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Sachverhalt und Antrage

Die am 9. November 1979 angemeldete und am 9. Juli 1980

mit der Verdffentlichungsnummer 0 013 252 verdffentlichte
europdische Patentanmeldung 79 710 010.4, fiir welche die
Prioritdt der Voranmeldung (DE 28 55 306) vom 21. Dezember
1978 in Anspruch genommen wira, wurde durch Entscheidung
der Prﬁfungsabtéilung 005 des EPA vom 25. Juni 1982 zuriick-

gewiesen.

‘

Dieser Entscheidung lag ein einziger Patentanspruch zugrun-

de, der gerichtet ist auf die

"Verwendung von 2—NfPhenyl?N—hydroxy—amino—imidazoli—

nen (2) der allgemeinen Formel

Cl
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in der

Rl eine Propyl- oder Isobutylgruppe, eine Hydroxy-
dthyl-, Hydroxypropyl- Methoxydthyl-, Chlorhydroxy-
propyl-, Benzyl- oder Phenidthylgruppe bedeutet sowie
von deren physiologisch vertr&dglichen Sdureadditions-
salzen zur Senkung der Herzfrequenz durch direkte Be-

einflussung des Herzsinusknoten."

In der Beschreibungseinleitung der Patentanmeldung ist u.a.

ausgefiihrt, daf die obengenannten Verbindungen bereits in



Iv.

VI.

einer deutschen Offenlegqungsschrift (DE - A - 2 457 979)
als antidehypertensiv wirksame Verbindungen beschrieben

sind.

Die Zurﬁck&eisung'der Patentanmeldung mit diesen Anspriichen
wurde in der Entscheidung vom 25. Juni 1982 im wesentlichen.
damit begriindet, daB8 durch die geltende Formulierung des
Anspruchs eine therapeutische Behandlung des menschlichen
Korpers beansprucht werde. Eine solche Behandlung sei ge-
werblich nicht anwendbar und gemdB Artikel 52 (4) und 54
(5) nicht patentfihig.

Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin mit Schreiben
vom 28. Juli 1982, eingegangen am 30. Juli 1982, unter Zah-
lung der Beschwerdegebﬁhr Beschwerde ein und begriindete

diese am 22. Oktober 1982.

. Die von der Beschwerdefiihrerin neu vorgelegten Anspriiche

schlielen zweckgebundene Stoffanspriiche (1 und 2), Arznei-
mittelanspriiche (3 und 4) und Verwendungsanspriiche (5 bis

7) ein. Anspriiche 5 bis 7 haben den folgenden Wortlaut:

"5. Verwendung von 2-N-Phenyl-N-hydroxy-amino-imidazolinen-

(2) der allgemeinen Formel

Cl
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in der
Rl eine Propy.- oder Isobutylgruppe, eine Hydroxy-
athyl-, Hydroxypropyl-, Methoxyéthylé, Chlorhyroxypro-



pyl—-, Benzyl- oder Phendthylgruppe bedeutet sowie von
deren physiologisch vertrédglichen Siureadditionssalzen
zur Senkung der Herzfrequenz durch direkte Beeinflussung

des Herzsinusknotens, ausgenommen im &drztlichen Be--

reich.
Verwendung von 2-N-Phenyl-N-hydroxy-amino-imidazolinen-

(2) der allgemeinen Formel
Cl
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in der:

Rl eine Propyl- oder Isobutylgruppe, eine Hydroxy-
dthyl-, Hydroxypropyl-, Methoxydthyl-, Chlorhydroxypro—
pyl-, Benzyl- oder Phendthylgruppe bedeutet sowie von
deren physiologisch vertrdglichen Séureadditionsgalzen
fiir Arzneimittel, welche die Herzfrequenz durch direkte

Beeinflussung des Herzsinusknotens senken.

Verwendﬁn@ von 2-N-Phenyl-N-hydroxy-amino-imidazolinen-=

(2) der allgemeinen Formel:
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in der
Rl eine Propyl- oder Isobutylgruppe, eine Hydroxy-



VII.

dthyl-, Hydroxypropyl-, Methoxy&dthyl-, Chlorhydroxypro-
pyl-, Benzyl- oder Phendthylgruppe bedeutet sowie von
deren physiologisch vertrdglichen Sdureadditionssalzen
flir Arzneimittel, welche die Herzfrequenz durch direkte
Beeinflussung des Herzsinusknotens senken und 5 bis 100
mg Wirkstoff der Formel I je Dosiseinheit enthalten."”

Im Laufe des Beschwerdeverfahrens lie8 die Beschwerdekammer
in einem vorliufigen Bescheid erkennen, daB8 sie gegen die
Gewdhrbarkeit von Verwendungsanspriichen der genannten Art
Bedenken hat, die im wesentlichen damit begriindet wurden,
daB durch die geltende:Formulierung der Anspriiche eine the-
rapeutische Behandlung des menschlichen Kdrpers beansprucht
werde. Eine solche Behandlung sei gewerblich nicht anwend-
bar und gem. Artikel 52 (4) und 54 (5) EPU nicht patentfd-
hig. Die Beschwerdefiihrerin legte ihrerseits in ihrer Be-
schwerdebegriindung eine gegensétéliche Meinung dar, daB
solche Verwendungsanspriiche gewdhrbar seien. Hierbei handle
es sich um eine Rechtsfrage von grundsdtzlicher Bedeutung,
die sich aus dem Ubereinkommen nicht in zweifelsfreier Wei-
se ableiten lasse. Aus der nationalen Rechtsprechung und
aus dem Schrifttum seien Rechtsauffassungen bekannt, die
die bisher von der Beschwerdekammer zum Ausdruck gebrachten
Auffassungen in Frage stellen kdnnten. Sie stellte auch in
ihrem Schreiben vom 4.-August 1983, in einer vorl&dufigen
Antwort zum Bescheid, einen Antrag, die GroBe Beschwerde-
kammer mit der Rechtsfrage, ob Erfindungen dieser Art pa-

tentierbar seien, zu befassen.



Entscheidungsgriinde

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

Mit den genannten Patentanspriichen 5 bis 7 beantragt die Be-
schwerdefilhrerin die Erteilung eines Patents mit Patentan-
spriichen, die auf die Verwendung einer chemischen Substanz zu
einem therapeutischen Zweék gerichtet sind. In der Gestalt
dieses Anspruchs erscheint die Erfindung als "Verfahren zur

therapeutischen Behandlung ..." gem. Artikel 52 (4) Satz
1 EPU. Als solches wire sie nicht gewerblich anwendbar und
daher gem. Artikel 52 (1) EPU nicht patentf&hig.

Die Frage der ‘Zuldssigkeit von Anspriichen, 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 grundsdtzlicher 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 mdgliche 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 gewdhr-
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
1st - vorausgesetzt, daB die Verwendung der Stoffe oder
Stoffgemische zu einem der in Artikel 52 (4) genannten Ver-

fahren nicht zum Stand der Technik gehort.
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Die Frage der Zuldssigkeit von Verwendungsansprﬁéhen 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 fir erforder-
lich i.S.v. Artikel 112. (1) Buchst. a) EPij.

Aus diesen Griinden wird gem. Artikel 112 (1) a) EPU i.V.m.
Artikel 17 der Verfahrénsordnung'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 Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

J. Bergeron . D. Cadman



