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Aktenzeichen: T 177 /82

ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1

vom 15. Mdrz 1985

? Beschwerdefiihrer: C-.-H. Boehringer Sohn
Postfach 200

6507 Ingelheim am Rhein

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Priifungsabteilung 005 des Europaischen
Patentamtsvom 25. Juni 1982 , mit der die euro-
paische Patentanmeldung Nr. 79 710 010.4 aufgrund des Arti-
kels 97 (1) EPU zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: K. Jahn
Mitglied: - G. Szabo
Mitglied: 0. Bossung
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III.

Iv.

SACHVERHALT UND ANTRAGE

Die am 09. November 1979 angemeldete eurcopidische Patentanmel-
dung Nr. 79 710 010.4 wurde durch Entscheidung der priifungs-
abteilung des EPA vom 25. Juni 1982 zurilickgewiesen. Dieser
Entscheidung lag ein einziger Patentanspruch zugrunae, der
auf die Verwendung eines chemischen Stoffes zu therapeuti-
schen Zwecken gerichtet war (nachfolgend: Verwendungsan-
spruch/anspriiche) .

Die Zuriickweisung der Patentanmeldung wurde im wesentlichen
damit begriindet, daB das Ubereinkommen die Erteilung eines

Patents mit einem solchen Verwendungsanspruch nicht erlaubt.

Gegen diese Entscheidung erhob die Anmelderin am 30. Ju-

1i 1982 Beschwerde. Am 26. Oktober 1982 reichte sie mit der
Beschwerdebegriindung neue Anspriiche ein, unter denen sich
auch Verwendungsanspriiche befinden. Im Laufe des Beschwerde-
verfahrens legte die Beschwerdekammer in einer Vorlage-Ent-
scheidung vom 11. August 1983 der GroBen Beschwerdexammer des
EPA die Rechtsfrage vor, ob ein europidisches Patent mit Ver-
wendungsanspriichen erteilt werden konne (vgl. Vorlage-Ent-
scheidung in dem &hnlichen Fall T 17/81 “"Nimodipin/Bayer" vom
30. Mai 1983, Amtsbl. EPA 7/1983, 266).

Die GroBe Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung Gr 07/83
vom 5. Dezember 1984 entschieden, daf ein europdiscnes Patent
nicht mit Verwendungsanspriichen oben genannter Art, jedoch
mit Patentanspriichen erteilt werden kdnne, die auf aie Ver-
wendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur Herstellung ei-
nes Arzneimittels fiir eine bestimmte neue und erfinaerische

therapeutische Anwendung gerichtet sind.
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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 GroB8en Beschwerdekammer wurde die
Rechtslage grundlegend gekldrt und eine neue Anspruchsart fir
Erfindungen der vorliegenden Art geschaffen.

Die Patentanmeldung, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens
ist, enthdlt noch'Verwendungsansprﬁche der von der GroBen Be-
schwerdekammer ausgeschlossenen Art. Eine Patenterteilung
hdngt jetzt zundchst davon ab, daB8 die geltenden Patentan-
spriiche unter Beachtung von Art. 123 (2) und Regel 86 (3) EPU

in einer Weise neu formuliert werden, daB8 sie der Entschei-

dung der GroBSen Beschweraekammer entsprechen.

~Demnach ist zunichst eine neue gormulierung des Patentbégehé

rens notwendig. Diese neue Formﬁiierung sollte vor der Prii-
fungsabteilung vorgenommen werdgn, weil dies der Verfahrens-
okonomie entspricht, ein Instanzverlust vermieden werden soll
und auch die Sachpriifung noch aussteht. Daher verweist die
Beschwerdekammer die Sache.nach Artikel 111 (2) EPU zur Fort-
fiihrung des Priifungsverfahrens an die Priifungsabteilung zu-

riick.
Eine Riickzahlung der Beschwerdegebiihr scheidet im Hinblick

auf Regel 67 EPU aus, zumal ein wesentlicher Verfahrensfehler
im Sinne dieser Vorschrift nicht vorliegt.
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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 zurickverwiesen.

Der Geschiftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
A | n’lw/
(Riickerl) (Xanhn)
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