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Sachverhalt und Antréage

2886.D

Das européi sche Patent Nr. 0 275 957 mt der Bezei chnung
"I'n Pflanzen w rksanes Resi stenzgen gegen Phosphi no-
thricin und seine Verwendung" wurde auf der G undl age

der europai schen Patentannel dung Nr. 88 100 631.6 mt

10 Ansprichen fur die Vertragsstaaten AT, BE, CH DE, FR
&B, GR IT, LI, LU N und SE und mt 3 Ansprichen fur
den Vertragsstaat ES erteilt.

Die erteilten Anspriche 1 und 9 fur alle genannten
Vertragsstaaten auller ES |lauten we folgt:

"1l. Resistenzgen, codierend fir das Protein der

Am nosaur esequenz | (Anhang), indem|[sic] als Startcodon
ATG und al s Stopcodon TGA verwendet werden und der
GC-Anteil des Gens an den in Pflanzen angepaldt ist."

"9. Pflanzen, deren Teile und Sanen, gekennzei chnet
durch ein Gen nach Anspruch 1, 2 oder 3."

Der abhéangi ge Anspruch 2 betrifft ein Resistenzgen mt
der i m Anhang zur Annel dung of f enbarten Nukl eoti d-
sequenz |. Der unabhangi ge Anspruch 3 betrifft eine
Genstruktur, bei der die Nukleotidsequenz | an in

Pfl anzen wi rksanme Regul ations- und Expressionssignal e
gekoppelt ist. Di e unabhdngi gen Anspriche 4, 5 und 6
betreffen Vektoren, die das Resistenzgen oder Teile
davon enthalten. Die Anspriche 8 und 9 sind auf eine das
erfi ndungsgenile Resi stenzgen enthaltende Wrtszelle bzw.
Pfl anzenzell e gerichtet. Der Anspruch 10 betrifft die
Verwendung des Gens nach Anspruch 1 oder 2 oder der
Genstruktur nach Anspruch 3 zur Erzeugung von Phosphi no-
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thricin-resistenten Pfl anzenzell en, Pfl anzenteil en,

Pfl anzen und Sanen.

Fur den Vertragsstaat ES wurde das Patent auf der

G undl age von drei Verfahrensansprichen erteilt, die
sich auf die Herstellung ei nes Resistenzgens gegen
Phosphi not hricin bzw auf die Herstellung Phosphi no-
thricin-resistenter Pflanzenzellen, Pflanzen, Pflanzen-

teilen und Sanen richten

Cegen die Erteilung des Patents legte Dr. Christoph Then
(Ei nsprechender) Einspruch ein. Der Einsprechende
beantragte den Wderruf des Patents unter Berufung auf
Ei nspruchsgrinde des Artikels 100 a) EPU, nanlich, daB
der Gegenstand des européi schen Patents di e Voraus-

set zungen des Artikels 52 (1) EPUi. V. m Artikeln 54,
56 und 57 EPU nicht erfulle, daR es sich bei dem
Gegenstand des Patents nicht um eine Erfindung handel e
(Artikel 52 (2) a) EPU), daB die Erteilung des Patents
gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstoRe (Artikel 53 a) EPU), und daR durch das Patent
Pfl anzensorten unter Schutz gestellt wirden

(Artikel 53 b) EPU).

Der Einspruch wurde mt einer am30. Marz 2001 zur Post
gegebenen Entschei dung gemaR Arti kel 102 (2) EPU zur iick-
gew esen. Di e Entschei dungsgrinde, soweit sie fur die
vorl i egende Entschei dung rel evant sind, werden im

f ol genden zusammengef al3t :

Der Gegenstand der Anspriche des Streitpatents sei neu,
auf erfinderischer Tatigkeit beruhend und gewerblich
anwendbar. Bezlglich der Neuheit wurde festgestellt, dal
der Ei nsprechende kei ne Tatsachen und Beweisnitte
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vor gebracht habe, die auf nmangel nde Neuheit des Patent-
gegenst andes hi nwei sen kdnnten. Hinsichtlich des

Ei nspruchsgrunds mangel nder erfinderischer Tatigkeit
vertrat die Einspruchsabteilung die Meinung, dieser

Ei nwand sei nicht nur in der Einspruchsschrift
ungenugend substantiiert worden, sondern auch

unbegr indet, weil sich der beanspruchte Gegenstand nicht
i n nahel i egender wei se Wi se aus dem Stand der Techni k

er gebe.

Im Streitpatent wirden kei ne Pflanzensorten individuel
beansprucht (Entscheidung G 1/98 der G oflien Beschwer de-
kamrer, ABI. EPA 2000, 111) und di e Ausfihrung der
beanspruchten Erfi ndung beschréanke sich techni sch nicht
auf eine bestinmme Pflanzensorte. Pflanzenzell en genmal
Anspruch 8 des Streitpatents seien unter Bertcksich-
tigung der Ausfuhrungen in der Entscheidung T 356/93
(ABI . EPA 1995, 545) als "m krobi ol ogi sche Erzeugni sse"
zu betrachten und daher nicht von der Patentierbarkeit
ausgeschl ossen.

Zul et zt setzte sich die Einspruchsabteilung mt dem

Ei nwand nach Artikel 53 a) EPU ausei nander und kam unter
Her anzi ehung der Richtlinie 98/ 44/ EG uber den
rechtlichen Schutz biotechnol ogi scher Erfindungen

(ABI . EPA 1999, 101) und der in der Entscheidung

T 356/93 (a. a. Q) aufgestellten Uberlegungen zu dem
Ergebni s, dalR der Gegenstand des Streitpatents weder
gegen die o6ffentliche Ordnung noch gegen die guten
Sitten verstole.

Der Ei nsprechende (Beschwerdefihrer) |egte gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Beschwerde ein und
beantragte den Wderruf des Patents, hilfsweise
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Anber aumung ei ner mindl i chen Verhandl ung. In der
Beschwer debegr tindung hi elt der Beschwerdef iihrer seine
Ei nwinde aus Artikel 53 a) und b) EPU sow e aus
Artikel 52 (1) EPUi. V. m Artikeln 54 und 56 EPU
auf recht.

Zu sei nem Ei nwand nach Artikel 53 b) EPU fuhrte der
Beschwer def hrer in der Beschwerdebegrindung aus, die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung beruhe auf einer
fal schen Interpretation der Entschei dungen T 356/93

(a. a. O), T 1054/96 (ABI. EPA 1998, 511) und G 1/98
(a. a. Q) sowie der Regel 23c EPU, und wies auf die aus
sei ner Sicht korrekte und rechtlich koharente Ausl egung
di eser Entschei dungen in Punkt 97 der Entschei dung

T 1054/96 (a. a. O) hin. Ferner argunentierte der
Beschwer def Gihrer, dalR genmdld den vorgenannten

Ent schei dungen ein Patent zwar Anwendungen von

Pfl anzensorten unfassen konne, Pflanzensorten sel bst

j edoch nach dem Wortl aut von Artikel 53 b) und

Regel 23 EPU ausgeschl ossen bl ei ben miften. | m dar auf

f ol genden Absat z der Beschwerdebegr indung bezog sich der
Beschwer def threr auf zwei neue Dokunente, die mt der
Beschwer debegr indung ei ngerei cht wurden und die

Zul assung ei nzel ner Maissorten mt demim Patent
beansprucht en Genkonstrukt in Deutschland bzw. den

Ni eder| anden bel egen sollten. Daraus fol gerte der
Beschwer def hrer, dall das angegriffene Patent und

i nsbesondere Anspruch 9 tatsachlich aus einzel nen
konkreten Pfl anzensorten bestehe und daher zu w derrufen

sei .

I n Bezug auf seinen Einwand nach Artikel 52 (1) EPU
behaupt et e der Beschwerdefidhrer in der Beschwerde-
begr indung, dalR weder di e beanspruchte Gensequenz noch
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di e an di eser Sequenz vorgenonmenen Modifikationen
erfinderisch seien. Ausgehend von den Ent gegenhal t ungen

(D6) : E. Bayer et al., 1972, Helvetica Chimca Acta,
Band 55, Seiten 224-239,

(D7): T. Murakam et al., 1986, Mol. Gen. Cenet.,
Band 205, Seiten 42-50,

i n Konbination mt der Entgegenhaltung

(D8) : H A Lutcke et al., Januar 1987, The EMBO
Journal, Band 6, Seiten 43-48

ergebe sich der Gegenstand des Patents aus der Anwendung
bereits bekannter Methoden auf eine nmehr oder weni ger
vor bekannt e Gensequenz und beruhe deshal b nicht auf
erfinderischer Tatigkeit.

Zu dem Ei nwand nach Artikel 53 a) EPU enthielt die
Beschwer debegr tiindung nur einen H nweis auf die
Ent gegenhal t ung

(D5): Enquet e- Komm ssi on "Recht und Ethi k der nodernen
Medi zi n", Stellungnahme zur national en Unset zung
der EU-Richtlinie uber den rechtlichen Schutz
bi ot echnol ogi scher Erfindungen (98/44/EQ),

4. Dezenber 2000,

aus der nach Meinung des Beschwerdef Uhrers hervorgehen
soll, dalR in Fachkrei sen erhebliche ethi sche Bedenken
gegen die Patentierung von Lebewesen und deren Genen
best ehen.
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D e Pat entinhaberin (Beschwerdegegnerin) erw derte auf
di e Beschwer debegr indung und stellte die Zul assi gkeit
der Beschwerde in Frage.

Die Beteiligten wurden zur mindlichen Verhandl ung

gel aden. Daraufhin reichte der Beschwerdef dhrer einen
weiteren Schriftsatz ein, in demer unter anderem zu der
Frage der Zul assigkeit der Beschwerde Stellung nahm und
sei ne Teil nahnme an der nundlichen Verhandl ung in
Begl ei tung von vi er Experten ankundi gte. Namen und
Qual i fikation der Begl eitpersonen wurden angegeben und
der Cegenstand der beabsichtigten nundlichen

Ausf Uhrungen wur de genannt.

Zur Vor bereitung der nmindlichen Verhandl ung wies die
Kamer in einer Mtteilung gemald Artikel 11 Absatz 1 der
Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekammern auf verschi edene
Streitfragen hin, die ihr von besonderer Bedeutung zu

sei n schi enen.

Am 15. Juni 2004 fand di e nundliche Verhandl ung statt,
bei der der Beschwerdefihrer in Begleitung von zwei der
angekindi gt en Experten erschien. Di e Beschwerdegegnerin
- ebenfalls in Begleitung eines Experten — w dersetzte
sich der Zul assung mindl i cher Ausfuhrungen durch die
Begl ei t personen des Beschwerdef ihrers. Nachdem sie die
Beteiligten zu dieser Frage gehtrt hatte, entschied die
Kamrer, Ausfidhrungen der Begl eitpersonen in demin der
Ent schei dung G 4/95 (ABlI. EPA 1996, 412) genannten
Rahmen zu erl auben

Die Schriftsatze des Beschwerdef ihrers sow e sei ne
Ausf ihrungen in der mindlichen Verhandl ung | assen sich

wi e fol gt zusammenf assen:
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Zur Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Die Zwei fel der Beschwerdegegnerin bezuglich der

| dentitéat des Beschwerdef ihrers konnten nicht
nachvol | zogen werden. Ei nsprechender sei und bl ei be

Dr. Christoph Then; die Tatsache, dall er von einer Reihe
von Organi sati onen und Personen unterstiatzt werde,
bedeute nicht, dal3 diese von i hmvertreten wirden

Zu Artikel 53 a) EPU

I n der Unterschei dung zw schen techni schen Erfindungen
und nicht patentierbaren Entdeckungen |iege i mBereich
der bel ebten Natur auch eine ethische Genze. D ese

et hi sche Grenze nisse i m Patentrecht dadurch abgesichert
wer den, dall Lebensfornmen weder in abstrakter Wise als
"Erfindung des Menschen" tituliert, noch konkreten

Monopol - und Pat ent anspr iichen unt erworfen wirden.

Zu Artikel 53 b) EPU

GemalR der Entscheidung G 1/98 (a. a. O ) greife das

Ver bot der Patentierung von Pflanzensorten nicht, wenn

| ediglich allgeneine techni sche Ei genschaften aber keine
Sorten im Sinne des Sortenrechts beansprucht werden. Da
far die Prafung, auf wel chen Gegenstand ein Anspruch
gerichtet sei, nicht der Wortlaut, sondern der Inhalt
des Anspruchs nalgebend sei, gelte es zu priufen, ob das
Streitpatent demlInhalt nach auf Pflanzensorten
gerichtet sei

Ein erster Beweis, dall es sich bei den Pflanzen des
Streitpatents um Pfl anzenei nheiten mt vererbbaren und
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t axonom sch besti nrbaren Ei genschaften handl e, ergebe
sich aus der Tatsache, dal die Funktion von Genen sich

i mer nur aus dem Kontext der Zelle bzw. des jeweiligen
Organi snus ergebe. Die Funktion der Gene misse im

Hi nblick auf ihre Wechselw rkung mt dem gesanten Genom
besti mt werden, wolle man voraussagbare und vererbbare
W rkungen erzeugen, wie sie fur eine konmmerzielle

Verwertung der Pflanzen nétig seien.

Bei Ausfihrung der Erfindung genmald dem Streit patent
wirden Pflanzen hergestellt, die durch alle ublichen
Ei genschaften von Pfl anzensorten gekennzei chnet seien,
w e stabile Vererbung und Unterschei dbarkeit. Die neu
ei ngebaut e Gensequenz dirfe — unter dem hier rel evanten
Aspekt der kommerziellen Verwertung - aus diesen

Pfl anzen nicht irgendetwas machen, was nicht mt dem
Begriff Pflanzensorte beschrieben werden koénne. D ese
gentechni sch veranderten Pfl anzen seien also in jedem
Fall e nicht nur durch einzel ne genetische Merknal e
beschri eben, sondern durch ihre konpleten Geno- und
Phanot ypen und damit nach i hrer Taxonom e nicht
patentierbar. Bei den Pflanzen des Anspruchs 9 des
Streitpatents handl e es sich al so umtaxonom sche

Ei nheiten im Sinne der Definition von Pfl anzensort en.

Die vom Streitpatent geschiutzten Pfl anzen seien auch als
"imwesentlichen abgeleitete Sorten" im Sinne des
Artikels 13 der Verordnung 2100/ 94/EG (ABI. EG Nr. L 227
vom 1. Septenber 1994, Seite 1), die (zusatzlich zu den
anderen Sortencharakteristika) das Merkmal der Herbi zid-
resi stenz aufw esen, eindeutig bestimbar. We aus den
Bei spielen ersichtlich sei, seien die gemal} dem Pat ent
hergestellten Pfl anzen von einer einzigen Sorte

(Wsconsin 38) abgeleitet, die nur umein Merkma
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erganzt worden sei; daher handle es sich umim
wesent | i chen abgeleitete Sorten. Auch die Richtlinie
98/ 44/ EG (a. a. O, Erwagungsgrunde (29) bis (32))

unt er schei de zwi schen pflanzlichem Material und Sorten

imSi nne von taxonom schen Ei nheiten.

Somit griffen Artikel 53 b) EPU und — bei konsequenter
Anwendung - auch Regel 23b EPU. Das Patent niisse deshal b

wi derrufen werden

Zu Arti kel 56 EPU

Anhand der Angaben in der Entgegenhaltung (D7) ware es
far den Fachmann ndglich gewesen, das Resi stenzgen gegen
Phosphi not hricin ohne viel Aufwand zu klonieren. We die
Ent gegenhal t ungen (D8) und

(D17): R Ganthamet al., 1986, Oxford Surveys of
Evol uti onary Bi ol ogy, Band 3, Seiten 48-81

zeigten, sei die Anpassung der Codons und des CG
Ver hal t ni sses an Pflanzen zum Prioritatszeit punkt

bekannt gewesen.

Di e von der Beschwer degegnerin vorgetragenen Argunente

| assen sich wie fol gt zusammenf assen:

Zur Zul &ssi gkeit der Beschwerde

Es sei unklar, ob Dr. Christoph Then oder die Initiative
"Kein Patent auf Leben" Beschwerdefihrer sei. Wirde

Dr. Then al s Beschwerdef ihrer angesehen, so sei die
Beschwerde al s unzul &ssig zu verwerfen, weil sie eine

m Bbr auchl i che Ungehung der Vorschriften Uber die
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Vertretung vor dem Européai schen Patentant (Artikel 133
und 134 EPU) darstelle. Die Beschwerde sei auch deswegen

unzul 4ssig, weil sie nicht ausreichend begrindet wurde.

Zu Artikel 53 a) EPU

Der Beschwer def ihrer habe zwar i m Beschwerdeverfahren
den Einwand nach Artikel 53 a) EPU erneut erhoben, er
habe sich jedoch darauf beschrankt, auf die Entgegen-
hal tung (D5) pauschal hinzuwei sen, ohne sich mt den in
der Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung angegebenen

G Uinden ausei nander zuset zen. Es bl ei be al so der
Beschwer degegnerin und der Kammer Uberl assen, Argunente
zu finden, die fir die Aufhebung der vorinstanzlichen
Ent schei dung spr &chen.

Zu Arti kel 56 EPU

Weder di e Entgegenhaltung (D6), in der die biochem schen
Ei genschaften der Herbi zi de Phosphi not hricin und

Bi al aphos beschri eben wirden, noch di e Ent gegenhal t ung
(D7), die sich mt der Lokalisierung der fur die

Bi al aphos- Synt hese in einer anderen Streptomyces-Art
verantwortlichen Gene befasse, offenbarten die

Nukl eot i dsequenz, auf der das vorliegende Patent beruhe.
Dem Vortrag des Beschwerdef ihrers koénne ni cht ent nomen
wer den, aus wel cher Motivation heraus der Fachmann
versucht hatte, das Phosphinothricin-Resi stenzgen zu

kl oni eren und dessen Nukl eoti dsequenz wi e i m Pat ent

angegeben zu nodifi zi eren.

Der Beschwerdef ihrer beantragte di e Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents.
H | fsweise, fur den Fall, dal die Kamer die
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Ver ei nbarkeit des Patents nmit Artikel 53 b) EPU bej ahen
wol | e, beantragte der Beschwerdefihrer, der G ol3en
Beschwer dekamrer fol gende Rechtsfragen vorzul egen

- Sind imwesentlichen abgeleitete Sorten patentierbar?

- Sind Pflanzen patentierbar, wenn durch eine
gent echni sche Ver &nderung unm ttel bar agronom sche
Mer krmal e erzeugt werden, die diese gentechnisch
veranderten Pfl anzen eindeutig als i mwesentlichen

abgel eitete Sorten bestimbar macht [sic]?

D e Beschwerdegegnerin beantragte di e Zurickwei sung der

Beschwer de.

Ent schei dungsgr inde

Zul assung mindl i cher Ausf dhrungen von Begl ei t per sonen

2886.D

I n Ausiibung des ihr durch das EPU ei ngeraunt en Ernmessens
unt er Bericksichtigung der von der G oflen Beschwerde-
kammer aufgestellten Kriterien (vgl. Entscheidung G 4/95,
ABl . 1996, 412) hat di e Kamrer nindliche Ausfidhrungen
der in der mindlichen Verhandl ung anwesenden Begleit-
per sonen bei der Beteiligten zugel assen. I m Gegensatz zu
dem Vortrag der Beschwerdegegnerin ist die Kamrer der
Auf f assung, daR weder dem EPU noch der vorgenannten

Ent schei dung der G oflRen Beschwer dekamer ent nonmen

wer den kann, dafll ein Beteiligter, der sich selbst im
Verfahren vertritt, in Bezug auf mindliche Ausfihrungen
von Begl ei t personen anders zu behandeln sei als ein

zugel assener Vertreter.
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Zul &ssi gkeit der Beschwerde

2886.D

Di e Beschwerdegegnerin hat die Zul dssi gkeit der
Beschwerde in Abrede gestellt (siehe Absatz Xl oben),
und zwar unter anderem mt der Begrindung, die ldentitat
des Beschwerdefiihrers sei unklar (vgl. Regel 64 a) EPU)
D e Kammer ist dagegen der Auffassung, dal3 der
Beschwer def threr, namich Dr. Christoph Then, durch die
Angaben in der Beschwerdeschrift hinreichend
identifiziert wird (vgl. Rechtsprechung der Beschwerde-
kamrern des EPA, 4. Auflage, Kapitel VII.D.7.4.1). Der
in der Beschwerdeschrift unter der Unterschrift
angegebene Nanme und die Anschrift im Briefkopf stimren
mt demim Ei nspruchsschriftsatz angegebenen Nanen und
der im Einspruchsschriftsatz angegebenen Adresse des
beschwer deberechti gten Ei nsprechenden Dr. Christoph Then

uber ei n.

Di e Beschwerdeschrift enthalt ferner einen Antrag mt
der Angabe der angefochtenen Ent schei dung und des

Unf angs, in dem di e Entschei dung geandert oder

auf gehoben werden soll. Somt sind die Voraussetzungen
der Regel 64 a) und b) EPU erfillt.

Bezuglich des Argunents der Beschwerdegegnerin, der
Beschwer def Ghrer handl e berufsmaBig als Vertreter vor
dem EPA (Artikel 133 und 134 EPU), ohne die hierfur
erforderliche Qualifikation zu besitzen, halt die Kamrer
di e von der Beschwerdegegnerin ei ngereichten Bewei s-
unterlagen fir nicht ausreichend, die behauptete berufs-
mali ge Austbung einer Tatigkeit auf dem Gebi et des
Patentrechts durch Dr. Then zu bel egen (vgl. G 3/97,
ABl . 1999, 245, Punkt 5.1.2 der Entschei dungsgrinde).
Zwar hat di e Beschwerdegegnerin Kopi en des européi schen
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Pat entregi sters vorgel egt, die nachweisen, dal3 der
Beschwer def threr in einigen Verfahren vor dem EPA al s
Ei nsprechender in eigenem Nanen auftritt, jedoch ist
weder aus den Auszigen des Patentregi sters noch aus den
von der Beschwer degegnerin eingereichten Papi erkopien
ver schi edener el ektroni scher Publikationen, in denen
Dr. Then als "Patentexperte" fir die O ganisationen

G eenpeace und "Kein Patent auf Leben" bezeichnet wird,
ersichtlich, daR seine Einspruchstatigkeit einer
gewdhnl i chen Berufstatigkeit auf dem Cebiet des

Pat entrechts zuzurechnen i st.

4. D e Beschwerdegegnerin hat ferner vorgetragen, die
Beschwerde sei auch deswegen als unzul dssig zu verwerfen,
wei |l sie nicht ausreichend begrindet worden sei (vgl.
Artikel 108 EPU, dritten Satz). Zur Stutzung ihres
Vortrags hat di e Beschwerdegegnerin auf verschi edene
Ent schei dungen der Beschwerdekamrern des EPA hi ngew esen,
die sich mt den an ei ne Beschwerdebegrindung zu
stel |l enden M ndest anf or derungen bef assen, insbesondere
di e Entschei dungen T 220/83 (ABI. EPA 1986, 249) und
T 213/85 (ABl. EPA 1987, 482).

4.1 In der Entscheidung T 220/83 (a. a. O, Punkt 4) fuhrte
di e entschei dende Kammer aus, mt den Angaben in der
Beschwer debegr tndung misse sichergestellt werden, dal
ei ne obj ektive Uberpriifung des Beschwerdevorbringens auf
seine Richtigkeit hin ndglich sei. Daher darf der
Beschwer def Ghrer sich nicht damt begnugen, bl o3 die
Unrichtigkeit der angegriffenen Entscheidung zu
behaupt en und auf eine erneute Uberprifung des
vorinstanzlich entgegen seinem Antrag bewerteten Streit-
punkts hi nzuw rken. Vielnmehr nmuf3 in der Beschwerde-
begr indung dar gel egt werden, aus wel chen rechtlichen

2886.D
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oder tatsachlichen G inden di e angefocht ene Entschei dung
auf gehoben werden sol .

Gemall der Entscheidung T 213/85 (a. a. O, Punkte 2

und 3), die sich auf die vorgenannte Entschei dung st it zt,
mu3 sich eine fur die Zul &ssigkeit der Beschwerde
ausr ei chende Begrindung mt den tragenden G idnden der
angef ocht enen Ent schei dung ausei nander set zen. Dabei

kommt es nicht darauf an, ob die vorgetragenen Argunente
auch tatsachlich durchgreifen, wohl aber darauf, ob sich
daraus Unst ande erkennen | assen, die die vertretene
Auf f assung stidtzen und i hrer Natur nach grundséatzlich

daf ir in Frage komren, die vorinstanzlichen

Ent schei dungsgr iinde zu erschittern.

| mvorliegenden Fall beziehen sich die tragenden G inde
der angefocht enen Ent schei dung auf die Patentierungs-
vor ausset zungen des Artikels 52 (1) EPU sowi e auf den
Ausschl ut at best and des Artikels 52 (2) a) EPU und die
Ausnahmen des Artikels 53 a) und b) EPU. Die Beschwerde-
begrindung enthéalt eine zwar denkbar knappe, jedoch

schl Ussi ge Argunentation beziuglich der Frage der
erfinderischen Tatigkeit (siehe Absatz V oben).

Hi nsichtlich des Ei nwands nach Artikel 53 b) EPU mag
zwar di e Befassung des Beschwerdefihrers mt den von ihm
kritisierten Entschei dungen, auf die die Einspruchs-
abteilung i hre Entschei dung gestitzt hat (siehe Punkte
6.2.1 und 6. 2.3 der angefochtenen Entschei dung), als zu
pauschal anzusehen sein, jedoch hat der Beschwerdef ihrer
sowohl weitere rechtliche (Artikel 53 b) und

Regel 23c EPU schl 6ssen die Patentierung von Pfl anzen-
sorten aus) als auch tatsachliche (das angegriffene

Pat ent best ehe aus ei nzel nen konkreten Pflanzensorten)
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G iunde vorgetragen, die seiner Meinung nach zur
Auf hebung der angefochtenen Entschei dung fuhren sollten.

Di e Kammer ist deshal b der Auffassung, dal die

Beschwer debegr tndung - zum ndest zu den Ei nspruchs-
grinden der mangel nden erfinderischen Tatigkeit und des
Pat enti erungsverbots fidr Pflanzensorten - eine

hi nrei chende Begrindung enthalt. Da es fir die

Zul assi gkeit der Beschwerde genigt, wenn der Beschwerde-
fahrer zu einemim Verfahren befindlichen Ei nspruchs-
grund ei ne hinrei chende Begrindung gibt, ist die
Beschwer de zul &assi g.

Artikel 53 b) EPU

6.

2886.D

Anspruch 9 des Streitpatents ist auf transgene Pflanzen,
deren Teil e und Sanmen gerichtet, die durch ein
Resi st enzgen oder eine Censtruktur gekennzei chnet sind,
das bzw. die den Pflanzen Resistenz gegen das Herbizid
Phosphi not hri ci n und/ oder das Herbi zid Bi al aphos
verleiht. In dem Anspruch sel bst werden Pfl anzensorten
ni cht individuell beansprucht und aus der Beschrei bung
des Streitpatents geht auch nicht hervor, dalR nur die in
den Beispielen des Streitpatents beschriebenen
transgenen Pflanzen, die von der Sorte N cotiana tabacum
W sconsin 38 abgeleitet sind, Gegenstand des Patents

sein sollen oder kodnnen.

DengemilR steht die Vorschrift des Artikels 53 b) EPU im
Li chte der Entscheidung G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) der

G of3en Beschwer dekamrer dem Schutz des CGegenstands des
Anspruchs 9 durch ein europdi sches Patent nicht entgegen.
Zum sel ben Ergebni s wirde di e Anwendung der nach
Erteilung des Streitpatents in Kraft getretenen
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Regel 23c b) EPU fihren, auf die sich die Einspruchs-
abteilung in ihrer Entscheidung auch stutzt. D e
vorinstanzliche Entscheidung ist also imErgebnis nicht

zu beanst anden.

Der Beschwerdef dhrer hat argunentiert, dal die

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung auf einer falschen
I nterpretation verschi edener Entschei dungen der

Beschwer dekamer n beruht (siehe Punkt V oben). Demi st
ni cht so. Denn di e Vorl ageentschei dung T 1054/96

(ABI. 1998, 511), die zur Entscheidung G 1/98 der G ol3en
Beschwer dekammer fuhrte, |1aRt die Frage, ob

Artikel 53 b) EPU den Patentschutz fir einen Anspruch
ausschlie3t, in dem bestimte Pflanzensorten nicht

i ndi vi duel | beansprucht werden, offen. Die Frage wurde
dann in der Entscheidung G 1/98 (a. a. O ) eindeutig
beantwortet. Was di e Entschei dung T 356/93

(ABI. 1995, 545) betrifft, in der ein anderer Standpunkt
hinsichtlich der Interpretation des Artikels 53 b) EPU
vertreten wrde, so ist sie durch die Entschei dung

G 1/98 (a. a. Q) uberholt. Die Interpretation dieser
Ent schei dungen durch di e Ei nspruchsabteilung ist daher

ni cht zu beanst anden.

Der Beschwer def ihrer hat sich auch darauf berufen, die
vom Streitpatent geschutzten Pflanzen seien "im
wesentlichen abgeleitete Sorten". Auch insoweit gilt

j edoch, dalR das Streitpatent nicht im Sinne der

Ent schei dung G 1/98 Pfl anzensorten i ndi vi duel
beansprucht und auch nicht technisch auf die Ausfihrung
an di esen beschrankt ist. Zwar kann die Eigenschaft

ei ner Pflanzensorte als "imwesentlichen von einer
anderen Sorte abgeleitet” fir den Inhalt des Zichter-
rechts relevant sein (vgl. Artikel 14 (5) i) UPOV und
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Artikel 13 (5) a) der Verordnung 2100/ 94/ EG ABlI. EG
Nr. L 227 vom 1. Septenber 1994, Seite 1), hinsichtlich
des Patentschutzes kann di e Kanmer unter

Ber Gicksi chtigung der ratio decidendi der Entscheidung
G 1/98 (a. a. Q) jedoch keinen Unterschied zw schen

ei ner imwesentlichen abgeleiteten Sorte und einer Sorte
i m Si nne der vorgenannten Entscheidung (vgl.

Artikel 1 vi) UPOV und Artikel 5 (2) der Verordnung
2100/ 94/ EG a. a. Q) erkennen. D e Aussage der G olien
Beschwer dekanmer in der Entscheidung G 1/98 (a. a. Q)
bezi eht sich daher auch auf den Fall, dal eine
abgeleitete Sorte vom Pat ent anspruch unfalt w rd.

Artikel 53 a) EPU

2886.D

Die Kammer 3.3.4 hatte sich bereits in der Entscheidung
T 0356/93 (a. a. O) mt zum Zweck der Erzeugung von

Her bi zi dr esi stenz geneti sch veréanderten Pflanzen zu

bef assen. Ausgehend von der in dieser Entscheidung

(si ehe Punkte 5 bis 7) gegebenen Definition der Begriffe
"of fentliche Ordnung” und "gute Sitten" und der dort
angestel | ten Erwagungen kann di e Kamer bei der
Verwertung des vorliegenden Patents keinen Verstol3 gegen
die offentliche Ordnung oder die guten Sitten erkennen.
Ei ne gegenliber der Entscheidung T 0356/93 (a. a. Q)
wesentlich veranderte Sachl age ist hier nicht
vorgetragen worden. Zwar ist der Kammrer nicht nur aus
der von dem Beschwer def Ghrer eingereichten

Ent gegenhal tung (D5) bekannt, dalR ei ne Ausweitung des
Pat entrechts auf (hohere) Lebewesen und deren Gene von
vi el en Bilrgerinnen und Birgern abgel ehnt wird, diese

Abl ehnung ist jedoch nicht mt einem Verstold gegen die
of fentliche Ordnung und die guten Sitten im Si nne des
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Artikels 53 a) EPU gl ei chzusetzen (siehe in T 356/93
i nsbesondere den Punkt 15 der Entschei dungsgrinde).

GemalR Artikel 4 (1) a) und (2) der Richtlinie 98/44/EG
des Europdai schen Parl amentes und des Rates vom

6. Juli 1998 uber den rechtlichen Schutz biotech-

nol ogi scher Erfindungen ("Bi otechnol ogierichtlinie",
ABl . EPA 1999, 101), der in Verbindung mt dem

best ehenden Artikel 53 b) als Regel 23c b) EPU in das
EPU auf genonmen wurde, sind zwar Pflanzensorten nicht
pat enti erbar. Dagegen kénnen Erfindungen, deren
Cegenstand Pfl anzen sind, patentiert werden, wenn die
Ausf Uhrung der Erfindung technisch nicht auf eine
besti mmt e Pflanzensorte beschrankt ist. Mt der

Ver abschi edung der EU-Richtlinie ist somt durch ihren
Artikel 4 ein EU-weit verbindlicher Konsens dar uber
erzielt worden, daB, wie es die G olRe Beschwerdekamer
in der Entscheidung G 1/ 98 ausgedrickt hat, Erfindungen,
die Pflanzen und nicht eine bestimte Pflanzensorte

i ndi vi duel | beanspruchen, patentierbar sind, wenn die
Ausf Uhrung der Erfindung technisch nicht auf eine
besti mmt e Pflanzensorte beschrankt ist.

Dar aus ergi bt sich zugleich, dalR die Mtgliedstaaten der
EU als Mtw rkende an di eser EU CGesetzgebung mt der

Ver abschi edung des Artikels 4 Biotechnol ogierichtlinie
auch zum Ausdruck gebracht haben, dalR derartige Patente
nicht als sol che gegen die 6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstofRen. Denn es ware w derspruchlich
wenn ein Cesetzgeber in einer Vorschrift etwas

ausdr ickl i ch erl auben wirde, von dem er schon sel bst der
Mei nung ware, dall es gegen eine andere, von ihm

gl eichzeitig erlassene Vorschrift verstoBt. Ein
derartiger Gesetzgebungswi |l e kann nicht unterstellt
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werden. Gemal3 Artikel 6 (1) Biotechnologierichtlinie
sind Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die
of fentliche Ordnung oder die guten Sitten verstol3en

wir de, von der Patentierbarkeit ausgenommen. Es werden
in Absatz (2) der Vorschrift als nicht patentierbar

gel tende Erfindungen genannt. Keine der dort erwdhnten
Arten von Erfindungen bezieht sich aber nur entfernt auf
Pfl anzen. Der EU Gesetzgeber hat in seinem

Zust andi gkei t sberei ch durch Nornmsetzung den Begriff der
Erfi ndungen, deren Verwertung als typischerwei se gegen
die offentliche O dnung oder die guten Sitten verstol3end
oder als mt ihr vereinbar anzusehen ist, n&her bestinmm
und damt Werte gesetzt. Di ese Wertsetzungen sind

ver bi ndli ch und bei der Auslegung von Rechtsvorschriften
zu berucksichtigen, auch wenn einzel ne gesellschaftliche
Gruppen - aus ihrer Sicht zu Recht - weiterhin

abwei chender Auffassung si nd.

Der damt fur die Uberw egende Zahl der Vertragsstaaten
des EPU auf EU- Ebene gesetzte MaRstab ist auch fir die
Ausl egung des EPU heranzuzi ehen, weil die Vertrags-
staaten des EPU nit der Aufnahne der Vorschriften der

Bi ot echnol ogi erichtlinie in das EPU nicht nur deren

Nor mset zungen, sondern damt zugleich auch die diesen
zugrundel i egenden Wertvorstel l ungen fur das EPU

tuber normen haben. Dar tber hi naus kann schon der

Ent schei dung G 1/ 98 der G olRRen Beschwer dekammer

(a. a. O, Punkt 3.9 der Entscheidungsgrinde) entnonmen
wer den, dal} diese imH nblick auf die in der

Bi ot echnol ogi erichtlinie ausgesprochene FOrderungs-
wir di gkeit des Ei nsatzes der CGentechnik i m Bereich der
Pfl anzenbi ot echnol ogie die von ihr fdr mt

Arti kel 53 b) EPU vereinbar angesehenen, auf genetisch
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veranderte Pflanzen gerichteten Anspriche als nicht
gegen Artikel 53 a) EPU verstoRend betrachtet hat.

54 EPU (Neuheit)

Der Beschwer def ihrer hat — weder im Ei nspruchsverfahren
noch i m dar auf f ol genden Beschwer deverfahren - konkrete
Tat sachen oder Beweismittel genannt, die den Ei nwand
mangel nder Neuheit des Gegenstands des Patents
rechtfertigen konnten. Di e Berucksichtigung di eses

Ei nspruchsgrundes w rd daher mangel s Substantiierung
abgel ehnt .

56 EPU (erfinderische Tatigkeit)

Nachst kommender Stand der Technik ist die

Ent gegenhal tung (D7), in der die Klonierung und

Char akteri si erung von an der Biosynthese des
Anti bi oti kuns Bi al aphos beteiligten Genen des Bakteriuns
Strept omyces hygroscopi cus beschri eben werden. Es wird
i n der Entgegenhal tung erwahnt, dalR die an der

Bi osynt hese beteiligten Gene mt den Resistenzgenen
gegen Bi al aphos in einem Cl uster gekoppelt sind (siehe
Seite 48, rechte Spalte, zweiter vollstandi ger Absatz).
Ferner wird beschrieben, dall durch Kl onierung | angerer
Fragnmente und Sel ekti on auf Bi al aphos-Resistenz ein

sol ches Cluster aus einer anderen Streptonyces-Art
(Streptonyces lividans) isoliert werden kann.

I m H nblick auf diesen Stand der Techni k bestand die
Auf gabe des Patents darin, ein weiteres Resistenzgen zu
i solieren, das den Pflanzen Resistenz gegen Bi al aphos
bzw. Phosphinothricin verleiht.
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D ese Aufgabe wurde durch ein Resistenzgen genmafd
Anspruch 1 des Streitpatents gel dst, d. h. durch ein
spezi fisches, aus Streptonyces viridochronbgenes

i soliertes Resistenzgen, bei demals Startcodon ATG und
al s Stopcodon TGA verwendet wurde und dessen GC- Antei
an den in Pflanzen angepaldt ist.

Weder Ent gegenhal tung (D7) noch eine der anderen

vor | i egenden Ent gegenhal tungen enthéalt einen H nweis auf
ei ne nbgl i che Erzeugung von Resi stenz gegen Phosphi no-
thricin bzw. Bial aphos in Pflanzen durch Expression

ei nes Resi stenzgens von Streptomyces. Dies allein

spricht fur die Anerkennung von erfinderischer Tatigkeit.

Aber sel bst wenn man anni mt, dal3 der Fachmann

- ausgehend von der Entgegenhaltung (D7) - die

Kl oni erung ei nes spezifischen Resistenzgens aus

Strept omyces hygroscopi cus oder Streptonyces lividans in
Erwdgung gezogen hatte, erscheint die Klonierung des
Phosphi not hri ci n- Resi st enzgens von Streptonyces

vi ri dochronogenes unter Berlcksichtigung der
vorl i egenden Druckschriften des Standes der Technik

ni cht ohne weiteres fur den Fachmann nahel i egend und
auch nicht ohne erfinderisches Zutun zu bewerkstelligen.
D e Tatsache, dalR di e Anpassung ei ner heterol ogen
Sequenz an den Codongebrauch und das GC-Verhaltnis von
Pfl anzen aus z. B. den Entgegenhal tungen (D8) oder (D17)
bekannt war, steht dieser Feststellung nicht entgegen;
denn ei ne sol che Anpassung kann erst stattfinden, wenn
ei n geei gnetes Resistenzgen identifiziert und kloniert
wor den i st.

Aus di esen G iunden kommt di e Kamrer zu dem Ergebnis, dal3
der Cegenstand des Anspruchs 1 fiur den Fachmann im
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H nbl i ck auf den entgegengehal tenen Stand der Techni k
ni cht nahel i egend war und sonmit den Anforderungen des
Artikels 56 EPU geniigt. Da der Gegenstand der
Anspriche 2 bis 10 direkt oder indirekt auf dem
Resi st enzgen des Anspruchs 1 beruht, nmuf3 erfinderische
Tati gkeit auch fidr di ese Anspriche anerkannt werden.

Die Kammer stellt fest, dall kei nes der vom Beschwer de-
f ihrer vorgebrachten Argunmente di e Auf hebung der
Ent schei dung der Vorinstanz rechtfertigt.

Vor | age an di e G olRe Beschwer dekanmer

21.

22.

23.
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Der Beschwerdef ihrer hat beantragt, die G olRe
Beschwer dekanmer mt zwei Fragen beziglich der
Patenti erbarkeit von i mwesentlichen abgeleiteten Sorten

zu bef assen.

GemalR Artikel 112 (1) a) EPU liegt es imErnessen der
Beschwer dekanmern zur Sicherung einer einheitlichen
Recht sanwendung oder wenn sich eine Rechtsfrage von
grundséat zl i cher Bedeutung stellt, die G olRe Beschwerde-
kammer mit einer Rechtsfrage zu befassen, die sich in
ei nem bei i hr anh&ngi gen Beschwerdeverfahren stellt.

I mvorliegenden Fall ist keiner der beiden Tatbestande
erfullt. D e vorliegende Entschei dung steht in Ei nklang
mt der Entscheidung G 1/98 (a. a. O) der G olden
Beschwer dekanmer, in der die Rechtsfrage, ob ein
Anspruch, in dem bestimte Pflanzensorten nicht

i ndi vi duel | beansprucht werden, nach Artikel 53 b) EPU
vom Pat ent schut z ausgeschl ossen sei, verneint wurde.

Fr uhere Entschei dungen, in denen di ese Rechtsfrage
anders als von der G ofRRen Beschwerdekamer beurteilt
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wur de, sind durch die Entscheidung G 1/98 (a. a. Q)
uber hol t.

D e Kammer vermag aus den in Punkt 8 oben genannten

G inden in den vom Beschwer def Ghrer vorgel egten Fragen
(si ehe Punkt XI1 oben) auch kei ne Rechtsfrage von
grundsaét zl i cher Bedeutung zu sehen, die nicht schon in
der Entscheidung G 1/98 (a. a. O) beantwortet worden

war e.

Der Antrag auf Befassung der G of3en Beschwer dekanmer

wi rd daher zurickgew esen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Der Antrag des Beschwerdef ihrers auf Befassung der
G ofRen Beschwer dekamer wi rd zurickgew esen.

2. Di e Beschwerde wird zurickgew esen.

Der Ceschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

A. Wl i nski L. Galligani
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