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Sachverhalt und Antréage

1971.D

Di e international e Annel dung PCT/ EP 00/07315 mt der
i nternational en Veroffentlichungsnummer WO 01/ 12206
wurde am 28. Juli 2000 mit 26 Anspruchen eingereicht.

D e unabhé&ngi gen Anspriche di eser Annel dung | auten w e
fol gt:

"1, Verwendung ei ner Substanz, die die Bildung
und/ oder die Wrkung von Gstrogenen hemmt, oder
ei ner diese Substanz enthal tenden Zusanmmenset zung,
zur Stabilisierung, zur Vernehrung und/ oder zur

Rest auri erung von Kol | agen."

"15. Verwendung ei ner Substanz, die die Bildung
und/ oder die Wrkung von Gstrogenen hemmt, oder
ei ner diese Substanz enthal tenden Zusanmmenset zung,
zur Prophyl axe von Herzinfarkt und Hi rninfarkt."

"16. Verwendung ei ner Substanz, die die Bildung
und/ oder die Wrkung von Gstrogenen hemmt, oder
ei ner diese Substanz enthal tenden Zusanmenset zung,
zur Prophyl axe oder Therapi e von Osteoporose.”

"17. Verwendung ei ner Substanz, die die Bildung
und/ oder die Wrkung von Gstrogenen hemmt, oder
ei ner diese Substanz enthal tenden Zusanmenset zung,
zur Prophyl axe oder Therapi e von Atheroskl erose.”

"18. Verwendung ei ner Substanz, die die Bildung
und/ oder die Wrkung von Gstrogenen hemmt, oder
ei ner diese Substanz enthal tenden Zusanmenset zung,
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zur Prophyl axe oder Therapi e von

Har ni nkonti nenz."

"109. Verwendung ei ner Substanz, die die Bildung
und/ oder die Wrkung von Gstrogenen hemmt, oder
ei ner diese Substanz enthal tenden Zusanmenset zung,
al s Prophyl axe oder Therapi e bei UbermaRi ger
G ukokorti koi dbi I dung i m Korper, oder als
Begl ei tt herapi e bei der therapeutischen Anwendung
von G ukokorti koiden fir die Herabsetzung von
G ukokorti koi d- assozi ert en Nebenw r kungen. "

" 20. Verwendung ei ner Substanz, die die Bildung
und/ oder die Wrkung von Gstrogenen hemmt, oder
ei ner diese Substanz enthal tenden Zusanmmenset zung,

zur M nderung des Haarwachstuns bei der Frau."

"21. Verwendung ei ner Substanz, die die Bildung
und/ oder die Wrkung von Gstrogenen hemmt, oder
ei ner diese Substanz enthal tenden Zusanmmenset zung,
zur kosneti schen Behandl ung von Fal ten und/ oder
Streifen der Haut sowi e Erschl affen der
Qoer haut . "

"22. Verwendung ei ner Substanz, die die Bildung
und/ oder die Wrkung von Gstrogenen hemmt, oder
ei ner diese Substanz enthal tenden Zusanmenset zung,
zur Abm | derung der Sonnenei nwi rkung auf die
Haut . "

"24. Kosneti kzusammenset zung zur topischen Applikation,
dadurch gekennzei chnet, dass die Zusanmenset zung
ei ne oder nehrere Substanz(en) derart unfasst,
dass di e Bildung und/ oder die Wrkung von

1971.D
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Gstrogenen und gl eichzeitig die Bildung und/ oder
der Wrkung von D hydrotestosteron gehemt ist."

Mt Bescheid vom 23. Mai 2001 informerte das EPA in
seiner Eigenschaft als International e Recherchenbehdrde
(IRB) den Annel der, dal die Annel dung dem Erfordernis
der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13.1, 13.2
und 13.3 PCT nicht entspreche, da sie zehn (10)

ver schi edene G uppen von Erfindungen enthalte, zw schen
denen kein technischer Zusamenhang bestehe, der in

ei nem oder nehreren gl ei chen oder entsprechenden
besonderen techni schen Merkmal en zum Ausdruck komme. Der
Annel der wurde nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT
auf gefordert, innerhalb 30 Tagen neun (9) weitere

Recher chengebihren zu entrichten.

Zur Begrundung hat die IRB u.a. fol gendes vorgetragen:

Di e durch die gegenwartige Annel dung zu | 6sende Auf gabe
sei di e extragonadal e Sexual hor monbi | dung gunstig zu
bei nfl ussen, um therapeuti sche Effekte zu erndglichen.

Di e durch di e Annel dung vorgeschl agene Lbésung betreffe
di e Verwendung ei ner G uppe von Substanzen, die anti-
O0strogene Ver bi ndungen und Aronat ase-|nhi bitoren unfasse,
di e di e Fahigkeit zur Beeinflussung der koll agenhaltigen
Korperteil e besitze.

D e Verwendung von anti-dstrogenen Ver bi ndungen zur
Beei nfl ussung der kol | agenhal ti gen Korperteile sei in
der Entgegenhaltung (1) EP-A-0 776 661 offenbart, da die
Ent gegenhal tung (1) die Verwendung von anti-Gstrogenen
Ver bi ndungen zur Behandl ung von Kol | agen- Er kr ankungen
beschrei bt .
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Ferner sei die Verwendung vom Aronmat ase-| nhi bitoren zur
Beei nfl ussung ei ni ger der in den unabh&ngi gen Ansprichen
auf gezéhl t en Krankheiten auch bekannt.

D e Ent gegenhal tungen (2) WO A-96 08231 und (3)

DE- A-3 338 212 wirden zitiert. D e Entgegenhal tung (2)
beschrei be di e Verwendung von Aromat ase- Henmern zur

M nderung des Haarwachstunms und di e Ent gegenhal tung (3)
beschrei be di e Verwendung von Aromat ase- Henmern zur
Behandl ung von | nfarkt.

Da di e Verwendung von Aromatase-|nhi bitoren und Anti -
Gstrogenen zur Behandl ung ei niger der in den Ansprichen
vor komrenden Krankheiten im Stand der Techni k of f enbart
sei, konnten di e beanspruchten Verwendungen nicht durch
ei ne einzige allgeneine erfinderische |dee

zusanmenhangen.

Es wurden zehn (10) G uppen von Erfindungen aufgelistet,
di e sich auf die Verwendung entweder von Aronatase-

| nhi bitoren (G uppen 1-5) oder von Anti-Gstrogenen

(G uppen 6-10) bezi ehen, wobei die verschi edenen Ziele
der Behandl ungen aufgetrennt sind, namich zur

Behandl ung von Herz- und Hirninfarkt und Atheroskl erose
(G uppen 1 und 6), Osteoporose (G uppen 2 und 7),

Har ni nkonti nenz (G uppen 3 und 8), uber mali ger

A ukokorti koi dbi | dung (G uppen 4 und 9), und zur

kosneti schen Behandl ung des Haares und der Haut

(G uppen 5 und 10).
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Nach ei ner genehm gten Fristverl &ngerung von 15 Tagen
zahl te der Annel der die neun (9) zuséatzlichen

Recher chengebihren am 6. Juli 2001 unter Wderspruch
nach Regel 40.2 c) PCT.

I n der Begrindung des Wderspruchs erl auterte der
Annel der im einzel nen, dalR bei dem "a posteriori"”-
Ansatz zu prufen sei, welche techni sche Aufgabe auf
wel che Wei se gegenltber dem Stand der Techni k gel 6st
werde und ob ei ne genei nsane Wrkung oder ein
funktionel | er Zusammenhang zur Real i si erung des

erfi ndungsgenéfien Konzeptes i mzu ent schei denden Fal

aner kannt wer den kodnne.

D e genei nsane Auf gabe der Erfindung sei, die

ext ragonadal e Sexual hor nonbi | dung ginstig zu
beei nfl ussen, um Uber die peripher-I|okal e Gewebe- bzw.
Organ-zel | spezifische Prasenz oder Abwesenheit der
Sexual hor none therapeutische Effekte zu ernbglichen.

Zur LoOsung di eser Aufgabe sei die Verwendung einer

Subst anz vorgeschl agen, die die Bildung und/ oder die
Wrkung der Ostrogene hemme. Diese Aufgabe werde auf der
Basi s ei ner genei nsanen G undw rkung auf eine Wise

gel 6st, die ein gunstiges Resultat fur das Kol |l agen
hervorbringe, und zwar in Formeiner Stabilisierung,

Ver mehrung des Gehalts und/ oder Restaurierung des

Kol | agens.

Das genei nsane erfindungsgendlle Konzept bestehe in ei nem
funktionell en Ansatz, der die Verarmung an | okal em
Ostrogen zur gunstigen Beeinflussung des Kol |l agens in
der M kroungebung erziele. Dies sei in den Ansprichen
durch di e verschi edenen therapeuti schen Anwendungsfalle
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mttels der Verwendung bestimter Substanzen mt
besonderer Wrkung w eder gegeben. Di eses

erfi ndungsgenidfle Konzept werde im Stand der Technik
weder beschrieben noch nahegel egt.

D e Entgegenhal tung (1) beschrei be ein Kombi nati ons-
praparat von Anti-GOstrogen und G ukokortikoid zur

Behandl ung von Aut oi muner kr ankungen. Die in di esem
Dokunent al s "kol |l agen di seases” aufgelisteten

Er kr ankungen sei en ausschliel3li ch Kol |l agenosen als Fol ge
der Aut oi nmrun- Vor gange.

Der Annel der reichte eine Kopie aus "Klinisches
Wirt er buch™ fidr den Begriff "Kollagenosen" ein.

Der Annel der ergénzte, dall es bei der Entgegenhaltung (1)
um das Ver hi ndern des degenerativen Angriffs autoi mmun-
reaktiver Zellen gegeniber den Bl utgef&alRen gehe,

er fi ndungsgenéld j edoch ein direkter Zusammenhang

zwi schen der Stabilisierung von kol |l agenhal ti gen Pl aques
(Faserkapsel n) festgestellt werde, die ohne ausrei chende
Stabilisierung reiRen bzw. aufplatzen und somt einen
Thrombus mt der gefahrlichen Fol ge eines Herz- oder

Hi rni nfarkts ausl dsen konnt en.

D e Entgegenhal tung (2) bezi ehe sich auf die topische
Anwendung von Aromat ase-|nhi bitoren zur Kontrolle des
Haar wachst uns, speziell zur Verhinderung des

Haar ausfal I s und der d atzenbi |l dung.

Der Annel der fugte hinzu, dal in der Entgegenhaltung (2)
kein H nweis beziglich des funktionell en Zusammenhangs
zwi schen einer |okal en Verarnung von Gstrogen und der

daraus resultierenden ginstigen Beeinflussung des

1971.D
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Kol  agens im Sinne einer Stabilisierung, Vernehrung
und/ oder Restaurierung und ei ner dadurch bezweckten
Ver besserung des Zustandes der Haut und Haare zu finden

sei .

D e Entgegenhal tung (3) offenbare nach Auffassung des
Annel ders nur in spekul ativer Wise, dall ei ne Senkung
des Serum Ostrogenspi egel s durch Verabrei chung von
Aromat asehemmern z. B. das Infarktrisi ko herabsetzen
konnte. Jedoch beschrei be di eses Dokunent nichts uber
ext ragonadal e Sexual hor nonbi | dung und | okal e
Ostrogenspi egel und Wrkung am kol | agenhal ti gen Gewebe.

In ihrer Mtteilung tber die Uberprifung der

Auf f orderung zur Zahlung der weiteren Recherchengebuhren
vom 9. Oktober 2001 unterrichtete die | RB den Annel der
dalR di e Aufforderung berechtigt gewesen sei, und
forderte ihn auf, fir die weitere Uberprifung des

W der spruchs innerhal b eines Mnats die

W der spruchsgebihr zu entrichten

Zur Begrindung fuhrte sie aus, daB Anti-Ostrogene Ulber
di e Beei nflussung der extragonadal en Sexual hor nonbi | dung
i hre Wrkung austben konnten, diese jedoch in Form einer
definierten, tatséchlichen Behandl ung eines

pat hol ogi schen Lei dens zur praktischen Anwendung konmen
nidten, umals techni scher Beitrag zum Stand der Technik
und damt als patentfahige Erfindung zu gelten. Nach
Auf f assung des Ausschusses gehdrten di e Kol |l agen-

Er kr ankungen, deren Behandlung nmit Anti-Ostrogenen in
der Entgegenhaltung (1) offenbart seien, zu den im

Al'l genei nbegriff des ersten Anspruchs der Annel dung

m t ei ngeschl ossenen Ther api eansat zen.
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Der Ausschuf3 zitierte die PCT-Verwal tungsrichtlinien,
Annex B, Teil 1, Einheitlichkeit der Erfindung.

Der Wrkmechani smus sei irrel evant, sol ange die gl eichen
Krankhei ten zu behandel n sei en.

Di e Wderspruchsgebihr wurde am 9. Novenber 2001
entrichtet. In seinem begleitenden Schrei ben begrindete
der Annel der erneut, dal die Entgegenhaltung (1) sich
mt der Behandl ung von Aut oi nmuner kr ankungen befasse und
ausschliel3lich die immun-suppressive Wrkung von Anti -
Ostrogenen und G ukokortikoid beschrei be. Durch die

Unt er dr ickung von Aut oi mmunr eakti onen solle auch die
unerwinscht e Uberschi eRende (pseudoreparative)

Kol | agenbi | dung ver hi ndert werden.

D e gemall Anspruch 1 der vorliegenden Annel dung erzielte
W r kung beruhe auf der Erkenntnis, dal die Henmung der
ext ragonadal en Ostrogenbil dung bzw. -w rkung den | okal en
Ei nfluss von Ostrogenen auf Kol lagen unterdriicke. Es
handel e sich hierbei um eine andere Wrkung.

Der Annel der reichte eine diesbeziugliche gutachterliche
St el l ungnahnme von Prof. Dr. nmed. |. Schedel ein.

Di e Entgegenhaltung (3) offenbare nicht die Wrkung von
Ostrogen- henmenden Substanzen (z.B. ein Aromatase-

I nhi bitor) zur Prophyl axe von Herzinfarkt, die
erfindungsgenéld auf einer protektiven Wrkung der

at her oskl eroti schen Pl aques aufgrund der ginstigen
Beei nfl ussung von Kol | agen ber uht en.
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In der Druckschrift (3) werde die Vernutung
("wahrscheinlich", vgl. insb. Seite 6, 3. Absatz)
angesprochen, dafl die dort beschriebenen Aromat asehemrer
zur Behandl ung des drohenden oder erfol gten Herzinfarkts
geei gnet sein koénnten. Di e Herabsetzung des | nfarkt-

Ri si kos sollte gemal3 Druckschrift (3) auf einem

verm nderten Ostrogenspi egel, d.h. einer geringen
Ostrogen- Konzentration i m Serum beruhen. Es werde aber
ni cht Uber eine | okal e Hemmung der (extragonadal en)

Bi | dung bzw. Wrkung von Ostrogenen, |okal einen
gunstigen Ei nfluss auf den Kol |l agenaushalt auszulben,
berichtet.

Der Annel der fugte hinzu, dal die von der IRB
auf gel i steten Erfindungsgruppen genal3 der Annel dung
ei nem neuen und einheitlichen erfinderischen Konzept

zugrunde | &gen

Mt Mtteilung vom 6. Novenber 2002 hat die
Recht sabt ei | ung des Européi schen Patentants das

Ertei l ungsverfahren der in die regionale Phase vor dem
Eur opéi schen Pat entant ei ngetretenen international en
Annel dung genaR Regel 13 (1) EPU ab dem 6. Novenber 2002
ausgeset zt. I m Bescheid vom5. Mai 2003 hat di e Kamrer

i hre vorl aufige Auffassung dargel egt, dalR sich die
Ausset zung des Erteil ungsverfahrens nicht auf das vor
der Beschwer dekanmer anhangi ge W der spruchsverfahren
nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT erstrecke. D e
Kamer hat dem Annel der und der Antragstellerin, zu
deren Gunsten das Verfahren von der Rechtsabteilung far
ausgeset zt erkl at wurde, i m Aussetzungsverfahren

Gel egenheit gegeben, sich zur Frage der Aussetzung des

W der spruchsverfahren zu &aufRern.
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VII. Der Annelder hat imBrief vom 18. Juni 2003 mitgeteilt,
dalR er der Auffassung der Beschwerdekanmer, wonach sich
di e Ausset zung ni cht auf das Wderspruchsverfahren
erstrecke, zustinme. Die Antragstellerin des
Ausset zungsver fahrens hat sich nicht geduBBert. Mt einem
an die Rechtsabteilung gerichteten Schrei ben vom
17. Juli 2003, im Europdi schen Patentant eingegangen am
21. Juli 2003, hat der Annelder mtgeteilt, dal die
Kl age der Antragstellerin rechtskraftig abgew esen

wor den sei

Ent schei dungsgr inde

Ausset zung des W derspruchsverfahrens

GemaR Regel 13 (2), Satz 1 EPU hat das EPA im Fall der

Ausset zung des Verfahrens nach Ergehen einer rechtskraftigen
Ent schei dung mtzuteil en, dall das Erteilungsverfahren von
einemin der Mtteilung genannten Tag an fortgesetzt wird. Das
eine solche Mtteilung fur die in die regionale Phase vor dem
EPA ei ngetretene international e Annel dung, auf die sich das
vor | i egende W derspruchsverfahren bezieht, noch nicht ergangen
ist, hindert den Erlall di eser Entscheidung nicht, weil sich

di ese Aussetzung ohnehin nicht auf das im Zeitpunkt der

Ausset zung vor der Beschwer dekanmer anhangi ge W der spruchs-
verfahren nach dem PCT erstreckt hat. Di e Aussetzung des
Erteil ungsverfahrens gemaR Regel 13 (1) EPU hat die Wrkung,
dall i n dem ausgeset zten Verfahren weder das Europdi sche
Patentant noch die Parteien w rksam Recht sakte vornehnen
kénnen, J 38/92 vom 16. Marz 1995, 2.5 der Entschei dungsgrinde,
Leitsatze in ABI. EPA 1995/8.

1971.D
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Zwar hat jede internationale Annmeldung, in der die Erteilung
ei nes europdi schen Patents beantragt wurde, und die die in
Artikel 11 PCT genannten M ndesterfordernisse erfullt, mt

i hrer Annel dung genmald Artikeln 11 (3), 45 PCT die Wrkung

ei ner europdi schen Pat ent annel dung.

Jedoch sind die Vorschriften des EPU auf das Tatigwerden des
EPA al s eine international e Behtrde nach dem PCT genafld
Artikel 150 (2), Satze 2 und 3 EPU und nach der standigen
Recht sprechung der Beschwerdekamrern (i m Anschl uf3 an J 20/ 89,
ABl . EPA 1991, 375) nur unter Unstanden erganzend anwendbar .
Dagegen kann nicht mttels i hrer Anwendung ein fir die

i nternational e Phase der Annel dung i m PCT nicht vorgesehenes
Recht si nstrunment in das Verfahren eingefihrt werden (J 20/ 89:
kei ne Beschwerde gegen Entschei dungen des EPA al s | PEA)

Anders als das EPU befaRt sich der PCT mit dem materiellen
Recht auf das Patent Uberhaupt nicht. Das Verfahren wird mt
demin der Annel dung als Annel der Genannten gefihrt. Genald
Regel 92bis.1a) i) PCT werden Anderungen in der Person des
Annel ders auf Antrag des Annel ders oder des Annel deants
vernmerkt, wenn der Antrag innerhalb bestimmer Fristen
gestellt wird. Daraus geht hervor, dalR die Frage nach der

mat eri el |l en Berechtigung des Annel ders im Verfahren nach dem
PCT keine Rolle spielen soll. Von daher erscheint eine
Anwendung der Ausset zungsregel n des EPU auf ein Verfahren, in
dem das EPA in seiner Funktion als internationale Behodrde nach
dem PCT tatig wird, nicht gerechtfertigt.

Andererseits besteht kein rechtliches Bedirfnis des Dritten,
zu dessen Cunsten das Erteilungsverfahren ausgesetzt wurde,

fir di e Anwendung der Aussetzungsregeln des EPU auf ein im

Ausset zungszei t punkt vor der Beschwer dekammer anhé&ngi ges

W der spruchsverfahren nach dem PCT

1971.D
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Der Aussetzung des Erteilungsverfahrens gemiaR Regel 13 EPU

| i egt der gesetzgeberische Zweck zugrunde, den Annel der
wahrend ei nes Rechtsstreits um das Recht auf das europai sche
Pat ent daran zu hi ndern, Handl ungen zuungunsten des wahren
Berechti gten vorzunehmen (Si nger- Stauder, Europdi sches

Pat ent Uber ei nkommen, 2. Aufl age, Koln 2000, Rdnr. 21 zu

Art. 61).

Zur Wahrung di eses gesetzgeberi schen Zwecks bedarf es einer
Ausset zung des W derspruchsverfahrens nicht. Die Rechte
desj eni gen, der ein Recht auf das européi sche Patent geltend
macht, werden durch die Weiterfidhrung des

W der spruchsver fahrens und ei ne Entschei dung uber den

W der spruch nicht beeintrachtigt.

D e Entschei dung Uber den Wderspruch trifft eine Entscheidung
Uber di e Berechtigung der Einforderung von entrichteten
zuséat zl i chen Gebuhren, hier von Recherchengebihren. Sie dienen
dem Recht sschut z desj eni gen, der die CGeblihr entrichtet hat.
Feststel |l ungen der Beschwerdekamrer Uber die

Ni cht ei nheitlichkeit von Annel dungsgegenst anden i m Rahnen

ei ner Wderspruchsent schei dung sind Teil des Tatigwerdens des
EPA al s international e Behdorde nach dem PCT und binden im
weiteren Verfahren der in die regional e Phase vor dem EPA

ei ngetretenen Pat entannmel dung weder die Prifungsabteil ung noch
di e Beschwerdekanmer in einem etwai gen anschli el3enden
Beschwer dever f ahr en.

Der W derspruch

1. Der Wderspruch entspricht Regel 40.2 c) und 40.3 PCT
und ist somt zul &ssig.

1971.D
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Di e Kanmer, deren Zustandi gkeit aus Artikel 154 (3) EPU
in Verbindung mt Regel 40.2 c) PCT herzuleiten ist, hat
somt zu untersuchen, ob der Ei nwand fehl ender

Ei nheitlichkeit

We bereits unter Punkt Il des Sachverhal tes dargel egt,
hat die IRB den "a posteriori"” E nwand der mangel nden

Ei nheitlichkeit auf die imRecherchenbericht angegebenen
Druckschriften (1), (2) und (3) gestutzt, da die
Verwendung zur Behandl ung von Kol | agen- Er kr ankungen,

bezi ehungswei se von Herzi nfarkt sow e zur Behandl ung von
Haar wachst um Zust &nden nmit entweder Anti-Gstrogenen oder
Aromat asen-1 nhi bitoren im Stand der Techni k bekannt

gewesen sei

D e vorliegende Annel dung befalRt sich mt weiteren

Ver wendungen von Substanzen, bzw. von diese

bei nhal t enden Zusanmenset zungen, wobei die Substanzen in
Anspruch 1 mttels funktioneller Merkmale definiert
werden, und zwar als "Substanz, die die Bildung und/ oder
die Wrkung von Gstrogenen hemmt". Unter diese
Definition fallen Aromatase-Inhibitoren und Anti -
Gstrogene (siehe Anspruch 2).

Die Wrkung der Substanz oder der Zusanmmensetzung w rd
i mAnspruch 1 weiterhin funktionell definiert als "zur
St abi li si erung, zur Vernehrung und/ oder zur

Rest auri erung von Kol | agen".

D e Entgegenhaltung (1) beschrei bt die Verwendung von
ni cht st er oi dal en Anti-Gstrogenen zur Behandl ung von
Aut oi mmunoer kr ankungen (Seite 2, Zeile 29, Seite 3,
Zeilen 39 bis 44).



1971.D

- 14 - W 0003/ 02

Beschrieben wird die Hemmung der Bil dung ("appearance")
von aut oreaktiven T-Zellen, wobei eine Unterdrickung der
degenerativen Effekte von Autoi rmunoer kr ankungen, w e
Ansschwel Il en der M|z und Lynphknoten erzielt werden
soll (Seite 4, Zeilen 6 bis 8).

Auf Seite 2, Zeile 7, dieser Druckschrift werden als
Aut oi mrunoer kr ankungen " Kol | agen- Er kr ankungen” genannt.

Die IRB hat zurecht argunentiert, dal die in der
Druckschrift (1) beschriebene Verwendung von Anti -
Gstrogenen zur Behandl ung von Kol | agen- Er kr ankungen di e
des i m Anspruch 1 angegebenen techni schen Merkmal en
neuhei t sschadl i ch vorwegni nmt .

Sel bst wenn man zugunsten des Annel ders davon ausgeht,
dall die in der Druckschrift (1) angegebenen

Kol | agener kr ankungen al s Kol | agenosen zu betrachten sind,
d. h. als system sch-entzindliche degenerative

Er kr ankungen des Bi ndegewebes verursacht von

Aut oi mmunovor gangen, ist die in der Druckschrift (1)
beschri ebene Behandl ung di eser Erkrankungen mt

Anti - Gstrogenen von Anspruch 1 mitunfaft.

Der breitgefasste Anspruch 1 definiert den erzielten
Effekt als "zur Stabilisierung, zur Vernehrung und/ oder
zur Restaurierung von Kol |l agen". Was den Effekt der
Stabilisierung betrifft, so schlief3st die Verhinderung
oder die M I derung eines entzindlichen Prozesses durch
Suppr essi on der Aut oi nmunovor gange, die die

kol I agenhal ti gen Bi ndegewebe angreifen, jedenfalls

aut omati sch den beanspruchten Effekt auf das Kol | agen
mt ein. Da somt der tatsachliche Effekt auf die
Funktionalitat, wie sie imAnspruch 1 definiert ist,
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kei ne ei nschrdankende Wrkung haben kann, ist im Rahnen
ei ner Anal yse des Gegenstandes gemall Anspruch 1
unerheblich, ob die Stabilisierung des Kol l agens direkt
stattfindet - wie der Annelder fir den Wrknechani snus
seiner Erfindung angi bt -, oder uber die Supression der
Aut oi munovor gange.

Somt zerfallt Anspruch 1 in eine Reihe von unabhangi gen

Erfindungen, die rein alternative Losungen darstellen.

I mLichte der Druckschrift (1) kann dann di e objektive
Auf gabe lediglich als die Bereitstellung von weiteren
Ver wendungen von Anti-GOstrogenen angesehen wer den.

D e unabhéangi gen alternativen Lésungen | assen sich durch
die von der I RB aufgestellten G uppen 6 bis 10

reprasenti eren.

Beziglich der Verwendung von Aromatase-|nhibitoren ist

j edoch festzustellen, dall kei ne der Druckschriften diese
konkret in Verbindung mt der im Anspruch 1 als Funktion
definierte Wrkung in Zusammenhang zu bringen ver nag.

D e Entgegenhal tung (1) bezieht sich Uberhaupt nicht auf
Ar omat ase- | nhi bi t or en.

D e Entgegenhal tung (3) beschrei bt Verbindungen, die die
Ostrogenbi osynt hese hemmen (auch al s Aromat asehemmer
beschri eben). Sol che Verbi ndungen sol |l en zur Behandl ung
al l er Krankheiten geeignet sein, die durch Gstrogene
bedi ngt oder von Ostrogenen abhangig sind (Seite 6,

1. Absatz).
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Lediglich als wahrscheinlich wird in der Druckschrift (3)
angegeben, daR ei ne Senkung des Ostrogenspi egel s durch
Ver abr ei chung von Aromat asehemrern das Infarktrisiko
(Her zi nfarkt) herabsetzen konnte (Seite 6, 3. Absatz).

Sel bst wenn der unabhéngi ge Anspruch 15, der die
Prophyl axe von Herzinfarkt mttels der Verwendung von
Aromat ase- | nhi bi toren unfal3t, bei der Bewertung seiner
Neuheit gegenuber dem Stand der Technik fallen sollte,
vermag ei ne Uberl appung ei ner der Verwendungen nit den
i mStand der Techni k beschri ebenen Verwendungen all ei ne
ei ne mangel nde Ei nheitlichkeit nicht zu begrinden. Es
ist folglich zu prufen, ob die Erfindungen die die
wei t eren Verwendungen von Aromat ase-| nhi bitoren zum
Gegenst and haben, auf einer einzigen allgeneinen
erfinderischen | dee beruhen.

D e Verwendung zur Prophyl axe von Herzinfarkt wird gemald
der vorliegenden Annel dung durch die imAnspruch 1
definierte Funktion erzielt, und zwar die Ei nw rkung auf
die Stabilisierung, Vernehrung oder Restaurierung von
Kol | agen, insbesondere in den Gefé&alBwanden von Adern und
Venen. Di ese Funktion kann fir besagte Aromatase-

I nhi bitoren als all geneines erfinderisches Konzept

gel tend gemacht werden, da sie durch keine der
Druckschriften vorweggenommen wird, und hierdurch alle
beansprucht en Verwendungen m tunfaldt sind.

D e Entgegenhal tung (2) bezieht sich zwar auf eine

Met hode zur Regel ung des Haarwachstuns, wobei diese
durch di e Verwendung von Aromatase-I|nhibitoren erzielt
wi rd. Entgegen der beanspruchten Verwendung (siehe
Anspruch 20) wird jedoch Kahl kopfi gkeit dadurch bek&npft
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(Seite 9, Zeilen 1 bis 3, 8 bis 10, Seite 10,
Zeilen 2 bis 5).

Ferner beschrei bt die Druckschrift (2) die Behandl ung
zur M nderung des Haarwachstuns bei Frauen durch die
t opi sche Verwendung von Predstrogenen (Seite 13,
Zeilen 18, 19, Seite 18, Zeilen 9 bis 18).

Predstrogene fallen nicht unten den i m Anspruch 1 oder
i m Anspruch 20 verwendeten Begriff "Substanz, die die
Bi | dung und/ oder Wrkung von Ostrogen hemmt".

Daher kann die vom Annel der definierte techni sche

Auf gabe, nam ich "di e extragonadal e Sexual hor nonbi | dung
gunstig zu beeinflussen, um Uber die peripher-|okale
Gewebe- bzw. Organ-zel |l spezifische Préasenz oder
Abwesenheit der Sexual hornone therapeutische Effekte zu
ernogl i chen"” al s genei nsane Aufgabe fir die Verwendungen
der Aromat ase-|nhi bitoren herangezogen werden, und als
Fol ge bilden die von den |IRB aufgestellten G uppen 1

bis 5 eine genei nsame Erfindung.

Bei di esem Sachverhalt vermag die Kanmmrer der | RB nur
insofern zu folgen, dalR die vorliegede Annel dung finf (5)
G uppen von Erfindungen unfalt, die sich auf die

wei t eren Verwendungen von Anti-Gstrogenen bezi ehen

(G uppen 6 bis 10), jedoch sieht die Kammer nur noch

ei ne genei nsane Erfindung, die durch die urspringlich

auf gezeigten G uppen 1 bis 5 gebildet wrd.

Auf grund des nachgew esenen Standes der Technik i st
daher von 6 (und nicht von 10 wi e von der |RB gesehenen)
G uppen von Erfindungen auszugehen
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5. D e Kammer wei st vorsorglich darauf hin, dalR die
vor anst ehende Bewertung der Einheitlichkeit nicht
ausschlie3t, dalR in einem spateren Verfahren nach
Kapitel 11 PCT der Ei nwand mangel nder Kl arheit und
Stutze in der Beschrei bung gegentuber den mt
funktionell en Merkmal en defini erten Gegenst anden erneut

er hoben werden kann.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Vi er zusatzlichen Recherchengebihren sind zurickzuzahl en
2. I m dbrigen wird der Wderspruch zurickgew esen.

Der Ceschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

A. Townend U Oswald
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