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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 21 831.5-41

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 11. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Schroder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin
Dr. Proksch-Ledig

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtckgewiesen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 10. September 2003 hat die Prufungs-
stelle fur Klasse A 61 K des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentan-
meldung 102 21 831.5— 41 mit der Bezeichnung

,Behandlung nicht Erreger-entzundlicher Hautkrankheiten mit 5-HT3-

Rezeptor-Antagonisten”
zuruckgewiesen.
Die Zuruckweisung ist im wesentlichen damit begrindet, dass die beanspruchte

Verwendung von 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten, wie zB Tropisetron, zur Behand-

lung nicht Erreger-bedingter Hauterkrankungen, wie zB Pruritis, gegentber

(1) Exp Dermatol 1999, 8 (4), S 254 bis 260

und den dort zitierten References 1 bis 4 nicht mehr neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er
sein Patentbegehren auf der Grundlage der schriftsatzlich eingereichten Patent-
anspruche 1 bis 3 gemaly Hauptantrag vom 28. September 2005 weiterverfolgt.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:



,verwendung von 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten zur (Herstellung ei-
ner pharmazeutischen Formulierung zur) Behandlung von folgenden
nicht erregerbedingten Hauterkrankungen: chronisches Ekzem, Neu-
rodermitis, Psoriasis, Urticaria, Pemphigus, Hautveranderungen nach
Herpes-Infektion, Verbrennungen und mechanische oder Strahlen-

schaden der Haut.”

Die Patentanspriche 2 und 3 sind auf Weiterbildungen der gemal Patentan-

spruch 1 angegebenen Verwendung gerichtet.

Hilfsweise verfolgt er sein Patentbegehren auf der Grundlage der schriftsatzlich
eingereichten Hilfsantrage 1 bis 4 vom 28. September 2005. Dabei unterscheidet
sich der Patentanspruch 1 gemafl Hilfsantrag 1 vom Patentanspruch 1 gemaf
Hauptantrag darin, dass es sich bei den nicht erregerbedingten Hauterkrankungen
um chronisches Ekzem, Psoriasis, Verbrennungen und Strahlenschaden der Haut
handelt, die Patentanspriche 1 gemal} den Hilfsantragen 2 und 3 von den vorher-
gehenden Antragen dadurch, dass die 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten zur lokalen
Behandlung der gemal Hilfsantrag 1 genannten Hauterkrankungen bzw aus-
schliel3lich des chronischen Ekzems verwendet werden und der Patentanspruch 1
gemal Hilfsantrag 4 vom Patentanspruch 1 gemal} Hauptantrag dadurch, dass als
nicht erregerbedingte Hauterkrankungen Psoriasis, Verbrennungen und Strahlen-

schaden der Haut genannt werden.

Zur Begrundung fuhrt er aus, im Vordergrund der vorliegenden Anmeldung stan-
den degenerative, nicht lokalisierte Hauterkrankungen, wie chronische Ekzeme
oder Psoriasis, die langfristig zur Zerstorungen der Haut flhrten. Diese wiesen
zwar ebenfalls mehr oder weniger deutliche Entziundungsphanomene und Juckreiz
auf. Die Linderung dieser Symptome sei jedoch nicht primar das Ziel der Anmel-
dung gewesen, sondern vielmehr eine Verbesserung des Hautbildes durch die
Wiederherstellung und den Schutz der Zellen. Daher kénne auch keine der im

Verfahren genannten Entgegenhaltungen dem Fachmann nahe legen, 5-HT3-Re-



zeptor-Antagonisten fir eine auf lange Sicht angelegte Behandlung von nicht er-
regerbedingten Hauterkrankungen vorzusehen. Diese betrafen namlich entweder
nur kunstliche Modelle oder Krankheitsbilder, die nichts mit den anmeldungsge-
mal genannten Erkrankungen gemein hatten. So kénne ausgehend von (1) nicht
auf die Behandlung eines langfristig degenerativ wirkenden Ekzems geschlossen
werden, weil es verschiedene Arten von Pruritus gebe und dort lediglich die Be-
handlung eines an gesunden Probanden kunstlich erzeugten Juckreizes mit Tropi-
setron beschrieben werde. Dies gelte auch im Hinblick auf die vom Senat einge-

fuhrten Entgegenhaltungen

(2) Eur J Pharmacol 1998, 354 R13 bis R14 und
(3) Scand J Rheumatol 2000, 29, S 66 bis 71.

(2) betreffe durch Capsicain-Injektionen verursachte kurzzeitige Entzundungsre-
aktionen, weshalb auch diese kein Modell fUr nicht in erster Linie entzindungsbe-
dingte, komplexe chronische Erkrankungen darstellen kénnten. Dies treffe in glei-
cher Weise auf (3) zu. Gebe diese doch die Behandlung von rheumatischen Er-
krankungen der Gelenke oder die Verwendung von Tropisetron bei Weichteil-

rheumatismus, nicht aber von Hauterkrankungen chronischen Typs an.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu ertei-

len mit folgenden Unterlagen:

Patentanspriiche 1 bis 3 gemall Hauptantrag vom 28. Septem-
ber 2005,

hilfsweise mit den Patentanspriichen gemal einem der Hilfsan-
trage 1 bis 4 vom 28. September 2005,

jeweils mit einer anzupassenden Beschreibung,



weiter hilfsweise, die Sache an das Deutsche Patent- und Marken-

amt zurtiickzuverweisen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig; sie kann aber nicht zum Erfolg flh-

ren.

Die mit dem Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag bzw gemaly den Hilfsantra-
gen 1 bis 4 beanspruchte Verwendung von 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten zur Be-
handlung der dort jeweils genannten nicht erregerbedingten Hauterkrankungen

beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Zum Hauptantraqg

Den geltenden Anmeldungsunterlagen ist als objektiv zu I6sende Aufgabe zu ent-
nehmen, nicht erregerbedingte Hauterkrankungen wie chronisches Ekzem, Neu-
rodermitis, Psoriasis, Urticaria, Pemphigus, Hautveranderungen nach Herpes-In-
fektion, Verbrennungen, mechanische oder Strahlenschaden der Haut sowohl mit
dem Ziel der Verbesserung akuter Symptome als auch mit dem Ziel der Verbesse-
rung des gesamten klinischen Bildes zu behandeln (vgl urspringlich eingereichte
Unterlagen, S 1 bis 3 sowie Schulte PatG 7. Aufl § 1 Rdn 63 und 65).

Die Losung dieser Aufgabe, dh die Verwendung von 5-HT3-Rezeptor-Antagonis-
ten (= Serotonin-Antagonisten), ist im Hinblick auf die Entgegenhaltung (1) jedoch
als naheliegend anzusehen. Diese Entgegenhaltung beschreibt die erfolgreiche
Behandlung von uramisch und cholestatisch bedingtem Juckreiz, aber auch durch

die Einnahme von Wirkstoffen wie Opiaten oder im Modell durch die Applikation



von Serotonin provoziertem Juckreiz mit 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten (vgl S 254
Abstract sowie li Sp Abs 1). Hauterkrankungen, wie sie im Patentanspruch 1 ge-
nannt werden, sind im allgemeinen ebenfalls mit der Symptomatik eines mehr
oder weniger ausgepragten Juckreizes verbunden. Dabei handelt es sich um ein
Symptom, das - auch wenn es nur in geringer Auspragung auftritt - das Wohlbe-
finden der Patienten stark beeintrachtigt und unbehandelt aufgrund mechanischer
Reaktionen, wie zB Reiben oder Kratzen, zu weiteren Entzindungen fuhren kann.
Nach Uberzeugung des Senates wird der Fachmann daher bei der Behandlung
einer der im Patentanspruch 1 angegebenen Hauterkrankungen neben der An-
wendung einer Medikation, die mit dem Ziel verbunden ist, das Krankheitsbild
langfristig zu verbessern, immer auch bestrebt sein, solche akuten Symptome —
zur Linderung des Leidendruckes - in einem moglichst kurzen Zeitraum erfolgreich
zu behandeln. Eine Bestatigung erfahrt diese Auffassung durch die vom Anmelder
vorgelegten Beispiele 1 bis 3, nach denen der Erfolg der Behandlung an der Re-
duktion des stets als stark bzw sehr intensiv beschriebenen Juckreizes (= Pruritus)
beurteilt wird. Nachdem der Fachmann aber mit (1) bereits die Lehre vermittelt be-
kommt, dass 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten im Zusammenhang mit der Behand-
lung von Juckreiz unterschiedlicher Ursachen erfolgreich eingesetzt werden kon-
nen, bedarf es angesichts der vorliegenden Sachlage keiner Uberlegungen erfin-
derischer Art, die Verwendung von 5-HT3-Rezeptor-Antagonisten auch dann zu-
mindest in Erwagung zu ziehen, wenn er vor die Aufgabe gestellt ist, die im Pa-
tentanspruch 1 angegebenen Hauterkrankungen zu behandeln. Auch wenn sich
im Zuge der Anwendung — wie der Anmelder vortragt - gezeigt hat, dass Uber eine
Reduzierung des Juckreizes hinaus eine signifikante Verbesserung des Hautbil-
des zu beobachten ist, so kann dieses nichts zur Begriindung der erfinderischen
Tatigkeit beitragen. Ist dieser Effekt doch eine Folge des mit (1) nahe gelegten

Handelns, der ohne weiteres Zutun des Fachmannes eintritt.

Der Anspruch 1 ist daher mangels erfinderischer Tatigkeit nicht gewahrbar.



Zu den Hilfsantragen 1, 2, 3 und 4

Die mit diesen Hilfsantragen beanspruchte Verwendung von 5-HT3-Rezeptor-An-
tagonisten unterscheidet sich von deren Verwendung gemal Hauptantrag in der
Auswahl der zu behandelnden Hautkrankheiten bzw darin, dass deren Anwen-

dung nur lokal erfolgen soll.

Die Merkmale dieser Patentanspriche konnen die Patentfahigkeit aber ebenfalls
nicht begriinden. Die zum Patentanspruch 1 gemal} Hauptantrag dargelegten Aus-
fuhrungen gelten daher sinngemaf auch fir die gemafy den Hilfsantragen 1 bis 4
beanspruchten Verwendungen. Zu keinem anderen Ergebnis kann die im jeweiligen
Patentanspruch 1 der Hilfsantrage 2 und 3 genannte lokale Behandlung der dort
angegebenen Hauterkrankungen fuhren. Ist es doch, abgesehen davon, dass die
lokale Applikation von Wirkstoffen bei der Behandlung von Dermatosen zu den ubli-
chen Verabreichungsformen zahlt, auch aus (2) bekannt, 5-HT3-Rezeptor-Antago-
nisten in Form eines Geles auf erkrankte Hautstellen lokal aufzutragen (S R13 Abs-

tract sowie li/re Sp Ubergreifender Satz).

Die Patentanspriuche 1 nach den jeweiligen Hilfsantragen bilden daher ebenfalls
mangels erfinderischer Tatigkeit keine geeignete Grundlage fur eine Patentertei-

lung.

Die ubrigen Patentanspriche gemafl Haupt- und Hilfsantrag teilen jeweils das
Schicksal des Hauptanspruches (vgl BGH GRUR 1997, 120 — Elektrisches Spei-

cherheizgerat).

Fir die vom Anmelder weiter hilfsweise beantragte Zurliickverweisung der Anmel-

dung an das Deutsche Patent- und Markenamt war angesichts der aus den vor



stehend dargelegten Grinden gegebenen Entscheidungsreife kein Raum (vgl
Schulte PatG 7. Aufl § 79 Rdn 15 bis 17).

Schroder Wagner Harrer Proksch-Ledig
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