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Stichwort: 	Wiedereinsetzung/MARIGEN 

PCTz 	 Art. 48 (2), R. 82bis, Art. 17 (3) a), R. 40.2 
EPU 	Art. 122 

Schlagwort: 	"Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach rechtskraftiger 
Zuruckweisung eines Widerspruchs gemag Regel 40.2 c) PCT 
durch die Beschwerdekarnmer wegen Fristversaumnis (ja)" - 
"Widerspruch zulassig" - "Uneinheitlichkeit a priori (nein)" 

L.itaatz 

Artikel 48 (2) PCT ist in Anlehnung an die von der Groien 
Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1183 (AB1. EPA 1985, 60, 
Punkt 5 und 6 der GrQnde) für die Auslegung des EPU entwickelten 
Grundsãtze so auszulegen, daig im F'alle der Versäumnis der Frist nach 
Regel 40.3 PCT dieselben Rechtsbehelfe wie bei Versäujnnis anderer 
vergleichbarer F'ris ten unter dem PCT oder de.m EPU zur Verfugung stehen 
(Punkt 1.1 der GrQnde; siehe auch W 4187; AB1. EPA 1988, 425, Punkt 7 
der GrQnde). 

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stelit den Rechtszustand vor 
Erlag der Entscheidung Qber die Unzulassigkeit des Widerspruchs wieder 
her, d. h. sie durchbricht deren Rechtskraft, so daL es keiner 
Aufhebung oder Abanderung dieser Entscheidung bedart (Punkt 2.4 der 
GrQnde). 

Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 PCT dient der materiell-
rechtlichen Uberprufung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung; es 
ist daher lediglich zu prQfen, ob in Anbetracht der von der 
Internationalen RecherchenbehOrde (IRB) angefuhrten GrQnde im Lichte 
des Widerspruchsvorbringens die Eiribehaltung weiterer 
Recherchengebuhren gerechtfertigt war. Die Ka.mmer kann daher nicht von 
Amts wegen untersuchen, ob ein Einwand mangeinder Einheitlichkeit aus 
anderen als den angegebenen Grunden gerechtfertigt gewesen ware 
(Punkt 4 der GrQnde). 
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Sachverhalt und AntrAge 

Mit Bescheid vbm 4. Juli 1992 (Absendedatum) hat das EPA, 
handeind als internationale RechercheribehOrde im Sinne 

des PCT (im folgenden auch ::iRB' geñanrt), diE Aninelderin 

hinsichtlich ihrer Euro-?CT-Jmzneldung (PCT/CH-92/00072) 

nach Artikel 17 (3) a) in Verbiridung mit R.egel 40.1 PCT 
zur Zahlüng einer zus&tzljchen 'RecherchengebUhr von 
DEN 2200.- innerhaib von 30 Tagenseit dem genannten 

Absendedatum aufgefordert. 

Die genannte Euro-PCT-Arimeldung betrif ft Ester und 

Phosphatide der Vitamine D und E. Die IRB sah in den 
Derivaten :des  Vitamins D einerseits und des Vitamins E 

andererseits zwei Erfindngen, deren Ndurch  die Probleme 
Und durch ihre Auf1sungsmitte1 definierten Gegenstande" 

als so verschieden voneinander anzusehen seien, da€, keine 

technische Beziehung bzw. Wechselwirkung existiere, die 

eine einzige ailgemeine erfinderisché Idee verwirkliche. 

Die Arimelderin hat die zusàtzliche Recherchengebuhr am 

18. August 1992 (Tag der Gutschrift auf dem Konto des 

EPA) bezahit. In einer Telekopie an das EPA vom 

15. August 1992, bestatigam 18. August 1992, hat die 

Anntelderin erk1ät, die. Entrichtung der GebUhr erfolge 

unter Widerspruch (Regel 40.2 C) PCT). Der Widerspruch 

wurde dainit be4rQndet,.da:9 die beiden von der IRB 

bezeichneten Stoffgruppen durch die gemeinsame 

.Eigenschaft ihrer Eignung für ein neuartiges Konzept zur 

Tumorbekampfung verbunden seien. 

:111. Mit Datum vom 26. November 1992 übersandte d{e IRB der 

Ariinelderin den internationalen Recherchenbericht,. der 

diejenigen Teile der Arimeldung umfafte, für die die 

2029.D 	 . . .1... 
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zusàtzliche Gebuhr entrichtet worden war, begleitet von 

einer Mitteilung, in der es auf VorwUrfe seitens der 

Ame1drinbetreffend the verzogerte Behandlung der 

Recherche hie: 

siDie Verspätung der Bearbeitung dieser Anmeldüng und der 

anschlieEend eingereichteri Korrespondenz 1st ein Fehier 

der Internationalen Recherchenbehorde, undwir erklãren 
hierrnit, daf, alle Rechte des Anmelders gewahrt sind." 

Mit Datum vom21. Mai 1993 hat die Kamrner, handeind als 

Ausschug im Sinne von Regél 40.2 C) PCT, den Widerspruch 

.wegen verspäteter Einreichüng als unzu1ssig verworfen. 

Diese Entscheidungwurde am 1. Juli 1993 an die 

Anmelderin: abgesandt. 

Arn3LJuli 1993 reichtédie Anmelderin einen Antrag auf 

Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung des 

Widerspruchs ein und entrichtete die für einen soichen 

Antrag gemAS dem EPU vorgeschriebene Gebühr. Sie trug 

vor:, die Aufforderung derIRB zur Zahiung zusätzlicher 

GebQhren trage zwar das Datum vom 4. Juli 1992, sei von 

der IRB in Wirklichkeit jedoch erst am 3. August 1992 an 

ihren Vertreter abgesandt Worden. Sie sei darnit gar nicht 

in der Lage gewesen, die Frist von 30 Tagen ab den 

4. 3u1i 1992 einzuhalten. 

Am 12. August 1993 wurde the Wiedereinsetzungsakte an die 

Beschwerdekammer übermittelt. Darin findet sich em 

amtsseits erstelites Aktenstuck, aus: den hervorgeht, da1 

die Zahlungsaufforderung der IRB am 3. August 1992 

versandt worden ist (Blatt 132 der Akte). 

2029.D 	 . . .1... 
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Ent s che idungs gründe 

1. 	Der Antrag vom 31. Juli 1993 lautet guf Wiedereinsetzung 

in die von der IRB gesetzte Frist gem&g Artikel 17 (3) a) 
und Regel 40.1:PCT zur EirreichUng eins Widerspruchs und 

sinngemA9 auf PrUfi mg des Widerspruchs. 

1.1 	Der PCT 1a1t In Artikel 48 (2) die Entschuldigung von 

Fristversàurnnisssen zu. Artikel 4 (2) a) PCT regelt den 

Fall, in dem dies aufgrund des Vorliegens von 

Entschuldigungsgrunden gemag dem Recht eines Vertrags-

staates zu geschehen hat. Regel 82'.l ii) PCT bestirnmt, 

dag unter einer Frist im Sinne von Artikel 48 (2) PCT 

auch eine :V0fl  der IRB gesetzte Frist zu verstehen ist. 

Nach Regel 82b1.•2  PCTsirid für die Entschuldigung von 

Fristversáuinnissen .i. a.. diejenigen Vorschriften "des 

Bestirnmungsstaats oder ausgewahiten Staats" rnafgeblich, 

die die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand betreffen. 

Gemag Artikel 2 x), xii), xiii) und xiv) kann eine 

zwischenstaatliche Behôrde wie das EPA Bestimmungsamt 

oder ausgewahites Amt (siehe Art. 153 bzw. Art. 156 EPU) 
im Sinne dieser Vorschriften sein. Im vorliegeriden Falle, 

in dem die in Artikel 17 (3) a) und Regel 40.3 PCT 

genannte Frist betroffen ist, ist für die Entschuldigung 

éirier Fristvesurnnis jedoch nicht das EPA als 

Bestimrnungsamt oder ausgewàhltes Axnt, sondern das EPA aiB 

• 	 XRB (Art. 16 (I) PCT in Verbindung mit Art. 154 EPU) bzw. 

gemag Regel 40.2 c) PCT in Verbindung mit Art. 154 (3) 

EPU die Beschwerdekainmer als "besondere Instanz" dex IRB 

zustandig. Wenn jedoch die von der IRB gemAg Regel 40.3 

PCT festgesetzte hier ma1gebliche Frist vbm Wortlaut des 

Artikels 48 (2) PCT nicht erfaft wird, so w&e für diese 

• 	Frist der Rechtsbehelf der Wiedereinetzung in den 

vorigen Stand ausgeschlossen. Eine soiche Ausnahine 

gerade dieser Frist von diesem Rechtsbehelf ware jedoch 

nach Uberzeugung der Kammer nicht nur unbillig; sie 

widersprache auch Ziel und Zweck der Bestiinmung des 

t 
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Artikels 48 PCT und der ihn erlãuternden Regel 82bjs1 

ii), die sich auf alle von der IRE festgesetzten Fristen 

bezieh und nicht erkennen 1ät, dag die hier in Eetracht 

kornmendé Fristine Sonderstellung einnehmen soil. In 
Anlehnung an die von  der Grofen Beschwerdekarnrner in der 

Entscheidung G1/83 (AB1. .EP.A 1985,60,' insbesondere 

Punkt 5 und 6 der GrUnde). für die Auslegung des EPU 

entwickelten Grundsätze, insbesondere auch im Hinblick 

auf die anzustrebende Harinonisierung der internationalen 

Rechtsvorschrjften des EPCJ und des PCT, legt die Kammer 

daher Artikel48 (2) PCT so aus, dag un Falle der 

Versàurnnis der Frist nachRegel 40.3 PCT dieselben 

Rechtsbehelfe wie bei Versãuinnis anderer vergleichbarer 

Fristen unter dern PCT oder dem EPU zur Verfügung stehen 

(siehe auch N 4/87 (AB1. EPA 1988, 425), Punkt 7 der 

Gründe). Foiglich sindhjer die für das EPA geltenden 

Vorschriftén des Art 12EPU anzuwenden. 

1.2 	Mit Entscheidung vom 21. Mai 1993 hat die Kaxnmer rechts- 

krftig festgestellt, daIs der von der Anrnelderin gegen 

die auf den 4. Juli 1992 datierte Zahlungsaufforderung 

der IRB erhobene Widerspruch wegen Fristversãurnnis 

unzu1ssig ist. Gegen diese Entscheidung 1st, wie 

dargelegt, un Sinne von Arike1 48 (2) und Regel 82bjs•2 

PCT in Verbindung mit Artikel 122 (1) EPU der Rechts- 

beheif der Wiedereinsetung statthaft. Der Wieder-

einsetzungsantra ist nach den.anzuwendnden Vorschriften 

unterEntrichtung der vorgeschriebenen. Gebühr frist- und 

formgerecht gesteilt worden. Er ist daher zu1ssig. Da 

die Kammer über den Widerspruch zu entscheiden hat, ist 

sie auch für die PrUfung des Wiedereinsetzungsantrags 

zustandig (Art 122 (4) EPU) . 

2029.D 	 . .1... 
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2. 	Die Kammer hat :daher zu prüf en, ob die Anrnelderin trotz 

Beachtung aller nach den gegebenen Umstnden gebotenen 

Sorgfalt darangehjndert war, •die Frist einzuhalten, von 
deren Vers&umnis die Entscheidung der Karnmer vom 
21. Mai 1993 aüsging.  

2.1 	Die Antragsstelleriri legt hierzu dar, daS die frist- 
erOffnende Zahlungsaufforderung nicht am darin vermerkten 

Absendedatumvom 4. Juli 1992, sodern tatsch1ich erst 

am 3. August 1992 an sie abgesandt worden sei, so daIs sie 

nicht "rechtzeitig", d. h. nicht innerhalb von 30 Tagen 

seit dern vermerkten Absendedatum, sondern erst innerhaib 

von 30 Tagen seit dern tatsàchlichen Absendedatuin vom 

3. August 1992 habe reagieren kOnnen. 

2.2 	Dieser Sachverhalt warder Karnmer wederaus dem Wider- 

spruch noch aus den mit dein Widerspruch vorgelegten Akten 

bekannt. Seine Richtigkeit ergibt sich jedoch aus den am 

12. August 1993 mit den Wiedereinsetzungsakten der Kammer 

Ubersandteñ internen Unterlagen. Die Verfahren aufgrund 
des PCT und der EPU stellen justizfOrmige Verfahren dar, 

die sowohi Aktenkundigkeit aller wesentlichen Sach-

verhaitselemente als auch die volistandige Ubermittlung 

der Akten an eine Uberprufungsinstanz voraussetzen. Die 
Mifachtung dieses Grundsatzes durch die IRB ist em 

gravierender Vérfahrensmangel.. 

2.3 	Der dargelegte Sachverhalt belegt ohne weiteres, da:G die 
• 	

Anmelderin aus Gründen, die allein von der IRB zu 

vertreten waren und die von ihr nicht beeinf1u1t werden 

konnten, daran:gehindert war, die Frist von 30 Tagen ab 

dem 4. Juli 1992 einzuhalten. Daherist dem Wieder-

einsetzungsantrag stattzugeben. 

2.4 Mit der Gewàhrung der Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand wird der Rechtszustand vor der Feststellung eines 

RechtsverlustS durch Fristversàumnis wiederhergesteilt. 

2029 .D 	 .1... 
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Die auf Frjsversurnnjs beruherxde Entscheidung der 

Beschwerdekarnmer vom 21. Mai 1993 wird damit hinf11ig, 

auch wënn sie pechtskraftig ist. Mit anderen Worten, die 

Gewhruñg der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

durclthrjcht deren ReChtskraft, so dag es keiner Aufhebung 

oder Abãnderung dieser Entsdheidungbedarf. DIes hat zur 

Folge, dag der Widersprüch ü1ässig ;ist und in der Sache 

gepruft werden muf. 

	

3. 	Die IRB stützt.jhren Einwand rnangelnder Einheitlichkeit 

nicht auf in der Anmeldung genannten oder bei der 

Recherche ermittelten Stand der Technik. Es handelt sich 

also urn einen "a priori"-Einwand im Sinne von Kap. VII,9 

der Richtlinien :zur DurchfQhrung der Internationalen 

Recherche nach dem PCT. 

	

3.1 	bi der: Zahlungsaufforderung zu entnehrnende Begrundung 

für diesen Einwand ist so knapp und aligemein gehalten, 

dai3 sie praktisch nicht mehr beinhaltet als eine 

Wiedergabedes Inhalts der Regel 13.1 PCT mit anderen 

Worten. Solchë aligemein. gehaltenen Angaben .genQgen nach 

stàndiger Rechtsprechung der Beschwerdekarnrnern (siehe 

z. B. W 4/85, AB1. EPA 1987, 63 und W 7/86, AB1. EPA 

1987, 67) der sich aus Regel 40.1 PCT ergebenden 

BegrUndungspfiicht nur in Ausnahrnefãllen. Da aber die 

• 	Anmelderin im vorliegenden Falle trotzdem in der Lage 

war, sachlich Stellung zu nehrnèn, betrachtet die Kammer 

die BegrQndung im vorliegenden Falle noch als 
• 	ausreichend. 

	

3.2 	Die Kamrner kann die zur Begrundung der Uneinheitlichkeit 
von der IRB gemachten Angaben, die keinerlei Auseinander-

setzung mit dem in der Anmeldunggenannten technisóhen 

Problem erkennen lassen (siehe W 11/89, AB1. EPA 1993, 

225), nur dahingehend verstehen, dag die IRB ihren 

2029.D 	 . . .1... 
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Einwand aussh1ieEj.ich auf die strukturelleri Unterschiede 

zwischen den beanspruchten Derivaten des Vitamins D 

einerseits unddes Vitamins E andererseits stUtzen 

woilte. 

Diese Unterschjede in der xundstruktux  sind •zweifellos 

erheblich, denn Vitamin D gehort zu den Steroid-

verbindungen, wáhrend Vitamin E (Tocophero'l) em 
Chromanderivat ist. Eine gewisse strukturelle Gemeinsam-

keit besteht nur un Vorhandensein einer veresterten OH-

Gruppe. Auch die zur Veresterung benutzten Carbon- und 

Phosphorsauren gehoren unterschiedlichen Verbindungs -

kiassen an. Aus diesem Sachverha1tfo1gt jedoch 

lediglich, dag die Anmeldung rxicht eine einzige 

Erfindung,. sondern eine Gruppe von Erfindungen betrif ft. 

Aubh eine soiche Gruppe von Erfindungen darf gemAE 

Regel 13.1 PCT dann in einer Ariineldung beansprucht 

werden, wenn sie eine einzige erfinderische Idee 

verwirklicht. Die IRB hat jedoch nicht dargetan, waruxn 

diese Voraussetzung hier nicht vorliegt. Darüber hinaus 

hat die Anrnelderin zur Uberzeugung der Kainmer dargelegt, 

daE die Anineldung auf einér soichen einheitlichen Idee, 

näinhich einem neuartigen Konzept zur Turnorbekampfung, 

, 	beruht. Die von der IRB zur.Rechtfertigung der.  

Aufforderung zürZahlung einerweiteren Rechercherigebuhr 

angegebenen GrUnde halten somit der Nachprufung nicht 

stand. 

4. 	Das Widerpruchsverfahren nach Regel .40.2 c) PCT dient der 

materiell-rechtlichen Uberprufung der.Berechtigung der 

Zahlungsaufforderung; es ist daher lediglichzu prufen, 

ob in Anbetracht der von der IRB angêfuhrten Gründe im 

Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung 

weiterer •Recherchengebuhren gerechtfertigt war. Die 

Kammer kann daher nicht von Axnts wegen untersuchen, ob 
ein Einwand inángelnder Einheitlichkeit aus anderen als 

2029.D 	 . . .1... 



W 0003/93 

den angegébeñen GrUnden gerechtfertigt gewesen ware, 

z. B. nach BerUcksichtigung der bei der Recherche 

gefundnen Doküxnente :oaer nach einer eingehenden Analyse 

der objektiv gelOsten technischen Aufgabe. 

Dernentsprechend kOnnte in eipem.mOglicben spaeren 

Verfahren nachKapi'tel II PCT der Einwand manelnder 

Einheitlichkeit mit anderérBegrundung erneut erhoben 

werden. 

Entscheidungsforrnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Dem Antrag der Anrnelderin auf Wiedereinsetzung in die 

Frist.zur Einreichung des Widerspruchs gegen die 

Auffordérung zur Zahiung zusatzlicher RecherchengebUhren 

voin 4. Juli 1992 wird stattgegeben. 

Die RUckzahlung der zusãtzlich entrichteten Recherchen-

gebQhr wird ai-xgeordnet. 

Die Geschàftsstellenbearntin: 	Der Vorsitzende: 

4 
A. \Jahn 
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