X} Europdisches European Patent Office européen
+ Patentamt Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours
Aktenzeichen: G 6/88

ENTSCHEIDUNG
der GroRen Beschwerdekammer
vom 11. Dezember 1989

Beschwerdefiihrer: BAYER AG
Zentralbereich Patente, Marken und Lizenzen
D - 5090 Leverkusen 1, Bayerwerk

Vertreter: Patentanwdlte Dr.rer.nat. B. Hansen et al
Arabellastrasse &
D - 8000 Minchen 81

Vorlage-Entscheidung: Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1
vom 20. Juli 1988 in dem Beschwerdeverfahren T 208/88
- 3.3.1.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Gori
Mitglieder: G.D. Paterson
Ford

Jahn
Payraudeau
Schulte

van den Berg

MPaR

EPA/EPO/OEB Form 3002 11.88



Europiisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
Baschwerdekammern Boards of Appesl| Chambres de recours

Verdfientliichung im Amasblatt Ja/Neln
Publication in the Officlsl Journal Yes/Neo~
Publication su Journal Officle! Oul/Now

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : G 6/88

Anmeldenummer / Filing No / N® de la demande : 80 106 574.9

Verdffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication: 0 028 755
Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums,

Bezeichnung der Erfindung:
deren Herstellung und deren Verwendung

Title of invention:
Titre de l'invention :

Klassifikation / Classification / Classement :  AO1N 43/54

ENTSCHEIDUNG / DECISION
vom / of / du 11. Dezember 1989

Anmelder / Applicant / Demandeur : BAYER AG

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence - Zweite nicht-medizinische Indikation/BAYER

EPQ / EPC / CBE Art. 54

"Neuheit der zweiten nicht-medizinischen Verwendung

Schlagwort / Keyword / Mot clé :
bei gleicher technischer Realisierungsform"

Leitsatz / Headnote / Sommaire

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes fir einen
bestimmten Zweck gerichtet ist., der auf einer in dem Patent beschriebenen
technischen Wirkung beruht, ist dahingehend auszulegen, daR er diese technische
Wirkung als funktionelles technisches uergmél enthilt: ein solcher Anspruch ist
nach Artikel 54 (1) EPU dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische
Merkmal nicht bereits friher der Offentljchkeit zuginglich gemacht worden ist.

EPA/EPO/OES Form 3030 10.88



1 G 6/88

Zusammenfassung des Verfahrens

I.

II.

Bei der Prifung und Entscheidung der Beschwerdesache

T 208/88 legte die Beschwerdekammer Chemie 3.3.1 in ihrer
Entscheidung vom 20. Juli 1988 der GroBen Beschwerdekammer
gemaB Artikel 112 (1) a) EPU von Amts wegen die folgende
Rechtsfrage vor:

Ist ein Anspruch auf die Verwendung einer chemischen
Verbindung oder Verbindungsklasse fir einen bestimmten
nichtmedizinischen Zweck neu im Sinne von Artikel 54 EPU
gegeniber einem Stand der Technik, der die Verwendung dieser
Verbindung(sklasse) fir einen anderen nichtmedizinischen
Zweck offenbart, wenn die technische Realisierung beider
Lehren identisch und das einzige neue Merkmal des Anspruchs
der Verwendungszweck selbst ist? '

Diese Frage war bereits in der am 19. Marz 1988
eingereichten Beschwerdebegriindung sachlich erértert worden.
In einer Mitteilung vom 7. Oktober 1988 wies die Kammer die
Beschwerdefuhrerin darauf hin, das8 der GroSen
Beschwerdekammer im Rahmen der gleichzeitig anhéngigen
Beschwerde G 2/88 im wesentlichen dieselbe Frage vorgelegt
worden war, und forderte sie zu einer weiteren erganzenden
Stellungnahme auf. Daraufhin reichte die Beschwerdefihrerin
mit Datum vom 7. Marz, 1. Juni und 9. Juni 1989 weitere
Ausfihrungen ein. Am 26. Juni 1989 fand eine mindliche
Verhandlung statt, in der die Beschwerdefiihrerin ihrem
Vorbringen noch einige Punkte hinzufugte.

Die Argumentation der Beschwerdefihrerin im Zusammenhang mit
der angesprochenen Rechtsfrage 1ast sich wie folgt

zusammenfassen:

1. Die Entdeckung neuer und uberraschender Eigenschaften
einer Verbindung, die gewerblich anwendbar seien, kénne
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2 G 6/88

die Grundlage fir eine patentierbare Erfindung bilden.
Im Falle der streitigen Anmeldung beschranke sich
beispielsweise die technische Lehre nicht auf die
mechanischen Anwendungsmittel und musse als Ganzes
gewurdigt werden: Wenn die Lehre zum technischen Handeln
in ihrer Gesamtheit nicht zum Stand der Technik gehére,
sei Neuheit gegeben. In diesem Zusammenhang misse
anerkannt werden, daB die technischen Merkmale bei
"Verwendungs-" und "Verfahrenserfindungen"
unterschiedlich geartet seien.

Die Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60) sei auf den
vorliegenden Fall nicht anwendbar, und aus dem
Zusammenhang gerissene Passagen dieser Entscheidung
dirften nicht gegen die jetzige Beschwerdefihrerin
herangezogen werden. Bei der vorliegenden Beschwerde sei
das EPU unmittelbar - zugunsten der Beschwerdefihrerin -
anwendbar, da die AusschluBbestimmungen d=as

Artikels 52 (4) EPU nicht zutrafen. Das EPU sei so
auszulegen, daf fur alle Erfinder unabhangig von der Art
ihrer Erfindung Gleichbehandlung sichergestellt sei.

Bei der Bewertung der Neuheit sei nicht der rein
intellektuelle Informationsgehalt maBgeblich, sondern
die konkrete Anleitung zum technischen Handeln. Ein
Verwendungspatent werde nicht fir die Mittel zur
Realisierung der Verwendung erteilt, sondern fiir die bis
dahin unbekannte Verwendung selbst. Verwendungsverfahren
muBten von Herstellungsverfahren unterschieden werden.
Ein neuer Verwendungszweck sei eine funktionelle Angabe,
die ein technisches Merkmal der Erfindung darstelle.
Ausschlaggebend fur die Neuheitsprifung sei, ob der
Inhalt der Anspruiche in seiner Gesamtheit zum Stand der

Technik gehore.
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IvV.
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Wenn Anspriiche fir eine Verwendungserfindung wie im
vorliegenden Fall zuriickgewiesen wiirden, ware das EPU
mit dem Recht der meisten Vertragsstaaten unvereinbar,
die eine neue Verwendung eines bekannten Erzeugnisses in
der Regel patentierten.

In der mundlichen Verhandlung am 26. Juni 1989 hob die

Beschwerdefihrerin insbesondere auf folgende Punkte ab:

Es dirfe keine Ungleichbehandlung von weiteren
medizinischen und weiteren nichtmedizinischen
Verwendungen geben.

Ein Verwendungsanspruch sei nicht mit einem
Verfahrensanspruch gleichzusetzen, sondern stelle eine
eigene Anspruchskategorie dar.

Verwendungsanspriiche der zur Diskussion stehenden Art
miBten im Interesse der internationalen Harmonisierung
zugelassen werden.

Das neue technische Merkmal in einem solchen
Verwendungsanspruch sei funktioneller Art.

Am Ende der mindlichen Verhandlung behielt sich die Kammer
ihre Entscheidung vor.

Mit Schreiben vom 3. August 1989 richtete der Prasident des
Europaischen Patentamts gemdB dem am 7. Juli 1989 in Kraft

getretenen Artikel 1lla der Verfahrensordnung der GroB8en
Beschwerdekammer (ABl. EPA 1989, 362) an den Vorsitzenden
der GroBen Beschwerdekammer den schriftlichen begrundeten

Antrag, sich zu einigen Fragen von allgemeinem Interesse,

die sich im Zusammenhané mit der vorgelegten Frage

stellten, auBern zu durfen.
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4 G 6/88

Mit Schreiben vom 13. September 1989 antwortete der
Vorsitzende dem Prasidenten, daB die GroBe Beschwerdekammer
beschlossen habe, ihn vor allem deshalb nicht zu einer
Stellungnahme aufzufordern, weil die betreffende Rechts-
frage der Grofen Beschwerdekammer erstmals am 26. April
1988 vorgelegt worden sei, die mindliche Verhandlung am

26. Juni 1989 stattgefunden habe und die der Entscheidungs-
findung dienenden Erdérterungen der GroBen Beschwerdekammer
bereits in einem fortgeschrittenen Stadium seien.

Entscheidungsgrinde

1.

04532

In Anbetracht des Zweckes, der mit der Befassung der Grofen
Beschwerdekammer gemaf Artikel 112 EPU verfolgt wird, sollte
die GroBe Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Frage nicht zu
eng auffassen, sondern so prufen und beantworten, daf die

dahinterstehenden Rechtsfragen geklart werden.

Bis zum Inkrafttreten des EPU im Jahr 1978 hatte sich die
Funktion der Patentanspriche bei der Bestimmung des
Schutzbereichs des Patents in den nationalen Patentsystemen
der jetzigen Vertragsstaaten unterschiedlich entwickelt. In
diesen Entwicklungen spiegelten sich auch die zum Teil
unterschiedlichen nationalen Vorstellungen wider, die dem
Begriff des Patentschutzes zugrunde liegen.

So war insbesondere der Umfang, in dem der Wortlaut der
Anspriche den Schutzbereich bestimmte, von Land zu Land
stark verschieden, so daB dieser Umstand die Art der
Anspruchsformulierung erheblich beeinfluBte.

In einigen Landern, insbesondere in Deutschland hing der
Schutzbereich des Patents in der Praxis weniger vom Wortlaut
der Anspruche, sondern vielmehr davon ab, was entsprechend
der im Patent enthaltenen Offenbarung als Beitrag des
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Erfinders gegenuber dem Stand der Technik angesehen werden
konnte, also worin die allgemeine erfinderische Idee
bestand. In anderen Landern, vor allem im Vereinigten

Kénigreich, wurde hingegen der genaue Wortlaut der Anspriche

als ausschlaggebend betrachtet, weil sie im Interesse der
Rechtssicherheit dazu bestimmt waren, das, was geschutzt
sein sollte, von dem abzugrenzen, was nicht geschutzt sein
sollte.

Die Art der Formulierung der Anspruche entwickelte sich
entsprechend der relativen Bedeutung ihrer Funktion in den
einzelnen Landern naturlicherweise unterschiedlich. Es
liegt auf der Hand, daB in Landern wie dem Vereinigten
Kénigreich der Wortlaut eines Anspruchs eine viel
detailliertere Definition enthalten muBte, was geschutzt
werden sollte, als in Landern wie Deutschland, wo es
angemessener war, das Wesen der erfinderischen Idee
herauszuarbeiten.

Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Ansprichen,
namlich Anspriche auf Gegenstande (z. B. Erzeugnisse, Vor-
richtungen) und Anspriche auf Tatigkeiten (z. B. Methoden,
Verfahren, Verwendungen).

Mehrere Unterklassen sind méglich (z. B. Stoffe, Stoff-
gemische, Maschinen oder Herstellungsverfahren, Verfahren
zur Herstellung von Stoffen, Testverfahren etc.). Ferner
sind auch Anspriche méglich, die Merkmale enthalten, die
sich sowohl auf Tatigkeiten als auch auf Gegenstande
beziehen. Zwischen den einzelnen Anspruchsformen gibt es
keine starren Grenzen.

Die der GroBen Beschwerdekammer vorgelegte Frage betrifft
"Verwendungsanspriche", d. h. Anspruche, die eine
"Verwendung des Stoffes X fur einen bestimmten 2Zweck"
definieren oder eine ahnliche Formulierung aufweisen.
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Die Offenbarung einer bisher unbekannten Eigenschaft eines
bekannten Stoffes, die eine neue technische Wirkung zur
Verfigung stellt, kann zweifellos ein wertvoller,
erfinderischer Beitrag zum Stand der Technik sein.

In Landern wie Deutschland ist fir solche Erfindungen seit
langem in der Regel durch "Verwendungsanspriche" Schutz

gewahrt worden.

In Landern wie dem Vereinigten Kénigreich waren bis 1978
derartige Verwendungsanspriiche in Patentanmeldungen und
Patenten kaum zu finden; ein Anspruch auf eine Erfindung
dieser Art ware vielmehr in der Regel durch die wesentlichen
physikalischen Schritte definiert worden, die die zu
schutzende "Tatigkeit" ausmachen.

Auch nach dem Inkrafttreten des EPU enthalten europaische
Patentanmeldungen, die aus verschiedenen Vertragsstaaten
stammen, noch immer Anspriche, die entsprechend der oben
genannten althergebrachten Praxis dieser Vertragsstaaten
abgefaBt sind.

Die Erfordernisse fir die Abfassung von Anspriichen fir
Erfindungen, die Gegenstand europaischer Patentanmeldungen
und Patente sind, und die Patentierbarkeit dieser
Erfindungen miissen jedoch nach EPU-Recht entschieden werden.
Die Funktion der Anspriche ist fiur die praktische
Durchfuhrung des europaischen Patentsystems von zentraler

Bedeutung.

Artikel 84 EPU sieht vor, daB die Patentanspriiche einer
europaischen Patentanmeldung "den Gegenstand angeben
[missen], far den Schutz begehrt wird." Regel 29 (1) EPU
verlangt ferner, daB "der Gegenstand des Schutzbegehrens ...
in den Patentansprichen durch Angabe der technischen
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7 G 6/88

Merkmale der Erfindung anzugeben" ist. Bei der Formulierung
eines Anspruchs kommt es daher vor allem darauf an, daB
diese Erfordernisse unter Berucksichtigung der Art des
Erfindungsgegenstands und des Zwecks der Anspruche erfullt

werden.

Die Anspriiche dienen nach dem EPU dazu, den Schutzbereich
des Patents (oder der Patentanmeldung) (Art. 69 EPU) und
damit die Rechte des Patentinhabers in den benannten
Vertragsstaaten (Art. 64 EPU) unter Bericksichtigung der
Voraussetzungen fiur die Patentierbarkeit nach den

Artikeln 52 bis 57 EPU festzulegen. Unter den technischen
Merkmalen einer Erfindung sind demnach die fur sie wesent-
lichen physischen Merkmale zu verstehen.

Betrachtet man die beiden unter Nummer 2.2 genannten grund-
legenden Arten von Ansprichen, so sind die technischen
Merkmale eines Anspruchs fir einen Gegenstand dessen
physikalische Parameter und die technischen Merkmale eines
Anspruchs fur eine Tatigkeit die physischen Schritte, die
diese Tatigkeit definieren. In einigen Entscha2idungen der
Beschwerdekammern wird auch die Auffassung vertreten, dasB8
die technischen Merkmale in bestimmten Fallen funktionell
definiert werden kénnen (siehe z. B. T 68/85, ABl. EPA 1987,
228; T 139/85, EPOR 1987, 229).

3. Die Auslegung der Anspriche zur Bestimmung ihrer technischen
Merkmale ist gemdB Artikel 69 (1) EPU und dem dazu
ergangenen Protokoll vorzunehmen. Das Protokoll wurde von
den Vertragsstaaten als fester Bestandteil in das EPU
ubernommen, um ein Instrument zur Harmonisierung der von
Land zu Land unterschiedlichen Abfassung und Auslegung.von
Patentanspriichen (s. Nr. 2.1) zu schaffen. Die Schlussel-
rolle, die den Patentansﬁrﬁchen nach dem EPU zukommt, wiarde
zweifellos ausgehéhlt, wenn der Schutzbereich und damit auch
die Rechte in den einzelnen benannten Vertragsstaaten
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infolge der uUberlieferten, rein nationalen Praxis der
Anspruchsauslegung ganz unterschiedlich ausfielen; das
Protokoll wurde hauptsachlich deshalb zusdtzlich in das EPU
aufgenommen, um damit einen Mittelweg fir die Auslegung der
Anspriuche europaischer Patente wahrend ihrer gesamten
Laufzeit zu schaffen, der einen KompromiB zwischen den
verschiedenen nationalen Konzepten der Anspruchsauslegung
und Schutzbereichsbestimmung darstellt ("soll ... einen
angemessenen Schutz fur den Patentinhaber mit ausreichender
Rechtssicherheit fur Dritte verbinden").

Das Protokoll verfolgt offenkundig den Zweck, eine
Uberbewertung des konkreten Wortlauts der Patentanspruche zu
vermeiden, wenn diese losgelést vom iibrigen Text des
entsprechenden Patents betrachtet werden; zum anderen soll
aber auch vermieden werden, daB der allgemeinen
erfinderischen Idee, wie sie im Text des Patents in
Abgrenzung zum maBgeblichen Stand der Technik offenbart ist,
zuviel Gewicht beigemessen wird, ohne den Wortlaut der
Patentanspriche als Definitionshilfe hinreichend zu
bericksichtigen.

- Die rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Patentierbar-

keit von Ansprichen auf eine neue Verwendung cines bekannten
Stoffes waren Gegenstand der ersten sieben Entscheidungen,
die von der GroBen Beschwerdekammer getroffen wurden,
némlich G 1-7/83 (von denen drei, G 1/83, G 5/83 und G 6/83,
in Deutsch, Englisch bzw. Franzésisch in ABl. EPA 1985, 60,
64 bzw. 67 veroffentlicht worden sind). Bei allen diesen
Entscheidungen ging es um die Patentierbarkeit weiterer
medizinischer indikationen eines Stoffes, von dem bereits
eine medizinische Anwendung bekannt war, sowie um die fir
solche Erfindungen geeignete Anspruchsform. Alle diese
Entscheidungen haben im wesentlichen denselben Inhalt. Daher
braucht in der hier vorliegenden nur auf die entsprechende
deutschsprachige Entscheidung G 1/83 verwiesen zu werden.
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9 G 6/88

Die GroBe Beschwerdekammer hat gepruft, inwieweit die dort
angegebenen Uberlegungen auch auf die im vorliegenden Fall
zu klarende Rechtsfrage von Bedeutung sind.

Die der GroBen Beschwerdekammer damals vorgelegte
Rechtsfrage war im wesentlichen durch den besonderen
AusschluB des Patentschutzes fur "Verfahren zur ...
Behandlung des menschlichen oder tierischen Korpers" in
Artikel 52 (4) Satz 1 EPU und die in Artikel 54 (5) EPU
vorgesehene Ausnahme hiervon entstanden. In der Begrundung
dieser Entscheidung wurde deshalb in erster Linie eine
Rechtsfrage beantwortet, die die Gewahrbarkeit von
Ansprichen betrifft, die eine besondere Art von
medizinischen oder tiermedizinischen Erfindungen zum
Gegenstand haben. Die ratio decidendi dieser Entscheidung
beschrankte sich im wesentlichen auf die richtige Auslegung
der Artikel 52 (4) und 54 (5) EPU in ihrem Zusammenhang.

Auf diesem Gebiet der Technik sind die uUblichen
Verwendungsanspriiche durch Artikel 52 (4) EPU verboten;
Artikel 54 (5) EPU sieht jedoch ausdricklich eine Ausnahme
von den allgemeinen Neuheitsregeln (Art. 54 (1) bis (5) EPU)
fir die erste medizinische oder tiermedizinische Verwendung
eines Stoffes oder Stoffgemisches vor, indem er Anspruche
auf den Stoff oder das Stoffgemisch fiur diese Verwendung
zulast. In der Sache G 1/83 wurde dies auf die zweite und
alle weiteren therapeutischen Anwendungen angewandt,
allerdings mit dem ausdricklichen Hinweis, daB diese
besondere Ableitung der Neuheit nur auf Anspriche angewandt
werden kénne, die auf die Verwendung von Stoffen oder
Stoffgemischen fur die Anwendung in einem Verfahren nach
Artikel 52 (4) EPU gerichtet seien. Die jetzige GroBe
Beschwerdekammer schlieBt sich dieser Auffassung an.
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Mit der damaligen Entscheidung in der Sache G 01/83 wird dem
Erfinder einer neuen Verwendung eines bekannten Medikaments
ein Schutz gewahrt, der dem Gblicherweise fir eine neue
nichtmedizinische Verwendung gewdhrten zwar &ahnlich, im
Vergleich dazu aber doch eingeschrankt ist. Die
Patentierbarkeit einer neuen und erfinderischen zweiten
nichtmedizinischen Verwendung eines Erzeugnisses wurde
grundsatzlich anerkannt (siehe Entscheidungsgrunde Nr. 21).
Die Patentierbarkeit "der (zweiten oder jeder weiteren)
Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung
eines Arzneimittels fur eine bestimmte neue, erfinderische
therapeutische Anwendung" wurde aus der Uberlegung heraus
bejaht, daB Anspriche, die auf die Verwendung eines Stoffes
zu therapeutischen Zwecken gerichtet sind, infolge des in
Artikel 52 (4) EPU enthaltenen (und mit mangelnder
gewerblicher Anwendbarkeit begrundeten) Patentierungsverbots
fur therapeutische Verfahren vom Patentschutz ausgenommen
sind (s. Entécheidungsgrﬁnde Nr. 13), ahnlich= Anspruche fur
eine nichtmedizinische Verwendung jedoch (als gewerblich
anwendbar) ohne weiteres gewdhrbar waren. Vergleiche: "Ver-
wendung von X zur Behandlung der Krankheit A bei Sauge-
tieren" (nicht gewahrbar) und "Verwendung von X zur Behand-
lung der Krankheit B bei Getreidepflanzen" (gewahrbar).

Die Rechtsfrage hingegen, mit der die Grofe Beschwerdekammer
im vorliegenden Fall befaBt worden ist, bezieht sich nicht
auf medizinische Erfindungen, sondern ist allgemeiner Natur,
da sie in erster Linie die Ausleqgung des Artikels 54 (1) und
(2) EPU betrifft.

Die vorgelegte Frage geht davon aus, daB das einzige neue

Merkmal des zu prufenden Anspruchs der Zweck ist, fur den
der Stoff verwendet werden soll. Da jedoch die Auslegung des
Artikels 54 (1) und (2) EPU und der (etwa) gewahrbare
Schutzumfang fur Erfindungen, die eine weitere nicht-
medizinische Verwendung betreffen, Fragen von allgemeiner
Bedeutung sind, halt es die Kammer fir angezeigt, die Frage
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11 G 6/88

unter allgemeineren Aspekten zu untersuchen und insbesondere
andere mogliche Wertungen fur derartige Verwendungsanspruche

zu prufen.

Wie unter Nummer 2 bis 2.5 dargelegt, missen die Anspriche
eines europdischen Patents die technischen Merkmale der
Erfindung und damit den technischen Gegenstand des Patents
so eindeutig definieren, daB dessen Schutzbereich festgelegt
und ein Vergleich mit dem Stand der Technik angestellt
werden kann, um sicherzustellen, daB die beanspruchte
Erfindung unter anderem neu ist. Eine beanspruchte Erfindung
ist nur dann neu, wenn sie mindestens ein wesantliches
technisches Merkmal enthdlt, durch das sie sich vom Stand
der Technik unterscheidet.

Bei der Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs besteht eine
erste grundlegende Bewertung zunachst darin, den Anspruch
auf seine technischen Merkmale hin zu untersuchen.

Bei Ansprichen, die vom Wortlaut her eindeutig eine neue
Verwendung eines bekannten Stoffes definieren, geht die
richtige Auslegung je nach ihrem Wortlaut im
Gesamtzusammenhang des Patents in der Regel dahin, daB die
Erzielung einer neuen technischen Wirkung, die der neuen
Verwendung zugrunde liegt, zu den technischen Merkmalen der
beanspruchten Erfindung zahlt. In diesem Zusammenhang muf im
Hinblick auf die Ausfihrungen unter Nummer 2.1 und 2.2 das
Protokoll uber die Auslegung des Artikels 69 bericksichtigt
werden (s. Nr. 4). Somit erfordert die richtige Auslegung
eines solchen Verwendungsanspruchs bei Patenten, in denen
eine besondere technische Wirkung beschrieben ist, die
dieser Verwendung zugrunde liegt, mit Ricksicht auf das
Protokoll, daB ein funktionelles Merkmal in diesem Anspruch
als technisches Merkmal implizit enthalten ist, daB also zum
Beispiel der Stoff tatsachlich die besondere Wirkung
hervorruft.
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Ein Beispiel fur einen solchen in dieser Weise auszulegenden
Anspruch ist der Entscheidung T 231/85 (ABl. EPA 1989, 74)
zu entnehmen. Die zu beurteilenden Anspriiche waren auf die
"Verwendung von (bestimmten Stoffen) ... zur Bekadmpfung von
Pilzen und zur vorbeugenden Bekampfung von Pilzen" ge-
richtet; die Anmeldung enthielt die technische Lehre, wie
dies zu geschehen hat, damit diese Wirkung erzielt wird. Die
Vorverdéffentlichung 1 hatte die Verwendung derselben Stoffe
als Wachstumsregulator beschrieben. Sowohl bei der Anmeldung

T 231/85 als auch bei der Entgegenhaltung 1 wurden die

jeweiligen Behandlungen in derselben Weise durchgefuhrt
(somit war das Ausfihrungsmittel dasselbe).

Die Prufungsabteilung hatte die Auffassung vertreten, das
die beanspruchte Erfindung nicht neu sei; sie hatte sich
dabei von der Uberlegung leiten lassen, daB das
Ausfuhrungsmittel dasselbe wie in der Entgegenhaltung 1 sei
und die beanspruchte Wirkung, die der Verwendung als
Pilzbekampfungsmittel zugrunde lag, somit durch die in der
Entgegenhaltung 1 beschriebene Behandlung erzielt worden
sein muBte. Die Beschwerdekammer hingegen vertrat die
Auffassung, daB die beanspruchte Erfindung neu sei, weil
sich die technische Lehre in der Anmeldung von der in der
Entgegenhaltung 1 unterscheide, und daB die Verwendung
bisher unbekannt gewesen sei, auch wenn das Ausfilhrungs-

mittel dasselbe sei.

Nach Auffassung der GroBen Beschwerdekammer ist der
streitige Anspruch entsprechend den Ausfithrungen unter
Nummer 9 Uber die Auslegung von Ansprichen im Hinblick auf
das Protokoll zu Artikel 69 EPU richtig so auszulegen, daB
er das folgende funktionelle technische Merkmal implizit
enthalt, namlich daB die genannten Stoffe bei ihrer
Verwendung entsprechend dem beschriebenen Ausfihrungsmittel
tatsachlich die pilzbekampfende Wirkung erzielen (d. h.
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diese Funktion erfillen). Ein solches funktionelles Merkmal
ist ein technisches Merkmal, das die Erfindung qualifiziert.
Der Verwendungsanspruch ist eigentlich als ein Anspruch zu
sehen, der technische Merkmale enthdlt, die sich sowohl auf
einen Gegenstand (den Stoff und seine Beschaffenheit) als
auch auf eine Tatigkeit (das Ausfihrungsmittel) beziehen.
Mit anderen Worten: Hdlt man sich an die in dem Protokoll
beschriebene Art der Auslegung von Anspruchen, so durfen
Anspriche auf die "Verwendung eines Stoffes A fur den Zweck
B" nicht wértlich dahingehend ausgelegt werden, daB sie als
technische Merkmale nur "den Stoff" und "das Mittel zur
Erzielung des Zweckes B" enthalten; sie miissen (in
bestimmten Fallen) so ausgelegt werden, daf sie als
technisches Merkmal auch die Funktion der Erzielung des
Zweckes B enthalten (weil dies das technische Ergebnis ist).
Diese Auslegungsweise steht nach Auffassung der Grofen
Beschwerdekammer in Einklang mit dem Ziel und dem Zweck des
Protokolls Uber die Auslegung des Artikels 69 EPU.

Wenn ein solcher Anspruch bei richtiger Auslegung im
Gesamtzusammenhang des Patents ein funktionelles technisches
Merkmal enthdlt, so muB noch geklart werden, ob die auf
diese Weise beanspruchte Erfindung neu ist.

Nach Artikel 54 (2) EPU bildet den Stand der Technik "alles,
was ... der Offentlichkeit durch schriftliche oder mindliche
Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise
zuganglich gemacht worden ist." Unabhangig von dem Mittel,
durch das die Information der Offentlichkeit zugadnglich
gemacht worden ist (z. B. schriftliche oder miindliche
Beschreibung, Benutzung, bildliche Darstellung in einem Film
oder auf einer Fotografie oder auch eine Kombination dieser
Mittel), ist also die Frage, was der Offentlichkeit
zuganglich gemacht worden ist, im Einzelfall eine Tatfrage.
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Das Wort "zuganglich" ist mit der Vorstellung verbunden, da$
alle technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in
Verbindung miteinander der Offentlichkeit bekanntgegeben
oder zugidnglich gemacht worden sein missen, damit auf

mangelnde Neuheit erkannt werden kann.

Im Falle einer "schriftlichen Beschreibung", die fur eine
Einsichtnahme offen ist, wird gerade der Informationsgehalt
dieser schriftlichen Beschreibung zuganglich gemacht.
Dariuber hinaus kénnen durch die Lehre, die die schriftliche
Beschreibung enthalt, z. B. Uber die Durchfihrung eines
Verfahrens, als zwangslaufiges Ergebnis der Ausfuhrung
dieser Lehre weitere Informationen zuganglich gemacht werden
(s. hierzu z. B. die Entscheidungen T 12/81 "Diastereomere'",
ABl. EPA 1982, 296, Entscheidungsgrinde Nr. 7 bis 10,

T 124/87 “Copolymers", EPOR 1989, 33 und T 303/86 "Flavour
concentrates", EPOR 1989, 95).

In allen diesen Fallen muB jedoch genau unterschieden werden
zwischen dem, was tatsidchlich zugdnglich gemacht worden ist,
und dem, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht
zugdnglich gemacht worden ist. In diesem Zusammenhang ist
auch auf den Unterschied zwischen mangelnder Neuheit und
mangelnder erfinderischer Tatigkeit hinzuweisen: Eine
Information, auf die sich eine Erfindung bezieht, kann
“zugdnglich gemacht worden" sein (dann ist sie nicht neu);
sie kann auch nicht zuganglich gemacht worden, aber nahe-
liegend sein (dann ist sie neu, aber nicht erfinderisch);
sie kann ferner nicht zugidnglich gemacht worden und auch
nicht naheliegend sein (dann ist sie neu und erfinderisch).
So kann insbesondere das, was verborgen geblizben ist,

demnach naheliegend sein.

In Fallen, in denen z. B. die Verwendung eines Stoffes -
wenn auch fur einen anderen Zweck als den beanspruchten -

beschrieben worden ist und diese Verwendung inharent
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dieselbe technische Wirkung wie die beanspruchte Verwendung
hatte, stellt sich die Frage, ob die Neuheit fehlt.In diesem
Zusammenhang konnen auch Probleme im Hinblick auf die
Verletzung des Patents auftreten, wenn in diesen Fallen
keine mangelnde Neuheit angenommen wird, denn der Benutzer
einer friher beschriebenen Verwendung kénnte Gefahr laufen,
ein spater eingereichtes Patent zu verletzen.

Die GroBe Beéchwerdekammer moéchte hierzu feststellen, daB
es im Zusammenhang mit Artikel 54 (2) EPU darum geht 2zu
entscheiden, was der Offentlichkeit "zuganglich gemacht"
worden ist, und nicht darum, was in dem (z. B. durch eine
frihere schriftliche Beschreibung oder eine frihere
Benutzung (Vorbenutzung)) zuganglich Gemachten "inharent"
enthalten gewesen sein mag. Nach dem EPU ist eine nicht
erkannte oder heimliche Benutzung kein Grund, um die
Rechtsgultigkeit eines europaischen Patents anzuzweifeln.
Diesbeziglich unterscheiden sich méglicherweise die
Bestimmungen des EPU vom friheren nationalen Recht einiger
Vertragsstaaten oder auch vom derzeitigen Recht einiger
Nichtvertragsstaaten. Somit stellt sich die Frage der
"Inhdrenz" im Zusammenhang mit Artikel 54 EPU als solche
nicht. Etwaige altere Rechte aus einer Vorbenutzung einer
Erfindung sind Sache des nationalen Rechts (s. hierzu z. B.
Art. 38 des noch nicht in Kraft getretenen
Gemeinschaftspatentibereinkommens).

Zu den oben angesprochenen Verletzungsproblemen sei auBerdem
bemerkt, daB sich aus der Entscheidung G 1/83 im
medizinischen Bereich ahnliche Probleme ergeben wirden.

Zur Verdeutlichung dieses Arguments soll hier nochmals der
der Entscheidung T 231/85 zugrunde liegende Sachverhalt
herangezogen werden. Wenn die Anspriiche in der unter
Nummer 9.1 beschriebenen Weise ausgelegt werden, so ist im
Zusammenhang mit der Neuheit die Frage zu stellen, ob die
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Entgegenhaltung 1 der Offentlichkeit als technisches Merkmal
zuganglich gemacht hat, daB die Stoffe eine pilzbekampfende
Wirkung aufweisen, wenn sie in der beschriebenen Weise

verwendet werden.

Die damalige Beschwerdekammer verwies in ihrer Entscheidung

auf die "bisher unbekannte" Verwendung dieser Stoffe zur
Bekampfung von Pilzen und die "unerkannte Schutzwirkung"

(auch wenn bei einer Anwendung dieser Stoffe auf Pflanzen

das Mittel dazu (die "technische Ausfihrung") dasselbe war).
Obwohl also in der Entgegenhaltung 1 ein Verfahren be-

schrieben war, bei dem Pflanzen zum Zwecke der Wachstums-
kontrolle mit Stoffen behandelt werden, und dieses Verfahren

bei seiner Anwendung zwangslaufig auch eine Verwendung f
dieser Stoffe zur Pilzbekdmpfung eingeschlossen hidtte, so

ist doch das oben genannte technische Merkmal des Anspruchs,

das dieser Verwendung zugunde liegt, der Offentlichkeit —
nicht durch die frihere schriftliche Beschreibung in der

Entgegenhaltung 1 "zuganglich gemacht" worden.

Die Antwort auf die vorgelegte Frage laBt sica daher wie

folgt zusammenfassen: Bei einem Anspruch auf =2ine neue

Verwendung eines bekannten Stoffes kann diese neue

Verwendung eine neu entdeckte und im Patent beschriebene
technische Wirkung wiedergeben. Die Erzielung dieser

technischen Wirkung ist als funktionelles technisches ' .
Merkmal des Anspruchs zu betrachten (z. B. die Erreichung |
dieser technischen Wirkung in einem bestimmten

Zusammenhang). Ist dieses technische Merkmal der

Offentlichkeit zuvor nicht durch eines der in Artikel 54 (2)

EPU genannten Mittel zugadnglich gemacht worden, dann ist die
beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische

Wirkung bei der Ausfihrung dessen, was zuvor ier

Offentlichkeit zugédnglich gemacht worden war, méglicherweise

inharent aufgetreten ist.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden, daB die der GroBen
Beschwerdekammer vorgelegte Rechtsfrage wie folgt zu beantworten

ist:

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes fur
einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dem Patent
beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend
auszulegen, daB er diese technische Wirkung als funktionelles
technisches Merkmal enthalt; ein solcher Anspruch ist nach
Artikel 54 (1) EPU dann nicht zu beanstanden, wenn dieses
technische Merkmal nicht bereits friher der Offentlichkeit
zuganglich gemacht worden ist.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

7. /24 Ao 4

J. Rickerl P. Gori
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