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Sachverhalt und Antrage

I.

II.

Die Anmelderin hat beim Europdischen Patentamt die
internationale Anmeldung PCT/EP 90/01800 eingereicht.

Die Zweigstelle in Den Haag des Europdischen Patentamtes
hat als zustdndige internationale Recherchenbehdérde (IRB)
der Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung einer
zusatzlicher Recherchengebiihr zugestellt. Die IRB vertritt
die Auffassung, daB die internationale Anmeldung dem

III.

04931

Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspricht. Zur

'Begrﬁndﬁhg werden folgende zwei Erfindungen in zwei

Anspruchsgruppen aufgefuhrt:

1. Patentanspriche 1-4, 11-12 : Verwendung bekannter

Verbindungen gegen Krebserkrankungen. -

2. Patentanspriiche 5-10 : Neue Verbindungen und deren

Verwendung.'

Die Anmelderin hat daraufhin die geforderte zuséatzliche
Recherchengebiihr unter Widerspruch bezahlt.

Sie vertrat die Auffassung, die allgemeine  erfinderische
Lehre der vorliegenden Patentanmeldung sei die Verwendung
der Formel I, Ia und Ib zur Behandlung von Krebs-
erkrankungen. Die Anspriche 1 bisv4fbezégén sich auf
bekannte Verbindungen der Formel I, Ia und Ib als Anti-
krebsmittél. Die Anspriche 5 bis 7 beschrieben neue
Verbindungen der Formel I, Ia und Ib; die gemaB den
Ansprichen 8 bis 10 als Arzneimittel verwendet werden
kénnten sowie nach den Anspriichen 11 und 12 zur Behandlung
von Krebserkrankungen Verwendung fanden. Da alle
beanspruchten Verbindungen Antitumoraktivitat besaBen,
seien alle Erfordernisse fur die Einheitlichkeit der
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Erfindung erfillt. Der geltende Anspruchssatz sei somit im
Einklang mit Regel 13.3° PCT und Regel 13.1 PCT.

Die Anmelderin beantragt, die zusatzlich entrichtete
Recherchengebuhr zurickzuerstatten.

Entscheidungsgriande

1.

04931

Der Widerspruch ist zulassig.

Im Hinblick auf die in der Aufforderung zur Zahlung
angegebenen Grinde gemdBf Regel 40.1 PCT ist folgendes zu
bemerken:

Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in
verschiedenen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, daB
die Angabe von Grunden in einer Aufforderung zur Zahlung
gemdB Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein
wesentliches Erfordernis fir die Rechtswirksamkeit einer
solchen Aufforderung ist (vgl. z. B. W 04/85 und W 07/86 -
ABl. 1987, 63 und 67; W 09/86 - ABl. 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 Grinde fir die fehlende Einheitlichkeit lediglich
die Gegenstande der Anmeldung aufgezdhlt werden.

Im vorliegenden Fall hat die IRB nur die Anspriiche und die
Gegenstdnde dieser Anspriche 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 mangelnder
Einheitlichkeit a priori getatigt wurde. Da aber nicht
erkennbar ist, wie die IRB zu ihrer SchluBfolgérung
gelangte, hat die Kammer von Amts wegen den Sachverhalt
ermittelt. Der einzige Weg hierfir ist, entgegen der
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iblichen Praxis zum Aufgabe/Ldsungs-Ansatz, auf die
Beschreibung der Anmeldung und falls vorhanden auf den
darin aus der Sicht des Anmelders gewirdigten Stand der
Technik zur Analyse der Erfindung nach Aufgabe und Lésung
zurickzugreifen, 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 Anmeldungsunterlagen, vergleiche
dort Seite 1, letzter Absatz, Seite 6, letzter Absatz

'"*ubergrelfend Selte 7, ‘erster Kbsatz sow1e ‘die geltenden ;

Anspruche 1 und 11, er51cht11ch .sind alle beanspruchten
Verbindungen der Fprmel I, Ia, Ib zur Behandlung von
Krebserkrankungen geeignet. Auf diese mégliche Verwendung
besagter Verbindungen stiitzt die Anmelderin dénn auch die
Begrindurig zur sogenannten allgemeinen erfinderischen
Lehre im Widerspruch vom 20. Marz 1991. GemdB8 diesen
Angaben kann die der Anmeldung zugrunde liegende
technische Aufgabe daher darin gesehen wefden, neue
Antitumormittel bereitzustellen.

Es gibt prima facie auch keinen Grund zu bezweifeln, daB
diese Aufgabe durch alle in den Ansprichen genannten
chemischen Verbindungen gelést wird. Der technische
Zusammenhalt im Sinne einer einzigen allgemeinen
erfinderischen Idee kann daher a priori nicht bestritten
werden. Der Umstand, daB ein Teil der Verbindungen, die
die Aufgabe lésen'als‘solche schon bekannt waren, hat
lediglich dazu gefihrt, daB die Anmelderin darauf
angéwiesen ist, ihren Anspruch beziglich dieser
Verbindtngen in Zusammenhang mit deren Verwendung zu
begrenzen, d. h. diese Verbindungen als Arzneimittel zu
beanspruchen, wobei die zu wahlende Fbrmulierung davon
abhangt, ob es sich um eine erste oder zweite bzw. weitere
medizinische Indikation handelt. Dies ist der einzige Weg
damit auch bekannte Verbindungen im patentrechtlichen
Sinne als neu gelten. Wenn aber, wie bereits erwahnt, die
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auf diese Weise beanspruchten Verbindungen die gleiche
Aufgabe losen wie die neuen, ist gewiB nicht ohne weiteres
nachvollziehbar, worin im vorliegenden Fall der VerstoB
gegen das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung
liegen soll.

Es stellt sich somit die Frage, ob die weiteren Angaben in
der Aufforderung der IRB hier Erhellung bringen koénnen.

Die bloBe Aufzahlung der Anspriche und der Gegenstande
dieser Anspriche erscheint aber auch im Lichte der
weiteren Angaben in der Zahlungsaufforderung keineswegs
verstandlicher, da letztere nicht nur in sich wider-
sprichlich sind, sondern auch nicht dazu beitragen, die
oben gestellte Frage zu beantworten,. wie nachstehende
Ausfihrungen zeigen.

GemaB Formblatt PCT/ISA/206 zur Zahlungsaufforderung wurde
der Anmelderin das Ergebnis der internationalen Teil-
recherche, die fir die Teile der internationalen Anmeldung
erstellt worden ist, die sich auf die in den Anspriichen 1-
4, 11-12 zuerst erwahnte Erfindung beziehen, mitgeteilt
und hierzu ein Recherchenbericht beigefigt, der lediglich
vier sogenannte "A"-Dokumente zu besagten Ansprichen 1-4,
11-12 umfaft, also den vorlaufigen SchluB zulast, far

' diesen sogenannten ersten Teil der Erfindung ausgefihrt zu

sein, ohne daB Dokumente von besonderer Bedeutung
ermittelt wurden.

Der Anmelderin wurde mit gleichem Formblatt dann aber noch
mitgeteilt, daB einige Anspriiche sich aufgrund der Mingel
nach Artikel 17 (2) a) als nicht recherchierbar nach
Artikel 17 (2) b) erwiesen haben "und wurden deshalb
keiner Erfindung zugeordnet". In den Erlauterungen hierzu
fahrt die IRB aus, daB dies die Patentanspriche 1-6, 8-12
betreffen soll, also unter anderen auch Anspriche, die
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gemdB beigefigtem Recherchenbericht bereits gegeniber
einem bestimmten Stand der Technik bewertet wurden und
somit offensichtlich auch einer Erfindung zugeordnet
werden muBten.

Somit 1aBt die Aufforderung der IRB offen, welche Teile
der internationalen Anmeldung uUberhaupt fir die Bestimmung
des sogenannten ersten Erfindungsgegenstandes herangezogen
wurden.

T 4. ; ggE‘Hgn_éngggebepenrcrﬁﬁden:folgt,,daBidie»Aufforderﬁng - -

der IRB vom 24. Oktober 1990 nicht rechtswirksam ist und
die zusatzliche Recherchengebuhr daher zuruckzuzahlen
ist.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die .Rickzahlung der zusatzlich entrichteten Recherchengebithr wird

angeordnet.

. {({b
Der Geschaftsstellenbeamte: ‘Der Vorsitzende:
P. Martorana ‘ P.A.M. Lang¢on
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