7

Europdisches Patentamt
Beschwerdekammern

Vﬁ

| Eurdpean Patent Office Office européen des brevels
Boards of Appeal : Chambres de recours v

Vard finntlichung b Amosbintt
Publication In the Officiatl Journsl
Publication au Journal Officlat

Nnin -
s/No
I/Non :

Aktenzeichen / Case Number/ N®@ du recours :

T 208/88 - 3.3.1

Anmeldenummer / Filing No / No_de la demande : 80 106 574.9

Verdffentlichungs-Nr. / Publication No / N© de la fublication :-

Bezeichnung der Erfindung:
Title of invention:
Titre de I'invention :

0 028 755

Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums, deren
Herstellung und deren Verwendung

Klassifikation / Classification / Classement ; - A Ol N 43/54

ENTSCHEIDUNG / DECISION
vom/of /du 20 Juli 1988

Anmelder / Applicant / Demandeur : , ‘Bayer AG

Patentinhaber / Proprietor of the patent /

Titulaire du brevet ¢

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence :

EPO / EPC / CBE

Schlagwort / Keyword / Mot clé :

EPA/EPO/OEB Form 3030 10.86

Art. 54 EPU

"Neuheit der zweiten nicht-medizinischen Verwendung
bei gleicher technischer Realisierungsform"

Leitsatz / Headnote / Sommaire



Européisches European Patent Office européen |

Patentamt ~  Office

Beschwerdekammein Boards of Appeal Chambres de recotus
Aktenzeichen: T 208/88 - 3.3.1

- des brevets

ENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom

Beschwerdefihrer:

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K.J.A. Jahn
- Mitglieder: F. Antony
C. Gérardin
W. Moser

G.D. Paterson

vom 20 Juli 1988

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

Entscheidung der Prifungsabteilung 001 des Euro-
piischen Patentamts vom 25. November 1987, mit der
die europiische Patentanmeldung Nr. 80 106 574.9
aufgrund des Artikels 97(1l) EPU zurickgewiesen
worden ist.



1 ‘ ~ T.208/88

Sachverhalt und Antrage

IT.
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Die am 25. Oktober 1980 mit deutscher Prioritat vom 7. No-
vember 1979 .eingereichte europaische Patentanmeldﬁng

80 106 574.9 (Verdffentlichungs-Nr. 28 755) wurde von der
?rﬁfungsabteilung 001 mit Entscheidung vom 25. Novem-—

ber 1987, berichtigt am 7. Januar 1988, zuruckgewiesen. Die
ZurﬁckWeisﬁng erfolgte aufgrund von vier am 30. Septem-

ber 1981 vorgelegten Patentansprichen, deren erster - in

gekurzter Fassung, - wie folgt, lautet:

"Verwendung'vonvPyrimidih—butanol—Derivaten der Formel
ceeeteeeee (I) eveeannen zur Regulierung des Pflanzen-
waéhstums.“ '

Die Anspriche 2 bis 4 richten sich auf die entsprechende
Verwendung je einer unter die Formel (I) fallenden Einzel-
verbindung.

Als Grund der Zurickweisung fihrte die Entscheidung der Vor-
instanz fehlende Neuheit an. Das Dokument (1) EP-A-1 399
béschreibe - unstreitig - die Pyrimidinbutanolderivate (I)
sowie deren Verwendung zur Pilzbekampfung auf Pflanzen in
jedem Entwicklungsstadium. In bewuBtem Gegensatz zur Ent-
scheidung der Kammer im Falle T 231/85 vom 8. Dezember 1986
("Triazolylderivate/BASF", wird verdffentlicht) und unter
Bezugnahme auf andere Beschwerdeentscheidungen'(G.01/83,

T 12/81 und T 53/82) vertritt die Prifungsabteilung die Auf-
fassung, die Erkenntnis einer neuen Eigenschaft eines Wirk-
stoffs kénne nur dann einen Verwendungsanspruch rechtferti-
gen, wenn dieser Anspruch dem Fachmann eine neue technische
Lehre uber die Einsatzbedingungen dieses Wirkstoffes ver-
mittle, sei es in Form expliziter Angaben, z. B. uber Do-
sierung, Objekt oder Zeitpunkt def Anwendung, sei es impli-

zit (Seite 7, viertletzte Zeile, bis Seite 8, Zeile 4).
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Keines von beiden sei vorliegend gegeben; denn die Zweck-
angaben "Pflanzenwachstumsregulator" einerseits und "Pilz-
bekampfung" andererseits implizieren nach Auffassung der
Vorinstanz keine unterschiedlichen technischen Merkmale
(Seite 4, letzter Absatz). Dementsprechend wird das Vor-

liegen von Neuheit verneint.

IIXI. Gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung hat die Anmel-
derin am 16. Januar 1988 unter gleichzeitiger Bezahlung der
vorgeschriebenen Gebihr Beschwerde erhoben und dazu am
19. Marz 1988 eine Begrindung eingereicht. Die Beschwerde-
fuhrerin beantragt,>die angefochtene Entscheidung aufzuheben
und ein Patent auf Grund der geltenden Ansprﬁchehzu ertei-
len; hilfsweise mundliche Verhandlung und zu deren Vorbe-
reitung ErlaB eines Zwischenbescheides; ebenfalls hilfsweise
Vorlage des Falles an die Grofle Beschwerdekammer. Mit Ein-
gabe vom 29. Juni 1988 hat sie klargestellt, daB vor einer
Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer keiﬁe mindliche Ver-
handlung beantragt ist. Ferner beantragt sie Ruckzahlung der
Beschwerdegebihr.

Entscheidungsgriinde

1. Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie
Regel 64 EPU; sie ist daher zuléassig.

2. Zur Entscheidung iber den Fall muB die Kammer insbesondere
dariber befinden, ob sie an der Rechtsprechung im Falle
T 231/85 (s. o.) festhalten oder davon abgehen will. Dies
bedeutet, daB die Rechtsfrage zu beantworten ist, ob ein
Anspruch auf eine nicht im Sinne von Artikel 52 (4) EPU
"medizinische" Verwendung einer chemischen Verbindung oder
Verbindungsklasse gegeniiber einem Stand der Technik neu ist,

der die Verwendung der gleichen Verbindung(sklasse) fir
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"einen anderen solchen "nicht-medizinischen" Zweck offenbart,

so daB das einzige neue Merkmal des Anspruches der ver-

schiedene Verwendungszweck selbst ist.

Unbeschadet der Méglichkeit, auf Grund eines verschiedenen

- technischen Sachverhalts anders zu entscheiden, méchte die

Kammer im vorliegenden Fall grundsdtzlich an der Recht-
spréchung des Falles-T'231/85 festhalten. In anderer Zusam-
mensetzung hat die Kammer jedoch am 26. April 1988 ent-
schieden, den Fall T 59/87 gemaB Artikel 112 (1) a) EPU der
Grofen Beschwerdekammer zur Beantwortung von drei Rechts—
fragen‘vorzulegen, von denen eine der in-Abschnitt 2 vor-

liegender Entscheidung formulierten entspricht. Der genannte

Fall ist dort zur Zeit unter dem Aktenzeichen G 02/88 an-

hangig. Die Kammer sieht sich daher veranlaBt, einstweilen
von einer abschlieBenden Beurteilung des vorliegenden Falles
abzusehen.

Auf die Grinde der Entscheidung T 59/87, insbesondere auf
die Abschnitte 4 bis 6 dieser Griunde, wird Bezug genommen.
Sie gelten sinngemdB auch fiur den vorliegenden Fall. Daruber
hinaus hat die Beschwerdefilhrerin jedoch in ihrer Beschwer-
debegriindung eine Reihe von Gesichtspunkten erwahnt, die im
Fall T 59/87 nicht berihrt wurden und die nach Auffassung
der entscheidenden Kammer von der Grofen Beschwerdekammer
bei der Entscheidung der anstehenden grundsatzlichen Rechts-
frage bericksichtigt werden sollten.

Konkret handelt es sich hierbei um die auf den Seiten 20 bis

22 der Beschwerdebegriindung zusammengefaBten zwdlf Punkte

und hier wiederum insbesondere um die folgenden:

02337

(i) Legitimes Interesse nicht nur der Anmelderkreise, son-

dern der gesamten Offentlichkeit daran, daf Erfindun-
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(ii)

(iii)

(iv)
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gen der in Rede stehenden Art schutzfahig sind (vgl.

Punkt 12 der Beschwerdebegrundung) ;

tatsachliche Schutzfahigkeit solcher Erfindungen in
der nationalen Praxis mehrerer Vertragsstaaten, ein-
schlieBlich der prufenden Patentémter-von AT, DE, GB,
SE (vgl. Punkt 5);

Zugehérigkeit des Verwendungszweckes als eines techni-
schen Merkmales zum Gegenstand eines Verwendungsan-
spruches - im Gegensatz zum Sach- oder Verfahrens-
anspruch - und daher auch seine Eignung zur ‘Abgrenzung
(vgl. Punkt 3 sowie auch die unverdéffentlichte Ent-
schéidung T 30/86 vom 11. November 1987, insbesondere
Seite 8, Absatz 1):;

Vereinbarkeit der Entscheidung T 231/85 mit den Ent-

. scheidungen G 01/83, T 12/81 und T 53/82 (vgl. Punkte

6, 10 und 11).°

Die Kammer hdlt es daher fiir angemessen, die Entscheidung

des vorliegenden Falles nicht einfach bis zum Vorliegen

einer Entscheidung zum Fall G 02/88 zuruckzustellen, sondern

vielmehr auch den vorliegenden Fall der GroBen Beschwerde-
kammer zur Beantwortung der maBgeblichen Rechtsfrage zu
unterbreiten.

ceiSenn
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschiedeh:

Die fdlgende Rechtsfrage wird der GroBen:Beschwerdekammer vorge-
legt:

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

Der Geschiftsstellenbeamte Der Vorsitzende

v,
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