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Beschwerde T 56/83 vom 13.10.1982 gegen die
Entscheidung der Prifungsabteilung 001 des Europdischen
Patentamtsvom 22.September 1982 , mit der die euro-

piische Patentanmeldung Nr. 80810247.9  aufgrund des Arti-

kels 97 (1} EPU zuriickgewiesen worden ist.
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II.

18/6/83

Sachverhalt und Antrige

Die am 8. August 1980 angemeldete und am 25. Februar 1981
mit der Vertffentlichungsnummer 0 024 258 verbffentlichte
europdische Patentanmeldung 80 810 247.9, fiir welche die
Prioritdt der Voranmeldung {(CH 7429/79) vom l4. August 1979
in Anspruch genommen wird, wurde durch Entscheidung der
Prifungsabteilung 00l des EPA wvom 22. September 1982 zu-

riickgewiesen.
Dieser Entscheidung lagen sieben, auch derzeit geltende Pa-
tentanspriiche zugrunde, von denen der erste gerichtet ist

auf das

"Verfahren zur Anwendung einer Verbindung der For-

mel

(1)

worin alk fiir Alkylen mit 1 - 4 Kohlenstoffatomen
steht. Rl und R2 unabhidngig voneinander Wasser-
stoff, Alkyl mit 1 - 4 Kohlenstoffatomen bedeuten
oder zusammen fiir einen Alkylenrest mit 4 bis 6 Koh-
lenstoffatomen stehen, R3 Wasserstoff, Methyl oder
Chlor bedeuten, und die Ringe A und B unabhingig
voneinander unsubstituiert oder durch Chlor substitu-
iert sein kYnnen oder eines ihrer pharmazeutisch an-
nehmbaren Siureadditionssalze, bei Krankheiten da-
durch gekennzeichnet, daB man diese Verbindung mit

pharmazeutischen Hilfsstoffen in die Form einer Arz-



III.

Iv.

VI.

neimittelzubereitung bringt und diese zur Bekdmpfung

von Herpes-Infektionen verwendet."

Die sich daran anschlieBenden Anspriiche (derzeit 2 bis 7)
sind Anspriiche gleicher Art, in welchen die épezifischen
Merkmale ndher pr&dzisiert werden. In der Beschreibungsein-
leitung der Patentanmeldung ist u.a. ausgefiihrt, dag die
obengenannten Verbindungen bereits in einer amerikanischen
Patentschrift (US - A - 3 399 201) als auf das zentrale
Nervensystem wirksam und als Wirkstoffe fiir Arzneimittel

beschrieben sind.

Die‘Zurﬁckweisung der Patentanmeldung mit diesen Anspriichen
wurde in der Entscheidung vom 22. September 1982 im wesent-
lichen damit begriindet, daB durch die geltende Formulierung
der Anspriiche eine therapeutische Behandlung des menschli-
chen Korpers beansprucht werde. Eine solche Behandlung sei
gewerblich nicht anwendbar und gem. Artikel 52 (4) und 54
(5) EPY nicht patentf&hig.

Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin mit Schreiben
vom 13. Oktober 1982 unter Zahlung der Beschwerdegebiihr Be-

schwerde ein und begriindete diese am 1. Februar 1983.

Die Beschwerdefiihrerin vertritt in ihrer Beschwerdebegriin-
dung und in einer zusdtzlichen Eingabe wvom 20. Juni 1983
die Auffassung, daB solche Anspriiche fiir Verfahren zur An-
wendung gewdhrbar seien, und stellte hilfsweise den Antrag,
gem. Artikel 112 (1) EPY die GroBe Beschwerdekammer mit der
Rechtsfrage zu befassen, ob Erfindungen der "zweiten Indi-
kation" patentierbar seien. Hierbei handle es sich um eine
Rechtsfrage von grundsdtzlicher Bedeutung, die sich aus dem
Ubereinkommen nicht in zweifelsfreier Weise ableiten lasse.
Aus der nationalen Rechtsprechung und aus dem Schrifttum
seien Rechtsauffassungen bekannt, die die bisher von der
Beschwerdekammer in anderen F&dllen zum Ausdruck gebrachten

Auffassungen in Frage stellen kdnnten.

Entscheidungsgriinde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und der
Regel 64 EP{j; sie ist daher zulidssig.

Mit den genannten Patentanspriichen 1 bis 7 beantragt die Be-
schwerdefiihrerin die Erteilung eines Patents mit Patentan-
spriichen, die auf das Verfahren zur Anwendung einer chemi-
schen Substanz zu einem therapeutischen Zweck gerichtet sind.
In der Gestalt dieser Anspriiche erscheint die Erfindung als
"Verfahren zur ... therapeutischen Behandlung ..." gem. Arti-
kel 52 (4) Satz 1 EP{j. Als solches wire sie nicht gewerblich
anwendbar und daher gem. Artikel 52 (1) EP{J nicht patentfi-
hig.

Die Frage der Zulissigkeit 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 grunds&dtzlicher Bedeutung i.S.v. Artikel
112 (1) EPY). Dies ergibt sich schon allein aus folgendem
Grund: Verwendunganspriiche sind eine nach dem Ubereinkommen
(vgl. Regel 30 Buchst. a) EPU) grunds&tzlich m&gliche 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 EPYJ als nicht gewihr-
bar. Dies gilt umso mehr, als durch Artikel 52 (4) Satz 2 EP{
nicht Verwendungen, sondern Erzeugnisse patentf&hig sind, und
als durch Artikel 54 (5) EPY fiir an sich bekannte Stoffe oder
Stoffgemische die Patentkategorie des Erzeugnisses vorgesehen
ist - vorausgesetzt, dag die Verwendung der Stoffe oder
stoffgemische zu einem der in Artikel 52 (4) genannten Ver-

fahren nicht zum Stand der Technik gehdrt.



4. Die Frage der Zuldssigkeit von Verwendungsanspriichen auf dem
genannten Gebiet ist von groSer Bedeutung, vor allem fiir die
Patentierung pharmazeutischer Erfindungen. fjber die Beantwor-
tung der Frage hat sich in der Affentlichkeit eine kontrover-
se Diskussion entwickelt. Da es sich auBerdem um eine reine
Rechtsfrage handelt, hdlt die Kammer eine Entscheidung zu
dieser Frage durch die GroB8e Beschwerdekammer fiir erforder-
lich i.8.v. Artikel 112 (1) Buchst. a) EPiJ.

w

Aus diesen Griinden wird gem. Artikel 112 (1) a) EP{ i.v.m.
Artikel 17 der Verfahrensordnung 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 Korpers ein Patent mit auf die Verwen-

dung gerichteten Patentanspriichen erteilt werden?

Der Geschdftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

J. Riickerl D. Cadman
WY T 27 Cadan.
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