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Sachverhalt und Antrage

I.

II.
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'Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entsprach. Zur .

Die Anmelderin hat beim Europaischen Patentamt die
internationale Anmeldung PCT/EP 90/01735 eingereicht.

Die Zweigstelle in Den Haag des Europdaischen Patentamtes

hat als zustdndige internationale Recherchenbehérde (IRB)

der Anmelderin eine Aufforderung zur Zahlung einer
zusdtzlicher Recherchengebihr zugestellt. Die IRB vertrat
die Auffassung, daB die internationale Anmeldung dem

Begriindung werden fdigende zwei Erfindungen in zwei

Anspruchsgruppen aufgefihrt:

1. Patentanspriuche 1-3: Verwendung von Verbindungen der
Formel I zur Behandlung von viral- oder retroviral
bedingten Erkrankungen.

2. Patentanspriiche 4-10: Verbindungen der Formel II,
Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung. .

Die IRB war der Meinung, daB die der Erfindung zugrunde
liegende allgemeine Aufgabe nicht neu, sondern bereits
gelést sei oder keine erfinderische Tatigkeit gegeniber
dem bekannten Stand der Technik aufweise.

Hierzu wurden drei Dokumente zitiert:

(1) EP-A-0 174 912

(2) D. Sandow et al., "Pharmazie", 1986, Bd. 41, S. 404-
406

(3) WO-A-89/03220.
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Als SchluBfolgerung fihrte die IRB dann aus, daB die
urspringliche allgemeine erfinderische Idee nicht mehr
zuldssig sei und der technische Zusammenhang oder die
technische Wechselwirkung zwischen den einzelnen Ldsungen
neu gepriuft werden misse.

Die Anmelderin hat daraufhin die geforderte zusatzliche
Recherchengebihr unter Widerspruch bezahlt.

Sie vertrat die Auffassung, die geltenden Anspriiche 1 bis
3 seien auf eine spezielle Verwendung von Verbindungen der
Formel I gerichtet, und im Einklang mit der Entscheidung
Gr 01/83 als sogenannte zweite medizinische Indikation

~ formuliert. Die Stoffanspriiche 4 bis 8 umfaBten eine

gezielt getroffene Auswahl von Verbindungen der Formel I,
die als neu betrachtet werden miBten. Die im geltenden
Anspruch 4 angegebenen Bedeutungen der Reste R stellten
eine Teilmenge der im Anspruch 1 genannten ehtsprechenden
Reste dar. Es seien somit alle Erfordernisse fir die
Einheitlichkeit der Erfindung erfullt. Dariberhinaus hatte
es fur die IRB keines zusadtzlichen Aufwandes bedeutet, die
Recherche auf den Gegenstand der Anspriche 4 bis 10
auszudehnen, so daB die Forderung zur Zahlung einer

- zusatzlichen Gebihr auch nicht angemessen sei. -

Die Anmelderin beantragt, die zusatzlich entrichtete
Recherchengebuhr zurickzuerstatten.

Entscheidungsgriunde

1. Der Widerspruch ist zulassig.
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Im Hinblick auf die in der Aufforderung zur Zahlung
angegebenen Grinde gemdf Regel 40.1 PCT ist folgendes 2zu
bemerken:

Die IRB hat in ihrer Aufforderung anhand von Standard-
formulierungen zwar zu erkennen gegeben, daB sie die oben
genannten zwei Gegenstdnde als eine Gruppe von Erfindungen
betrachtet, die nicht so zusammenhingen, daB sie eine
einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichten und
hat hierzu auch auf einen Stand der Technik verwiesen,

—also-einen sogenannten-a posteriori Einwand-bezuglich. - .. -

- mangelnder Einheitlichkeit getdtigt. Eine objektive
Anélyse der vermeintlichen Erfindung(en) nach Aufgabe und
Lésung im Lichte des zitierten Standes der Technik fehlt
jedoch ganzlich. Mit anderen Worten,'es fehlt jeder -
Hinweis auf die konkreten Sachverhdaltnisse, die die IRB zZu
ihren SchluBfolgerungen gefuhrt haben. o

Die Beschwerdekammern des EPA haben bereits in
verschiedenen Entscheidungen zum Ausdruck gebrécht, das
die Angabe von Grinden in einer Aufforderung zur Zahlung
gemdf Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT ein
wesentliches Erfordernis fiir die Rechtswirksamkeit einer
solchen Aufforderung ist (vgl. z. B. W 04/85 und W 07/86 .-
ABl. 1987, 63 und . 67; W 09/86 - .ABl1l. 1987, 459).

Es ist jedeﬁfalls nur in einfachen Fillen ausreichend, ~
wenn als Grunde fir die fehlende Einheitlichkeit lediglich
die Gegenstidnde der Anmeldung aufgezahlt werden und eine
Wardigung im Lichte des zitierten Standes der Technik
unterbleibt. Insbesondere bringt die Entscheidung W 07/86
zum Ausdruck, daB es sich hierbei nur um Ausnahmefdlle
handeln kann, die gerade auf dem Gebiet der Chemie sehr

selten sind.

Eine solche Ausnahme ist im vorliegenden Fall aus
folgenden Grinden nicht gegeben:
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GemdB den Angaben der Anmelderin in der Beschreibung (vgl.
dort Seite 2, letzter Absatz sowie Seite 6, letzter
Absatz), und auch im Widerspruch vom 17. Januar 1991,
umnfast der geltende Verwendungsanspruch 1 im Rahmen einer
zweiten medizinischen Indikation, die auf anti-virale und
anti-retrovirale Wirkung gerichtet ist, Gruppen von
Verbindungen der sogenannten Formel I, durch entsprechende
Molekillreste "R" definiert, von denen lediglich Teil-
gruppen aus dem Stand der Technik nach der EP-B-69 968,
und 2war als Antitumormittel, also einer ersten
medizinischen Indikation, bekannt sind. Eine Teilmenge
dieser Reste R, die die verbleibenden Teilgruppen
definieren, kénnen dann gegeniber dem Offenbarungsgehalt
der in der Anmeldung zitierten EP-A-69 968 (diese Dokument
wurde von der IRB nicht genannt), als eine Auswahl von
neuen Verbindungen angesehen werden.

Genau auf diese Auswahl von Verbindungen soll dann der
geltende Anspruch 4 gerichtet sein.

Einen Einwand, der in Frage stellt, daB die Verbindungen
des geltenden Anspruchs 4 nicht unter die allgemeine
Forme I nach Anspruch 1 fallen und/oder nicht anti-virale
oder anti-retrovirale Wirkung zeigen, wurde von der IRB
nicht getatigt. .

Da auch keine Beanstandungen beziiglich der geltenden
Anspriuche 2 und 3 vorliegen, die von der Anmelderin zwar
als von Anspruch 1 abhdngige bevorzugte Ausgestaltungen
formuliert sind, die aber auch unterschiedliche Gegen-
stidnde betreffen kénnten, ergibt sich die Situation, das
selbst bei gegebener mangelnder Neuheit des Gegenstandes
von Anspruch 1, im Hinblick auf die iblichen Praxis des
EPA, von einer prima facie Einheitlichkeit der Anmeldung
ausgegangen werden kann, und zwar unter der Voraussetzung,
daB der in Frage stehende Anspruch 4 eine engere Gruppe
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von Verbindungen gegenilber der in Anspruch 1 aufgefihrten
allgemeinen Formel I betrifft und alle Verbindungen
glaubhaft zur Lésung einer gemeinsamen Aufgabe dienen,
vgl. hierzu W 13/89 vom 12. Juli 1990, insbes. Absatz 4
sowie W 5/91 vom 10. September 1991, insbes. Absatz 3.3.

4.1 Da, wie voranstehend bereits angefihrt, die Ausfuihrungen
der IRB zu diesem, fir die Beurteilung des vorliegenden
Falles wesentlichen Fragenkomplex nicht weiterhelfen
kénnen, hat sich die Kammer davon uberzeugt, das
Anspruch 4 tatsidchlich auf eine entsprechend engere Gruppe
~gerichtet ist. Die Kammer sieht auch keine Anlas, die.

anti-virale und anti-retrovirale Wirkung der Verbindungen
gemaB den Ansprichen 1 und 4 anzuzwéifeln. Auf der Basis
dieser Betrachtungen kann die der Anmeldung zugrunde-

V liegende technische Aufgabe darin gesehen werden, weitere
Verbindungen mit anti-viraler und anti-retroviraler . :
Wirkung bereitzustellen. Hieraus folgert dann eine zum
Fall W 5/91 analoge Einheitlichkeit der Anmeldung.

5. Bei dieser Sachlage kann die 2zusatzliche Recherchengebihr
keinesfalls einbehalten werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Riuckzahlung der zusatzlich entrichteten Recherchengebihr wird

angeordnet.
Die Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
P. Martorana P.M.A. Langon
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