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E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdekammer 3 . 3. 1 

vom 	15. März 1985 

Beschwerdeführer: C.H. Boehringer Sohn 
Postfach 200 
6507 Ingelheim am Rhein 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Prufungsabteilung 	005 	des Europäischen 

Patentamts yam 25. Juni. 1982 , mit der die euro-

paische Patentanmeldung Nr. 79 710 010.4 aufgrund des Arti-

kels 97 (1) EPU zurückgewiesen worden ist. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: K. Jahn 

Mitglied: 	G. Szabo 

Mitglied: 	0. Bossung 



T 177/82 

SACHVERHALT UND ANTRAGE 

I. 	Die am 09. November 1979 angemeldete eurapaische Patentanmel- 

dung Nr. 79 710 010.4 wurde durch Entscheidung der rUfungs- 

abteilung des EPA vom 25. Juni 1982 zurUckgewiesen. Dieser 

Entscheidung lag ein einziger Patentanspruch zugrunue, der 

auf die Verwendung eines chemisehen Stoffes zu therapeuti-

schen Zwecken gerichtet war (nachfolgend: Verwendungsan- 

spruch/ansprUche). 

Ii. Die ZurUckweisung der Patentanmeldung wurde in wesentlichen 

damit begrtindet, daB das Ubereinkornmen die Erteilung eines 

Patents mit einem solchen Verwendungsanspruch nicht erlaubt. 

III. Gegen diese Entscheidung erhob die Anmelderin am 30. Ju-

ii 1982 Beschwerde. Am 26. Oktober 1982 reichte sie mit der 

BeschwerdebegrUndung neue AnsprUche em, unter denen sich 

auch VerwendungsansprUche befinden. In Laufe des Seschwerde-

verfahrens legte die Beschwerdekarnmer in einer Vorlage-Ent-

scheidung von 11. August 1983 der Grol3en Beschwerdeicammer des 

EPA die Rechtsfrage var, ob ein europaisches Patent nit Ver-

wendungsansprUchen erteilt werden könne (vgl. Vorlage-Ent-

scheidung in den ähnlichen Fall P 17/81 "Nimodipin/Bayer" yam 

30. Mai 1983, Amtsbl. EPA 7/1983, 266). 

IV. Die GroBe Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung Gr 07/83 

von 5. Dezember 1984 entschieden, daB ein europäiscnes Patent 

nicht nit VerwendungsartsprUchen oben genannter Art, jedoch 

nit PatentansprUchen erteilt werden kbnne, die auf ate Ver-

wendung eines Stoffes ader Stoffgemisches zur Herstellung ei-

nes Arzneimittels fur eine bestirnmte neue und erfinaerische 

therapeutische Anwendung gerichtet sind. 
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ENTSCHEIDUNGSGRUNDE 

1. Wie bereits in der Vorlage-Entscheidung ausgeführt, ent-

spricht die Beschwerde den Artikein 106 bis 108 und der Regel 

64 EPU; sie ist daher zulàssig. 

2. Durch die Entscheidung der Groen Beschwerdekammer wurde die 

Rechtslage grundiegend geklärt und eine neue Anspruchsart für 

Erfindungen der vorliegenden Art geschaffen. 

Die Patentanmeidung, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens 

ist, enthält noch VerwendungsansprUche der von der GroI3en Be- 

schwerdekainmer ausgeschlossenen Art. Eine Patenterteilung 

hängt jetzt zunächst davon ab, daI3 die geitenden Patentan-

sprUche unter Beachtung von Art. 123 (2) und Regel 86 (3) EPU 

in einer Weise neu formuliert werden, dal3 sie der Entschei-

dung der Grol3en Beschwerdekammer entsprechen. 

3. Demnach ist zunächst eine neue Formulierung des Patentbegeh-

rens notwendig. Diese neue Formiflierung soilte vor der PrU-

fungsabteilung vorgenoinnien werdn, weil dies der Verfahrens-

ökonomie entspricht, ein Instanzverlust vermieden werden soil 

und auch die Sachprufung noch aussteht. Daher verweist die 

Beschwerdekammer die Sache nach Artikel 111 (2) EPfJ zur Fort-

fUhrung des PrUfungsverfahrens an die PrUfungsabteilung zu-

rUck. 

4. Eine RUckzahlung der BeschwerdegebUhr scheidet im Hinblick 

auf Regel 67 EPU aus, zumal ein wesentlicher Verfahrensfehler 

mm Sinne dieser Vorschrift nicht vorliegt. 

. 0 • / S • • 
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ENTSCHEIDUNGSFORMEL 

Aus diesen Grunden wird wie folgt entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

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

teilung zurUckverwiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

(RUckerl) 
	

hn) 


