhandlung nach der Verkiindung der Entscheidung zum ersten
Mal auf die im Zusammenhang mit der sogenannten primaren und sekundaren
Wirkung vorgebrachten Argumente Bezug genommen. Auch die Tatsache, dal3 die
Beschwerdefuhrerin keine Gelegenheit gehabt habe, zu diesen ablehnenden

AuRerungen Stellung zu nehmen, stelle einen wesentlichen Verfahrensmangel dar.

IV. Die Beschwerdefuhrerin beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und das Patent auf Basis der in der mundlichen Verhandlung erneut eingereichten

Anspriche 1 bis 11 zu erteilen.

Des weiteren beantragte sie die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr.

Hilfsweise beantragte sie, dal3 die GrofRe Beschwerdekammer mit der wéahrend der

mundlichen Verhandlung vorgelegten folgenden Rechtsfrage befal3t wird:

"Gilt der in G 2/88 aufgestellte Grundsatz, wonach es bei Anspriichen, die auf die
zweite und weitere nichtmedizinische Verwendungen gerichtet sind, nach Artikel

54 (2) EPU darum gehe zu entscheiden, was der Offentlichkeit "zugéanglich
gemacht" worden sei, und nicht darum, was in dem zuganglich Gemachten
"inharent" enthalten gewesen sein mag, in gleicher Weise fur Anspriche, die auf die

zweite und weitere medizinische Verwendungen gerichtet sind?"

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Anspruch 1 basiert auf der Beschreibung, Seite 3, Zeilen 20 bis 23; Anspruch 2

entspricht Anspruch 11 in der urspringlich eingereichten Fassung. Den Ansprichen
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3 bis 11 liegen die Anspriche 2 bis 10 in der urspringlich eingereichten Fassung

zugrunde.

Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU sind folglich erfullt.

3. Die Anmeldung bezieht sich auf die Verwendung eines Retinoids in
obligatorischer Kombination mit der gleichzeitigen, gesonderten oder
anschlieBenden Verwendung von Kortikosteroiden zur Verhitung von

Hautatrophien.

Keine der wahrend des Verfahrens angezogenen Druckschriften, insbesondere

keines der zahlreichen Dokumente, die sich auf die kombinierte Verwendung eines
Kortikosteroids und eines Retinoids beziehen, sagt dem Leser, dal3 das Symptom
der durch die topische Anwendung von Kortikosteroiden verursachten Hautatrophie
durch die topische Anwendung eines Retinoids verhindert oder gemildert werden

konnte.

In bezug auf die Frage der Neuheit des beanspruchten Gegenstands stltzte sich die
Beschwerdefuhrerin nicht nur auf die Entscheidung G 5/83 (ABI. EPA 1985, 64), die
die Neuheit einer sogenannten zweiten medizinischen Indikation betrifft, sondern
legte besonderen Nachdruck auf das, was sich aus der Entscheidung G 2/88

(ABI. EPA 1990, 93) ableiten 1&R3t (s. auch Entscheidung G 6/88, ABIl. EPA 1990,

114).

Unter Nummer 10.3 der Entscheidungsgriinde der Entscheidung G 2/88 (entspricht
Nr. 9 der Entscheidungsgriinde der Entscheidung G 6/88) gelangte die Grol3e
Beschwerdekammer zu der Schluf3folgerung, daf3 eine neue Verwendung eines
bekannten Stoffes eine neu entdeckte technische Wirkung wiedergeben kann. Die
Erzielung dieser technischen Wirkung ist als funktionelles technisches Merkmal des

Anspruchs zu betrachten. Ist dieses technische Merkmal der Offentlichkeit zuvor
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nicht durch eines der in Artikel 54 (2) EPU genannten Mittel zuganglich gemacht
worden, dann ist die beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische
Wirkung bei der Ausfuihrung dessen, was zuvor der Offentlichkeit zugénglich

gemacht worden war, mdéglicherweise inharent aufgetreten ist.

Im vorliegenden Fall kann die Kammer ohne weiteres bejahen, dal3 die Verhitung
von Hautatrophien als ein pharmazeutisches Merkmal anzusehen ist und
entsprechend den Schluf3folgerungen der GrolR3en Beschwerdekammer (G 2/88,

Nr. 10.3 der Entscheidungsgriinde) die diesem Merkmal zugrunde liegende Wirkung
der Offentlichkeit in keinem der angezogenen Dokumente zugéanglich gemacht
worden ist. Trotzdem stellt sich im vorliegenden Fall die Frage, ob diese Wirkung

eine technische Wirkung im Sinne der Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 darstellt;
nur wenn dies bejaht wird, kann dem beanspruchten Gegenstand nach Artikel 54 (1)

EPU Neuheit gegentiber dem Stand der Technik zuerkannt werden.

4. In G 2/88 wird der Grundgedanke vertreten, dal3 die Offenbarung einer bisher
unbekannten Eigenschaft eines Stoffes, die eine neue technische Wirkung zur
Verfugung stellt, ein wertvoller, erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik sein
kann. Offensichtlich ist dies der Grund, weshalb die Grof3e Beschwerdekammer die
Schlufzfolgerung bejahte, dal3 die auf eine solche Eigenschaft bezogene
Verwendung als neuheitsbegriindendes technisches Merkmal betrachtet werden

kann.

4.1 Die GrofRe Beschwerdekammer ging jedoch von der Annahme aus, dafl3 die zum
ersten Mal offenbarte technische Wirkung eine neue Verwendung des bekannten
Stoffes impliziere (Nr. 10.3 der Entscheidungsgriinde). In den Fallen, die die Grol3e
Beschwerdekammer vor Augen hatte, lag tatsachlich eine solche neue Verwendung

vor:

(1) In dem Fall, der zur Befassung der Gro3en Beschwerdekammer fuhrte (T 59/87,
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ABI. EPA 1988, 347) wurde die Verwendung eines reibungsverringernden Zusatzes
in einem Schmiermittel beansprucht. Im Stand der Technik war die Verwendung des

Stoffes als Zusatz zur Verhinderung von Rostbildung bekannt

(2) In dem zweiten in G 2/88 erwéhnten relevanten Fall (Nr. 9.1 der
Entscheidungsgrunde; T 231/85, ABI. EPA 1989, 74) war die Anmeldung auf die
Verwendung eines Stoffes als Fungizid gerichtet, wahrend der Stand der Technik

denselben Stoff als Mittel zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums beschrieb.

Da kein neuer Stoff und keine neuen Mittel fir seine Anwendung beansprucht
wurden, mag die neue technische Wirkung mdéglicherweise inharent aufgetreten
sein, als das Erzeugnis des beanspruchten Verfahrens fur den bekannten Zweck
verwendet wurde. Dies wurde nicht als neuheitsschéadlich betrachtet, da eine solche
verborgene Wirkung der Offentlichkeit nicht zuganglich gemacht worden war, als
das Erzeugnis fur die bekannte Verwendung eingesetzt wurde. Daruiber hinaus gab
es in beiden Fallen zwei verschiedene Anwendungen fur das Erzeugnis, die deutlich
voneinander abgegrenzt werden konnten. Dies ist im Fall der Agrochemikalie
offensichtlich, da die Umstande, unter denen ein Fungizid verwendet wird, sich von
denen, unter denen ein Mittel zur Wachstumsférderung verwendet wird, deutlich
unterscheiden. Ebenso mag man im Fall des Schmiermittels vorbringen, dafd das im
Anspruch genannte Erzeugnis und das bekannte Erzeugnis ganz unterschiedlichen
Zwecken dienen. Wéhrend die bekannte Verwendung auf die Verhinderung von
Rostbildung gerichtet war, bezog sich die dem beanspruchten Gegenstand
zugrunde liegende technische Aufgabe auf die Verringerung der Reibung zwischen
sich bewegenden Flachen in Motoren. Schmiermittel kbnnen fur zahlreiche Zwecke
verwendet werden, und beide Eigenschaften kdnnen in ganz unterschiedlichen

Situationen wichtig sein.

In diesen Fallen fuhrte die neu entdeckte Wirkung zu einer neuen technischen

Anwendung, die nicht notwendigerweise mit der bekannten zusammenhing und



-11 -

deutlich davon unterschieden werden konnte.

4.2 Es ist zu prufen, ob im vorliegenden Fall die gleiche Situation zutrifft. Wie bereits
festgestellt, bezieht sich die vorliegende Anmeldung auf die gleichzeitige,
gesonderte oder nachfolgende Verwendung eines Glukokorticoids und eines
Retinoids, insbesondere auf ein kombiniertes Kortikosteroid-Retinoid-Préaparat. Das
letztgenannte Kombinationsmedikament wird in derselben Weise fur die Behandlung
von Dermatosen eingesetzt (Beschreibung S. 3, Zeile 16) wie verschiedene andere,

lang vor dem Prioritatstag auf dem Markt befindliche identische Produkte.

Folglich ist der Stand der Technik in bezug auf die Behandlung von Patienten mit
einem Kortikosteroid und einem Retinoid als nachstliegender Stand der Technik
anzusehen. Der Stand der Technik in bezug auf die Behandlung von Patienten
entweder allein mit Retinoiden oder allein mit Kortikosteroiden hat mit der

beanspruchten Erfindung weniger zu tun.

Nach der Beschreibung (S. 2, Zeilen 26 bis 28) ist Hautatrophie die haufigste
Reaktion auf Glukokortikosteroid-Analoga. Diese Nebenwirkung wird als haufig und
schwerwiegend beschrieben (s. 0., Zeilen 34/35). Die Beschwerdefuhrerin selbst hat
zuséatzlich auf Druckschrift (8) verwiesen und eingeraumt, daf3 Hautatrophie ein
bekanntes und vollstdndig dokumentiertes Krankheitsbild ist, das nach langerer
Verwendung von Kortikosteroiden zu beobachten ist. Die Verhitung von
Hautatrophie ist daher bei der Verwendung von Glukokortikosteroiden zur
Behandlung von Dermatosen ein wichtiger Aspekt und muf3 es auch sein, damit die
Hauptwirkung des Glukokortikosteroids fur den Patienten nicht hinfallig wird. Folglich
ist die Verhiitung von Hautatrophie untrennbar an die Verwendung der bekannten
Arzneimittel gebunden. Daher la3t sich die Situation nicht mit den unter Nummer 4.1
genannten Situationen vergleichen. Obwohl sie einen spezifischen Aspekt der
bekannten Verwendung betrifft, unterscheidet sich die in Anspruch 1 genannte

Verwendung (Verhiutung von Hautatrophie) letzten Endes nicht von der bekannten
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Verwendung (Behandlung von Dermatosen).

4.3 Wahrend der miundlichen Verhandlung in der Beschwerdephase erklarte sich die
Beschwerdefuhrerin damit einverstanden, Druckschrift (3) als nachstliegenden
Stand der Technik zu berucksichtigen. Darin wird ein Praparat in Form einer Salbe
beschrieben, die unter anderem aus Kortikosteroiden, Salicylaten und Antibiotika
besteht und fakultativ Vitamin A als einen Wirkstoff zur Behandlung der
Hautkrankheit Psoriasis enthalt (s. S. 2, Spalte 1, Zeilen 1 bis 5, Beispiel 1 sowie
Anspriche 1 und 3). In Spalte 1, Zeilen 20 bis 33 ist ausgefuhrt, dafd diese
Zubereitung den Nachteil von Nebenwirkungen ausschaltet, die nach der lokalen
Anwendung von Kortikosteroiden auftreten kdnnen, wie Hautnekrosen,
Steroidaldermatitis und in einigen Fallen Nebenwirkungen an der Nebenniere. Das
Arzneimittel ist besonders nitzlich zur Ausschaltung der Wirkung von Steroiden auf
das endokrine System und hat gefalverengende Wirkungen auf die periphere

Blutzirkulation und férdert daher die Genesung.

Das Praparat gemaf Beispiel 1 enthalt Vitamin A.

Die Beschwerdeflhrerin machte geltend, dal3 Anspruch 1 der Druckschrift (3) nur
zwei wesentliche Wirkstoffe zur Verhiutung der in diesem Dokument beschriebenen
Nebenwirkungen enthielt und Vitamin A in Anspruch 3 nur als fakultativ

beizugebender Wirkstoff beschrieben war.

Wie bekannt, ist die Offenbarung oder Lehre eines alteren Patents nicht auf den
Inhalt der Anspriiche beschrankt; auch ist die Kammer davon tberzeugt, daf3 ein
Fachmann aus praktischen Grinden nicht nur das breit definierte Stoffgemisch
gemal Anspruch 1 verwenden wirde, sondern auch vorzugsweise der Lehre
gemal dem ausgefuhrten Beispiel, das die Beigabe von Vitamin A vorsieht, folgen

wirde.
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4.4 Weder die Druckschrift (3) noch eines der anderen Dokumente betreffend die
Therapie mit Kortikosteroiden zusammen mit einem Retinoid nennen Hautatrophie
als Folge der Behandlung. Die Beschwerdefuhrerin war nicht in der Lage, das
Gegenteil zu beweisen und raumte diese Tatsache in der miundlichen Verhandlung
sogar ein. Infolgedessen lafdt sich z. B. aus der Druckschrift (3) fur die Verhutung

von kortikosteroid-induzierter Hautatrophie keine Aufgabenstellung herleiten.

Folglich stellt sich nur die Frage, wie das der Behandlung von Patienten mit einem in
Druckschrift (3) beschriebenen Préaparat zugrunde liegende Phanomen zu erklaren

ist.

4.5 Im vorliegenden Fall liegt die Antwort auf diese Frage in der Erkenntnis, daf3 in
einer pharmazeutischen Zusammensetzung wie der des Beispiels 1 der Druckschrift
(3) das Retinoid fiur die Verhiutung der Hautatrophie, mit der bei der ausschlie3lichen

Verwendung von Kortikosteroiden in der Regel zu rechnen ist, verantwortlich ist.

4.6 Vor dem Prioritatstag der strittigen Anmeldung hétte ein Arzt, der Psoriasis-
Patienten mit dem aus Druckschrift (3) bekannten Praparat behandelt hat, nach
Uberzeugung der Kammer gewil3 auch andere Patienten weiter mit diesem Praparat
behandelt und mit keinen anderen als den bereits bekannten schweren
Nebenwirkungen gerechnet. Hingegen wurde der Arzt in Kenntnis der vorliegenden
Anmeldung Psoriasis-Patienten auch weiterhin mit dem bekannten Praparat

behandeln und erwarten, dal’ keine anderen als die bereits bekannten schweren
Nebenwirkungen auftreten, allerdings in dem Wissen , daf3 die Retinoidkomponente

Hautatrophie verhtet.

4.7 Wie bereits vorstehend dargestellt, wird in der Beschreibung der Anmeldung
erwahnt (s. S. 2, Zeilen 34 und 35 in der urspringlich eingereichten Fassung:
"Wegen der Haufigkeit und der Schwere der Hautatrophie ..."), daf3 kortikosteroid-

induzierte Hautatrophie von so starken Symptomen begleitet wird, dal3 sie vom
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Arzt nicht iUbersehen werden kann . Es wére daher moglich, dem letzten Argument
der Beschwerdefiuhrerin zu folgen, daf3 nur dauber spekuliert werden kdnne, was im
Kopf des Arztes vorgehe, aber im vorliegenden Fall ist es nicht spekulativ zu folgern,

was der Arzt visuell erkennt .

4.8 Die Kammer vertritt die Auffassung, daf’ die bloRe Erklarung einer Wirkung, die
bei Verwendung eines Stoffes in einem bekannten Stoffgemisch erzielt wird, selbst

wenn sie sich auf eine pharmazeutische Wirkung bezieht, die fur diesen Stoff in dem
bekannten Gemisch nicht bekannt war, einem bekannten Verfahren keine

Neuheit verleihen kann, wenn dem Fachmann bereits bewul3t war , dal bei
Verwendung des bekannten Verfahrens die gewlnschte Wirkung eintreten

wdirde.

Im vorliegenden Fall stellt das pharmazeutische Merkmal der Verhiutung von
Hautatrophie keine technische Wirkung im Sinne der Entscheidungen G 2/88 und

G 6/88 dar.

4.9 Aus den vorstehenden Ausfuhrungen ergibt sich, daf3 es dem Gegenstand des

Anspruchs 1 an Neuheit mangelt.

Da jeder Antrag nur als ganzes gepruft werden kann und keine weiteren Antrage in
bezug auf einen Hilfsanspruchssatz vorliegen, missen die Anspriche 2 bis 11 mit

Anspruch 1 fallen.

4.10 Der Hilfsantrag, der Grol3en Beschwerdekammer eine Rechtsfrage vorzulegen
(s. Nrn. Il und IV des Sachverhalts und der Antrage), braucht nicht geprift zu
werden, da hier kein Widerspruch zu der Entscheidung G 2/88 besteht. Aufgrund
des nichttechnischen Aspekts besteht ein klarer Unterschied zwischen dem hier
gegebenen Sachverhalt und dem der Entscheidung G 2/88 (s. 0., insbesondere

Nrn. 4, 4.1 und 4.2).
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4.11 Aus den vorgenannten Grinden wird die Beschwerde zurlickgewiesen. Folglich
bedurfen die Antrage der Beschwerdefuihrerin zu Regel 67 EPU keiner Prifung im
einzelnen, da eine der notwendigen Voraussetzungen fur die Rickzahlung der
Beschwerdegebuhr darin besteht, dal3 der Beschwerde durch die
Beschwerdekammer stattgegeben wird (daher hat die Kammer im vorliegenden Fall

nicht die Befugnis, die Riuckzahlung der Beschwerdegebihr anzuordnen).

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Die Antrage auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr und Befassung der Grof3en

Beschwerdekammer werden zurtickgewiesen.



