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Die Einspruchsgründe nach Art 53 (b) und Artikel 56: 

1. Artikel 53 (b)
Laut Patentschrift werden Melonenpflanzen (Wassermelonen, Citrullus lanatus) und deren Zellen, Zuchtmaterial und Ernte beansprucht, die einen buschigen Wuchs aufweisen und triploid (bzw. tetraploid) sind (Claim 1-16). Zudem werden in Claim 17-19 Verfahren beansprucht, die die Züchtung, den Anbau und die Ernte der Pflanzen betreffen. 

Die Pflanzen (Claim 1-16) verfügen über zwei züchterische Merkmale, die weder einzeln noch in Kombination als technische Erfindung gelten können. Vielmehr stammen die Pflanzen aus ‚im Wesentlichen biologischen Verfahren‘. Diese ‚im Wesentlichen biologische Verfahren‘ liegen auch den Ansprüchen 17-19 zugrunde.   

Anspruch 1 (EP2814316) lautet: 
„Pflanze der Art Citrullus lanatus, wobei die Pflanze triploid ist und eine bush-Wuchsform aufweist, umfassend drei Kopien eines als bush bezeichneten rezessiven Allels, wobei das bush-Allel durch Kreuzen einer Wassermelonenpflanze, deren Samen unter der Zugangsnummer NCIMB41906 oder NCIMB41905 hinterlegt wurden, mit einer anderen Wassermelonenpflanze erhältlich ist.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Was sind die erfinderischen Merkmale bzw. der Trait, der durch die Erfindung erreicht wurde?

Der buschige Wuchs wurde als ‚native trait‘ in einem Heimgarten entdeckt. Die genetische Eigenschaft, die den buschigen Wuchs bewirkt, wird als rezessiv charakterisiert. Ansonsten gibt es in Bezug auf diesen trait keine technischen Angaben. Die angenommenen, hypothetischen Allele werden als hypothetisches ‚bush-Allel‘ benannt, aber nicht identifiziert. Der buschige Wuchs kann durch Kreuzung erzielt werden, wird aber durch die Polyploidie weder hervorgerufen noch verändert. 

Es handelt sich also um Pflanzen, deren Eigenschaften in Bezug auf den buschigen Wuchs natürlich sind und lediglich entdeckt wurden, nicht aber durch technische Eingriffe bewirkt oder auf erfinderische Weise verfügbar gemacht wurden. 

Zusätzlich wurde der Chromosomensatz der Melonen vervielfacht. Dadurch soll das ‚bush-Allel‘ in drei (oder vier) Kopien in den Pflanzen vorliegen. Die Vervielfachung des Chromsomensatzes hat laut Patentbeschreibung wesentlichen keine Auswirkungen auf den buschigen Wuchs oder die Qualität der Früchte. 

Es handelt sich also nicht um ein Verfahren, mit dem auf technische Weise ein neuer Trait (buschiger Wuchs) in das Genom der Melonen eingefügt würde, wie dies nach den Entscheidungen G2/07 und G1/08 als notwendige Voraussetzung für die Patentierbarkeit eines Zuchtverfahrens festgelegt wird. Vielmehr handelt es sich lediglich um die technische Garnierung eines im Wesentlichen biologischen Verfahrens zur Züchtung. Weder ist dieses Verfahren neu oder erfinderisch, noch kann das erzielte Ergebnis als patentierbare technische Erfindung angesehen werden. 

Das im Patent beschriebene Verfahren entspricht deswegen dem Ausschluss von der Patentierbarkeit nach Artikel 53 (b), Regel 28, wie er auch in G2/07, Headnote 2, addressiert wird: 
"Such a process does not escape the exclusion of Article 53(b) EPC merely because it
contains, as a further step or as part of any of the steps of crossing and selection, a step of a technical nature which serves to enable or assist the performance of the steps of sexually crossing the whole genomes of plants or of subsequently selecting plants." (see decision G 2/07, supra, Headnote, answer 2)

Zu beachten ist, dass sich die vorliegende Erfindung vom Patent EP148725, das der Entscheidung T1729/06 zugrunde liegt, deutlich verschieden ist: Hier war das beanspruchte Merkmal eine veränderte Qualität der Früchte, die durch die Polyploidie bewirkt wurde. Anspruch 1 des Patentes (EP1487256) lautet hier: 
„Verwendung einer diploiden Wassermelonenpflanze, die ein Gen e umfasst, als Pollenspender für triploide Wassermelonenpflanzen in einem Verfahren zur Erzeugung von triploiden samenlosen Wassermelonenfrüchten, wobei die Früchte der diploiden Wassermelonenpflanze in einem Größenbereich zwischen 0,9 und 3,2 kg vorliegen und die Fruchtschale spröde ist und unter einem Druck im Bereich von 90 bis 150 g/mm2 bricht.“ 

In diesem Falle hatte also eine vom EPA als technisch angesehene Züchtung einen Einfluss auf die Merkmale der patentierten Pflanzen. Das ist im Falle des angegriffenen Patentes aber nicht der Fall. Vielmehr handelt es sich hier um Melonen, die buschig wachsen und zusätzlich polyploid sind, wobei duch die Polyploidie die beschriebenen Züchtungsmerkmale aber weder verursacht noch verändert werden. 

Im Ergebnis handelt es sich also um Melonenpflanzen mit buschigem Wuchs, die entdeckt wurden und deren züchterischen Eigenschaften nicht auf technische Art und Weise verändert wurde und die deswegen dem Patentierungsverbot von Artikel 53(b) entgehen können. Damit unterliegen die beanspruchten Pflanzen und die beanspruchten Verfahren zur Produktion der Pflanzen dem Ausschluss von Artikel 53 (b) bzw. Regel 28 (1) und (2). 

Nicht erheblich ist in diesem Zusammenhang, dass die Große Beschwerdekammer in G3/19 einen Stichtag für die Anwendung der Regel 28 (2) eingeführt hat, nachdem diese Regel nur auf Patentanmeldungen angewandt werden soll, die nach dem Juli 2017 veröffentlicht wurden. Vielmehr ist bei der Anwendung der Regelung 28(2) zu beachten, dass diese Regel auf dem Inhalt der EU Richtlinie 98/44 beruht. Damit muss für die Anwendungen und mögliche Stichtagsregelungen das Datum der Verabschiedung dieser Richtlinie herangezogen werden, die bereits 1998 beschlossen wurde und 1999 in das Regelwerk des EPÜ übernommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht die Absicht des Gesetzgebers in der EU, eine Patentierung von Pflanzen und Tieren aus im Wesentlichen biologischen Verfahren zu erlauben. Diese geht u.a. aus dem Text der Richtlinie, mehreren Resolutionen des EU Parlamentes und einer Stellungnahme der EU Kommission hervor (siehe Anlage). Eine Stichtagsregel für Regel 28 (2) die deren Anwendungen nur für Patentanträge vorschreibt, die ab dem 1. Juli 2017 angemeldet wurde, entbehrt somit der notwendigen rechtlichen Grundlage. 


2. Art 56 
Laut Patentschrift werden Melonenpflanzen (Wassermelonen, Citrullus lanatus) beansprucht, die einen buschigen Wuchs aufweisen und triploid (bzw. tetraploid) sind. Der buschige Wuchs wurde als ‚native trait‘ in einem Heimgarten entdeckt. Die genetische Eigenschaft, die den buschigen Wuchs bewirkt, wird als rezessiv charakterisiert. Ansonsten gibt es in Bezug auf diesen trait keinerlei technische Angaben, lediglich weitere beschreibende Angaben (Länge der Internodien etc). Die angenommenen, hypothetischen Allele werden lediglich als ‚bush-Allel‘ benannt, aber nicht identifiziert. Der buschige Wuchs kann durch Kreuzung erzielt werden, wird aber durch die  Polyploidie nicht hervorgerufen oder verändert. 

Tatsächlich zeigte es sich, dass die Vervielfachung des Chromosomensatzes keinen Einfluss auf die Qualität der Früchte hat. Dazu heißt es in der Patentschrift: 
„[0054] Fruit characteristics are not influenced by the presence of three copies of the bush allele (absence of the B allele), so that triploid hybrids with any size of fruit, any fruit shape, color and fruit rind pattern can be produced by crossing the bush allele into genetic backgrounds which have different fruit characteristics. (…)“

Daraus folgt, dass auch durch die Erzielung der Polyploidie die Qualität der Früchte nicht beeinflusst wurde und somit kein neues züchterisches Merkmal auf erfinderische Art und Weise bewirkt oder verfügbar gemacht wurde. Es handelt sich also um Pflanzen, deren Eigenschaften in Bezug auf den buschigen Wuchs und die Qualität der Früchte natürlich sind und lediglich entdeckt wurden, nicht aber durch technische Eingriffe bewirkt oder auf erfinderische Weise verfügbar gemacht wurden. 

Dabei ist es ohne Zweifel, dass buschige Wassermelonenpflanzen bereits vor 2012 bekannt waren (siehe bspw. Dx: Mohr, H. C. (1956). Mode of inheritance of bushy growth characteristic in watermelon. Proc. Assoc. South Agric. Work. 53, 174. , Dy: Neppl & Wehner, 2001;  Dz: EP 1 816 908 B1). Dieses züchterische Merkmal wurde durch den Patentinhaber weder in erfinderischer Weise hervorgerufen noch verändert. Im Patent wird auch kein neues oder erfinderisches Verfahren offenbart, um Melonenpflanzen mit buschigem Wuchs zu generieren. 

Als technisches Problem wird tatsächlich nicht der buschige Wuchs der Pflanzen, sondern die Erstellung triploider Pflanzen genannt: 
[0014] However, it has so far not been possible to produce triploid bush hybrid plants, which are capable of producing seedless fruits of high quality.

Hier wird der Eindruck erweckt, dass die Polyploidie auf die Qualität der Früchte Auswirkungen haben würde. Doch dies war laut Patentschrift nicht der Fall: Die Qualität der Früchte wurde durch die Polyploidie nicht verändert, ebenso wenig wie die Wuchsform der Pflanzen. Hier handelt es sich also um ein Problem, das in der Realität nicht existierte und im Patent nicht gelöst wurde. Vielmehr werden im Patent Pflanzen beschrieben, die in ihrer Qualität und ihren entscheidenden Züchtungsmerkmalen mehr oder weniger unverändert sind. Zwar wurden ihre Chromosomensätze vervielfacht, doch dadurch wurde kein technisches Problem gelöst. 

Es gab somit kein erkennbares technisches Problem bei der Auslösung der Polyploidie bei den Melonen, das durch die Patentschrift gelöst wurde. Es gibt keine Publikation, die auf ein derartiges Problem hinweisen würde und wenn es dieses Problem  gegeben hätte, ist es nicht in der Patentschrift belegt. 

Zudem ist das Verfahren zur Erzeugung der Polyploidie nicht erfinderisch, da entsprechende Verfahren, mit denen man polyploide, oft kernlose Wassermelonen erzeugen kann, bereits bekannt waren. Die Lösung dieses Problems wurde spätestens in der Patentschrift EP1487256 verfügbar gemacht. Dieses Patent kann in dieser Hinsicht als ‚closest prior art‘ angesehen werden. Es ist nicht erkennbar, warum diese Verfahren, die bereits bei Wassermelonen mit längeren Ausläufern erfolgreich erprobt waren, nicht auch auf Wassermelonen mit buschigem Wuchs angewandt werden können. Tatsächlich müssen die damals bekannten Methoden nicht verändert werden, um bei den buschigen Melonen erfolgreich angewandt zu werden. 

In der Patentschrift findet sich im Ergebnis also weder ein technisches Problem noch eine erfinderische Lösung. Im Ergebnis werden lediglich bekannte züchterische Verfahren angewandt, die keinen Einfluss auf die hier entscheidenden Eigenschaften der Melonenpflanzen haben. 

Offensichtlich ist sich auch der Patentinhaber über die fehlende Erfindungshöhe bewusst. Deswegen versuchte ein nachträglich ein weiteres ‚technisches Problem‘ einzuführen, das mit Hilfe des Patentes gelöst werden sollte, das aber in der Patentschrift nicht genannt wird. In seinem Schreiben vom 15. Mai 2018 erklärt er (Seite 3): 
„Applicant has further surprisingly found that this bush allele can be used to make tetraploids with four copiess (bbbb) and triploids with three copies (bbb) which have a bush growth habit without affecting leaf size and fruit size compared to tetraploids and triploids having the wild B allele. 
This is surprising, because a gene can be variously affected when it is changed from diploid copy number into a tetraploid or triploid copy number in a genome.“ 

Und aus Seite 4 des Schreibens wird ausgeführt: „This means that triploid and tetraploid plants can be made with bush growth and various fruit sizes (…) The functioning of the b-allele in a gene dosage of three or four copies  in a genome gives thus novel and inventive phenotype.“ 

Weiterhin heißt es auf Seite 5 / 6 des Schreibens: „The invention thus solves the problem of providing an allele that can be broadly used to make triploid watermelon plants with a compact bush growth type without affecting leaf size and fruit size. The claimed matter solves this problem whereas none of the art of record teaches the claimed solution.“ 

Um diese Ausführungen über die angeblichen Problemstellungen zu stützen, führt der Patentinhaber drei Publikationen an. Diese sollen den Eindruck erwecken, dass es tatsächlich ein technisches Problem gegeben hätte, um polyploide Melonen mit buschigem Wuchs zu generieren, ohne die Qualität der Früchte zu verändern: 
· Guo et al 1996 beschreibt Effekte der Polyploidie bei Mais, hat aber keinerlei Bezug zu Melonen (D5). 
· Osborn et al., 2003 beschreibt über Effekte der Polyploidie in Getreide und hat ebenfalls keinerlei Bezug zu Melonen (D6). 
· Samiathan et al., 2015 befasst sich mit der Polyploidie bei Melonen, wurde aber nach Einreichung der Patentschrift veröffentlicht und kann deswegen nicht dazu herangezogen, um ein technisches Problem zu beschreiben, das ursprünglich mit der Patentschrift gelöst werden sollte (Dx). 

De fakto wurde das Problem also erst nachträglich konstruiert. Es gibt keine Publikation, die vor der Einreichung der Patentschrift über entsprechende Probleme bei der Zucht von Melonen berichten würde. Falls es sie gegeben hätte, fehlt in der Patentschrift jeglicher Hinweis, um das angebliche technische Problem zu beschreiben, das angeblich gelöst werden sollte. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu beachten, dass im Patent ohne jeden Hinweis auf überraschende Effekte beschrieben wird, dass die Polyploidie keinen Einfluss auf die Qualität der Früchte hatte. Diese Beschreibung lässt nicht darauf schließen, dass tatsächlich ein Problem gelöst wurde: [0054] „Fruit characteristics are not influenced by the presence of three copies of the bush allele (absence of the B allele), so that triploid hybrids with any size of fruit, any fruit shape, color and fruit rind pattern can be produced by crossing the bush allele into genetic backgrounds which have different fruit characteristics. (…)“

Und aus weiteren Absätzen geht hervor, dass der Effekt der Poyploidie für die eigentlichen züchterischen Merkmale unerheblich ist: 
[0055] „Likewise, any other fruit characteristics may be combined with the bush growth type by breeding. As mentioned, for example fruit shape (e.g. elongate, oval, blocky, spherical or round), fruit surface (furrow, smooth), flesh color (scarlet red, coral red, orange, salmon, yellow, canary yellow or white), rind color (e.g. light green; dark green; green-striped with narrow, medium or wide stripes; grey types; with or without spotting; Golden yellow), rind thickness, rind toughness,
rind pattern (e.g. striped, non-striped, netted), brix (total soluble solids), flesh structure / flesh firmness, higher lycopene and/or vitamin content, different sugar : acid ratios, very good fruit flavour, etc. may be modified by breeding. (…)“ 

Es gab also kein technisches Problem, um buschige Melonenpflanzen mit einer hohen Qualität an Früchten bereit zu stellen. Da weder der buschige Wuchs noch die Qualität der Früchte durch die Polyploidie beeinflusst oder verändert wurde, wird durch die Polyploidie weder ein Problem verursacht noch eines gelöst. 

Vor diesem Hintergrund ist auch folgende Aussage des Patentinhabers in seiner oben zitierten Eingabe vom Mai 2018 zu bewerten: „This means that triploid and tetraploid plants can be made with bush growth and various fruit sizes (…) The functioning of the b-allele in a gene dosage of three or four copies  in a genome gives thus novel and inventive phenotype.“ 

Diese Behauptung ist ohne Zweifel irreführend. Da weder der buschige Wuchs noch die Qualität der Früchte durch die Polyploidie beeinflusst oder verändert wurde, kann in diesem Fall durch die Polyploidie auch kein neuer Phenotyp bewirkt oder verfügbar gemacht werden. 


Zusammfassende Wertung 
Diese Patent ist Beispiel dafür, wie die Konzerne Bayer (Patentanmelder) und BASF (Patentinhaber), in diesem Falle zusammen mit ihrer Tochterfirma Nunhems (deren Besitz im Laufe des Verfahrens von Bayer auf BASF überging) das Patentrecht dafür missbrauchen wollen, um sich wertvolle genetische Ressourcen anzueignen. 

Wassermelonen wurden ursprünglich in Afrika entdeckt und kultiviert und spielen dort seit Jahrhunderten für Kultur und Ernährung eine wichtig Rolle. Schon die alten Ägypter, Griechen und Römer stellten Melonen in ihren Bildwerken dar (Ref). Dabei ist buschiger Wuchs ist bei Kürbissen und Melonen wohl seit Anbeginn ihrer Nutzung bekannt (Ref). Berühmt sind Wassermelonen auch schon immer für unterschiedliche Formen und Größen ihrer Früchte, die jetzt im Patent als Erfindung von Bayer und BASF beansprucht wird. 

Um den  Mangel an erfinderischer Leistung zu tarnen, wurden nachträglich züchterische Probleme erfunden, die nie existierten. Zudem wurden technische Verfahren angewandt, die keinen Einfluss auf die entscheidenden züchterischen Merkmale der Melonen hatten und somit lediglich als technische Garnierung nicht aber als echte Erfindung angesehen werden können. 

Im Ergebnis muss das Patent widerrufen werden, weil seine Erteilung sowohl gegen Art 53(b) als auch Art 56 verstößt. 
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