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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Aninelderin hat beim Europãischen Patentamt die 

internationale Anmeldung PCT/EP 90/01800 eingereicht. 

II. 	Die Zweigstelle in Den Haag des Europâischen Patentamtes 

hat als zustãndige internationale Recherchenbehörde (IRB) 
der Arnnelderin eine Aufforderung zur Zahiung einer 

zusâtzlicher RecherchengebUhr zugestellt. Die IRB vertritt 
die Auffassung, daB die internationale Anmeldung dern 

ur 

Begründung werden folgende zwei Erfindungen in zwei 

Anspruchsgruppen aufgeführt: 

Patentansprüche 1-4, 11-12 : Verwendung bekannter 

Verb indungen gegen Krebserkrankungen. 

Patentansprüche 5-10 : Neue Verbindungen und deren 

Verwendung. 

III. 	Die Anmelderin hat daraufhin die geforderte zusãtzliche 

Recherchengebühr unter Widerspruch bezahit. 

Sie vertrat die Auffassung, die allgetneine erfinderische 
Lehre der vorliegenden Patentanineldung sei. die Verwendung 

der Forinel I, Ia und lb zur Behandlung von Krebs- 
erkrankungen. Die Ansprüche 1 bis 4.bez6gen sich auf 
bekannte Verbindungen der Formel I, Ia und lb als Anti- 

krebsinittel. Die Ansprüche 5 bis 7 beschrieben neue 
Verbindungen der Formel I, Ia und Ib; die geinaB den 

Ansprüchen 8 bis 10 als ArzneiTnittel verwendet werden 

kónnten sowie nach den AnsprUchen 11 und 12 zur Behandlung 

von Krebserkrankungefl Verwendung fänden. Da alle 
beanspruchten Verbindungen Antituinoraktivitàt besäBen, 

seien alle Erfordernisse für die Einheitlichkeit der 
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Erfindung erfüllt. Der geltende Anspruchssatz sei somit im 

Einklang mit Regel 13.3 PCT und Regel 13.1 PCT. 

Die Aninelderin beantragt, die zusãtzlich entrichtete 

Recherchengebühr zuruckzuerstatten. 

Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch ist zulãssig. 

Im Hinblick auf die in der Aufforderung zur Zahiung 

angegebenen Gründe gemãB Regel 40.1 PCT 1st folgendes zu 

bemerken: 

3.1 	Die Beschwerdekaininern des EPA haben bereits in 
verschiedenen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, daB 

die Angabe von Gründen in einer Aufforderung zur Zahiung 

gemäB Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT em 

wesentliches Erfordernis für die Rechtswirksamkeit einer 

soichen Aufforderung ist (vgl. z. B. W 04/85 und W 07/86 - 

AB1. 1987, 63 und 67; W 09/86 - AB1. 1987, 459; W 37/88 

vom 6. Oktober 1988 sowie W 43/88 vom 19. Februar 1990). 

Nur in einfachen Fallen kann es demnach ausreichend sein, 

wenn als Gründe für die fehiende Einheitlichkeit lediglich 

die Gegenstãnde der Anmeldung aufgezãhlt werden. 

3.2 	Im vorliegenden Fall hat die IRB nur die Ansprüche und die 

Gegenstände dieser Ansprüche angegeben, ein Verweis auf 

einen nachgewiesenen relevanten Stand der Technik findet 

sich in der Aufforderung jedoch nicht. Die Kammer geht 

daher davon aus, daB von der IRB ein Einwand inangelnder 

Einheitlichkeit a priori getätigt wurde. Da aber nicht 

erkennbar ist, wie die IRB zu ihrer SchiuSfolgerung 

gelangte, hat die Kanuner von Aints wegen den Sachverhalt 

ermittelt. Der einzige Weg hierfür ist, entgegen der 
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üblichen Praxis zum Aufgabe/Lósungs-Ansatz, auf die 
Beschreibung der Anmeldung und falls vorhanden auf den 
darin aus der Sicht des Anmelders gewürdigten Stand der 

Technik zur Analyse der Erfindung nach Aufgabe und Lösung 
zurUckzugreifen, vgl. u. a. W 11/89 vom 9. Oktober 1989 
und W 19/91 vom 10. September 1991, insbesondere Seite 2, 

Punkt 3. 

Wie aus den eingereichten Anmeldungsunterlagefl, vergleiche 
dort Seite 1, letzter Absatz, Seite 6, letzter Absatz 
ubergrefedSite7 	tAbsãtsowie diéiltenden 
Ansprüche 1 und 11

1  ersichtlich, sind alle beanspruchten 
Verbindungen der Forinel I, Ia, lb zur Behandlung von 
Krebserkrankungen geeignet. Auf diese mögliche Verwendung 

• besagter Verbindungen stützt die Anmelderin dann auch die 
Begründung zur sogenannten ailgeineinen erfinderischen 

Lehre mt Widerspruch vom 20. März 1991. GemäB diesen 
Angaben kann die der Anmeldung zugrunde liegende 

• technische Aufgabe daher darin gesehen werden, neue 
Antituiuormittel bereitzustellen. 

Es gibt prima fade auch keinen Grund zu bezweifeln, daB 
diese Aufgabe durch alle in den Ansprüchen genannten 
chemischen Verbindungen gelöst wird. Der technische 

Zusainmenhalt in Sinne elner einzigen ailgeineinen 
erfinderischen Idee kann daher a priori nicht bestritten 
werden. Der Uinstand, daB ein Teil der Verbindungen, die 
die Aufgabe läsen als soiche schon bekannt waren, hat 
lediglich dazu geführt, daB die Anmelderin darauf 
angewiesen 1st, ihren Anspruch bezuglich dieser 
Verbindungen in Zusainmenhang mit deren Verwendung zu 
begrenzen, d. h. diese Verbindungen als Arzneiinittel zu 
beanspruchen, wobei die zu wãhlende Formulierung davon 
abhángt, ob es sich urn eine erste oder zweite bzw. weitere 
inedizinische Indikation handelt. Dies ist der einzige Weg 
damit auch bekannte Verbindungen irn patentrechtlichen 
Sinne als neu gelten. Wenn aber, wie bereits erwãhnt, die 
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auf diese Weise beanspruchten Verbindungen die gleiche 

Aufgabe lãsen wie die neuen, ist gewiB nicht ohne weiteres 
nachvoilziehbar, worin im vorliegenden Fall der VerstoB 

gegen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung 

liegen soil. 

Es steilt sich soinit die Frage, ob die weiteren Angaben in 

der Aufforderung der IRB hier Erheilung bringen können. 

3.3 	Die bioBe Aufzãhlung der Ansprüche and der Gegenstãnde 

dieser Ansprüche erscheint aber auch im Lichte der 
weiteren Angaben in der Zahlungsaufforderung keineswegs 

verständlicher, da letztere nicht nur in sich wider-
spruchlich sind, sondern auch nicht dazu beitragen, die 

oben gesteilte Frage zu beantworten, wie nachstehende 

Ausführungen zeigen. 

GemäB Formbiatt PCT/ISA/206 zur Zahlungsaufforderung wurde 

der Anmeiderin das Ergebnis der internationalen Tell-

recherche, die für die Teile der internationalen Anmeidung 

erstelit worden ist, die sich auf die in den Ansprüchen 1-

4, 11-12 zuerst erwãhnte Erfindung beziehen, mitgeteilt 

and hierzu ein Recherchenbericht beigefügt, der lediglich 

vier sogenannte "A"-Dokuinente zu besagten Ansprüchen 1-4, 

11-12 umfaSt, also den vorlãufigen SchiuB zulãBt, für 

diesen sogenannten ersten Teil der Erfindung ausgefuhrt zu 

sein, ohne daB Dokuniente von besonderer Bedeutung 

ermittelt wurden. 

Der Arnuelderin wurde mit gleichem Formblatt dann aber noch 

mitgeteilt, daB einige Ansprüche sich aufgrund der Mängel 

nach Artikel 17 (2) a) als nicht recherchierbar nach 

Artikel 17 (2) b) erwiesen haben "und wurden deshaib 

keiner Erfindung zugeordnet". In den Erlãuterungen hierzu 

führt die IRB aus, daB dies die Patentansprüche 1-6, 8-12 

betreffen soil, also unter anderen auch Ansprüche, die 
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I 
gemãB beigefügtem Recherchenbericht bereits gegenüber 
einem bestinunten Stand der Technik bewertet wurden und 
somit offensichtlich auch einer Erfindung zugeordnet 
werden inuBten. 

Somit laSt die Aufforderung der IRB offen, welche Teile 
der internationalen Anmeldung überhaupt für die Bestiinxnung 
des sogenannten ersten Erfindungsgegenstandes herangezogen 
wurden. 

Audéãñ èiiindenfo1gt,daB the Aufforderung 	- 
der IRB vom 24. Oktober 1990 nicht rechtswirksani ist und 
die zusätzliche Recherchengebühr daher zurückzuzahlen 
1st. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Rückzah1ung der zusätzlich entrichteten Recherchengebühr wird 
angeordnet. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 P.A.M. Lancon 
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