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T 67/82

II.

IIT.

SACHVERHALT UND ANTRAGE

Die am 30. April 1979 angemeldete europdische Patentanmeldung
Nr. 79 101 300.6 wurde durch Entscheidung der Priifungsabtei-
lung des EPA vom 3. November 1981 zuriickgewiesen. Dieser Ent-
scheidung lagen ein Stoffanspruch, ein Herstellungsanspruch
fiir ein Arzneimittel und zwei Anspriiche fiir Arzneimittel je-
weils unter Zweckbindung fiir eine neue therapeutische Verwen-

dung zugrunde.

Die Zuriickweisung der Patentanmeldung wurde damit begriindet,
da8 das Ubereinkommen die Erteilung eines Patents mit solchen
Anspriichen nicht erlaubt. Der zweckgebundene Stoffanspruch
sei nach Artikel 54 (5) EPU nicht patentierbar, da eine the-

rapeutische Verwendung der in Frage stehenden chemischen Ver-
bindungen bereits zum Stand der Technik gehdre. Dem Herstel-

lungsanspruch fehle die Neuheit. Die Arzneimittelanspriiche
wiirden sich in ihren Merkmalen nur durch die Verwendungsanga-
be vom Stand der Technik unterscheiden.

Gegen diese Entscheidung erhob die Anmelderin am 30. Dezem-
ber 1981 Beschwerde, die am 2. Midrz 1982 begriindet wurde.
Dabei fiigte sie den bisherigen Patentanspriichen einen auf den
neuen therapeutischen Zweck gerichtete Patentanspruch bei
sowie einen darauf riickbezogenen Anspruch mit einer Do-
sierungsangabe.

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens legte die Beschwerdekammer
der GroBen Beschwerdekammer des EPA die Rechtsfrage vor, ob
ein europdisches Patent mit Verwendungsanspriichen erteilt
werden kdnne (vgl. Vorlage-Entscheidung T 17/81 "Nimodipin/-
Bayer" vom 30. Mai 1983, Amtsbl. EPA 7/1983, 266; sowie €fiir
den vorliegenden Fall die nicht vertffentlichte Entscheidung
T 67/82 vom 20. Juni 1983).



Iv.

Auf Antrag des Beschwerdefiihrers vom 18. November 1982 wurde
durch Bescheid vom 29. November 1982 nach Regel 3 (1) EPij
statt der bisherigen Verfahrenssprache Englisch als neue Ver-
fahrenssprache Deutsch zugelassen.

Die GroBe Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung Gr 01/83
vom 5. Dezember 1984 entschieden, daB ein europdisches Patent
nicht mit Verwendungsanspriichen zu therapeutsichem Zweck, je-
doch mit Patentanspriichen erteilt werden k&nne, die auf die

Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung
eines Arzneimittels fiir eine bestimmte neue und erfinderische

therapeutische Anwendung gerichtet sind.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

Wie bereits in der Vorlage-Entscheidung ausgefiihrt, ent-

spricht die Beschwerde den Artikeln 106 bis 108 und der Regel
64 EPU; sie ist daher zulissig.

Durch die Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer wurde die
Rechtslage grundlegend gekldrt und eine neue Anspruchsart fiir
Erfindungen der vorliegenden Art geschaffen.

Die Patentanmeldung, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens
ist, enthdlt verschiedene Anspruchsarten, von denen angenom-
men werden kann, daB es sich lediglich um alternative Vor-
schldge zur Formulierung des Schutzbegehrens fiir die Erfin-
dung handelt. Nachdem die GroBe Beschwerdekammer aufgezeigt
hat, daB eine bestimmte Anspruchsart rechtlich mdglich ist,
hdngt nun die Patenterteilung zunidchst davon ab, daB die
geltenden Patentanspriiche unter Beachtung von Art. 123 (2)
und Regel 86 (3) EPU in einer Weise neu formuliert werden,
daB sie der Entscheidung der GroBen Beschwerdekammer entspre-
chen. Die Ausfiihrungen in der Erstentscheidung hinsichtlich
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des Herstellungsanspruchs sind durch die Entscheidung der
GroBen Beschwerdekammer iiberholt. Die riickverweisende Kammer
libernimmt im Hinblick auf Artikel 111 (2) EPU von der GroBen
Beschwerdekammer nicht nur die rechtliche Beurteilung des

Verwendungsanspruchs sondern auch des Herstellungsanspruchs.

3. Demnach ist zundchst eine neue Formulierung des Patentbegeh-
rens notwendig. Diese neue Formulierung sollte vor der Prii-
fungsabteilung vorgenommen werden, weil dies der Verfahrens-
Skonomie entspricht, einen Instanzverlust vermeidet und auch
die Sachpriifung noch aussteht. Daher verweist die Beschwerde-
kammer die Sache nach Artikel 111 (2) EPU zur Fortfiihrung des

Priifungsverfahrens an die Priifungsabteilung zuriick.
4, Eine Riickzahlung der Beschwerdegebiihr scheidet im Hinblick

auf Regel 67 EPU aus, zumal ein wesentlicher Verfahrensfehler

im Sinne dieser Vorschrift nicht vorliegt.

ENTSCHEIDUNGSFORMEL

Aus diesen Griinden wird wie folgt entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die Priifungsab-

teilung zuriickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

(Riickerl) (Jahn)

St -
k0,



