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Der GroBen Beschwerdekammer wird eine Rechtsfrage vor-
gelegt lber die Zuldssigkeit von Patentanspriichen,
die auf die Verwendung von chemischen Stoffen zu

therapeutischen Zwecken gerichtet sind.
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Beschwerde T 17/81 vom 13. Mai 1981 gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung 101 des Europaischen

Patentamtsvom 20. Mdrz 1981 , mit der die euro-
paische Patentanmeldung Nr. 79 100 968.1 aufgrund des Arti-

kels 97 (1) EPU zuriickgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrdge

Die am 30. Midrz 1979 angemeldete und am 17. Oktober 1979
mit der Verdffentlichungsnummer'0 004 650 verdffentlichte
europdische Patentanmeldung, filir welche die Prioritdt der
Voranmeldung (DE 28 15 578) vom 11l. April 1978 in Anspruch
genommen wird, wurde durch Entscheidung der Priifungsabtei-

lung 101 des EPA vom 20. Midrz 1981 zuriickgewiesen.

Dieser Entscheidung lagen vier, auch derzeit geltende Pa-
tentanspriiche zugrunde, von denen der erste (derzeit eben-

falls der erste, doch Nr. 7) gerichtet ist auf die

Verwendung von 1l,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3'~nitro-
phenyl)-pyridin-3-8-methoxydthylester-5-isopropyl-

ester als cerebfales Mittel.

Die sich daran anschlieBenden Anspriiche (derzeit'B mit 10)
sind Anspriiche gleicher Art, in welchen die cerebrale Indi-
kation niher prédzisiert wird. In der Beschreibungseinlei-
tung der Patentanmeldung ist u.a. ausgefiihrt, daB die oben-
genannte Verbindung bereits in einer britischen Patent-
schrift (GB - A - 1 358 951) als coronar wirksame Verbin-

dung beschrieben ist. )

Als Kurzbezeichnung fiir die oben im Patentanspruch gemdgs
der chemischen Nomenklatur bezeichnete Verbindung soll in
dieser Entscheidung die Bezeichnung "Nimodipin" verwendet
werden. Dabei handelt es sich um den in der pharmakologi-
schen Literatur verwendeten internationalen Freinamen

(Generic name) fiir diese Verbindung.
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Die Zuriickweisung der Patentanmeldung mit diesen Anspriichen
wurde in der Entscheidung vom 20. M&rz 1981 im wesentlichen
damit begriindet, daB8 durch die geltende Formulierung der
Anspriiche eine therapeutische Behandlung des menschlichen
Korpers beansprucht werde. Eine solche Behandlung sei ge-
werblich nicht anwendbar und gem. Artikel 52 (45 und 54 (5)
EPU nicht.patentféhig.

Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin mit Schreiben
vom 13. Mai 1981, eingegangen am 20. Mai 1981 unter Zahlung
der Beschwerdegebiihr Beschwerde ein und begriindete diese

zugleich.

Im Laufé des Beschwerdeverfahrens lieB8 die Beschwerdekammer
in vorliufigen Bescheiden erkennen, daB sie gegen die Ge-
wahrbarkeit wvon Verwendungsansprﬁchén der genannten Art
Bedenken hat. Die Beschwerdefiihrerin legte ihrerseits in
mehreren Schriftsidtzen eine gegensdtzliche Meinung dar. Mit
Schreiben vom 29. November 1982 (Bl. 171 4.A.) stellte die
Beschwerdefiihrerin den Antrag, gem. Artikel 112 (1) EPU die
GroBe Beschwerdekammer mit der Rechtsfrage zu befassen, ob
Erfindungen der "zweiten Indikation" patentierbar seien.
Hierbei handle es sich um eine Rechtsfrage von gfﬁndsétzli—
cher Bedeutung, die sich aus dem Ubereinkommen nicht in
zweifelsfreier Weise ableiten lasse. Aus der nationalen
Rechtsprechung und aus dem Schrifttum seien Rechtsauffas-
sungen bekannt, die die bisher von der Beschwerdekammer zum

Ausdruck gebrachten Auffassungen in Frage stellen kodnnten.

Die von der Beschwerdefiihrerin beantragten Anspriiche wurden
im Laufe des Beschwerdeverfahrens gedndert und sind derzeit
nicht fortlaufend numeriert. Sie stellen sich gegenwdrtig

wie folgt dar:



verwendungsanspriiche (vier Anspriiche, derzeit 7 bis
10, vgl. Bl. 21 u. 317 d.A.):

Verwendung von "Nimodipin"

- ( 7) als cerebrales Mittel;
- ( 8) bei der Bekdmpfung von pathologisch verminder-

ten cerebralen Funktionen und Leistungsschwéa-

7
#

che;
- ( 9) bei der Bekdmpfung von cerebraler Insuffi-

zienz;

(10) bei der Bekdmpfung von cerebralen Durchblu-

tungs- und Stoffwechselstdrungen.

AuBerdem gelten noch zwei auf galenische Formulierungen
gerichtete Erzeugnisanspriiche (derzeit 14 und 15,
vgl. Bl. 317 sowie 435 u. 436 d.A.). Die bisherigen An-

spriiche 1 bis 6 sowie 11 bis 13 wefden‘nicht mehr be-

antragt.




Entscheiaungsgrﬁnde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der
Regel 64 EPU; sie ist daher zulédssig.

Mit den genannten Patentanspriichen 7 bis 10 beantragt die Be-
schwerdefiihrerin die Erteilung eines Patents mit Patentan-
spriichen, die auf die Verwendung einer chemischen Substanz

zu einem therapeutischen Zweck gerichtet sind. In der Ge-
stalt dieser Anspriiche erscheint die Erfindung als "Verfahren
zur ... therapeutischen Behandlung ..." gem. Artikel 52 (4)
Satz 1 EPU. Als solches widre sie nicht gewerblich anwendbar
und daher gem. Artikel 52 (1) EPU nicht patentfdhig.

Die Frage der Zuldssigkeit von‘Ansprﬁchen, die auf die Ver-
wendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zu einem der in Ar-
tikel 52 (4) Satz 1 EPU genannten Zwecke gerichtet sind, ist
eine Rechtsfrage von grundsidtzlicher Bedeutung i.S.v. Artikel:
112 (1) EPU. Dies ergibt sich schon allein aus folgendem
Grund: Verwendunganspriiche sind eine nach dem Ubereinkommen
(vgl. Regel 30 Buchst. a) EPU) grundsitzlich mégliche An-
spruchskategorie. In der Biochemie sind sie oft die dem Er-
findungstyp besonders entsprechende Kategorie, da hier Erfin-
dungen ihren Schwerpunkt hdufig in der Lehre haben, mit einem
bestimmten Stoff eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Verwen-
dungsanspriiche erscheinen jedoch auf dem Gebiet der Therapie
im Hinblick auf Artikel 52 (4) Satz 1 EPU als nicht gewidhr-
bar. Dies gilt umso mehr, als durch Artikel 52 (4) Satz 2 EPU
nicht Verwendungen, sondern Erzeugnisse patentfdhig sind, und
als durch Artikel 54 (5) EPU fiir an sich bekannte Stoffe oder
Stoffgemische die Patentkategorie des Erzeugnisses vorgesehen
ist - vorausgesetzt, daB die Verwendung der Stoffe oder |
Stoffgemische zu einem der in Artikel 52 (4) genannten Ver-

fahren nicht zum Stand der Technik gehdrt.



Die Frage der Zuldssigkeit von Verwendungsanspriichen auf dem

genannten Gebiet ist von groBer Bedeutung, vor allem fiir die

Patentierung pharmazeutischer Erfindungen. Uber die Beantwor-

.tung der Frage hat sich in der Offentlichkeit eine kontrover-

se Diskussion entwickelt. Da es sich auBerdem um eine reine
Rechtsfrage handelt, hdlt die Kammer eine Entscheidung zu
dieser Frage durch die GroBe Beschwerdekammer fiir erforder-
lich i.S.v. Artikel 112 (1) Buchst. a) EPU.

Aus diesen Griinden wird gem. Artikel 112 (1) a) EPU i.V.m.
Artikel 17 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern

(Amtsbl. EPA 1983 S. 7) folgende Rechtsfrage der GroBen Be-

schwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt:

Kann fiir die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemi-

sches zur therapeutischen Behandlung des menschlichen

oder tierischen Kdrpers ein Patent mit auf die Verwen-
dung gerichteten Patentanspriichen erteilt werden?

Der Geschédftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

J. Riickerl D. Cadman

oo/ enn




