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Sachverhalt und Antrage

1120.D

Die Beschwerde der Anmelderin (Beschwerdefihrerin)
richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung mit der die Europaische
Patentanmeldung 01 960 404.0, mit der
Veroffentlichungsnummer WO 02702 129 und dem Titel
"Verwendung von Extrakten des Pilzes Grifola frondosa",
gemalR Artikel 97 (1) EPU zuriickgewiesen wurde.

Die Priufungsabteilung hat entschieden, dass der
Gegenstand von Anspruch 3 des i1hr vorliegenden Antrags,
namlich Anspriche 1 bis 3 eingereicht mit Schreiben vom
20. September 2004, nicht als gewerblich anwendbare
Erfindung gemal Artikel 52 (4) gelten wirde, da er eine
therapeutische Behandlung des menschlichen Kérpers mit

einschldsse.

Die Kammer teilte ihre vorlaufige Meinung In einem

Bescheid vom 15. Januar 2007 mit.

Am 10. Mair 2007 fand eine mundliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Zurickweisungs-
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage
der Anspriuche 1 bis 3, eingereicht mit Schreiben vom

20. September 2004 zu erteilen oder, hilfsweise, auf der
Basis der Anspriche 1 bis 3 des 1. Hilfsantrags,
eingereicht i1n der mundlichen Verhandlung,

weiter, hilfsweise, drei Rechtsfragen, eingereicht mit
Schreiben vom 24. August 2006, an die Grol3e
Beschwerdekammer vorzulegen oder weirter hilfsweise, auf

der Grundlage der Anspriche 1 bis 3 des 3. Hilfsantrags,
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eingereicht in der mundlichen Verhandlung, ein Patent zu

erteilen.

AV Anspruch 3 des Hauptantrages, eingereicht mit Schreiben
vom 20. September 2004, lautete:

""Kosmetische Verwendung von Extrakten des Pilzes Grifola

frondosa zum kosmetischen Sonnenschutz.'

Anspruch 3 des 1. Hilfsantrages, eingereicht in der

mindlichen Verhandlung am 10. Mai 2007, lautete:

"Kosmetische, nicht-therapeutische, Verwendung von

Extrakten des Pilzes Grifola frondosa zum Sonnenschutz."

Die drei Rechtsfragen, deren Vorlage an die Grosse
Beschwerdekammer gemaR Artikel 112 (1) a) EPU die

Beschwerdefiuhrerin hilfsweise beantragte lauteten:

"1. Ist der Zweck der Ausnahmevorschrift des Art. 52 (4)
Satz 1 EPU darauf beschrankt, die nicht-kommerziellen
und nicht-industriellen Tatigkeiten auf dem Gebiet der
Human- und Veterinarmedizin von patentrechtlichen
Beschrankungen frei zu halten (siehe G 1/83, Nr. 22 der
Entscheidungsgrinde), oder kann diese Ausnahmevorschrift
weiterhin auch Gegenstande vom Patentschutz ausschliel3en,
deren Patentierung keine patentrechtliche Beschrankung
der nicht-kommerziellen und nicht-industriellen
Tatigkeiten auf dem Gebiet der Human- und
Veterinarmedizin bedeutet?

2. Kann der Gegenstand eines Patentanspruches, der
gerichtet i1st auf die kosmetische Verwendung einer Sache
auch therapeutische (einschliell3lich prophylaktische)
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Verwendungen umfassen?

3. Kann ein Patentanspruch, der gerichtet ist auf die
kosmetische Verwendung einer Sache, nicht patentfahig
sein, weil er im Widerspruch zu dem Erfordernis des
Artikel 52 (4) Satz 1 EPU steht, dass Verfahren zur
therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers nicht als gewerblich anwendbare
Erfindungen im Sinne von Art. 52 (1)EPU gelten?"

Die Anspriche 1 bis 3 des 3. Hilfsantrages eingereicht

in der mundlichen Verhandlung am 10. Mai 2007, lauteten:

1. Kosmetische Verwendung von Extrakten des Pilzes
Grifola frondosa in Pflegemitteln zur kosmetischen

Behandlung von Alterserscheinungen der Haut.

2. Kosmetische Verwendung nach Anspruch 1, wobei durch
UV-Strahlung induzierte Alterserscheinungen der Haut

behandelt werden.

3. Kosmetisches Sonnenschutzmittel enthaltend Extrakte
des Pilzes Grifola frondosa."

Die Argumente der Beschwerdefihrerin kénnen
folgendermallen zusammengefasst werden:

Der Zweck der Ausnahmevorschrift des Artikels 52 (4)
Satz 1 EPU ware darauf beschrankt, die nicht-
kommerziellen und nicht-industriellen Tatigkeiten auf
dem Gebiet der Human- und Veterinadrmedizin von

patentrechtlichen Beschrankungen frei zu halten.
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Der Gegenstand eines Verwendungsanspruches wirde durch
den durch die Verwendung angestrebten Effekt im Sinne
eines funktionellen Merkmales begrenzt.

Eine kosmetische Verwendung zielte auf den Effekt der
Steigerung der Schonheit im weiteren Sinne; sie zielte
nicht auf die Therapie oder Prophylaxe von Krankheiten.
Kosmetik einerseits und Therapie (einschliel3lich
Prophylaxe) von Krankheiten andererseits, waren in
teleologischer Hinsicht, also hinsichtlich des
angestrebten Effekts oder Zwecks, eindeutig und

Uberschneidungsfrei voneinander abgegrenzt.

Also wirde ein Patentanspruch, der auf die kosmetische
Verwendung einer Sache gerichtet ware, nicht die nicht-
kommerziellen und nicht-industriellen Tatigkeiten auf

dem Gebiet der Human- und Veterindrmedizin beschranken,
sowelt es sich beil diesen Tatigkeiten um therapeutische
(einschlielllich prophylaktische) Tatigkeiten handelte,

weill es diesen Tatigkeiten an dem funktionellen Merkmal

mangelte einen kosmetischen Effekt anzustreben.

Dementsprechend konnte ein Patentanspruch, der auf die
kosmetische Verwendung einer Sache gerichtet ware, nicht
Im Widerspruch zu dem Erfordernis des Artikels 52 (4)
Satz 1 EPU stehen, wonach Verfahren zur therapeutischen
Behandlung des menschlichen oder tierischen Koérpers
nicht als gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinne von
Artikel 52 (1) EPU gelten wirden.

Letzteres wilrde ungeachtet der Frage gelten, ob die
konkrete Realisierung der kosmetischen Verwendung
automatisch und zwangslaufig eine von der kosmetischen
Wirkung untrennbare therapeutische Wirkung nach sich

z0ge oder nicht.
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Es ware zur Sicherung einer einheitlichen

Rechtsanwendung und zur Klarung einer Rechtsfrage von
grundsatzlicher Bedeutung im Sinne von Artikel 112 (1) a)
EPU in jedem Fall erforderlich, die Grosse
Beschwerdekammer mit den vorgelegten Fragen zu befassen.

Entscheirdungsgrinde

Hauptantrag
Artikel 52 (4) EPU

1.

1120.D

Der Gegenstand von Anspruch 3 bezieht sich auf die
Verwendung von Extrakten des Pilzes Grifola frondosa zum
Sonnenschutz. Sowohl die Verwendung als auch der Begriff
Sonnenschutz werden im Anspruch als "kosmetisch™

bezeichnet.

Die Priufungsabteilung war in threr Entscheidung zu der
Ansicht gelangt, dass die verwendeten Pilzextrakte
pharmakologische Eigenschaften besallen, die implizit in
jedem Fall vorhanden seien, wenn die Extrakte als
Sonnenschutzmittel angewendet werden. Daraus ergebe sich,
dass die kosmetische Verwendung nicht von einer
therapeutischen Verwendung und den dabei auftretenden
therapeutischen Effekten trennbar sei. Die
Priufungsabteilung entschied, dass der Gegenstand von
Anspruch 3 In jedem Fall eine therapeutische Verwendung
miteinschliefRe und daher keine patentfahige Erfindung im
Sinne von Artikel 52 (4) EPU darstelle.

Die Beschwerdefuhrerin argumentiert, dass die

kosmetische Verwendung einer Substanz auf einen anderen
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Effekt ziele als die therapeutische Verwendung derselben
Sache. Sie verweist auf die Entscheidungen der Grossen
Beschwerdekammer G 2/88 (ABI EPA 1990, 93) und G 6/88
(ABI EPA 1990, 114) wonach der Gegenstand eines
Verwendungsanspruchs durch den angestrebten Effekt im
Sinne eines funktionellen Merkmals begrenzt sei. Ein
Anspruch, der auf eine kosmetische Verwendung einer
Substanz gerichtet sei, wirde sich daher nicht auf die
therapeutische Verwendung derselben Substanz erstrecken,
und zwar ungeachtet der Tatsache, dass der therapeutisch
beabsichtigte und der kosmetisch beabsichtigte Effekt

unweigerlich miteinander verknupft auftreten wirden.

In Punkt (6) der Entscheidungsgrinde der Entscheidungen
G 2/88 (Punkt (4) der Entscheidung G 6/88) (supra) weist
die Grolle Beschwerdekammer darauf hin, dass die
rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der
Patentierbarkeit von Ansprichen auf eine neue Verwendung
eines bekannten Stoffes Gegenstand der ersten sieben
Entscheidungen waren, die von der Grolien
Beschwerdekammer getroffen wurden, namlich G 1-7/83

(G 1/83 veroffentlicht im 0J EPO 1985, 60). 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 fur solche Erfindungen geeignete
Anspruchsform.

Eine der Aufgaben der Grossen Beschwerdekammer in

der Entscheidung G 2/88 (supra), war es, zu Uberprifen
inwiewelt die in diesen fruheren Entscheirdungen
entwickelten Uberlegungen auf die im vorliegenden Fall
zu klarende Rechtsfrage, die sich auf eine zweite nicht-
medizinische Indikation bezieht, von Bedeutung sind.
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Es wird festgehalten, dass sich die, der Grossen
Beschwerdekammer in den fruheren Fallen (G 1-7/83, supra)
vorgelegten Rechtsfragen, durch den besonderen
Ausschluss des Patentschutzes fiur "Verfahren zur ...
Behandlung des menschlichen oder tierischen Kérpers™ in
Artikel 52 (4) Satz 1 EPU und die in Artikel 54 (5) EPU
vorgesehene Ausnahme ergeben haben. Die Kammer fasst
dort zusammen, dass fur die zweite und alle weiteren
therapeutischen Anwendungen eine begrenzte Ausnahme von
den allgemeingultigen Neuheitsregeln geschaffen wurde,
allerdings mit dem ausdriucklichen Hinweis, dass diese
besondere Ableitung der Neuheit nur auf Anspriche
angewandt werden konne, die auf die Verwendung von
Stoffen oder Stoffgemischen fiur die Anwendung in einem
Verfahren nach Artikel 52 (4) EPU gerichtet seien.

Im den Entscheidungen G 2/88 und G 6/88 (supra) schliel3t
sich die Groflle Beschwerdekammer dieser Auffassung
explizit an und halt fest, dass sie fur den ihr jeweils
vorliegenden Fall nicht zutreffend sei, da die
Rechtsfrage, mit der sie befasst worden sei, sich nicht
auf medizinische Erfindungen beziehe, sondern
allgemeiner Natur sei und iIn erster Linie die Auslegung
des Artikels 54 (1) und (2) EPU betreffe.

Die Grosse Beschwerdekammer hat in der Entscheidung

G 1/83 festgestellt, dass sowohl bel eilner
therapeutischen Verwendung als auch bei einem
therapeutischen Verfahren der aktive Stoff in einem
Zustand vorliegen muss, In dem er seine therapeutische
Wirkung entfalten kann, was voraussetzt dass das aktive
Material formuliert und dosiert wurde. Nach Ansicht der
Grolien Beschwerdekammer widersprechen daher Anspriche,

die auf die Verwendung von Stoffen fur die
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therapeutische Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers gerichtet sind, den Bestimmungen des
Artikel 52 (4) EPU, da sie sich auf ein Verfahren zur
therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers beziehen, die als nicht gewerblich
anwendbar im Sinne von Artikel 52 (1) EPU gelten (siehe
Punkte (11) und (12) der Entscheidungsgrunde).

6. Die Beschwerdekammern des europaischen Patentamts haben
sich in einer Vielzahl von Entscheidungen mit der Frage
der Patentierbarkeit von Verfahren (Verwendungen) mit
sowohl therapeutischer als auch nichttherapeutischer

Wirkung auseinandergesetzt.

Die Rechtsprechung, die sich zu diesem Thema in den
letzten Jahren entwickelt hat ist im Punkt 1.A.2.3.2 des
Buches ""Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
Europaischen Patentamts™, 5. Auflage, 2006,

zusammengefasst-

Der erste Abschnitt dieses Punktes (1.A.2.3.2 a))
enthalt Entscheidungen, die sich mit Patentansprichen
befassen, welche sich auf Verfahren (Verwendungen)
beziehen, bei denen unweigerlich miteinander verknupfte
therapeutische und nichttherapeutische Wirkungen
auftreten. Die jeweils zustandigen Kammern entschieden,
dass beil einer derartigen Sachlage Anspriuche auf eine
nichttherapeutische (z.B. kosmetische) Verwendung gegen
die Erfordernisse von Artikel 52 (4) EPU verstoRen.

Im zweiten Abschnitt (1.A.2.3.2 b)) werden
Entscheidungen angefihrt, denen Anspriche zugrunde
liegen, die auf Verwendungen abzielen, die

unterscheidbare therapeutische und nichttherapeutische
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Wirkungen haben. In diesen Fallen kommen die jeweils

zustandigen Kammern zu der Entscheidung, dass Anspriche
auf eilne nichttherapeutische Verwendung nicht gegen das
Patentierungsverbot gemalR Artikel 52 (4) EPU verstoRen.

In der Beschreibung der vorliegenden Patentanmeldung
wird die Wirkung von Extrakten des Pilzes Grifola
frondosa bei deren Verwendung als Sonnenschutzmittel

folgendermallen beschrieben:

Auf Seite 7, vierter Absatz wird angefiuhrt, dass die
Extrakte als UV-Absorber oder Lichtfilter wirken, die

UV-Strahlung in unschadliche Warme umwandeln.

Im Beispiel 7 auf Seiten 26 bis 27 der Patentanmeldung
wird an Hand von in vitro Untersuchungen mit
menschlichen Keratinozyten die Schutzwirkung der
Pilzextrakte gegenuber schadlichen UV-B-Strahlen
untersucht, welche die enzymatische Freisetzung von
Arachidonsaure aus der Plasmamembran aktiviert. Die
Arachidonsaure ist die Vorstufe der Prostaglandine, die
die Ursache von Entzindungen (Erythem- und Odembi ldung)
und damit verbundene Zellmembranschadigungen sind. Es
wird gezeigt, dass die Extrakte den Gehalt an
freigesetzter Laktat Dehydrogenase (LDH) reduzieren,
welches als Marker fur den Grad einer inflammatorischen,

erythematdsen Schadigung humaner Keratinozyten dient.

Demnach Uben die Pilzextrakte beir threr Verwendung als
Sonnenschutzmittel, neben der auf Seite 7 beschriebenen
Filterwirkung, eine, auf thren pharmakologischen
Eigenschaften beruhende, zellschitzende und

entziundungshemmende Wirkung aus.
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Neben einer Wirkung als UV-Absorber oder Lichtfilter,
die als nichttherapeutisch bezeichnet werden kann, tritt
also bei der erfindungsgemallen Verwendung der
Pilzextrakte als Sonnenschutzmittel eine unweigerlich
und untrennbar verknlpfte therapeutische Wirkung auf,
die auf einer Wechselwirkung der Extrakte mit der
menschlichen Haut auf zellulédrer Ebene beruht.

Die Beschwerdefuhrerin stutzte sich in ihrer
Argumentation, wonach ein Anspruch, der auf eine
kosmetische Verwendung einer Substanz gerichtet sei,
sich nicht auf die therapeutische Verwendung derselben
Substanz erstrecke, und zwar ungeachtet der Tatsache,
dass der therapeutisch beabsichtigte und der kosmetisch
beabsichtigte Effekt unweigerlich miteinander verknupft
auftreten wirden, auf die Entscheidungen T 144/83 (ABI
EPA 1986, 301) und T 36/83 (ABI EPA 1986, 295).

Die der Entscheidung T 144/83 zugrunde liegende
Patentanmeldung betraf ein Verfahren zur
Gewichtsreduzierung. Die Kammer entschied, dass ein iIn
den Ansprichen als kosmetisch bezeichnetes Verfahren
nicht gegen das Patentierungsverbot gemdl Artikel 52 (4)
EPU verstoRe. Ein Gewichtsverlust werde namlich - ebenso
wie eine Gewichtszunahme - meist nicht aus medizinischen
Grinden angestrebt, sondern zur Verbesserung des
Aussehens, also mit einer kosmetischen Zielsetzung. Die
Kammer erkannte an (Punkt (4) der Entscheirdungsgrinde),
dass es nicht leicht sei, eine klare Grenze zwischen der
kosmetischen und der therapeutischen Wirkung des
Wirkstoffes zu ziehen. Dies durfe jedoch nicht einem
Anmelder zum Nachteil gereichen, der Patentschutz fur
die kosmetische Behandlung gesunder, nicht pathologisch

fettslchtiger Patienten begehre. Demgemall entschied die
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Kammer, dass die Verwendung eines Stoffes zur Erzielung
einer kosmetischen, das Erscheinungsbild verschoénernden
Wirkung bei einem gesunden Menschen nicht unter das
Patentierungsverbot gemal Artikel 52 (4) EPU falle,
selbst wenn die Verwendung des Stoffes bel Menschen mit
pathologischer Fettsucht einen therapeutischen Effekt
verursache, der sich ebenfalls iIn einer
Gewichtsreduktion manifestiere. Die Kammer sah es
angesichts des Anspruchswortlauts als gegeben an, dass
die Behandlung krankhaft fettleibiger Patienten nicht
beansprucht war, wodurch die Unterscheidbarkeit der
therapeutischen von der nichttherapeutischen Wirkung des

Stoffes gegeben war.

In Punkt (6) der Entscheidungsgrinde der Entscheidung

T 36/83 befasste sich die beauftragte Kammer mit einem
Anspruch 8, der sich auf die "Anwendung von
Thenoylperoxid als kosmetisches Erzeugnis™ bezog. Im
Streitpatent wurde sowohl die bakterizide als auch eine
kosmetische (komedolytische) Wirkung des Wirkstoffes
offenbart. Die Kammer kam zu der Entscheidung, dass
zwischen der therapeutischen, bakterizide Wirkung von
Thenoylperoxid und seiner kosmetischen, komedolytischen
Wirkung unterschieden werden konnte. Als Folge dieser
nichttherapeutischen Wirkung kam es bei i1hrer topischen
Anwendung zu einer VergroBBerung des &aul3eren Durchmessers
von Komedonen (Mitessern), sodass die darin enthaltene
Hornmasse leichter herausgedrickt werden konnte, was die
Reinigung der Haut erleichterte. Die Kammer sah darin
eine gegenuber der bakteriziden Wirkung unterscheidbare
Wirkung, die als MalRlnahme zur nichtmedikamentosen
Korperhygiene angesehen wurde und deren Nutzung nicht
unter das Patentierungsverbot von Artikel 52 (4) EPU
fiel.
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In Punkt (6.4) merkte die Kammer Im Zusammenhang mit der
Formulierung des 1hr vorliegenden Anspruchs 8 an, dass
ein Verstoll gegen die Erfordernisse von Artikel 52 (4)
EPU auch mittels eines Disclaimers ausgeschlossen hatte

werden konnen.

Die Kammer stellt fest, dass sich der, den
Entscheidungen T 144/83 und T 36/83 zugrunde liegende
technische Sachverhalt von der Situation im vorliegenden
Fall unterscheidet. Diese Entscheidungen sind fir den

vorliegenden Fall nicht relevant.

Der Entscheidung T 1077/93 vom 30. Mai 1996 lagen
Anspriche zugrunde, die sich auf die Verwendung des
Kupferkomplexes der 3,5-Diisopropylsalicylsadure (CuDIPS)
als kosmetisches Erzeugnis bezogen, sowie auf eine
kosmetische Zusammensetzung und ein kosmetisches
Behandlungsverfahren zum Schutz der menschlichen
Epidermis, das auf der Verwendung dieses Komplexes
basierte. Ziel der patentgemdllen Zusammensetzung war es,
die menschliche Epidermis vor UV-Strahlen zu schitzen
und Insbesondere die Hautrotung, sowie Zellveranderungen
in der Haut wie die Bildung entarteter und nekrotischer
Keratinozyten zu verringern. Die Beschwerdekammer
stellte fest, dass das in Artikel 52 (4) EPU verankerte
Patentierungsverbot nicht dadurch umgangen werden konnte,
dass der Anspruch so formuliert wirde, als sei der
Gegenstand des Verfahrens als unteilbares Ganzes nicht-
therapeutischer Natur. Bei der Prufung der
Patentierbarkeit der Anspriche missten die Wirkungsweise
des CuDIPS und der Zusammenhang zwischen all seinen
Wirkungen geklart werden. Die Kammer
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gelangte zu dem Schluss, dass die Schutzwirkung fur die
Haut zumindest teilweise nicht nur auf eine Filterung
des Lichts an der Hautoberflache, sondern vielmehr auf
eine Wechselwirkung mit dem Zellgeschehen in der
Epidermis zuriuckzufihren ware. Da auf diese Weise
pathologische Folgen (Hautrotung) vermieden wirden
sollten, lage eine echte therapeutische Wirkung vor, was
zur Folge hatte, dass der beanspruchte Gegenstand nicht
als patentierbare Erfindung gemaR Artikel 52 (4) EPU

angesehen wurde.

Wie in Punkt (8) oben beschrieben, ist bei der
Verwendung von Extrakten des Pilzes Grifola frondosa als
Sonnenschutzmittel deren Wirkung als Lichtfilter
unweigerlich und untrennbar mit einer therapeutischen

Wirkung auf zellularer Ebene verbunden.

Es i1st daher nicht moglich, die Verwendung gemal
Anspruch 3 durch die bloRe Voranstellung des Adjektivs
"kosmetisch™ als Verfahren nichttherapeutischer Natur

darzustellen.

Angesichts dieser Sachlage und im Lichte der relevanten
Rechtsprechung der Beschwerdekammern gelangt die Kammer
zu der Entscheidung, dass der Gegenstand von Anspruch 3
ein Verfahren zur therapeutisches Behandlung des
menschlichen Korpers betrifft, das gemall Artikel 52 (4)
EPU keine patentfahige Erfindung im Sinne von

Artikel 52 (1) EPU darstellt.
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1. Hilfsantrag
Artikel 52 (4) EPU

15.

16.

17.
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Anspruch 3 des 1. Hilfsantrages unterscheidet sich von
Anspruch 3 des Hauptantrages dadurch, dass die
Verwendung zuséatzlich als "nicht-therapeutisch™

definiert wird.

Die Beschwerdefihrerin beabsichtigt damit, in Form eines
Disclaimers, zu verdeutlichen, dass sich die
beanspruchte Verwendung ausschlieRlich auf der
kosmetischen Wirkung der Pilzextrakte beruht und sich
nicht auf mogliche therapeutische Verwendungen derselben

Substanz erstreckt.

Die beauftragte Kammer in der Entscheidung T 36/83
(supra) hatte, nachdem sie entschieden hatte, dass in
dem 1hr vorliegenden Fall eine unterscheidbare
therapeutische und nichttherapeutische Wirkung des
Wirkstoffes Thenoylperoxid vorlag (siehe Punkt (11)
oben), abschliellend in Punkt (6.4) der
Entscheidungsgrinde angemerkt, dass iIm Zusammenhang mit
der Formulierung des i1hr vorliegenden Anspruchs 8, ein
VerstolR gegen die Erfordernisse von Artikel 52 (4) EPU
auch mittels eines Disclaimers ausgeschlossen hatte

werden konnen.

In der Entscheidung T 1077/93 (supra) stellte die
beauftragte Kammer fest, dass die beanspruchte
Verwendung von CuDips zum Teil auf einer kosmetischer
Wirkung als Lichtfilter beruht, dass aber gleichzeitig
und untrennbar und unweigerlich damit verknupft eine
therapeutische Wirkung des Stoffes, beruhend auf einer

Wechselwirkung mit dem Zellgeschehen in der Epidermis,
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vorliegt (siehe Punkt (13) oben). In einem derartigen
Fall stellte die Beschwerdekammer fest, dass das in
Artikel 52 (4) EPU verankerte Patentierungsverbot nicht
dadurch umgangen werden konnte, dass der Anspruch so
formuliert wirde, als seil der Gegenstand des Verfahrens
als unteilbares Ganzes nicht therapeutischer Natur.

Die Kammer hat bei der Priufung des Hauptantrages in
Punkt (8) oben befunden, dass auch im vorliegenden Fall
der Wirkstoff, ein Extrakt des Pilzes Grifola frondosa,
bei seiner Verwendung als Sonnenschutzmittel, neben
einer Wirkung als Lichtfilter, eine, auf seinen
pharmakologischen Eigenschaften beruhende,
zellschitzende und entzundungshemmende, also

therapeutische, Wirkung ausiubt.

Wie in dem Fall, der der Entscheidung T 1077/83 zugrunde
lag, ist diese therapeutische Wirkung unweigerlich und
untrennbar mit der nichttherapeutischen (kosmetischen)

Wirkung verknupft.

In einem solchen Fall kann das in Artikel 52 (4) EPU
verankerte Patentierungsverbot auch nicht durch Einfigen

eines Disclaimers umgangen werden kann.

Der Gegenstand von Anspruch 3 des 1. Hilfsantrages
betrifft somit ebenfalls ein Verfahren zur
therapeutisches Behandlung des menschlichen Koérpers, das
gemal Artikel 52 (4) EPU keine patentfahige Erfindung im
Sinne von Artikel 52 (1) EPU darstellt.
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Vorlage von Fragen an die Grosse Beschwerdekammer
Artikel 112 EPU

Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung

20. Die Beschwerdefuhrerin hatte folgendermallen argumentiert:

Sollte die Kammer entscheiden, die Patentanmeldung
zuruckzuweisen, weil der Gegenstand von Anspruch 3 des
Hauptantrages und des 1. Hilfsantrages im Widerspruch zu
den Erfordernissen von Artikel 52 (4) Satz 1 EPU stinden,
so wirde dies im Widerspruch zu den Entscheidungen

T 144/83 und T 36/83 (supra) und aulerdem im Widerspruch
zu den Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer

G 2/88 und G 6/88 (supra) stehen, weil der Gegenstand
einer kosmetischen Verwendung keine therapeutische
Verwendung und auch kein therapeutisches Verfahren
umfasste und dementsprechend nicht dem
Patentierungsverbot des Artikels 52 (4) Satz 1 EPU

unterliegen konnte.

Sollte die Kammer jedoch entscheiden, die
Patentanmeldung nicht zurickzuweisen, weil der
Gegenstand von Anspruch 3 des Hauptantrages und des
1. Hilfsantrages nicht im Widerspruch zu den
Erfordernissen von Artikel 52 (4) Satz 1 EPU stiinden,
dann wirde dies im Widerspruch zu der Entscheidung

T 1077/83 stehen.

21. Die Kammer stellt fest, dass diese Argumentation der
Beschwerdefihrerin bedeutet, dass sie die Meinung
vertritt, dass die Entscheidungen T 144/83 und T 36/83
einerseits und die Entscheidung T 1077/83 andererseits

widerspriuchlich sind.

1120.D
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Die Kammer stimmt dem nicht zu. Wie in den Punkten (10),
(11) und (13) oben ausfuhrlich dargelegt, und in

Punkt 1.A.2.3.2 der ""Rechtsprechung der
Beschwerdekammern des Europaischen Patentamtes™,

5. Auflage 2006, zusammengefasst, beziehen sich diese
Entscheidungen auf unterschiedliche Sachverhalte.

Aufgabe der Kammer war es, im Rahmen der Priufung der
Patentierbarkeit des Gegenstandes von Anspruch 3 des
Hauptantrages und des 1. Hilfsantrages zu klaren,

welcher dieser unterschiedlichen Sachverhalte vorliegt.
Es war zu beantworten, ob die therapeutische Wirkung der
Pilzextrakte bei i1hrer Verwendung als Sonnenschutzmittel
unweigerlich und untrennbar mit ihrer kosmetischen
Wirkung verknupft ist, oder ob diese beiden Wirkungen
voneinander unterscheidbar sind, sei es, weil, wie iIm
Fall der Entscheidung T 144/83 (supra), nur eine Wirkung,
namlich die des Gewichtsverlustes, vorliegt, die,
abhangig davon, ob der Wirkstoff von kranken
(fettleibigen) oder von gesunden Konsumenten verwendet
wird, entweder therapeutisch oder nichttherapeutisch ist,
seil es, weil, wie im Fall der Entscheidung T 36/83
(supra), zwei verschiedene Wirkungen eines Stoffes
auftreten, namlich eine bakterizide (therapeutische) und
eine komedolytische (kosmetische), die voneinander
unterscheidbar sind.

Die Kammer gelangte zu der Uberzeugung, dass die beiden
Wirkungen, wie im Fall der der Entscheidung T 1077/83,
(supra) untrennbar miteinander verknupft sind und
entschied, dass der beanspruchte Gegenstand gemal
Artikel 52 (4) EPU keine patentfahige Erfindung im Sinne
von Artikel 52 (1) EPU darstellt.
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Diese Entscheidung steht nicht im Widerspruch zu
einschlagigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern

(siehe T 1077/83). Demgegenitber sind die Entscheidungen

T 144/83 und T 36/83 1m vorliegenden Fall nicht relevant,
da thnen eine andere technische Sachlage zugrunde liegt.

Die Entscheidungen der Grossen Beschwerdekammer G 2/88
und G 6/88 (supra) stellen in Punkt (6) bzw. Punkt (4)
der jeweiligen Entscheidungsbegrindung fest, dass sich
die Rechtsfragen, mit denen sie sich zu befassen haben,
nicht auf medizinische Erfindungen beziehen und somit
nicht die Erfordernisse von Artikel 52 (4) EPU betraffen,
sondern allgemeiner Natur seien und in erster Linie die
Auslegung des Artikels 54 (1) und (2) EPU betrafen

(siehe Punkt (4) oben).

Es liegt daher kein Widerspruch der vorliegenden
Entscheidung, die sich in Bezug auf Anspruch 3 des
Hauptantrages sowie des 1. Hilfsantrages ausschliel3lich
mit den Erfordernissen des Artikel 52 (4) EPU befasst,
mit den beiden Entscheidungen der Grossen

Beschwerdekammer vor.

Vorliegen einer Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung

25.

1120.D

Die Beschwerdefuhrerin argumentierte, dass die Frage zu
beantworten ware, ob sich der Zweck der
Ausnahmevorschrift des Artikel 52 (4) Satz 1 EPU darauf
beschréanken wirde, die nicht-kommerziellen und nicht-
industriellen Tatigkeiten auf dem Gebiet der Human- und
Veterinadrmedizin von patentrechtlichen Beschrankungen
frei zu halten, oder ob es der Zweck dieser

Ausnahmevorschrift ware, auch Gegenstande vom
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Patentschutz auszuschliellen, deren Patentierung keine
patentrechtliche Beschrankung der Human- oder
Veterinarmedizin bedeuteten.

Eine Beschwerdekammer kann die Grosse Beschwerdekammer
befassen, wenn sie die Klarung einer sich stellenden
Rechtsfrage fur erforderlich halt (Artikel 112 (1) a)
EPU). Das bedeutet, dass sich die Rechtsfrage in dem
anhangigen Verfahren tatsachlich stellen muss. Dies hat
die vorlegende Kammer nach Artikel 17 (2) Satz 2 der
Verfahrensordnung der Beschwerdekammer darzulegen.
Daraus hat die Grosse Beschwerdekammer abgeleitet, dass
die Vorlagefrage im Ausgangsverfahren nicht von nur
theoretischer Bedeutung sein darf (siehe Entscheidung

G 3798, ABI. EPA 2001, 62, Entscheidungsgrinde 1.1 bis
1.2.4, insbesondere 1.2.3). Aufgabe der Grossen
Beschwerdekammer ist nicht die Erstellung von
Rechtsgutachten und die wissenschaftliche Aufarbeitung
des Ubereinkommens, sondern die Entscheidung von

Rechtsfragen, die sich in einem konkreten Fall stellen.

Die Kammer hat in den Punkten (14) und (19) oben
entschieden, dass der Gegenstand von Anspruch 3 des
Hauptantrages bzw. des 1. Hilfsantrages ein Verfahren
zur therapeutisches Behandlung des menschlichen Korpers
betrifft, das gemaR Artikel 52 (4) EPU keine
patentfahige Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) EPU
darstellt.

Die von der Beschwerdefuhrerin aufgeworfene Rechtsfrage
ist somit fur den vorliegenden Fall nicht
entscheidungserheblich.
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Der Antrag der Beschwerdefuhrerin, drei Rechtsfragen,
eingereicht mit Schreiben vom 24. August 2006, an die
Grole Beschwerdekammer vorzulegen, ist somit

zuriuckzuweisen.

3. Hilfsantrag
Artikel 123 (2) EPU

29.

Die Anspriche 1 und 2 beruhen auf den Ansprichen 5 und 6
der urspriunglich eingereichten Anmeldung. Anspruch 3
basiert auf Anspruch 12 sowie Seite 7, Zeilen 1 bis 7

der urspriunglich eingereichten Anmeldung.

Der Gegenstand der geédnderten Anspriche geht nicht Uber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Form hinaus. Die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU sind somit erfullt.

Artikel 52 (4) EPU

30.
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Die Anspriche 1 und 2 beziehen sich auf die kosmetische
Verwendung von Extrakten des Pilzes Grifola frondosa.
Diese Verwendung beruht auf in der Beschreibung
angefiuhrten Wirkungen, die der Verbesserung des
Aussehens der Konsumenten dienen, wie z.B. Straffung und
Revitalisierung der Haut, Erhohung der Elastizitit der
Haut und Behandlung von Alterserscheinungen der Haut,
wie Faltchen- und Faltenbildung. Diese Wirkungen sind
kosmetischer Natur und von der ebenfalls In der
Beschreibung angefuhrten starken anti-inflammatorischen
Aktivitat der Pilzextrakte zu unterscheiden.

Gemal der in Punkt 1.A.2.3.2 b) zusammengefassten

relevanten "Rechtsprechung der Beschwerdekammern des
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Europaischen Patentamtes'™, 5. Auflage 2006, stellen
Anspriuche, die auf derartige nichttherapeutische
Verwendungen gerichtet sind, keine Verletzung des
Patentierungsverbotes gemalR Artikel 52 (4) EPU dar.

Der Gegenstand von Anspruch 3 ist ein kosmetisches
Sonnenschutzmittel.

Im zweiten Satz von Artikel 52 (4) EPU wird ausdricklich
darauf hingewiesen, dass das im ersten Satz formulierte
Patentierungsverbot fur chirurgische, therapeutische
oder diagnostische Methoden nicht fur Erzeugnisse,
insbesondere Stoffe oder Stoffgemische gilt, die in

einem derartigen Verfahren angewendet werden.

Der Gegenstand von Anspruch 3 fallt somit nicht unter
das Patentierungsverbot gemaR Artikel 52 (4) EPU.

Zurickverweisung - Artikel 111 (1) EPU

32.
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GemaR Artikel 111 (1) EPU wird die Beschwerdekammer
entweder im Rahmen der Zustandigkeit des Organs tatig,
das die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder
verweist die Angelegenheit zur weilteren Entscheidung an

diese Organ zuruick.

Die Prufungsabteilung hat sich in der beschwerten
Entscheidung ausschlielBlich mit Fragen beschaftigt, die
Artikel 52 (4) EPU betreffen. Andere, fur die Erteilung
eines Patents grundsatzliche Erfordernisse des EPU, wie
z.B. Neuheit (Artikel 54 EPU) oder erfinderische
Tatigkeit (Artikel 56 EPU) wurden von der ersten Instanz
noch nicht gepruft.
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Angesichts dieser Sachlage erachtet es die Kammer im
Rahmen t1hres Ermessens als gerechtfertigt und angemessen,
den Fall gemaB Artikel 111 (1) EPU zur weiteren Prifung

an die erste Instanz zurickzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Der Antrag auf Vorlage von Rechtsfragen an die Grolie

Beschwerdekammer wird zuruckgewiesen.

3. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren
Prufung der Anspriche 1 bis 3 des 3. Hilfsantrags,
eingereicht in der mundlichen Verhandlung,

zuriuckverwiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Die Vorsitzende:
P. Cremona U. Kinkeldey
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