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Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.04 vom 4. April 2008

T 1242/06 - 3.3.04
(Ubersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzende: U. Kinkeldey
Mitglieder: R. Moufang

M. Wieser

Patentinhaber/Beschwerdefiihrer I: Staat Israel - Landwirtschaftsministerium, Volcani Research Center

Einsprechender/Beschwerdefuhrer Il: Unilever N.V.
Stichwort: Tomaten/STAAT ISRAEL

Artikel: 53 b), 112 (1) a) EPU

Regel: 26 (5) EPU

Artikel 2 (2) Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli 1998
Regel 23b (5) EPU 1973

Schlagwort: "Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen -
Rechtsfrage von grundsétzlicher Bedeutung - Befassung der GroRen Beschwerdekammer™

Leitsatz
Der GroRen Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Fallt ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und
Selektion von Pflanzen besteht, nur dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPU, wenn diese
Schritte Phdnomene widerspiegeln oder Phanomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun
auftreten konnten?

2. Falls die Frage 1 verneint wird, entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen, das
aus Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPU
allein schon deswegen, weil es als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zuséatzliches Merkmal
technischer Natur umfasst?

3. Falls die Frage 2 verneint wird, welches sind die mafRgeblichen Unterscheidungskriterien daftr, ob ein nicht
mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPU vom Patentschutz ausgeschlossen
ist oder nicht? Ist insbesondere maf3gebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der
Beitrag des zuséatzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung Gber etwas Unwesentliches
hinausgeht?

Sachverhalt und Antréage
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I. Der Patentinhaber (Beschwerdefiihrer 1) und die Einsprechende (Beschwerdefuihrerin I1l) haben Beschwerde
gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt, der zufolge das européische Patent Nr. 1 211
926 (verdffentlicht als WO 01/13708) in geanderter Form aufrechterhalten werden konnte.

Die Einspruchsabteilung hatte tber den damaligen Hauptantrag und die damaligen Hilfsantrage I, Il und Illb des
Patentinhabers entschieden. Dabei hatte sie befunden, dass der Gegenstand der Anspriiche 1 bis 14 des
Hauptantrags nach Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPU 1973 vom Patentschutz ausgeschlossen sei, der
Anspruch 1 des Hilfsantrags | den Erfordernissen des Artikels 123 (2) und (3) EPU nicht geniige und die Anspriiche
1 und 2 des Hilfsantrags |l entgegen den Erfordernissen des Artikels 54 EPU nicht neu seien. Die Anspriiche 1 und
2 des Hilfsantrags lllb geniigten ihrer Auffassung nach jedoch allen Erfordernissen des EPU.

II. Der Beschwerdefiihrer | beantragte in seiner Beschwerdebegriindung die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der Anspriiche 1 bis 17 des Hauptantrags,
der mit dem im Einspruchsverfahren gestellten Hauptantrag identisch war, bzw. auf der Grundlage eines der
Hilfsantrage | bis V.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:

"Verfahren zum Ziichten von Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Friichte erzeugen,
umfassend die Schritte:

Kreuzen von mindestens einer Lycopersicon-esculentum-Pflanze mit einer Lycopersicon spp., um Hybridsamen zu
erzeugen;

Sammeln der ersten Generation von Hybridsamen;

Zichten von Pflanzen aus der ersten Generation von Hybridsamen;

Bestauben der Pflanzen der jingsten Hybridgeneration;

Sammeln der Samen, die von der jingsten Hybridgeneration erzeugt wurden;

Zichten von Pflanzen aus den Samen der jingsten Hybridgeneration;

Belassen der Frichte uber den Punkt des normalen Reifens hinaus auf der Staude; und

Screenen auf verringerten Wassergehalt der Friichte, wie durch die verlangerte Konservierung der reifen Frucht und
Faltung der Fruchthaut angezeigt."

Anspruch 1 des Hilfsantrags | enthalt am Ende die folgenden zusatzlichen Merkmale gegeniiber Anspruch 1 des
Hauptantrags:

"... Kreuzen von Pflanzen, die von Hybridsamen abstammen, deren Nachkommenschaft einen verringerten
Wassergehalt der Friichte zeigt, mit einer Lycopersicon-Pflanze;

Zichten der gekreuzten Pflanzen; und

Auswahlen von Pflanzen mit Tomatenfriichten mit einem erhdhten Trockengewichtsanteil, verglichen mit Friichten
von einer nicht gekreuzten Lycopersicon."

Die Anspriiche 15 bis 17 des Hauptantrags entsprechen den Anspriichen 14 bis 16 des Hilfsantrags | und lauten
wie folgt:

"15. Tomatenfrucht der Art Lycopersicon esculentum, die natiirlich dehydratisiert ist, wobei die natirliche
Dehydratisierung als Faltung der Haut der Tomatenfrucht definiert ist, wenn man die Frucht nach einem normalen
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reifen Erntezustand auf der Pflanze bleiben lasst, wobei die natiirliche Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von
einem mikrobiellen Verderben begleitet ist.

16. Tomatenfrucht der Art Lycopersicon esculentum, gekennzeichnet durch eine unbehandelte Haut,
Dehydratisierung der Frucht und Faltung der Haut, wobei die Dehydratisierung im Allgemeinen nicht von
mikrobiellem Verderben begleitet ist.

17. Tomatenpflanze, auf deren Staude sich die Tomatenfrucht nach Anspruch 15 oder 16 befindet.”

Ill. Die Beschwerdeflhrerin Il beantragte in ihrer Beschwerdebegriindung die Aufhebung der angefochtenen
Entscheidung und den Widerruf des Patents. AuBerdem beantragte sie die Riickerstattung der Beschwerdegebiihr
mit der Begriindung, dass die Einspruchsabteilung einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen habe, indem sie
den erst in der mundlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrag Illb des Beschwerdefiihrers | zum Verfahren
zugelassen habe.

IV. In ihrer Zwischenentscheidung vom 22. Mai 2007 in der Beschwerdesache T 83/05 (ABI. EPA 2007, 644) hatte
diese Kammer in anderer Besetzung entschieden, der Grof3en Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen zur
Auslegung von Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPU 1973 vorzulegen. Die Fragen lauten wie folgt:

"1. Entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und
Selektion von Pflanzen umfasst, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPU allein schon deswegen, weil es
als weiteren Schritt oder als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusatzliches Merkmal
technischer Natur umfasst?

2. Falls die Frage 1 verneint wird, welches sind die maRgeblichen Unterscheidungskriterien dafir, ob ein nicht
mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPU vom Patentschutz ausgeschlossen
ist oder nicht? Ist insbesondere mafl3gebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der
Beitrag des zusatzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung tber etwas Unwesentliches
hinausgeht?"

V. Im vorliegenden Fall lud die Kammer die Parteien zu einer miindlichen Verhandlung am 19. September 2007. In
dem der Ladung beigefligten Bescheid verwies sie auf die oben genannte Vorlageentscheidung T 83/05 und teilte
den Parteien mit, dass in der angesetzten miindlichen Verhandlung nur die Frage einer méglichen weiteren Vorlage
von Rechtsfragen an die Grof3e Beschwerdekammer erdrtert werde.

VI. Mit Schreiben vom 16. Juli 2007 reichte der Beschwerdefiihrer | einen zusatzlichen Hilfsantrag VI ein. In einem
weiteren Schreiben vom 27. August 2007 schlug er vor, der GroRen Beschwerdekammer folgende Frage
vorzulegen:

"Soll das Merkmal ‘wenn es vollstindig auf natiirlichen Phanomenen ... beruht' in Regel 23b (5) EPU nur diejenigen
;Uchtungsverfahren vom Patentschutz ausschlie3en, bei denen das Selektionsmerkmal fiir eine bessere
Uberlebenschance der Pflanze in einer naturlichen Umgebung wesentlich ist?"

Der Beschwerdefihrer | schlug auBerdem vor, der GroRen Beschwerdekammer dieselbe Frage 2 wie im Fall
T 83/05 vorzulegen, allerdings unter Streichung der einleitenden Formulierung "Falls die Frage 1 verneint wird"
(s. vorstehend Abschnitt V).

VII. Mit Schreiben vom 29. August 2007 beantragte die Beschwerdefihrerin Il, der GroRen Beschwerdekammer
drei Fragen vorzulegen. Die erste davon lautete:

"Ist Regel 23 (5) b [sic] auf biotechnologische Erfindungen beschrankt und, wenn ja, welche Erfordernisse muss
eine Erfindung dann erfiillen, um als biotechnologische Erfindung zu gelten?"
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Die beiden weiteren Fragen entsprachen den Fragen 1 und 2 im Fall T 83/05, wobei am Ende der Frage 1 die
Formulierung "selbst wenn das technische Merkmal kein biotechnologisches Merkmal ist" hinzugefugt wurde.

VIII. Die mindliche Verhandlung fand am 19. September 2007 statt.

Der Beschwerdefihrer | schlug vor, der Grol3en Beschwerdekammer nicht nur die beiden Fragen aus seinem
schriftlichen Vorbringen (s. vorstehend Abschnitt V1), sondern auch folgende weitere Fragen vorzulegen:

"3. Ist ein nicht mikrobiologisches (alternativ: Ist ein im Wesentlichen biologisches) Verfahren zur Ziichtung von
Pflanzen, das die Schritte der Kreuzung und Selektion von Pflanzen umfasst, nur dann nach Artikel 53 b) EPU vom
Patenschutz ausgeschlossen, wenn das unmittelbare Erzeugnis eines solchen Verfahrens eine bestimmte
individuelle Pflanzensorte ist?

4. Falls die Frage 1 bejaht wird, schlief3t ein Merkmal technischer Natur auch diejenigen Merkmale ein, die als
solche nicht technisch sind, aber in Verbindung mit den tbrigen Merkmalen der Anspriiche zu einer technischen
Lésung beitragen?"

Die Beschwerdefiihrerin 1l verwies auf die in ihrem schriftlichen Vorbringen unterbreiteten Fragen (s. vorstehend
Abschnitt VII) und beantragte ferner, der GroRen Beschwerdekammer mit Bezug auf die Erzeugnisanspriiche 15 bis
17 des Hauptantrags des Patentinhabers eine weitere Frage zur Auslegung des Ausschlusses von Pflanzensorten
vorzulegen.

Am Ende der mundlichen Verhandlung erklarte die Vorsitzende, dass die sachliche Debatte Uber den einzigen
Gegenstand der miindlichen Verhandlung, namlich die Frage, ob - und wenn ja, welche - Fragen der Grol3en
Beschwerdekammer vorgelegt werden sollten, beendet sei und das Verfahren schriftlich fortgesetzt werde.

Am 21. September 2007, d. h. zwei Tage nach der mundlichen Verhandlung, erhielt die Kammer ein Schreiben der
Beschwerdefihrerin I mit einem weiteren Vorbringen die Vorlage von Fragen an die Grofl3e Beschwerdekammer
betreffend.

IX. Das Vorbringen des Beschwerdefiihrers | 1asst sich, soweit es entscheidungserheblich ist, wie folgt
zusammenfassen:

- Der Begriff "im Wesentlichen biologische Verfahren” in Artikel 53 b) EPU sei nicht eindeutig. Der Gesetzgeber
habe nicht beabsichtigt, alle Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen, die biologische Schritte umfassten, vom
Patentschutz auszuschliel3en. Die Ausschlussbestimmungen seien eng auszulegen, denn sie stellten Ausnahmen
von einer allgemeinen Regel dar. Wahrend Pflanzensorten wenigstens durch das Sortenschutzrecht geschiitzt
werden kdnnten, gebe es fir Pflanzenziichtungsverfahren keinen Sui-generis-Schutz. Eine breite Auslegung des
Verfahrensausschlusses in Artikel 53 b) EPU wiirde diese Schutzliicke noch vergréRern.

- Jeder technische Schritt oder jedes technische Merkmal, der bzw. das Einfluss auf das gewiinschte Ergebnis
habe, sollte bewirken, dass das beanspruchte Verfahren dem Patentierungsverbot entgehe. Daher falle ein
Verfahren mit mindestens einem technischen Merkmal, das nicht ohne menschliches Zutun umgesetzt werden
kénne und Einfluss auf das Verfahrenserzeugnis habe, nicht unter den Begriff "im Wesentlichen biologisches
Verfahren".

- Die in Regel 23b (5) EPU 1973 verwendeten Formulierungen "im Wesentlichen biologisch" und "vollstandig auf
nattrlichen Phanomenen ... beruht" seien kein Widerspruch. Kreuzung und Selektion kdnnten sowohl natirlich als



dt1242/06 - 081630023 5

auch nicht natirlich erfolgen. Nicht natirliche Schritte der Kreuzung und Selektion seien solche, die anhand eines
technischen Elements ausgefihrt wirden, das nicht auf einer naturlichen Kraft, sondern auf menschlichem Zutun
oder auf einem vom Menschen festgelegten Kriterium beruhe.

- Die interspezifische Kreuzung von L. esculentum und einer wilden Tomatenart erfordere ein spezielles Eingreifen,
damit man eine ausreichend fruchtbare Nachkommenschaft erhalte; sie komme in der Natur nicht vor, denn
Angehdrige unterschiedlicher Arten seien in der Regel nicht zur Kreuzung untereinander in der Lage.

- Das Belassen der Frucht auf der Staude Uiber den Punkt der normalen Reife hinaus und das Screenen nach
verringertem Wassergehalt stellten eine weitere wesentliche Abweichung von klassischen Zichtungsverfahren dar,
bei denen die Tomatenfrucht in der Regel analysiert werde, wenn sie reif sei. Dieser zusétzliche Schritt sei weder
ein Zlchtungs- noch ein Selektionsschritt, sondern diene der Vorbereitung der Entscheidung, ob die Tomatenfrucht
fur die Selektion infrage komme.

- Die Fahigkeit zur Dehydratisierung sei kein nattrliches Selektionskriterium, denn Tomaten, die diesen Ph&anotyp
exprimierten, hatten in keiner Umgebung einen evolutionéaren Vorteil gegeniiber Pflanzen, die ihn nicht
exprimierten.

- Anspruch 1 des Hilfsantrags | betreffe die Selektion von Pflanzen mit Tomatenfriichten, die einen erhéhten
Trockengewichtsanteil aufwiesen. Dies setze einen zusétzlichen technischen Schritt voraus, bei dem Friichte
zunachst frisch gewogen, dann in einem Ofen getrocknet und anschlieend nochmals trocken gewogen wiirden.

X. Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin 1l vor und wahrend der mindlichen Verhandlung lasst sich, soweit es
entscheidungserheblich ist, wie folgt zusammenfassen:

- Der Gesetzgeber habe entschieden, alle herkdmmlichen, auf Kreuzung und Selektion beruhenden
Zichtungsverfahren vom Patentschutz auszuschliel3en. Das ergebe sich aus der gesetzlichen Fiktion der

Regel 23b (5) EPU 1973, die darin "natiirliche Phanomene" séhe. Dennoch bestehe ein groRer Unterschied
zwischen der natiirlichen Selektion nach dem darwinschen Uberlebensprinzip, die ohne menschliches Zutun
erfolge, und dem, was in geschlossenen Gewéachshausern geschehe, wo Pflanzen ohne jegliche Konkurrenz zu
anderen Arten geziichtet wiirden und die Kriterien der natirlichen Selektion nicht gélten. De facto wirde fast alles,
was man unter "Gewachshausbedingungen" ziichte, in der Natur nicht tiberleben. Die herkémmliche
Pflanzenziichtung sei also auf menschliches Eingreifen angewiesen, aber trotzdem vom Patentschutz
ausgeschlossen.

- Im Gegensatz zu dem in der Sache T 83/05 beanspruchten Verfahren, das die Verwendung von molekularen
Markern voraussetze, erfordere das Verfahren im vorliegenden Fall kein anderes menschliches Zutun als Kreuzung
und Selektion. Alle vom Beschwerdefiihrer | angefiihrten Verfahrensschritte, also die interspezifische Kreuzung von
L. esculentum und einer wilden Tomatenart, das Belassen der Frucht auf der Staude iber den Punkt der normalen
Reife hinaus, das Screenen nach verringertem Wassergehalt der Friichte sowie das Wiegen und Trocknen, seien
eindeutig Bestandteile der Kreuzung und der Selektion, wie sie der Fachmann bei einem herkdmmlichen
Zichtungsverfahren ausfuhre.

- Der Gesetzgeber kénne mit Regel 23b (5) EPU 1973 nicht beabsichtigt haben, die "ratio legis" des Artikels 53 b)
EPU so zu &ndern, dass normale Ziichtungsverfahren patentierbar wiirden. Die einzige Méglichkeit, die
gesetzgeberischen Absichten miteinander zu vereinbaren, sei die Annahme, dass nur Ziichtungsverfahren, die
zusétzlich zu den Schritten der Kreuzung und Selektion auch einen biotechnologischen Schritt enthielten, dem
Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPU entgehen sollten.

- Die Erzeugnisanspriiche 15 bis 17 des Hauptantrags seien nach Artikel 53 b) EPU vom Patentschutz
ausgeschlossen, weil sie sich auf Pflanzensorten bezdgen. In der Entscheidung G 1/98 (ABI. EPA 2000, 111) habe
die GroRe Beschwerdekammer entschieden, dass ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell
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beansprucht wiirden, nicht vom Patentschutz ausgeschlossen sei, auch wenn er méglicherweise Pflanzensorten
umfasse. Die Pflanzen, mit denen sich die Grol3e Beschwerdekammer in dieser Entscheidung befasst habe, seien
durch gentechnische Verfahren hergestellt worden. Bislang sei ungeklart, ob die Entscheidung der Grofl3en
Beschwerdekammer auch fur Pflanzen gelten sollte, die durch herkdmmliche Zuchtungsverfahren hergestellt
wurden. Deshalb sei es angebracht, der GroRen Beschwerdekammer eine entsprechende Frage vorzulegen.

Entscheidungsgriinde

Schriftliches Vorbringen nach Beendigung der sachlichen Debatte

1. Das schriftliche Vorbringen der Beschwerdefuhrerin Il vom 21. September 2007 ging zwei Tage nach
Beendigung der sachlichen Debatte iber die Frage ein, ob - und wenn ja, welche - Fragen der Grof3en
Beschwerdekammer vorgelegt werden sollen. Da die Kammer es nicht fiir angemessen halt, die sachliche Debatte
zu diesem Punkt wieder zu erdffnen, 1asst sie dieses Vorbringen fur die Zwecke der vorliegenden Entscheidung
unberticksichtigt.

Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen

Allgemeines

2. Im Mittelpunkt des vorliegenden Falls steht die Auslegung der in Artikel 53 b) EPU verankerten
Ausschlussbestimmung fur Verfahren. In der angefochtenen Entscheidung war befunden worden, dass der
Gegenstand des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag des Beschwerdefiihrers | ein im Wesentlichen biologisches
Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen und somit nach Artikel 53 b) und Regel 23b (5) EPU 1973 vom Patentschutz
ausgeschlossen sei. Der Beschwerdefiihrer | bestreitet dies und vertritt die Ansicht, dass Artikel 53 b) EPU bei
richtiger Auslegung im Lichte der Regel 23b (5) EPU 1973 (= Regel 26 (5) EPU) der Patentierung des Gegenstands
von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag oder dem Hilfsantrag | nicht entgegenstehe.

3. Im Fall T 83/05 hat diese Kammer in anderer Besetzung der Gro3en Beschwerdekammer zwei Rechtsfragen
Uber den Ausschluss von im Wesentlichen biologischen Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen vorgelegt

(s. vorstehend Abschnitt IV). In ihrer Vorlageentscheidung hat die Kammer die Entstehungsgeschichte des
Artikels 53 b) EPU (Nrn. 38 bis 42 der Entscheidungsgriinde in T 83/05) und die einschlégige Rechtsprechung der
Beschwerdekammern (Nrn. 43 bis 47) beleuchtet. Sie hat ferner die méglichen Auswirkungen der Regel 23b (5)
EPU 1973 auf die Auslegung des Artikels 53 b) EPU untersucht, indem sie den Hintergrund zur Einfiihrung dieser
Regel (Nrn. 48 bis 50), deren Entstehungsgeschichte (Nrn. 51 bis 52), ihre mégliche Bedeutung (Nrn. 53 bis 55)
und gewisse Zweifel an ihrer Anwendbarkeit (Nrn. 56 bis 59) erdrtert hat. In den Nummern 60 und 61 der
Entscheidung T 83/05 hat die Kammer befunden, dass der richtige Ansatz zur Auslegung des Artikels 53 b) EPU
noch zu bestimmen sei. Die Vorlage ist derzeit bei der GroRen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen G 2/07
anhangig.

4. Es ware nicht zweckmafig, wenn die jetzige Kammer im vorliegenden Fall ber den Umfang der
Ausschlussbestimmung entschiede, bevor die Grol3e Beschwerdekammer die in der Entscheidung T 83/05
vorgelegten Fragen beantwortet hat. In einer solchen Situation kann die Kammer entweder das Verfahren
aussetzen oder, wenn die Erfordernisse des Artikels 112 EPU erfillt sind, der GroRen Beschwerdekammer erneut
Rechtsfragen vorlegen. Die Kammer entscheidet sich fir die zweite Méglichkeit, weil der vorliegende Fall
gegeniiber dem der Entscheidung T 83/05 zugrunde liegenden weitere fur die Auslegung der
Ausschlussbestimmung mdglicherweise relevante Aspekte enthélt.

Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags
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5. Anspruch 1 des Hauptantrags des Beschwerdefiihrers | betrifft ein Verfahren zur Ziichtung von
Tomatenpflanzen, die Tomaten mit verringertem Wassergehalt der Frichte erbringen. Das Verfahren umfasst die
Schritte des Kreuzens, Sammelns, Ziichtens, Bestaubens und der Selektion. Zunachst wird eine
Lycopersicon-esculentum-Pflanze mit einer Lycopersicon spp. gekreuzt, um Hybridsamen zu erzeugen. Aus der
ersten Generation von Hybridsamen werden Pflanzen geziichtet, die Pflanzen der jiingsten Hybridgeneration
werden bestaubt, und die erzeugten Samen werden gesammelt. Aus den Samen dieser jingsten Hybridgeneration
werden wieder Pflanzen geziichtet. Danach folgt ein letzter Schritt, in dem die Frichte Uber den Punkt der normalen
Reife hinaus auf der Staude belassen und auf verringerten Wassergehalt der Friichte gescreent werden, der an
einer langeren Konservierung der reifen Frucht und einer Faltung der Fruchthaut erkennbar ist.

6. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags des Beschwerdefiihrers | entspricht dem Anspruch 1 des Hauptantrags,
enthalt aber zusatzliche Schritte der Kreuzung und Selektion. Aus den Hybridsamen gezogene Pflanzen, deren
Nachkommenschaft einen verringerten Wassergehalt der Friichte aufweist, werden mit einer Lycopersicon-Pflanze
gekreuzt. Von den auf die Weise erzeugten Pflanzen werden diejenigen ausgewahlt, deren Tomatenfriichte einen
erhdhten Trockengewichtsanteil gegenuber Friichten einer nicht gekreuzten Lycopersicon haben.

Auslegung des Artikels 53 b) EPU in der Entscheidung T 320/87

7. Die Beschwerdekammern haben sich bereits mehrfach mit dem Ausschluss von im Wesentlichen biologischen
Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen befasst. In der Entscheidung T 320/87 (ABI. EPA 1990, 71, Nrn. 4 bis 10 der
Entscheidungsgriinde), die fiir den vorliegenden Fall am relevantesten ist, hat die Kammer befunden, dass die
Anwendbarkeit des Ausschlusses ausgehend vom Wesen der Erfindung unter Berlicksichtigung des Gesamtanteils
der menschlichen Mitwirkung und deren Auswirkung auf das erzielte Ergebnis beurteilt werden misse. Die
Notwendigkeit menschlicher Mitwirkung allein sei noch kein hinreichendes Kriterium dafiir, dass das Verfahren kein
"im Wesentlichen biologisches" sei. Menschliches Eingreifen kdnne auch nur bedeuten, dass das Verfahren kein
"rein biologisches" sei, ohne dass der Beitrag des Menschen dabei liber ein unbedeutendes Maf3 hinausginge.

8. Falls diese Auslegung (in der Entscheidung T 83/05 als "traditioneller" Ansatz bezeichnet) noch die richtige ware,
entginge der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags und des Hilfsantrags | des Beschwerdefiihrers | nach
Auffassung der Kammer dem Patentierungsverbot nicht. Die Argumente des Beschwerdefiihrers |, mit denen er
zeigen wollte, dass das beanspruchte Verfahren ein hohes MaRR an menschlichem Zutun erfordere, kénnen nichts
an der Schlussfolgerung andern, dass das beanspruchte Verfahren seinem Wesen nach ein "klassisches"
Verfahren zur Pflanzenziichtung ist. Weder die Notwendigkeit einer interspezifischen Kreuzung oder die Wahl eines
ungewohnlichen Selektionskriteriums noch das Vorliegen technischer Schritte wie Wiegen und Trocknen bewirken,
dass das beanspruchte Verfahren iber die klassische Pflanzenzuchttechnik hinausgeht, bei der sich haufig
entsprechende Elemente menschlichen Eingreifens finden.

Mégliche Auswirkungen der Regel 26 (5) EPU

9. Der Beschwerdefiihrer | ist jedoch der Auffassung, dass der in T 320/87 vertretene traditionelle Ansatz
angesichts der Auslegungsvorschrift der Regel 26 (5) EPU modifiziert werden miisse. Diese Vorschrift wurde als
Regel 23b (5) EPU 1973 durch den Beschluss des Verwaltungsrats der EPO vom 16. Juni 1999 zur Umsetzung der
Richtlinie 98/44/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 1998 Uber den rechtlichen Schutz
biotechnologischer Erfindungen ("Biotechnologierichtlinie") eingefuhrt. Der Beschluss trat am 1. September 1999,
d. h. vor dem Anmeldetag des Streitpatents (4. Juli 2000), in Kraft. Regel 26 (5) EPU hat denselben Wortlaut wie
Artikel 2 (2) der Biotechnologierichtlinie und besagt, dass ein Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen im
Wesentlichen biologisch ist, wenn es vollstandig auf naturlichen Phdnomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.

10. Der Wortlaut der Regel 26 (5) EPU ist insofern schwer verstandlich, als Kreuzung und Selektion als Beispiele fiir
nattrliche Phanomene angefuhrt werden. Einerseits kAme die systematische Kreuzung und Selektion, wie sie bei
der traditionellen Pflanzenziichtung angewendet wird, in der Natur nicht ohne das Zutun des Menschen vor.
Andererseits ist kaum vorstellbar, dass die Begriffe "Kreuzung" und "Selektion" in Regel 26 (5) EPU so gemeint
sind, dass sie sich Uberhaupt nicht auf Pflanzenzichtung, sondern nur auf rein nattrliche Ereignisse beziehen, die
ohne menschliche Kontrolle stattfinden. Dies wére unvereinbar mit der Formulierung "Verfahren zur Ziichtung von
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Pflanzen" (englische Fassung: "processes for the production of plants”, franzésische Fassung: "procédés ...
d'obtention de végétaux") in Artikel 53 b) EPU, die zumindest irgendeine Art menschlichen Zutuns impliziert, und
hatte auRerdem die widersinnige Konsequenz, dass der Ausschluss auf Gegenstéande beschrankt wirde, die
mangels jeglichen technischen Charakters ohnehin nicht als Erfindung gelten kénnen und deshalb nicht
ausdrticklich vom Patentschutz ausgeschlossen zu werden brauchen. Die Tatsache allein, dass ein beanspruchtes
Verfahren irgendeine Art von menschlichem Zutun voraussetzt, reicht daher - selbst im Lichte der Regel 26 (5)
EPU - nicht aus, damit das Verfahren dem Patentierungsverbot entgeht. Entscheidend ist eher, welche Art von
menschlichem Zutun nétig ist.

11. Nach Ansicht des Beschwerdefiihrers | wollte der Gesetzgeber mit Regel 26 (5) EPU einige, aber nicht alle
Pflanzenziichtungsverfahren, die aus Schritten der Kreuzung und Selektion bestehen, vom Patentschutz
ausschlieen. Der Patentierbarkeitsausschluss solle nur greifen, wenn die beanspruchten Schritte Phdnomene
widerspiegelten oder Phdnomenen entsprachen, die in der Natur ohne menschliches Zutun auftreten kénnten. Der
Beschwerdeflhrer | brachte zwei spezielle Argumente dafiir vor, warum das beanspruchte Verfahren zur zweiten
Gruppe gehére. Zum einen erfordere die interspezifische Kreuzung von L. esculentum mit einer wilden Tomatenart
ein gezieltes Eingreifen, um eine ausreichend fruchtbare Nachkommenschaft zu erhalten, und kédme in der Natur
nicht vor, da Angehdrige unterschiedlicher Arten in der Regel nicht zur Kreuzung in der Lage seien. Zum zweiten
kame die Selektion nach verringertem Wassergehalt der Friichte, erkennbar an der langeren Konservierung der
reifen Frucht und der Faltung der Fruchthaut, in der Natur nicht vor, da Tomaten, die diesen Phénotyp exprimierten,
in keiner Umgebung einen evolutiondren Vorteil gegenliber Pflanzen hatten, die ihn nicht exprimierten.

12. Wiirde man der vom Beschwerdefiihrer | vorgebrachten rechtlichen Auslegung des Artikels 53 b) und der
Regel 26 (5) EPU folgen, so hielte die Kammer zumindest das erste der beiden oben genannten Argumente fiir
stichhaltig, da sich in der Akte kein Hinweis findet, dass die besagte interspezifische Kreuzung ohne menschliches
Zutun mdglich ist. Infolgedessen entginge der Gegenstand von Anspruch 1 nach dem Hauptantrag und dem
Hilfsantrag | des Beschwerdefiihrers | dem Patentierungsverbot. Ob die Vorschrift im vorliegenden Fall greift, hangt
also von der Bestimmung des richtigen rechtlichen Ansatzes ab. Die Grol3e Beschwerdekammer wird deshalb mit
einer entsprechenden Frage 1 befasst.

13. Ergénzend argumentierte der Beschwerdefiihrer |, dass in Anbetracht von Regel 26 (5) EPU ein auf Kreuzung
und Selektion beruhendes Verfahren zur Pflanzenziichtung nicht unter Artikel 53 b) EPU falle, wenn es als weiteren
Schritt oder als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zuséatzliches Merkmal technischer Natur enthalte.

Im vorliegenden Fall misse der Pflanzenziichter die Frucht Gber den Punkt der normalen Reife hinaus auf der
Staude belassen und somit von normalen Ziichtungsverfahren abweichen, bei denen die Tomatenfrucht in der
Regel analysiert werde, wenn sie reif ist. Dies sei ein zusatzlicher technischer Schritt, mit dem die Entscheidung
vorbereitet werde, ob die Tomatenfrucht fur die Selektion infrage komme. Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags
beziehe sich aulRerdem auf die Selektion von Pflanzen mit Tomatenfriichten, die einen erhdhten
Trockengewichtsanteil aufwiesen; dies impliziere einen weiteren technischen Schritt, bei dem die Friichte zunéchst
frisch gewogen, dann in einem Ofen getrocknet und im getrockneten Zustand erneut gewogen wirden.

14. Nach Auffassung der Kammer kann der Schritt, die Friichte Gber den Punkt der Reife hinaus auf der Staude zu
belassen, nicht als technisch angesehen werden, weil er durch ein - wenngleich absichtliches - Fehlen
menschlichen Eingreifens gekennzeichnet ist. Sie erkennt allerdings an, dass die Bestimmung des
Trockengewichtsanteils von Friichten, einschlie3lich des Trocknens und Wiegens, ein implizites Merkmal von
Anspruch 1 des Hilfsantrags | ist und als solches einen technischen Schritt darstellt. Die Gewahrbarkeit dieses
Anspruchs héangt somit von der Stichhaltigkeit der erganzenden Argumentationslinie des Beschwerdefihrers | ab,
d. h. von der Auffassung, dass ein auf Kreuzung und Selektion beruhendes Pflanzenziichtungsverfahren dem
Ausschluss nach Artikel 53 b) EPU entgeht, wenn es als Teil der Schritte der Kreuzung und Selektion ein
zusatzliches Merkmal technischer Natur enthalt. Der Kammer erscheint es daher angebracht, der GroRen
Beschwerdekammer die weiteren Fragen 2 und 3 vorzulegen, die den Fragen 1 und 2 der

Vorlageentscheidung T 83/05 entsprechen.

15. Beide Parteien haben zusétzliche Vorschlage fir eine mogliche Auslegung des Artikels 53 b) EPU im Lichte der
Regel 26 (5) EPU unterbreitet. So argumentierte der Beschwerdefiihrer |, dass ein Pflanzenziichtungsverfahren nur
dann vom Patentschutz ausgeschlossen werden sollte, wenn sein unmittelbares Erzeugnis eine bestimmte
individuelle Pflanzensorte sei. Demgegenuber vertrat die Beschwerdefiihrerin 1l die Meinung, dass Regel 26 (5)
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EPU auf biotechnologische Erfindungen im Unterschied zu traditionellen Pflanzenziichtungsverfahren beschrankt
werden sollte. Da die Kammer fiir keine dieser Auslegungen eine ausreichende Stiitzung in den Rechtsvorschriften
oder in der einschlagigen Rechtsprechung findet, legt sie der GroRen Beschwerdekammer keine speziellen
diesbeziglichen Fragen vor. Zudem ist Frage 3 weit genug gefasst, sodass die Grol3e Beschwerdekammer die
Argumentation der Beschwerdefuihrer aufgreifen kann, falls sie dies fiir zweckmafig halt.

16. Wie oben ausgefiihrt, betreffen die Vorlagefragen eine Rechtsfrage von grundséatzlicher Bedeutung, da sie tber
die Anwendbarkeit des Verfahrensausschlusses von Artikel 53 b) EPU im Lichte der Auslegungsvorschrift der
Regel 26 (5) EPU entscheiden. lhre Beantwortung ist fiir den Ausgang des vorliegenden Falls mafigebend. Die
Einspruchsabteilung hat die Verfahrensanspriiche 1 bis 14 des Hauptantrags auf keine weiteren Einspruchsgriinde
hin geprift. Eine Behandlung dieser Einspruchsgriinde (oder eine Zurtickverweisung der Angelegenheit an die erste
Instanz) scheint deshalb nicht méglich, bevor nicht Uber den einzigen Grund entschieden wurde, aus dem die
Anspriiche fir nicht gewahrbar befunden wurden.

Ausschluss von Pflanzensorten

17. Bezuglich der Erzeugnisanspruche 15 bis 17 des Hauptantrags regte die Beschwerdefuhrerin Il an, der Grol3en
Beschwerdekammer eine zusétzliche Rechtsfrage den Ausschluss von Pflanzensorten geman Artikel 53 b) EPU
betreffend vorzulegen. Die GroRe Beschwerdekammer hat sich jedoch bereits in ihrer Entscheidung G 1/98

(ABI. EPA 2000, 111) ausfihrlich mit der Auslegung dieser Ausschlussbestimmung befasst. Obwohl, wie die
Beschwerdeflihrerin Il richtig dargelegt hat, in technologischer Hinsicht ein Unterschied zwischen
Pflanzengentechnik und traditioneller Pflanzenziichtung gemacht werden kann, enthalt die Entscheidung doch
ausreichende Hinweise fir die Prifung der Erzeugnisanspriiche im vorliegenden Fall. Die Grof3e
Beschwerdekammer befand insbesondere (Nr. 5.3 der Entscheidungsgriinde):

"Wie bereits von der vorlegenden Kammer herausgestellt wurde, spielt es fiir die Erfordernisse nach dem
UPOV-Ubereinkommen oder nach der Verordnung iiber den Sortenschutz keine Rolle, wie eine Pflanzensorte
gewonnen wurde. Fur die Kriterien der Unterscheidbarkeit, Homogenitéat und Stabilitat und die entsprechende
Prufung ist nicht maRgeblich, ob eine Pflanzensorte das Ergebnis herkémmlicher Ziichtungsverfahren ist oder ob
eine unterscheidbare pflanzliche Gesamtheit unter Verwendung gentechnischer Verfahren erzeugt wurde. Dies
bedeutet, dass der Begriff 'Pflanzensorte’ unabhéngig vom Ursprung der Pflanzensorte zur Bestimmung der Grenze
zwischen Patentschutz und Sortenschutz dienen kann."

In Anbetracht dessen halt die Kammer eine weitere Entscheidung der Grol3en Beschwerdekammer Gber den
Umfang des Ausschlusses von Pflanzensorten gemaf Artikel 112 (1) a) EPU fur nicht erforderlich.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Der GroR3en Beschwerdekammer werden folgende Rechtsfragen zur Entscheidung vorgelegt:

1. Fallt ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen, das aus Schritten der Kreuzung und
Selektion von Pflanzen besteht, nur dann unter das Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPU, wenn diese
Schritte Phdnomene widerspiegeln oder Phdnomenen entsprechen, die in der Natur ohne menschliches Zutun
auftreten konnten?

2. Falls die Frage 1 verneint wird, entgeht ein nicht mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen, das aus
Schritten der Kreuzung und Selektion von Pflanzen besteht, dem Patentierungsverbot des Artikels 53 b) EPU allein
schon deswegen, weil es als Teil eines der Schritte der Kreuzung und Selektion ein zusatzliches Merkmal
technischer Natur umfasst?
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3. Falls die Frage 2 verneint wird, welches sind die maR3geblichen Unterscheidungskriterien dafir, ob ein nicht
mikrobiologisches Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen nach Artikel 53 b) EPU vom Patentschutz ausgeschlossen
ist oder nicht? Ist insbesondere maf3gebend, worin das Wesen der beanspruchten Erfindung liegt und/oder ob der
Beitrag des zusatzlichen technischen Merkmals zur beanspruchten Erfindung tiber etwas Unwesentliches
hinausgeht?



