
EuropaischeS 
41 	Patentamt 

Beschwerdekammern 
Aktenzeichen C 6/88 

Office europeen 
des brevets 

Chambres de recours 

European Patent 
Office 
Boards of Appeal 

ENTSCHEIDUNC 
der CroEen Beschwerdekamsner 

vow 11. Dezember 1989 

Beschwerdeführer: 

Vertreter: 

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

PatentanwAlte Dr.rer.nat. B. Hansen et al 
Arabellastrasse 4 
D - 8000 Müncheri 81 

Vorlage-Entscheidung: Entscheidung der Technischen Beschwerdek.mer 3.3.1 
vow 20. Juli 1988 in dew Beschwerdeverfahren T 208/88 
- 3.3.1. 

Zusamwensetzung der Kammer: 

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

P. Ford 
K. Jahn 
C. Payraudeau 
R. Schulte 
P. van den Berg 

EPNEPO'OEB Fonn 3002 11.88 



Europäisches Patentaint 	European Patent Office 	Office européen des brevets 
B.gchw.idekarnmern 	 Boards of Appeal 	 Chambres de recours 

V.röft.ntflchung Im AmtsbI•tt 	Jii/I444 
JPubIIc.tlon In the OflIcI.I Journal V.apj&. 
[Publication su Journal Official 	Out/Plow 

Akterizelchen / Case Number / N o  du recours: 	C 6/88 

Anmeldenummer / Filing No / No de Ia demande: 	80 106 574.9 

Veröffentlichungs•Nr. I Publication No! No  de Ia publication: 	0 028 755 

BezeichnungderErfindung: Mittel zur Regulierung des Pflanzenwachstums, 
Title of invention: 	deren Herstellung und deren Verwendung 
Titre de l'invention 

Klassifikation / Classification! Classement: 	A01N 43/54 

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

Anmelder / Applicant I Demandeur: 
	BAYER AG 

Patentinhaber / Proprietor of the patent / 
Titulaire du brevet: 

Einsprechender / Opponent / Opposant: 

Stichwort! Headword I Référence: 

EPO / EPC / CBE 

Schlagwort / Keyword / Mot clé: 

Zwejte nicht -niedizinische Indikation/BAYER 

Art. 54 

"Neuheit der zweiten nicht-medizinischen Verwendung 
bei g].eicher technischer Realisierungsforni" 

Leitsatz/ Headnote I Sommaire 

in AnsDruch. der auf die Verwenduni eines bekannten Stoffes für einen 
bestinunten Zweck gerichtet ist. der auf ether in dem Patent beschriebenen 
technischen Wirkung beruht. ist dahingehend auszule.gen. dag er diese technische 
Wirkung als funktionelles technisches Merknial enthAlt: ein so].cher AnsDruch ist 
nach Artike). 54 (1) EPU dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische 
Merkmal nicht bereits fruher der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist. 

IPAEPOFOEB Form 3030 10.96 

1 



- e 	 1 	G6/88 

usannenfassUflg des Verfahrens 

Bei der Prüfung und Entscheidung der BeschwerdesaChe 

T 208/88 legte die Beschwerdekainmer Cheinie 3.3.1 in ihrer 

EntscheidUflg voin 20. Juli 1988 der Groen Beschwerdekalnlner 

gemãB Artikel 112 (1) a) EPU von Aints wegen die folgende 

Rechtsfrage vor: 

1st ein Anspruch auf die Verwendung einer chemischen 

Verbindung oder Verbindungsklasse für einen bestiminten 

nichtmedizinischen Zweck neu in Sinne von Artikel 54 EPU 

gegenüber einem Stand der Technik, der die Verwendung dieser 

Verbindung(sklasse) für einen anderen nichtmedizinisChefl 

Zweck of fenbart, wenn die technische Realisierung beider 

Lehren identisch und das einzige neue Merkinal des Anspruchs 

der Verwendungszweck selbst ist? 

Diese Frage war bereits in der am 19. Màrz 1988 

eingereichten Beschwerdebegründung sachlich erörtert worden. 

In einer Mitteilung vom 7. Oktober 1988 wies die Kanuner die 

Beschwerdeführerin darauf hin, daB der GroBen 

Beschwerdekanuner im Rahinen der gleichzeitig anhängigen 

Beschwerde G 2/88 in wesentlichen dieselbe Frage vorgelegt 

worden war, und forderte sie zu einer weiteren ergänzenden 

Stellungnahme auf. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin 

mit Datum vom 7. März, 1. Juni und 9. Juni 1989 weitere 

Ausführungen em. Am 26. Juni 1989 f and eine inündliche 

Verhandlung statt, in der die Beschwerdeführerin ihrein 

Vorbringen noch einige Punkte hinzufügte. 

Die Argumentation der Beschwerdeführerin im Zusaminenhang mit 

der angesprochenen Rechtsfrage làBt sich wie folgt 

zusanunenfassen: 

1. Die Entdeckung neuer und uberraschender Eigenschaften 

einer Verbindung, die gewerblich anwendbar seien, könne 
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2 	G6/88 

die Grundlage für eine patentierbare Erfindung bi.lden. 

ml  Falle der streitigen Anmeldung beschränke sich 

beispielsweise die technische Lehre nicht auf die 

mechanischen Anwendungsmittel und müsse als Ganzes 

gewürdigt werden: Wenn die Lehre zum technischen Handein 

in ihrer Gesaintheit nicht zulu Stand der Technik gehöre, 

sei Neuheit gegeben. In diesem Zusammenhang inüsse 

anerkannt werden, daB die technischen Nerkinale be! 

Itverwendungs_II und "Verfahrenserfindungen't 

unterschiedlich geartet seien. 

Die Entscheidung G 1/83 (AB1. EPA 1985, 60) sei auf den 

vorliegenden Fall nicht anwendbar, und aus dein 

Zusanunenhang gerissene Passagen dieser Entscheidung 

dürften nicht gegen die jetzige Beschwerdeführerin 

herangezogen werden. Bei der vorliegenden Beschwerde sei 

das EPU uninittelbar - zugunsten der Beschwerdeführerin - 

anwendbar, da die AusschluBbestinunungen ds 

Artikels 52 (4) EPU nicht zuträfen. Das EPU sei so 

auszulegen, daB für alle Erfinder unabhängig von der Art 

ihrer Erfindung Gleichbehandlung sichergestelit sei. 

Be! der Bewertung der Neuheit sei nicht der rein 

intellektuelle Inforinationsgehalt inaSgeblich, sondern 

die konkrete Anleitung zum technischen Handein. Em 

Verwendungspatent werde nicht für die Mittel zur 

Realisierung der Verwendung erteilt, sondern für die bis 

dahin unbekannte Verwendung selbst. Verwendungsverfahren 

müBten von Herstellungsverfahren unterschieden werden. 

Ein neuer Verwendungszweck sei eine funktionelle Angabe, 

die ein technisches Merkmal der Erfindung darstelle. 

Ausschlaggebend für die Neuheitsprüfung sei, ob der 

Inhalt der Anspruche in seiner Gesamtheit zuxn Stand der 

Technik gehäre. 
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3 	G6/88 

4. Wenn Ansprüche für eine Verwendungserfindung wie ilti 

vorliegenden Fall zurückgewiesen wurden, ware das EPU 

mit dem Recht der meisten Vertragsstaaten unvereinbar, 

die eine neue Verwendung eines bekannten Erzeugnisses in 

der Regel patentierten. 

III. In der mündlichen Verhandlung am 26. Juni 1989 hob die 

Beschwerdeführerin insbesondere auf folgende Punkte ab: 

Es dürfe keine Ungleichbehandlung von weiteren 

medizinischen und weiteren nichtmedizinischen 

Verwendungen geben. 

Ein Verwendungsanspruch sei nicht mit einem 

Verfahrensanspruch gleichzusetzen, sondern stelle eine 

eigene Anspruchskategorie dar. 

Verwendungsansprüche der zur Diskussion stehenden Art 

znüBten im Interesse der internationalen Harmonisierung 

zugelassen werden. 

Das neue technische Merkmal in einem soichen 

Verwendungsanspruch sei funktioneller Art. 

An Ende der mündlichen Verhandlung behielt sich die Kammer 

ihre Entscheidung vor. 

IV. Nit Schreiben vom 3. August 1989 richtete der Präsident des 

Europãischen Patentamts gemàB dem am 7. Juli 1989 in Kraft 

getretenen Artikel ha der Verfahrensordnung der GroBen 

Beschwerdekammer (AB1. EPA 1989, 362) an den Vorsitzenden 

der GroSen Beschwerdekannuer den schrifthichen begründeten 

Antrag, sich zu einigen Fragen von allgemeinem Interesse, 

die sich im Zusammenhang mit der vorgelegten Frage 

steilten, ãu8ern zu dürfen. 
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4 	 G 6/88 

Nit Schreiben vom 13. September 1989 antwortete der 
Vorsitzende dem Präsidenten, daB die GroBe Beschwerdekamlner 
beschlossen habe, ihn vor allem deshaib nicht zu einer 
Stellungnahme aufzufordern, weil die betreffende Rechts-
f rage der GroBen Beschwerdekammer erstmals am 26. April 
1988 vorgelegt worden sei, die mündliche Verhandlung am 
26. Juni 1989 stattgefunden habe und die der Entscheidungs -
findung dienenden Erörterungen der GroBen Beschwerdekammer 
bereits in einem fortgeschrittenen Stadium seien. 

Entsche idungsgründe 

In Anbetracht des Zweckes, der mit der Befassung der GroBen 
Beschwerdekammer gemäl3 Artikel 112 EPU verfolgt wird, soilte 
die Grol3e Beschwerdekammer die ihr vorgelegte Frage nicht zu 
eng auffassen, sondern so prufen und beantworten, daB die 
dahinterstehenden Rechtsfragen geklàrt werden. 

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

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

In einigen Làndern, insbesondere in Deutschland hing der 
Schutzbereich des Patents in der Praxis weniger vom Wortlaut 
der Ansprüche, sondern vielinehr davon ab, was entsprechend 
der im Patent enthaltenen Of fenbarung als Beitrag des 
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Erfinders gegenüber dein Stand der Technik angesehen werden 
konnte, also worin die ailgeineine erfinderische Idee 
bestand. In anderen Ländern, vor allein im Vereinigten 
Känigreich, wurde hingegen der genaue Wortlaut der Ansprüche 
als ausschlaggebend betrachtet, weil sie un Interesse der 
Rechtssicherheit dazu bestiinmt waren, das, was geschützt 
sein soilte, von dein abzugrenzen, was nicht geschützt sein 
soilte. 

2.1 Die Art der Forinulierung der Ansprüche entwickelte sich 
entsprechend der relativen Bedeutung ihrer Funktion in den 
einzelnen Lándern natürlicherweise unterschiedlich. Es 
liegt auf der Hand, daB in Ländern wie dein Vereinigten 
Königreich der Wortlaut eines Anspruchs eine viel 
detai].liertere Definition enthalten inuBte, was geschützt 
werden sollte, als in Ländern wie Deutschland, wo es 
angeznessener war, das Wesen der erfinderischen Idee 
herauszuarbeiten. 

2.2 Es gibt im Grunde zwei verschiedene Arten von Anspruchen, 
nàmlich Ansprüche auf Gegenstände (z. B. Erzeugnisse, Vor-
richtungen) und Anspruche auf Tàtigkeiten (z. B. Methoden, 
Verfahren, Verwendungen). 

Mehrere Unterkiassen sind möglich (z. B. Stoffe, Stoff-
geniische, Maschinen oder Herstellungsverfahren, Verfahren 
zur Herstellung von Stoffen, Testverfahren etc.). Ferner 
sind auch Ansprüche inöglich, die Merkmale enthalten, die 
sich sowohi auf Tätigkeiten als auch auf Gegenstände 
beziehen. Zwischen den einzelnen Anspruchsformen gibt es 
keine starren Grenzen. 

2.3 Die der Gro6en Beschwerdekainmer vorgelegte Frage betrif ft 
"Verwendungsanspruche", d. h. Ansprüche, die eine 
"Verwendung des Stoffes X für einen bestiminten Zweck" 
definieren oder eine ähnliche Forinulierung aufweisen. 
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6 	 G6/88 

Die Of fenbarung einer bisher unbekannten Eigenschaft eines 
bekannten Stoffes, die eine neue technische Wirkung zur 
Verfugung stelit, kann zweifellos ein wertvoller, 
erfinderischer Beitrag zuni Stand der Technik sein. 

In Ländern wie Deutschland ist für soiche Erfindungen seit 
langein in der Regel durch "Verwendungsansprüchet' Schutz 
gewährt worden. 

In Ländern wie dein Vereinigten Königreich waren bis 1978 
derartige Verwendungsansprüche in Patentanineldungen und 
Patenten kauxn zu finden; ein Anspruch auf eine Erfindung 
dieser Art ware vielinehr in der Regel durch die wesentlichen 
physikalischen Schritte definiert worden, die die zu 
schützende "Tãtigkeit" ausinachen. 

2.4 Auch nach dein Inkrafttreten des EPU enthalten europäische 
Patentanineldungen, die aus verschiedenen Vertragsstaaten 
staininen, noch inuner Ansprüche, die entsprechend der oben 
genannten althergebrachten Praxis dieser Vertragsstaaten 
abgefaBt sind. 

Die Erfordernisse für die Abfassung von AnsprUchen für 
Erfindungen, die Gegenstand europàischer Patentanineldungen 
und Patente sind, und die Patentierbarkeit dieser 
Erfindungen inüssen jedoch nach EPU-Recht entshieden werden. 
Die Funktion der Ansprüche ist für die praktische 
Durchführung des europäischen Patentsysteins von zentraler 
Bedeutung. 

2.5 Artikel 84 EPU sieht vor, daB die Patentansprüche einer 
europàischen Patentanineldung "den Gegenstand angeben 
[lnüssen), für den Schutz begehrt wird." Regel 29 (1) EPU 
verlangt ferner, daB "der Gegenstand des Schutzbegehrens 
in den Patentansprüchen durch Angabe der technischen 
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7 	 G6/88 

Merkinale der Erfindung anzugeben" 1st. Bei der Forrnulierung 
eines Anspruchs kornrnt es daher vor allein darauf an, daB 
diese Erfordernisse unter Berücksichtigung der Art des 
Erfindungsgegenstands und des Zwecks der Ansprüche erfüllt 
werden. 

Die Ansprüche dienen nach dein EPiJ dazu, den Schutzbereich 
des Patents (oder der Patentanmeldung) (Art. 69 EPU) und 
darnit die Rechte des Patentinhabers in den benannten 
Vertragsstaateri (Art. 64 EPtJ) unter Berucksichtigung der 
voraussetzungen für die Patentierbarkeit nach den 
Artikein 52 bis 57 EPU festzulegen. Tinter den technischen 
Merkinalen einer Erfindung sind demnach die für sie wesent-
lichen physischen Merkmale zu verstehen. 

Betrachtet man die beiden unter Numnmner 2.2 genannten grund- 
legenden Arten von Ansprüchen, so sind die technischen 
Merkrnale eines Anspruchs für einen Gegenstand dessen 
physikalische Parameter und die technischen Merkmale eines 
Anspruchs für eine Tãtigkeit die physischen Schritte, die 
diese Tätigkeit definieren. In einigen Entschaidungen der 
Beschwerdekammnern wird auch die Auffassung vertreten, daB 
die technischen Merkrnale in bestimnmten Fallen funktionell 
definiert werden können (siehe z. B. T 68/85, ABi. EPA 1987, 
228; T 139/85, EPOR 1987, 229). 

3. Die Auslegung der Ansprüche zur Bestimrnung ihrer technischen 
Merkmnale ist gernäB Artikel 69 (1) EPU und dem dazu 
ergangenen Protokoll vorzunehmnen. Das Protokoll wurde von 
den Vertragsstaateri als fester Bestandteil in das EPU 
übernomnmnen, urn ein Instrument zur Harmonisierung der von 
Land zu Land unterschiedlichen Abfassung und Auslegung.von 
Patentansprüchen (s. Nr. 2.1) zu schaffen. Die Schlüssel-
rolle, die den PatentansprUchen nach dern EPU zukommt, würde 
zweifellos ausgehöhlt, wenn der Schutzbereich und dantit auch 
die Rechte in den einzelnen benannten Vertragsstaaten 

/ 
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8 	 C 6/88 

infolge der überlieferten, rein nationalen Praxis der 
Anspruchsauslegung ganz unterschiedlich ausfielen; das 
Protokoll wurde hauptsächlich deshaib zusätzlich in das EPU 
aufgenonunen, urn damit einen Mitteiweg für die Auslegung der 
Ansprüche europãischer Patente während ihrer gesamten 
Laufzeit zu schaffen, der einen Koxnprornii3 zwischen den 
verschiedenen nationalen Konzepten der Anspruchsauslegung 
und Schutzbereichsbestirnmung darsteilt ("soil ... einen 
angernessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender 
Rechtssjcherhejt für Dritte verbinden"). 

Das Protokoll verfolgt of fenkundig den Zweck, eine 
Uberbewertung des konkreten Wortlauts der Patentansprüche zu 
vermeiden, wenn diese losgeiäst vom übrigen Text des 
entsprechenden Patents betrachtet werden; zurn anderen soil 
aber auch verinieden werden, daB der aligemeinen 
erfinderischen Idee, wie sie irn Text des Patents in 
Abgrenzung zuni maBgeblichen Stand der Technik of fenbart ist, 
zuviel Gewicht beigemessen wird, ohne den Wortlaut der 
Patentanspruche als Definitionshilfe hinreichend zu 
berücksichtigen. 

4. 	Die rechtlichen Fragen im Zusainmenhang mit der Patentierbar- 
keit von Ansprüchen auf eine neue Verwendung ames bekannten 
Stoffes waren Gegenstand der ersten seben Entscheidungen, 
die von der GroBen Beschwerdekaxniner getroffen wurden, 
nãinlich G 1-7/83 (von denen drei, G 1/83, G 5/83 und G 6/83, 
in Deutsch, Englisch bzw. Französisch in AB1. EPA 1985, 60, 
64 bzw. 67 verôffentlicht worden sind). Bei alien diesen 
Entscheidungen ging es urn die Patentierbarkeit weiterer 
medizinischer Indikationen eines Stoffes, von dent bereits 
eine medizinische Anwendung bekannt war, sowie urn die für 
soiche 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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7 	
Die GroI3e Beschwerdekammer hat geprüft, inwieweit die dort 
angegebeflen Uberlegungen auch auf die im vorliegenden Fall 
zu klärende Rechtsfrage von Bedeutung sind. 

Die der GroBen Beschwerdekainxner dainals vorgelegte 
Rechtsfrage war un wesentlichen durch den besonderen 
AusschluB des Patentschutzes für "Verfahren zur 
Behandlung des inenschlichen oder tierischen Körpers" in 
Artikel 52 (4) Satz 1 EPU und die in Artikel 54 (5) EPU 
vorgesehene Ausnahme hiervon entstanden. In der Begründung 
dieser Entscheidung wurde deshalb in erster Linie eine 
Rechtsfrage beantwortet, die die Gewährbarkeit von 
Ansprüchen betrifft, die eine besondere Art von 
inedizinischen oder tiermedizinischen Erfindungen zuni 
Gegenstand haben. Die ratio decidendi dieser Entscheidung 
beschrànkte sich ii wesentlichen auf die richtige Auslegung 
der Artikel 52 (4) und 54 (5) EPU in ihreni Zusainmenhang. 

Auf dieseni Gebiet der Technik sind die üblichen 
Verwendungsanspruche durch Artikel 52 (4) EPtJ verboten; 
Artikel 54 (5) EPU sieht jedoch ausdrücklich aine Ausnahine 
von den aligerneinen Neuheitsregeln (Art. 54 (1) bis (5) EPiJ) 
für die erste medizinische oder tierinedizinis.he Verwendung 
eines Stoffes oder Stoffgemisches vor, indein er Ansprüche 
auf den Stoff oder das Stoffgemisch für diese Verwendung 
zuláBt. In der Sache G 1/83 wurde dies auf die zweite und 
alle weiteren therapeutischen Anwendungen angewandt, 
allerdings mit dent ausdrucklichen Hinweis, daB diese 
besondere Ableitung der Neuheit nur auf Ansprüche angewandt 
werden känne, die auf die Verwendung von Stoffen oder 
Stoffgemischen für die Anwendung in einem Verfahren nach 
Artikel 52 (4) EPU gerichtet seien. Die jetzige GroSe 
Beschwerdekamnmer schlieSt sich dieser Auffassung an. 
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Nit der dainaligen Entscheidung in der Sache G 01/83 wird dem 
Erfinder einer neuen Verwendung eines bekannten NedikaiflentS 
ein Schutz gewährt, der dein üblicherweise für eine neue 
nichtmedizinische Verwendung gewährten zwar ähniich, un 
Vergleich dazu aber doch eingeschränkt ist. Die 
Patentierbarkeit einer neuen und erfinderischen zweiten 
nichtniedizinischen Verwendung eines Erzeugnisses wurde 
grundsätziich anerkannt (siehe Entscheidungsgründe Nr. 21). 
Die Patentierbarkeit "der (zweiten oder jeder weiteren) 
Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Hersteliung 
eines Arzneimitteis für eine bestiininte neue, erfinderische 
therapeutische Anwendung" wurde aus der Uberlegung heraus 
bejaht, dal3 Ansprüche, die auf die Verwendung eines Stoffes 
zu therapeutischen Zwecken gerichtet sind, infolge des in 
Artikel 52 (4) EPU enthaltenen (und mit mangeinder 
gewerbiicher Anwendbarkeit begründeten) Patentierungsverbots 
für therapeutische Verfahren vomn Patentschutz ausgenominen 
sind (s. Entscheidungsgründe Nr. 13), ähnlich3 Ansprüche für 
eine nichtinedizinische Verwendung jedoch (als gewerbiich 
anwendbar) ohne weiteres gewãhrbar wären. Vergleiche: "Ver- 
wendung von X zur Behandlung der Krankheit A bei Säuge-
tieren" (nicht gewährbar) und "Verwendung von X zur Behand- 
lung der Krankheit B bei Getreidepflanzen" (gewährbar). 

Die Rechtsfrage hingegen, mit der die GroBe Beschwerdekammer 
im vorliegenden Fall befa8t worden ist, bezieht sich nicht 
auf medizinische Erfindungen, sondern ist aligemeiner Natur, 
da sie in erster Linie die Auslegung des Artikeis 54 (1) und 
(2) EPU betrif ft. 

5. 	Die vorgelegte Frage geht davon aus, daB das einzige neue 
Merkmal des zu prüfenden Anspruchs der Zweck ist, für den 
der Stoff verwendet werden soil. Da jedoch die Auslegung des 
Artikeis 54 (1) und (2) EPU und der (etwa) gewährbare 
Schutzuinfang für Erfindungen, die eine weitere nicht-
medizinische Verwendung betreffen, Fragen von ailgemneiner 
Bedeutung sind, halt es die Kaminer für angezeigt, die Frage 
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or 
unter aligerneineren Aspekten zu untersuchen und insbesondere 
andere rnógliche Wertungen für derartige Verwendungsansprüche 
zu prüf en. 

Wie unter Nummer 2 bis 2.5 dargelegt, inüssen die Ansprüche 
eines europàischen Patents die technischen Merkmale der 
Erfindung und darnit den technischen Gegenstand des Patents 
so eindeutig definieren, daB dessen Schutzbereich festgelegt 
und ein Vergleich mit dein Stand der Technik angesteilt 
werden kann, urn sicherzusteflen, daB die beanspruchte 
Erfindung unter anderem neu ist. Eine beanspruchte Erfindung 
ist nur dann neu, wenn sie inindestens ein wesentliches 
technisches Merkmal enthält, durch das sie sich voin Stand 
der Technik unterscheidet. 

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

Bei Anspruchen, die vorn 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 zählt. In diesem Zusainmenhang muB im 
Hinblick auf die Ausführungen unter Nuinmer 2.1 und 2.2 das 
Protokol]. Uber die Auslegung des Artikels 69 berücksichtigt 
werden (s. Nr. 4). Sontit erfordert die richtige Auslegung 
eines solchen Verwendungsanspruchs bei Patenten, in denen 
eine besondere technische Wirkung beschrieben ist, die 
dieser Verwendung zugrunde liegt, mit Rücksicht auf das 
Protoko].]., daB ein funktionelles Merkmal in diesem Anspruch 
als technisches Merkmal implizit enthalten ist, daB also zuin 
Beispiel der Stoff tatsáchlich die besondere Wirkung 
hervorruft. 
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12 	 G 6/88 

7.1 Ein Beispiel für einen soichen in dieser Weise auszulegenden 
Anspruch 1st der Entscheidung T 231/85 (AB1. EPA 1989, 74) 

zu entnehmen. Die zu beurteilenden Ansprüche waren auf die 
"Verwendung von (bestimmten Stoffen) ... zur Bekämpfung von 
Pilzen und zur vorbeugenden Bekâinpfung von Pilzen" ge-
richtet; die Anmeldung enthielt die technische Lehre, wie 
dies zu geschehen hat, dainit diese Wirkung erzielt wird. Die 
Vorveróffentlichung 1 hatte die Verwendung derselben Stoffe 
als Wachstumsregulator beschrieben. Sowohi bei der Anmeldung 
T 231/85 als auch bei der Entgegenhaltung 1 wurden die 
jeweiligen Behandlungen in derselben Weise durchgeführt 
(somit war das Ausführungsmittel dasselbe). 

Die Prüfungsabteilung hatte die Auffassung vertreten, daB 
die beanspruchte Erfindung nicht neu sei; sie hatte sich 
dabei von der Uberlegung leiten lassen, daB das 
Ausführungsmittel dasselbe wie in der Entgegenhaltung 1 sei 
und die beanspruchte Wirkung, die der Verwendung als 
Pilzbekäinpfungsinittel zugrunde lag, soinit durch die in der 
Entgegenhaltung 1 beschriebene Behandlung erzielt worden 
sein muBte. Die Beschwerdekaminer hingegen vertrat die 
Auffassung, daB die beanspruchte Erfindung neu sei, weil 
sich die technische Lehre in der Anxneldung von der in der 
Entgegenhaltung 1 unterscheide, und daB die Verwendung 
bisher unbekannt gewesen set, auch wenn das Ausführungs-
mittel dasselbe sei. 

Nach Auffassung der GroBen Beschwerdekainmer ist der 
streitige Anspruch entsprechend den Ausführungen unter 
Nununer 9 über die Auslegung von Ansprüchen im Hinblick auf 
das Protokoll zu Artikel 69 EPU richtig so auszulegen, daB 
er das folgende funktionelle technische Merkmal iinplizit 
enthàlt, näinlich daB die genannten Stoffe bei ihrer 
Verwendung entsprechend dein beschriebenen Ausführungsxnittel 
tatsàchlich die pilzbekàinpfende Wirkung erzielen (d. h. 
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diese Funktion erfüllen). Ein soiches funktioflelleS !4er]unal 

ist ein technisches Merkmal, das die Erfindung qualifiziert. 
Der Verwendungsanspruch ist eigentlich als ein Anspruch zu 

sehen, der technische Merkmale enthãlt, die sich sowohi auf 

einen Gegenstand (den Stoff und seine Beschaffenheit) als 

auch auf eine Tãtigkeit (das Ausführungsinittel) beziehen. 

Mit anderen Worten: Halt man sich an die in dem Protokoll 

beschriebene Art der Auslegung von Ansprüchen, so dürfen 

Ansprüche auf die "Verwendung eines Stoffes A für den Zweck 

B" nicht wörtlich dahingehend ausgelegt werden, daB sie als 

technische Merkmale nur "den Stoff" und "das Mittel zur 

Erzielung des Zweckes B" enthalten; sie niüssen (in 

bestixnmten Fallen) so ausgelegt werden, daB sie als 

technisches Merkinal auch die Funktion der Erzielung des 

Zweckes B enthalten (well dies das technische Ergebnis ist). 

Diese Auslegungsweise steht nach Auffassung der GroBen 

Beschwerdekammer in Einklang mit dem Ziel und dem Zweck des 

Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPU. 

Wenn ein soicher Anspruch bei richtiger Auslegung ill 

Gesaintzusanunenhang des Patents ein funktionelles technisches 

Merkmal enthält, so muB noch geklárt werden, ab die auf 

diese Weise beanspruchte Erfindung neu 1st. 

8. Nach Artikel 54 (2) EPU bildet den Stand der rechnik "alles, 

was ... der Ôffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche 

Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise 

zugãnglich geinacht worden 1st." Unabhàngig von dem Mittel, 

durch das die Information der Offentlichkeit zugänglich 

gemacht worden ist (z. B. schriftliche oder mündliche 

Beschreibung, Benutzung, bildliche Darstellung in einem Film 

oder auf einer Fotografie oder auch eine Kombination dieser 

Mittel), ist also die Frage, was der Offentlichkeit 

zugãnglich gemacht worden 1st, im Einzelfall eine Tatfrage. 

9.  

04532 
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Das Wort "zugänglich" ist mit der Vorstellung verbunden, daB 
alle technischen Merkmale der beanspruchten Erfindung in 

Verbindung miteinander der öffentlichkeit bekanntgegebefl 
oder zugänglich gemacht worden sein müssen, damit auf 
mangeinde Neuheit erkannt werden kann. 

Im Falle einer "schriftlichen Beschreibung", die für eine 
Einsichtnahme offen ist, wird gerade der Informationsgehalt 
dieser schriftlichen Beschreibung zugänglich gemacht. 
Darüber hinaus können durch die Lehre, die die schriftliche 
Beschreibung enthält, z. B. über die Durchführung eines 
Verfahrens, als zwangslàufiges Ergebnis der Ausführung 
dieser Lehre weitere Informationen zuganglich geinacht werden 

(s. hierzu z. B. die Entscheidungen T 12/81 "Diastereomere", 

AB1. EPA 1982, 296, Entscheidungsgründe Nr. 7 bis 10, 

T 124/87 "Copolymers", EPOR 1989, 33 und T 303/86 "Flavour 

concentrates", EPOR 1989, 95). 

In alien diesen Fallen inuB jedoch genau unterschieden werden 
zwischen dem, was tatsächiich zugänglich gemaht worden ist, 
und dein, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht 
zugangiich gexnacht worden ist. In diesein Zusammenhang ist 
auch auf den Unterschied zwischen mangeinder Neuheit und 
mangeinder erfinderischer Tätigkeit hinzuweisen: Eine 
Information, auf die sich eine Erfindung bezieht, kann 
"zugänglich gexnacht worden" sein (dann ist sie nicht neu); 
sie kann auch nicht zugàngiich gemacht worden, aber nahe-
liegend sein (dann ist sie neu, aber nicht erfinderisch); 
sie kann ferner nicht zugänglich geniacht word2n und auch 
nicht naheliegend sein (dann ist sie neu und erfinderisch). 
So kann insbesondere das, was verborgen gebliaben ist, 
demnach naheliegend sein. 

8.1 In Fallen, in denen z. B. die Verwendung eines Stoffes - 
wenn auch für einen anderen Zweck als den beanspruchten - 
beschrieben worden ist und diese Verwendung inhàrent 
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dieselbe technische Wirkung wie die beanspruchte Verwendung 
hatte, stelit sich die Frage, ob die Neuheit fehlt.In dieseni 
Zusamnienhang können auch Probienie mm Hinbiick auf die 
Verletzung des Patents auftreten, wenn in diesen Fallen 
keine mangeinde Neuheit angenommen wird, denn der Benutzer 
einer früher beschriebenen Verwendung könnte Gefahr laufen, 
ein spater eingereichtes Patent zu verletzen. 

Die GroSe Beschwerdekammer inöchte hierzu feststeilen, daB 
es mm Zusaminenhang mit Artikel 54 (2) EPU darum geht zu 
entscheiden, was der Offentlichkeit "zugänglich gemacht" 
worden ist, und nicht darumn, was in demn (z. B. durch eine 
frühere schriftiiche Beschreibung oder eine frühere 
Benutzung (Vorbenutzung)) zugängiich Gemachten "inhärent" 
enthalten gewesen sein mnag. Nach dem EPTJ ist eine nicht 
erkannte oder heimuiche Benutzung kein Grund, urn die 
Rechtsgültigkeit eines europäischen Patents anzuzweifeln. 
Diesbezuglich unterscheiden sich mnögiicherweise die 
Bestimnmungen des EPtJ vomn früheren nationalen Recht einiger 
Vertragsstaaten oder auch vomn derzeitigen Recht einiger 
Nichtvertragsstaaten. Somit steilt sich die Frage der 
"Inharenz" im Zusanunenhang mit Artikel 54 EPU als soiche 
nicht. Etwaige ältere Rechte aus einer Vorbenutzung einer 
Erfindung sind Sache des nationalen Rechts (5. hierzu z. B. 
Art. 38 des noch nicht in Kraft getretenen 
Gemeinschaftspatentübereinkoimnens). 

Zu den oben angesprochenen Verletzungsprobienien sei auBerdemn 
bemerkt, daB sich aus der Entscheidung G 1/83 im 
medizinischen Bereich ãhnhiche Problemne ergeben würden. 

8.2 Zur Verdeutlichung dieses Arguments soil hier nochmals der 
der Entscheidung T 231/85 zugrunde liegende Sachverhalt 
herangezogen werden. Wenn die Ansprüche in der unter 
Numnmer 9.1 beschriebenen Weise ausgelegt werden, so ist im 
Zusamnmenhang mit der Neuheit die Frage zu stellen, ob die 
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Entgegenhaltung 1 der öffentlichkejt als technisches Merkuial 
zugänglich gemacht hat, daB die Stoffe eine pilzbekàmpfende 
Wirkung aufweisen, wenn sie in der beschriebenen Weise 
verwendet werden. 

Die dainalige Beschwerdekanuuer verwies in ihrer Entscheidung 
auf die "bisher unbekannte" Verwendung dieser Stoffe zur 
Bekàinpfung von Pilzen und die "unerkannte Schutzwirkung" 
(auch wenn bei einer Anwendung dieser Stoffe auf Pflanzen 
das Mittel dazu (die "technische Ausfuhrung") dasselbe war). 
Obwohl also in der Entgegenhaltung 1 ein Verfahren be-
schrieben war, bei dein Pflanzen zuin Zwecke der Wachstuins-
kontrolle mit Stoffen behandelt werden, und dieses Verfahren 
bei seiner Anwendung zwangslàufig auch eine Verwendung 
dieser Stoffe zur Pilzbekàmpfung eingeschlossen hätte, so 
1st doch das oben genannte technische Merkinal des Anspruchs, 
das dieser Verwendung zugunde liegt, der Of fentlichkeit 
nicht durch die frühere schriftliche Beschreibung in der 
Entgegenhaltung 1 "zugängiich geinacht" worden. 

9. 	Die Antwort auf die vorgelegte Frage läBt sicn daher wie 
folgt zusaininenfassen: Bei einem Anspruch auf aine neue 
Verwendung eines bekannten Stoffes kann diese neue 
Verwendung eine neu entdeckte und un 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 bestimniten 
Zusanunenhang). 1st dieses technische Merkinal der 
Of fentiichkeit zuvor nicht durch eines der in Artikel 54 (2) 
EPU genannten Mittel zugänglich gemacht worden, dann ist die 
beanspruchte Erfindung neu, auch wenn diese technische 
Wirkung bei der Ausführung dessen, was zuvor Jer 
Offentlichkeit zugänglich gemacht worden war, niäglicherweise 
inhärent aufgetreten ist. 

04532 	 . . . 1... 



17 	G 6/88 

EntscheiduncjS formel 

AUS diesen Gründen wird entschieden, daB die der GroBen 

Beschwerdekallflner vorgelegte Rechtsfrage vie folgt zu beantworten 

ist: 

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für 

einen bestinunten Zweck gerichtet ist, der auf einer in dein Patent 

beschriebenen technischen Wirkung beruht, ist dahingehend 

auszulegen, daB er diese technische Wirkung als funktionelles 

technisches Merkinal enthält; ein soicher Anspruch ist nach 

Artikel 54 (1) EPO dann nicht zu beanstanden, wenn dieses 
technische Merknial nicht bereits früher der Offentlichkeit 

zugänglich gexnacht worden ist. 
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