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	T 208/88 

Sachverhalt und Antrãge 

Die am 25. Oktober 1980 mit deütscher Priorität vom 

7. November 1979 eingereichte europäische Patentanmeldung 

80 106 574.9 (Veräffentlichtungs-Nr. 28 755) war von der 

Prüfungsabteilung 001 mit Entscheidung vom 

25. November 1987, berichtigt am 7. Januar 1988, 

zurückgewiesen worden. Die Zurückweisung war auf Grund von 

vier am 30. September 1981 vorgelegten Patentansprüchen 

erfolgt, deren erster - in gekurzter Fassung -, wie folgt, 

lautet: 

"Verwendung von Pyrimidin-butanol-Derivaten der Formel 

(I) ...............zur Regulierung des 

Pflanzenwachsturns." 

Als Grund der Zurückweisung hatte die Entscheidung der 

Vorinstanz in bewu8tem Gegensatz zur Entscheidung der 

Kammer im Falle T 231/85 vom 8. Dezember 1986 

("Triazolylderivate/BASF", AB1. EPA 1989, 74) fehiende 

Neuheit gegenüber 

EP-A-1 399 

angeführt. (Im Verfahren vor der Prüfungsabteilung hatte 

auch 

US-A-3 869 459 

eine Rolle gespielt, aber nicht im Hinblick auf die 

Neuheit). In (1) seien die Pyrimidinbutanolderivate (I) 

sowie deren Verwendung zur Pilzbekàmpfung auf Pflanzen 

of fenbart und die Erkenntnis neuer Eigenschaften eines 

Wirkstoffs kdnne nur dann einen Verwendungsanspruch 

rechtfertigen, wenn dieser Anspruch dem Fachmann eine neue 

technische Lehre über die Einsatzbedingungen dieses 
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Wirkstoffes vermittle, nicht aber, wenn das einzige neue 
Merkmal des Anspruchs der verschiedene VerwendungSZWeCk 

selbst sei. 

Gegen die Entscheidung der Prufungsabteilung erhob die 
Anmelderin (Beschwerdeführerin) unter Entrichtung der 
vorgeschriebenen Gebühr am 16. Januar 1988 Beschwerde. Sie 
beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und 
ein Patent auf Grund der geltenden Ansprüche zu erteilen; 
hilfsweise mündliche Verhandlung sowie Vorlage an die 
GroBe Beschwerdekammer; ferner Rückzahlung der 
Beschwerdegebühr. In einer ani 19. März 1988 eingegangenen 
Begründung hierzu führte sie un wesentlichen aus, bei der 
selbständigen Kategorie des Verwendungsanspruches, wie er 
hier vorliege, gehäre der Verwendungszweck als technisches 
Merkinal zur Erfindungslehre und känne daher Neuheit 
begründen. Verwendungserfindungen seien nicht nur nach dein 
EPU, sondern auch nach nationalem Recht schutzfàhig, so 
daB ein Schutz auch aus Harmonsierungsgründen geboten sel. 
Die Entscheidung G 01/83 stehe dein nicht entgegen. Die 
beanspruchte Lehre sei dein Stand der Technik nicht zu 
entnehmen gewesen und daher neu, wie bereits mm analogen 
Fall T 231/85 entschieden wurde. 

Die Kammer hat daraufhin zunächst mit Zwischenentscheidung 
voni 20. Juli 1988 die Zulàssigkeit der Beschwerde 
festgestellt und die folgende Rechtsfrage der GroBen 
Beschwerdekaminer vorgelegt: 

"1st ein Anspruch auf die Verwendung einer cheniischen 
Verbindung oder Verbindungsklasse für einen bestinuiiten 
nicht-medizinischen Zweck neu jut Sinne von Artikel 54 EPU 
gegenüber eineni Stand der Technik, der die Verwendung 
dieser Verbindung(sklasse) für einen anderen nicht-
inedizinischen Zweck of fenbart, wenn die technische 
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Realisierung beider Lehren identisch und das einzige neue 
Merkmal des Anspruchs der Verwendungszweck selbst 1st?" 

V. 	Die GroBe Beschwerdekammer hat diese Rechtsfrage mit ihrer 

Entscheidung G 06/88 vomil. Dezember 1989 beantwortet, 

wie folgt: 

"Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten 

Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet ist, der auf 
einer in dexn Patent beschriebenen technischen Wirkung 

beruht, ist dahingehend auszulegen, daB er diese 

technische Wirkung als funktionelles technisches Merkinal 

enthãlt; ein soicher Anspruch 1st nach Artikel 54 (1) EPU 
dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal 

nicht bereits früher der Offentlichkeit zugänglich gemacht 

worden ist." 

Entscheidungsgründe 

1. 	Der geltende Anspruch 1 richtet sich auf die Verwendung 
von als soiche bekannten Verbindungen der F-ormel (I) zur 

Regulierung des Pflanzenwachstums. Auf Grund der Antwort 

der Grol3en Beschwerdekaminer zu der ihr vorgelegten 

Rechtsfrage 1st sein Gegenstand neu im Sinne von 

Artikel 54 EPU, wenn die folgenden beiden Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

Die technische Wirkung, auf der die beanspruchte 

Verwendung beruht, muB in der Patentanmeldung, und 

zwar selbstverstàndlich bereits in deren 
Erstunterlagen, beschrieben sein; 

die betreffende technische Wirkung darf der 

Offentlichkeit nicht bereits vor dem maBgeblichen 
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Prioritätsdatum der Streitanmeldung zugànglich 
gemacht worden sein. 

Diese zweite Voraussetzung ist, wie die GroJ3e Beschwerde- 
kammer ausgefuhrt hat, un Einzelfall eine Tatfrage. 

Die erste dieser beiden Voraussetzungen 1st unzweifelhaft 
erfüllt; siehe z. B. den ursprünglichen Anspruch 1, 
beginnend mit den Worten tlMjttel zur Regulierung des 
Pflanzenwachstuins", spàter gefolgt durch eine Definition 
der in dem Mittel enthaltenen Wirkstoffe, die mit der 
Definition dieser Wirkstoffe un geltenden Anspruch 1 
identisch 1st. Die technische Wirkung, auf 1eren 
Of fenbarung es zufolge der Entscheidung der GroBen 
Beschwerdekanuiier ankomint, ist dent auf das Mittel als 
soiches gerichteten ursprünglichen Anspruch 1 selbstver-
ständlich genauso deutlich zu entnehmen wie dem geltenden 
Verwendungsanspruch. Im ubrigen ist im ersten Satz der 
ursprünglichen Beschreibung ausdrücklich von einer 
"Verwendung" die Rede, und Seite 2, Absatz 1, spricht von 
"starke(n) wachstuinsregulierende(n) Eigenschaften" der 
betreffenden Verbindungen. 

Soinit bleibt zur Entscheidung über die Neuheitsfrage noch 
zu untersuchen, ob die Wirkung der in Rede stehenden 
Stoffe (I) als Wachstumsregulatoren etwa bereits vor dein 
Prioritätstag der Streitanmeldung der Offentlichkeit 

zugänglich war. 

3.1 	Eine soiche "Zugànglichkeit" der wachstumsregulierenden 
Wirkung ist nicht etwa schon dann gegeben, wenn bei der 
aus (1) bekannten Verwendung der Verbindungen (I) zur 
Pilzbekäinpfung tatsächlich - wenn auch unerkannt - eine 
Wachstumsregulation der behandelten Kulturen eintrat, wie 
dies hier wohi der Fall gewesen sein dürfte; denn die 

00825 	 . . 1... 



5  T 208/88 

Entscheidung G 06/88 betont, daB sich die Frage der 

Inhärenz un Zusainmenhang mit Art. 54 EPU nicht stelit 

(Abschnitt 8, insbesondere Unterabschnitte 8.1 und 8.2). 

Vielmnehr wird ejne bisher nicht beschriebene, aber bei der 

praktischen Ausführung einer bekannten Lehre tatsächlich 

eintretende Wirkung, die Grundlage einer Verwendungs-

erfindung sein soil, der Offentiichkeit erst dann 
zuganglich, wenn sie bei dieser Ausführung so kiar zutage 

tritt, daB sich dadurch mnindestens potentiell für einen 

unbegrenzten Kreis von Fachleuten das Wesen der Erfindung 

unntittelbar erschlieSt. Im vorliegenden Fall ware die 

wachstumsregulierende Wirkung der Verbindungen (I) erst 

dadurch zugängiich im Sinn einer neuheitsschädlichen Lehre 

zumn technischen Handein geworden, daB an den zwecks 

Pilzbekämpfung mit (I) behandeiten Kulturen augenfãllig, 

d. h. unübersehbar, ein abnormes Wachstumsverhalten sowie 

unzweideutig ein Kausalzusainmenhang zwische'n der erfoigten 

Behandlung der Kulturen und diesem Wachstumsverhalten 

erkennbar geworden ware. 

3.2  Für die Beurteilung der Frage, ob als unbeabsichtigte 

Folge einer auf Piizbekämnpfung abzielenden Behandlung der 

Kulturen mit der Verbindung (I) ein umnittelbar in die 

Augen springendes abnormnes Wachstumsverhaiten auftreten-

muBte, hat die Kammer keinen Anhaltspunkt. Hâtte sich aber 

einem Fachmnann ohne Kenntnis der Erfindung tatsächlich 

die Beobachtung aufgedràngt, daB eine Kultur ein vom 

Ublichen abweichendes Wachstumsverhaiten zeigt, so hätte 

er die Ursache dafür - falls er sich uberhaupt nach ihr 

fragte - unter einer Mehrzahl von Umständen suchen können, 
z. B. einer besonderen Bodenbeschaffenheit, dem Zeitpunkt 

oder der Art des Anbaus, klimatischen Verhältnissen, der 

Düngung u. a. in. Die öffentlichkeit war somit weder durch 

die Lektüre von (1), noch durch die praktische AusfUhrung 

seiner Lehre objektiv in die Lage versetzt, das Wesen der 

hier beanspruchten Erfindung in Gestalt der wachstumns- 
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regulierenden Wirkung der Verbindungen (I) unzweideUtig zu 

erkennen. 

	

3.3 	Da anderer Stand der Technik, der die Neuheit des 
Gegenstandes der Streitanmeldung in Frage stellen könnte, 
der Kammer nicht vorliegt, mul?, dieser als neu gelten. 

	

4. 	Zur Frage der erfinderischen Tätigkeit hat die 
angefochtene Entscheidung auf Seite 5, vierter Absatz, 
unter Bezugnahme auf die am 29. Februar 1984 eingereichten 
Vergleichsversuche gegenüber (2) kurz, aber eindeutig 
festgehalten, daB sie deren Vorliegen "für den 
Anmeldungsgegenstand, soweit er neu 1st", anerkenne. 

	

4.1 	Gemeint war mit dieser Aussage offenbar das folgende: 
Ausgegangen wurde von (2) als nächstern Stand der Technik, 
was angesichts der gariz anderen Aufgabe von (1) gerecht- 
fertigt war. Aufgabe war die Angabe von verbesserten 
Wachstumsregulatoren (wie in der Begleiteingabe zu den 
Vergleichsversuchen ausgeführt). Die tatsächliche Lösung 
dieser Aufgabe durch den Vorschlag, die Verbindungen (I) 
zu verwenden, wurde auf Grund der Vergleichsversuche als 
glaubhaft und durch (2) nicht nahegelegt anerkannt. 
Insoweit sieht die Kammer keinen AnlaB, von der Beur -

teilung durch die Vorinstanz abzuweichen. Zu untersuchen 
bleibt lediglich, ob man etwa durch Einbeziehung des von 
der Vorinstanz für neuheitsschàdlich gehaltenen Dokuinents 

in die Uberlegungen zur erfinderischen Tätigkeit zu 
einem anderen Ergebnis gelangt. 

	

4.2 	Nach Auffassung der Kammer 1st dies nicht der Fall: Weder 
1st ersichtlich, wie durch (1) allein, wo als einzige 
Verwendungsmôglichkeit der Verbindungen (I) diejenige als 
Fungizide erwãhnt ist, deren Wirksainkeit als Wachstuins-
regulatoren oder gar als gegenüber den Verbindungen nach 

verbesserte Wachsturnsregulatoren zu erwarten gewesen 
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F 

sein soilte; noch ist zu erkennen, wieso es nahegelegen 

haben soilte, auf der Suche nach gegenüber (2) 

verbesserten Wachstuntsregulatoren gerade nach den aus (1) 

bekannten Fungiziden zu greifen. 

4.3 	Nach allem beruht der Gegenstand von Anspruch 1 auf 

erfinderischer Tätigkeit. 

Die Ansprüche 2 bis 4 richten sich auf 'die Verwendung als 

Wachstumsregulatoren je einer unter die ailgemeine Forinel 

(I.) von Anspruch 1 fallenden individuellen Verbindung; sie 

werden daher von der Patentfähigkeit des Anspruchs 1 

getragen. 

Voraussetzung der beantragten Rückzahlung der Beschwerde-

gebühr wâ re gemäB Regel 67 EPU das Vorliegen eines 

weseritlichen Verfahrensmangels im Verfahren vor der 

Prüfungsabteilung. Ein solcher wurde jedoch weder seitens 

der Beschwerdeführerin dargetan, noch ist er für die 

Kammer ersichtlich. Insbesondere hat zwar die bewuBte 

Abkehr der Vorinstanz von der Entscheidung T 231/85 zu 

einem, wie oben dargelegt, unrichtigen Ergebnis geführt; 

als wesentlicher Verfahrensmangel ist aber das Abweichen 

von einer zunächst vereinzelt dastehenden Beschwerde-

entscheidung im Gegensatz zu einem Abweichen von 

gefestigter Rechtsprechung der Beschwerdeinstanz nicht 

anzusehen. Ein Grund zur Ruckzahlung der Beschwerdegebühr 

liegt soinit nicht vor. 
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Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Entscheidung der PrUfungsabteilung vom 

25. November 1987 wird aufgehoberi. 

Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen, mit der 

Auflage, ein Patent auf der Grundlage folgender Unterlagen 

zu erteilen: 

- 	Ansprüche 1 bis 4, eingegangen am 

30. September 1981; 

- 	Beschreibung, wie als EP-A1-28 755 veräffentlicht, 

mit noch vorzunehmenden redaktionellen Anderungen. 

Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird 

zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte:  Der Vorsitzende: 

M. Beer  K. Jahn 
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