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Sachverhalt und Anträge 

I. Die am 10. Mrz 1981 mit deutscher Priorität vom 

24. März 1980 eingereichte europäische Patentaruneldung 

	

81 101 742.5 (Publikationsnummer 37 468) wurde von der 	LI 

PrUfungsabteilung 001 durch Entscheidung vom 2. Juli 1985 

zurUckgewiesen. Die ZurUckweisung erfolgte auf der Grundlage 

von vier PatentansprUchen, die in gekUrzter Form, wie folgt, 

lauteten: 

U1.  Verfahren zur Bekäinpfung von Pilzen, dadurch gekennzeich-

net, daB man ein Triazolylderivat der aligemeinen Formel 

in der ................., oder deren Saize oder 

Metallkomplexverbindungen auf diese einwirken 1a13t. 

Verfahren zur vorbeugenden Bekämpfung von Pilzen, dadurch 

gekennzeichnet, daB man ein Triazolylderivat gemäB Anspruch 1 

auf durch Pilzbefall bedrohte Gegenstände einwirken läJ3t. 

Verfabren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man 

(konkrete Verbindung A) .... als Triazolylderivat ver-

wendet. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man 

(konkrete Verbindung B) .... als Triazolylderivat ver-

wendet." 

II. Die ZurUckweisung erfolgte im Hinblick auf Art. 54(3) EPO 

wegen mangeinder Neuheit gegenUber der nicht vorveröffent-

Iichten älteren europäischen Pa-tentanineldung 

(1) EP-A-19 762. 

In (1) werde ein Verfahren zur Regulierung des Pflanzenwachs-

turns mittels der gleichen Verbindungen beschrieben, die nach 

der Erfindung in einem Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen 

verwendet werden sollen. Falls bei zwei PatentansprUchen - 

wie hier - ein Unterschied nur hinsichtlich der Zweckangabe 

bestehe, wobei diese Angabe die gleichen technischen Merkrnale 
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impliziere, so seien die Gegenstnde soicher AnsprUche als 

gleich zu betrachten (Séite 4, Absatz 1, der angefochtenen 

Entscheidung). 

III.Am 22. Mai 1985 hatte die Anmelderin noch zwei }iilfsanträge 

gestelit: Der erste richtete sich auf die Erteilung zweier 
S VerfahrensansprUche, entsprechend den Ansprtichen 3 und 4 ge-
mäI3 Hauptantrag; der zweite auf Erteilung eines Patents für 
die Verweridung eines Triazolylderivats zur Herstellung eines 
Fungizids, gekennzeichnet durch -die Verwendung von Verbindun-

gen gemáI3 Anspruch 1 des Hauptantrages (Arispruch 1) bzw. von 
Verbindungen A und B, wie in den AnsprUchen 3 und 4 gemäl3 
Hauptantràg definiert (Anspruch 2 bzw. 3). Diese Hilfsanträge 

wurden in der Entscheidung vom 2.07.1985 nicht beschieden, da 
sie, wie dem Protokoll einer telefonischen RUcksprache am 

8.07.1986 zu entnehmen ist, erst nach deren Ergehen zur 

Kenntnis der PrUfurigsabteilung gelangt waren. 

Dem genannten Protokoll ist auch zu entnehxnen, daB die PrU-

fungsabteilung den 1. Hilfsantrag für gewhrbar hielt, aber 

deswegen nicht zur Abhilfe nach Art. 109 EPti bereit war, weil 
die Anmelderin auch weiterhin an ihrem Hauptantrag fest-

hielt. 

Gegen die Entscheidung der PrUfungsabteilung hat die Anmel-

derin am 13. Juli 1985 unter gleichzeitiger Bezahiung der 

vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde erhoben, die sie auch 

gleichzeitig begrUndet hat. Die BegrUndung bezieht sich auf 

die Entscheidung Gr 01/83 vom 5.12.1984 der Grol3en Beschwer-

dekammer (ABi EPA 3/1985r 60-) -und folgert daraus im wesent-

lichen, daB bei Bejahung der Neuheit einer zweiten, trotz 

Bekanntseins einer ersten pharmazeutischen Verwendung eines 

Stoffes oder Stoffgemisches auch eine zweite landwirtschaft-
liche Verwendung als neu anzuerkennen sei. Der Haupt- und die 

beiden Hilfsanträge sind zunächst unverändert weiterverfolgt 

worden. 

Am 7. Mai 1986 hat die BeschwerdefUhrerin (Anmelderin) ferner 

einen dritten Hilfsantrag vorgelegt, dessen Anspruch 1 auf 
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die Verwendung der in Anspruch 1 des Hauptantragesdefi-

nierten Triazolylderivate zur Bekämpfung von Pilzen gerichtet 

war; Anspruch 2 des Hilfsantrages 3 richtete sich - in alter-

nativer Form - auf die entsprechende Verwendung der konkreten 

Verbindungen A und B gemäl3 den AnsprUchen 3 und 4 des Haupt-

antrages. 

VI. Auf Anregung der. Kammer, den ilfsantrag als den am weitesten 

gehenden Antrag zum Hauptantrag zu machen, -hat die Beschwer-

defUhrerin schlieBlich als neuen Hauptantrag- unter BerUck-

sichtigung aller bisherigen Anspruchssätze in Form von Hilf s- 

anträgen - die beiden folgenden (gekUrzt wiedergegebenen) 

AnsprUche eingereicht: 

S•]• Verwendung eines Triazolylderivats der ailgemeinen Formel 

(wie im vorherigen Hauptantrag) ....... oder dessen 

Salz oder Metallkomplexverbindung zur Bekämpfung und zur 

vorbeugenden Bekmpfung von Pilzen. 

2. Verwendung von ..... (Verbindung A oder B) ....... gem13 

Anspruch 1." 

Sie beantragt Erteilung eines Patents auf Grund dieser An-

sprUche. 

EntscheidungsgrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPi; s-ie -is-t daher zülässig. 	- 

- Die geltenden AnsprUche entsprechen sinngemäl3 den ursprUrig-

lichen AnsprUchen 1 bis 3 bzw. 4 und 5. Gegen sie bestehen 

daher keine formalen Bedenken. 
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Die angefochtene Entscheidung stUtzt sich auf (1) als einzi-
gen relevanten Stand der Technik. Dort sind die gemäl3 An-

spruch 1 der vorliegenden Annieldung zur Verwendung als Fungi-
zide vorgeschlagenen Triazolylderivate als soiche sowie ihre 

Anwendung als Mittel zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums 
beschrieben. Die Behandlung erfolgt ebenso wie beim Anmel-

dungsgegenstand z.B. durch BesprUhen oder Bestäuben von Nutz-

pflanzen oder durch Beizen von deren Samen (vgl. (1), Seite 
16, und vorliegende Anmeldung, Seite 13, letzter Absatz). 

DemgegenUber hielt die Vorinstanz das seinerzeit beanspruchte 

Verfahren zur Bekämpfung von Pilzen mittels der betreffenderi 
Triazolylderivate, das inhaitlich deren nunmehr beanspruchter 
Verwendung im wesentlichen entsprach, für nicht mehr neu. Sie 
gelangte zu dieser Auffassung of fenbar - obwohl dies in der 
angefochtenen Entscheidung nicht in voller Kiarheit gesagt 
wird - auf Grund der Uberlegung, daB beim Stand der Technik 

nach (1) ebenso wie anineldungsgemäl3 Pflanzen - vornehmlich 
Nutzpflanzen, wie Getreide - mit den Triazolylverbindungen 

in gleicher Weise béhandelt werden, wobei unabhängig von der 
angestrebten Wirkung mimer die gleiche tatsch1iche Wirkung 

erzielt werden mu3; denn wenn man eine Pflanze mit einem 

Mittel behandelt, das sowohi wachstumsregelnd als auch fungi-

zid wirkt, so wird eine nach (1) zum Zwecke der Wachstumns-
regelung behandelte Pflanze ebenso - gegebenenfalls unerkannt 

- gegen Pilzbefall geschUtzt, wie de facto das Wachstum einer 
Pflanze beeinfluI3t wird, die - wenn auch nur zuin Schutz gegen 

Pilze - mit dem gleichen Mittel behandelt wird. Die Pflanze 

und der Pilz_."wissen" eben nidht, was der Mensch mitihnen 

vor hat. 

Wenn - wie im urspring1ich eingereichten Anspruch 1 - fungi-

zide Mittel ala soiche beansprucht werden soliten, dann 

fehite es ihnen gegenUber (1) tatsächlich an der Neuheit; 

denn soiche fungizide Mittel unterscheiden sich in der all- 
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gemeinen Form, in der sie beansprucht waren, mit ihren tech-

nischen (k3rperlichen) Merkmalen in nichts von den durch (1) 

of fenbarten wachstumsregelnden Mittein. 

Das Gleiche gilt jedoch nicht für die derzeit beanspruchte 

Verwendung. Dies wird bei Betrachtung der Erfindung nach 

Aufgabe und L6sung deutlich: 

6. Legt man (1) als Stand der Technik zugrunde, so kann die Auf 

- 	gabe der Erfindung darin gesehen werden, für die Triazolyl- 
verbindungen nach (1) zusätzlich zu der dort genannten noch 
eine weitere Verwendbarkeit aufzufinden. Diese Aufgabe wird 
anspruchsgemäl3 durch den Vorschlag ihrer Verwendung ais 
Fungizide gel6st - Ubrigens entgegen Seite 4, Zeilen 12 bis 
13, der angefochtenen Entscheidung nicht nur zuxn Schutze von 

Pflanzen, sondern auch anderer Substrate; siehe Seite 14, 
Zeile 29, bis Seite 15, Zeile 8. Auch wenn man von diesen 

anderen Substraten einmal absieht, so unterscheidet sich die 

anineldungsgemi3e technische Lehre - Verwendung zur Bekämpfung 

von Pilzen oder entsprechende vorbeugende Behandlung von 

Nutzpflanzen gegen Pilzbefall - von derjenigen nach (1) - 

Behandlung von Pflanzen, deren Wachstuin beeinflul3t werden 
soil. Wohi trif ft es zu, daI3 beim Befolgen der bekannten 

Lehre nach (1) ungewolit und unerkannt auch eine Schutz-
wirkung gegen Pilze eintreten mul3te; diese Schutzwirkung 

bewul3t und gezielt zu erreichen, d.h. gerade soiche Pflanzen 

(oder auch andere Gegenstände; siehe oben) zu behandein, die 

von schädiichen Piizen befallen sind oder befallen zu werden 

droherrwuyde jedoch erstmals geznJ3 der Anrneldung gelehrt. 
Demnach steht das Bekanntsein eines Stoffes der Neuheit einer 

bis dahin unbekannten Verwendung dieses Stoffes auch dann 

nicht entgegen, wenn die neue Verwendung keiner anderen 

technischen Realisierung bedarf als eine bereits bekannte 

Verwendung desselben Stoffes. Die beanspruchte Verwendung ist 

daher neu. 
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7 Auch der der angefochtenen Entscheidung zugrundeliegende Ver 
fahrensanspruch 1, erst recht natUrlich die stofflich einge-
schränkten VerfahrensansprUche gemI3 Hilfsantrag 1 vom 

22. Mai 1985 genUgten nach Auffassung der Kaxnmer dem Paten-

tierungserfordernis der Neuheit gegenilber (1). 

B. Das Vorliegen von erfinderischer Ttigkeit wurde von der an-

gefochtenen Entscheidung ausdrUcklich anerkannt (Seite 5, Ab-

satz 5), ohne daB dieser Aspekt anscheinend - bei Verneinung 
der Neuheit zurecht - im einzelnen an Hand von Aufgabe und 

L6sung der Erfindung untersucht wurde. 

8.1.Da zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit (I) auf Grund 

von Art. 56, Satz 2 EPU nicht in Betracht zu ziehen ist, 

drngt sich als nächster Stand der Technik eines der im Re-
cherchenbericht angefUhrten Dokuxnente auf, in denen als Fun-

gizide wirksaine Verbindungen beschrieben sind, die den anmel-

dungsgemäI3 verwendeten strukturell ähnlich sind. HierfUr 

kornmen grundsätzlich 
DE-A-2 634 5110,  

US-A-4 113 465 und 
DE-A-2 706 670 

in Frage. Es ist nicht zu beanstanden, daB die Anmeldungsbe-
schreibung von (2) ausgeht (Seite 1, Absatz 2) und zur Gel-

tendniachung einer die erfinderische Tätigkeit stUtzenden 

unerwartet besseren Wirkung eine dort spezifisch genannte 

Verbindung (siehe Seite 5, Zeile 6) als "Vergleichswirkstoff 

A" (vorliegende Anrneldung, Seite 20, Zeile 15, bis Seite-21,--
unten) heranzieht. 

8.2.An der zuletzt genannten Stelle werden nun zwar die genauen 

Versuchsbedingungen des Vergleiches angefUhrt, das Ergebnis 

wird jedoch bloB summarisch als "bessere fungizide Wirkung" 

bezeichnet (Seite 21, Zeile 2 und letzte zwei Zeilen). Worm 
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genau die Verbesserung besteht,, wird nicht, insbesondere 
nicht in quantitat•iver, nachprüfbarer Form gesagt. Daher 
sieht sich die Kaniiner noch nicht in der Lage, die Erteilung 

eines Patentes zu beschlieI3en. 

Eine Patenterteilung kann auch deswegen noch nicht erfolgen, 

weil keine an die geltenden AnsprUche angepal3te Beschreibung 

vorliegt. Die Annieldung wird daher an die PrUfungsabteilung 

zurUckverwiesen. 

Eine RUckzahlung der BeschwerdegebUhr wurde von der Beschwer-

defUhrerin nicht beantragt, doch hat die Kanimer diese Frage 

von sich aus geprUft und ist dabei zu dem .folgenden Ergebnis 
gelangt: 

Die am 2.07.1985 ergangene Eritscheidung läBt zwei Hilfsan-
träge unberticksiclitigt, die dem Amt seit dem 22.05.1985 vor- 

lagen. Da3 diese H.ilfsanträge nicht rechtzeitig zu ihrer 
Kenntnis gelangt waren, hat zwar die PrUfungsabteilung selbst 

nicht zu vertreten, muS sich aber das EPA zurechnen lassen; 

denn dieses mui3 so organisiert sein, daB Eingänge zUgig der 
entscheidenden Stelle vorgelegt werden. Mit einer inneramt-

lichen Laufzeit von rund sechs Wochen muB kein Beteiligter 

rechnen; vielmehr mUssen sich die Beteiligten. in einer zur 

baldigen Entscheidung anstehenden Sache darauf verlassen 

können, daB entscheidungserhebliche Vorbringen der entschei-

denden Instanz innerhaib weniger Tage nach Eingang zugeleitet 

sind. Es ist untragbar, wenn - wie bier - beinahe sechs 

Wochen verstreichen, ehe die PrUfungsabteilung von einge-

gangenenAnträgen der Anmelderin Kenntnis irhäft. Eine Nicht- 

berUcksichtigung wegen einer von den Beteiligten nicht zu 

vertretenden inneranitlichen Verzögerung stelit einen wesent- 

lichen Verfahrensmangel im Sinne der R.67 EPtJ dar, der die 

RUckzahlung der BeschwerdegebUhr gebietet. Im vorliegenden 

Fall entspricht die RUckzahlung auch der Billigkeit, weil 
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nicht nur der am 30.10.1986 neu eingereichte, sondern auch 

mindestens einer der dem Axnt am Tag der angefochtenen Ent-

scheidung vorliegenden Anspruchssätze den ZurUckweisungsgrund 

mangeinder Neuheit verinieden. Im Ubrigen hätte die PrUfungs-

abteilung der angefochtenen Entscheidung nach Art. 109 EPU 

abbelfen und das PrUfungsverfahren fortsetzen sowie die RUck-

zahiung der BeschwerdegebUh-r anordnen mUssen, sobald sie vom 

Vorliegen einer zu1ssigen und jedenfalls im Umfange des 

damaligen Hilfsantrages 1 auch nach ibrer eigenen Auffassung 

S 	begrUndeten Beschwerde sowie von dem vorliegenden Verfahrens- 

mangel Kenntnis erhielt. 

( 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Griinden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur Fortsetzung des PrUfungsverfahrens auf 

Grund der AnsprUche vom 30.10.1986 an die PrUfungsabteilung 

zurUckverwiesen. 

Die RUckzahlung der BeschwerdegebUhr wird angeordnet. 

H 
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