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Verdffentlichungs-Nr.: WO 9 221 670

Klassifikation: C07D 311/72

Bezeichnung der Erfindung: Neue Biotenside Ester und Phosphatide mit

Vitamin-D- und Vitamin-E-Verbindungen; ihre
Herstellung und Aufarbeitung zu spontan
dispergierbaren Konzentraten, sowie ihre
Verwendung zur Behandlung von Tumoren

ENTSCHETIDTUNGRG
vom 21. Oktober 1993

Anmelder: Marigen S.A.

Stichwort: Wiedereinsetzung/MARIGEN

PCT: Art. 48 (2), R. 82bis, Art. 17 (3) a), R. 40.2

EPU: Art. 122

Schlagwort: "Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach rechtskraftiger

Zurickweisung eines Widerspruchs gemaR Regel 40.2 c) PCT
durch die Beschwerdekammer wegen Fristversaumnis (ja)" -
*Widerspruch zulassig" - *Uneinheitlichkeit a priori (nein)*

Leitsatz

TI. Artikel 48 (2) PCT ist in Anlehnung an die von der Grofen
Beschwerdekammer in der Entscheidung G 1/83 (ABl. EPA 1985, 60,
Punkt 5 und 6 der Griinde) fir die Auslegung des EPU entwickelten
Grundsédtze so auszulegen, daf im Falle der Versdumnis der Frist nach
Regel 40.3 PCT dieselben Rechtsbehelfe wie bei Versdumnis anderer
vergleichbarer Fristen unter dem PCT oder dem EPU zur Verfiigung stehen
(Punkt 1.1 der Grinde; siehe auch W 4/87; ABl. EPA 1988, 425, Punkt 7
der Griinde).

II. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellt den Rechtszustand vor
Erlafl der Entscheidung tber die Unzuldssigkeit des Widerspruchs wieder
her, d. h. sie durchbricht deren Rechtskraft, so daffR es keiner
Aufhebung oder Abdnderung dieser Entscheidung bedarf (Punkt 2.4 der
Griinde) .

ITII. Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2 PCT dient der materiell-
rechtlichen Uberpriifung der Berechtigung der Zahlungsaufforderung; es
ist daher lediglich zu priifen, ob in Anbetracht der von der
Internationalen Recherchenbehérde (IRB) angefthrten Griunde im Lichte
des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltung weiterer
Recherchengebiihren gerechtfertigt war. Die Kammer kann daher nicht von
Amts wegen untersuchen, ob ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus
anderen als den angegebenen Griinden gerechtfertigt gewesen wire
(Punkt 4 der Grinde).
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'ENTSCHEJEIDUNG ,
der Technischen Besc¢hwerdekammer 3.3.1
vom 21. Oktober 1993

Anmelderin: Marigen S.A.
Engster, Carl
HackbergstraRe 40
CH - 4125 Richen (CH)

Vertreter: Haldemann, Walter, Dr.
: Zeigerweg 23 .
CH ~ 4102 Binningen (CH)

Gegenstand der Entscheidung: Wiedereinsetzung in die Prist zur Einreichung
des Widerspruchs und Widerspruch gemif Regel
40.2 ¢) des Vertrages {iber Internatiocnale
- Zusammenarbeit auf dem Gebilet des Patent-
wesens gegen die Aufforderung des
Europiiischen Patentamts (Zweigstelle Den
Haag) vom 4. Juli 1992 zur Zahlung einer
zusiitzlichen Recherchengebiihr.
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Zusamensatzung:der Kammer:

Vorsitzender: K. Jahn ,
Mitglieder: R. Spangenberg
J. Stephens-Ofner
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Sachverhalt und Antréige

II.

III.

2029.D

Mit Bescheid vom 4. Juli 1992 (Absendedatum) hat das EPA,
handelnd als internationale Recherchenbehdrde im Sinne
des PCT (im foigendeh auch ~IRB" genanrit), die Anmelderin
hinsichtlich ihrer Euro-PCT-Anmeldung (PCT/CH-92/00072)
nach Artikel 17 (3) a) in Verbindung mit Regel 40.1 PCT
zur Zahlung einer zusatzlichen;Réchercheﬁgebﬁhr von

DEM 2200.- innerhalb von 30 Tagen:seit dem genannten
Absendedatum aufgefordert.

Die genannte Euro-PCT-Anmeldung betrifft Ester und
Phosphatide der Vitamine D und E. Die IRB sah in den
Derivaten des Vfﬁamins D einerseits und des Vitamins E
ande:erseits zwei Erfindungen, deren "durch die Probleme
und durch iﬁre Auflosungsmittel definierten Gegenstande*
als so verschieden voneinander anzusehen seien, daf keine
technische Beziehung bzw. Wechselwirkung existiere, die
eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirkliche.

Dié Anmelderih hat die zuéatzliche Recherchengebihr am
18. August 1992 (Tag der Gutschrift auf dem Konto des
EPA) bézahlt. In einer Telekopie an das EPA vom

15. August 1992, bestétlgt am 18. August 1992, hat die
Anmelderln erklart, dle.Entrlchtung der Gebuhr erfolge
unter W1derspruch (Regel 40.2 ) PCT). Der Widerspruch
wurde damit begrundet, daf die beiden von der IRB
bezeichneten Stoffgruppen durch die-gemeinsame
Elgenschaft ihrer Eignung fur ein neuartlges Konzept zur

-

Tumorbekampfung verbunden seien.

Mit Datum vom 26. November 1992 ubersandte die IRB'der
Anmelderin den internationalen Rechefchenbericht, der
diejenigen Teile der Anmeldung umfafte, fur die die
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zusatzliche éebﬁhr entrichtet worden war, begleitet von
einer Mitteiluﬁg, in der es auf Vorwiaurfe seitens der
Anmelderin’ betreffend die verzogerte Behandlung der

Recherche hieB§

“Die Verspatung der Bearbeitung dieser hnmeidﬁng und der
anschliefRend eingereichteh_Rérréspondenz ist ein Fehler
der Internationalen Recherchenbehérde, und:wir erklaren

hiermit, daff alle Rechte des Anme}ders gewahrt sind."

Mit Datum vom-21. Mai 1993 hat die Kammer, handelnd als
Ausschuff im Sinne von Regél 40.2 c) PCT, den Widerspruch

- wegen verspdteter Einreichung als unzulédssig verworfen.

Diese Entscheidung wurde am 1. Juli 1993 an die

Anmelderin:abgesandt.

Am'31: Juli 1993 reichté die Anmelderin einen Antrag auf
Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung des
Widerspruchs ein und enﬁrichtete die fur einen solchen
Antrag gemafl dem EPﬁ vorgeschriebene Gebuthr. Sie trug
vor, die Aufforderung der IRB zur Zahlung zusatzlicher
Geblihren trage zwar das Datum vom 4. Juli 1992, sei von
der IRB in Wirklichkeit jeﬁoch erst am 3. August 1992 an
ihren Vertreter abgesandt worden. Sie sei damit gar nicht
in der Lage}ggwesen, die'Fiist von 30 Tagen ab dem '
4. Juli 1992 einzuhalten.

Am 12. August 1§93 wurde die Wiedereinsetzungsakte an die
Beschwerdekammer &befmittelt.:Darin findet sich ein
amtsseits erstelltes Aktenstick, aus: dem hervorgeht, daR
die Zahlungsauﬁforderung der IRB am 3. August 1992
versandt worden ist (Blatt 132 der Akte).
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Entscheidungsgriinde
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Der Antrag vomﬂél. Juli 1993 léutet auf wiedereinsetzung
in die von der IRB gesetzte Frist gemaf Artikel 17 (3) a)
und Regel 40.1;PCT zur Einreichung einegs wWiderspruchs und
sinngemaf auf Prufung des: Widerspruchs.

: '
Der PCT iaﬁt in Artikel 48 (2) die Entscﬁuldigung von
Fristversdumnisssen zu. Artikel 4B (2) a) PCT regelt den
Fall, in dem dies aufgrund des Vorliegens von
Entschuldigungsgrinden gemaf dem Recht eines Vertrags-
staates zu geschehen hat. Regel 82"*.1 ii) PCT bestimmt,
daf unter einer Frist im Sinne von Artikel 48 (2) PCT
auch eine von déf IRB gesetzte Frist zu verstehen ist.
Nach_Regel sz?.z PCT sind fuar die Entéchuldigung von
Fristve;sauﬁnissen u. é, diejenigen Vorschriften *des
Bestimmungsstaats oder ausgewahlten Staats" mafgeblich,
die die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand betreffen.
Gemaf Artikel 2 x), xii), xiii) und xiv) kann eine
zwischenstaatliche ‘Behdrde wie das EPA Bestimmungsamt
oder ausgewahltes Amt (siehe Art. 153 bzw. Art. 156 EPU)
im Sinne dieser Vorschriften sein. Im vorliegenden Falle,
in dem die in Artikel 17 (3) a) und Regel 40.3 PCT
genannte Frist betroffen fst, ist fur die Entschuldigung
eirier Fristversaumnis jedoch nicht das EPA- als
Bestimmungsamt‘dder adsgewahlteé Amt, sondern das EPA als
IRB (Art. 16 (I) PCT in Verbindung mit Art. 154 EPU) bzw.
gemaf Regel 40.2 c¢) PCT in §erbindung mit Art. 154 (3)
EPU die Beschwerdekammer als *besondere Instanz" der IRB
zustandig. Wenn jedoch die von der IRB gemaff Regel 40.3
PCT festgesetzte hier maRgebliche Frist vom Wortlaut des
Artikels 48 (2) PCT nicht erfaft wird, so wate far diese
Frist der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in deﬁ
vorigen Stand ausgeschlossen. Eine solche Ausnahme
gerade dieser Frist von diesem Rechtsbehelf ware jedoch
nach Uberzeugung der Kammer nicht nur unbillig; sie

widersprache auch Ziel und Zweck der Bestimmung des
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Artikels 48 éCT und der ihn erlauternden Regel 82%¥¢.1
ii), die sich auf alle von der IRB festgesetzten Fristen
bezieht und nicht erkennen lagft, daR die hier in Betracht
kommende Fristféine éonderstellung einnehmen soll. In
Anlehnung an dle von- der GroEen Beschwerdekammer in der
Entscheidung G 1/83 (ABl EPA 1985, 60' 1nsbesondere
Punkt 5 und 6 der Grﬁnde).fur die Auslegung des EPU
entwickelten Grundsatze, insbespndefe auch’ im Hinblick
auf die anzustrebende Harmonisierpng der’internationalen
Rechtsvorschriﬁten des EPU und des PCT, légﬁ die Kammer
daher Artikel 48 (2) PCT so aus, daf im Falle der
Versaumnis der Frist nach Regel 40.3 PCT dieselben
Rechtsbehelfe wie bei Versaumnis anderer vergleichbarer
Fristen unter dem PCT oder dem EPU zur Verfﬁgung‘stehen
(siehe auch W 4/87 (ABl. EPA 1988, 425), Punkt 7 der

‘Grﬁnde) Folglich sind. hler die fur das EPA geltenden
Vorschrlften des Art 122 EPU anzuwenden.

1.2 Mit Entscheidung vom 21. Mai 1993 hat die Kammer rechts-
kraftig festgestellt, dafl der von der Anmelderin gegen
die auf den 4. Juli 1992 détierte Zahlungsaufforderung
der IRB erhobene wlderspruch wegen Frlstversaumnls
unzuldssig ist. Gegen dlese Entscheidung ist, wie
dargelegt, im Sinne von Arrikel 48 (2) und Regel 82b%,2 -
PCT in Verbin@ung mit Artikel 122 (1) EPU der Rechts-
_behelf der wiedeﬁeinsetzuhg statthaft. Der Wieder- :
einsetzungsantfag ist nach den'anzuwéndenden Vorschriften
unter Entrichtung ‘der vorgeschrlebenen Gebuhr frist- und
formgerecht gestellt worden. Er ist daher zulassig. Da
die Kammer uber den Widerspruch zu entscheiden hat, ist
sie auch fur die Prafung des Wiedereinsétzungsantrags
zustandig (Art: 122 (4) EPU). .

2029.D vl onn
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Die Kammer hét;daher zu prufen, ob die Anmelderin trotz
Beachtung aller nach den gegebenen Umsté&nden gebotenen
Sorgfalt daran’ gehlndert war, die Frist einzuhalten, von
deren Versaumnis die Entscheidung der Kammer wvom

21. Mai 1993 ausglng. : s s .

Die Antragsstellerin leét'hiérzu dar, daR die frist-
erdffnende Zahlungsaufforderung nﬁcht amrdgrin vermerkten
Absendedatum vom 4. Juli 1992, sopdern tatséchlich erst
am 3. Augustf}§92 an sie abgesandt worden sei, so daR sie
nicht *"rechtzeitig", 4. hf nicht innerhalb von 30 Tagen
seit dem vermerkten Absendedatum, sondern erst innerhalb
vonl30 Tagen seit dem tatsachlichen Absendedatuﬁ vom

3. August 1992 habe reagieren kdénnen.

Dleser Sachverhalt war: der Kammer weder aus dem Wider-
spruch noch aus den mit dem Widerspruch vorgelegten Akten
bekannt. Seine Richtigkeit ergibt sich jedoch aus den am
12. August 1993 mit den Wiedereinsetzungsakten der Kammer
uibersandten internen Unterlagen. Die Verfahreﬁ aufgrund
des PCT und der EPU stellen justizfdrmige Verfahren dar,
die sowohl Aktenkundigkei; aller wesentlichen Sach-
verhaltselemente als auch die vollstandige Ubermittlung
der Akten an eine ﬁberprﬁfungsinstanz voraussetzen. Dié
MifRachtung dleses Grundsatzes durch die IRB ist ein
gravierender Verfahrensmangel '

Der dargelegte Sachverhalt belegt ohné weiteres, daf die
Anmelderin aus Grunden, die allein von der IRB zu
vertreten waren und die von ihr nicht beeinfluft werden
konnten, daran: gehindert war, die Frist von 30 Tagen ab
dem 4. Juli 1992 einzuhalten. Daher ist dem Wieder-
einsetzungsantrag stattzugeben. 3

Mit der Gewahrung der Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand wird der Rechtszustand vor der Feststellung eines
Rechtsverlusts durch Fristversdumnis wiederhergestellt.
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Die auf Ffiséverséumnis beruhende Entscheidung der
Beschwerdekammer vom 21. Mai 1993 wird damit hinféallig,
auch wénn sie rechtskraftig ist. Mit anderen Worten, die
Gewahrung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
durchbricht deren Rechtskraft, so daft es kelner Aufhebung
oder Abanderung dieser Entscheldung bedarf Dles hat zur
Folge, dafR der wlderspruch zula551g.1st und 1n der Sache
gepruft werden muf. ‘ ‘ ' -

Die IRB stutzt ‘ihren Einwand mangélnder Einheitlichkeit
nicht auf in der Anmeldung genannten oder bei der
Recherche ermittelten Stand der Technik. Es handelt sich
also um einen "a priori"-Einwand im Sinne von Kap. VII,S
der Richtlinien zZur Durchfihrung der Internationalen
Recherche nach dem PCT.

ﬁié‘dér}Zahlungsauffordérung zZu entnehméndefBegrﬁndung
fur diesen Einwand ist so knapp und allgemein gehalten,
daf sie praktisch nicht mehr beinhaltet als eine .
Wiedergabe des Inhalts der Regel 13.1 PCT mit anderen

Worten. Solche allgeméin.gehaltenen Angaben.genﬁgen nach

. standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe

z. B. W 4/85, ABl. EPA 1987, 63 und W 7/86, ABl. EPA
1987, 67) der sich aus Reggl 40.1 PCT ergebenden
Beg;ﬁndungspf;icht'nur in Ausnahmefallen. Da aber die
Anﬁelderin iﬁ’vofliegenden Falle trotzdem in der Lage
war, sachlich Stéllung zu nehmén, betrachtet die Kammer
die Begrundung im vorllegenden Falle noch als

ausreichend.

Die Kammer kann die zur Begrundung der Uneinheitlichkeit
von der IRB geﬁachten Angaben, die ke1nerle1 Auselnander—
setzung mit dem in der Anmeldung - genannten technlschen
Problem erkennen lassen (siehe W 11/89, ABl. EPA 1993,
225), nur dahingehend verstehen, dafl die IRB ihren
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Einwand ausschlieflich auf die strukturellen Unterschiede
zwischgn den béanspruchten Derivaten des Vitamins D
einerseits.und]des Vitamins E andererseits stutzen
wollte. - ' '

Diese Unterschiede in derfopndstruktuf sind zweifellos
erheblich, denn Vitamin D gehért zu den Steroid-
verbindungen, wahrend Vitamin E (Tocophe:oi) ein
Chromanderivat ist. Eine gewisée strukturelle Gemeinsam-
keit bestehtfnﬁr im Vorhandensein einer veresterten OH-
Gruppe. Auch'&ie zur Veresterung benutzten Carbon- und
Phosphorséauren gehbreﬁ unﬁerschiedlichen Verbindungs-
klassen an. Aus diesem Sachverhalt- folgt jeddch
lediglich, daR die'Anmeldung nicht eine einzige
Erfindung['sondern-eine Gruppe von Erfindungen betrifft.
Auch éihe éélche Grﬁpperﬁon Erfindungenjdarf gema
Regel 13.1 PCT dann in einer Anmeldung beansprucht
werden, wenn sie eine einzige erfinderische Idee
verwirklicht. Die IRB hat jedoch nicht dargetan, warum
diese Voraussetzung hier nicht vorliegt. Daruber hinaus
hat die Anmelderin zur Uberzeugung der Kammer dargelegt,
daR die Anmeldung auf einér solchen einheitlichen Idee,
namlich einem neuartigen Konzept zur Tﬁhorbekampfung,
beruht. Die von der IRB zur Rechtfertigung der.
Aufforderung 2&;'Zahlun§ einer weiteren Recherchquebﬁhr
angegebenen Grinde halten somit der Nachprufung nicht

stand.

bas Widerpruchsverfahren nach Rege1:40.2 c) PCT dient der
materiell-rechtlichen Uberprufung der .Berechtigung der
Zahlungsaufforderung; es ist daher lediglich-zu prifen,

ob in Anbetracht der von der IRB angéfuhrten Grunde im

Lichte des Widerspruchsvorbringens die Einbehaltuhg
weiterer -Recherchengebihren gerechtfertigt war. Die
Kammer kann daher nicht von Amts wegen untersuchen, ob
ein Einwand mangelnder Einheitlichkeit aus anderen als
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den angegebenen Grunden gerechtfertigt gewesen ware,

z. B. qach Berdcksichtigung der bei der Recherche
gefundenen:Dokgmentefoder nach einer eingehenden Analyse
der objektiv gelésten technischen Aufgabe.
Dementsprechend konnte in einem méglichen spateren
Verfahren nach Kapitel IT PCT der Elnwand mangelnder
Einheitlichkeit mit anderer’ Begrundung erneut erhoben

werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1..

Dem Antrag der Anmelderin auf Wiedereinsetzung in die
Frlst zur Elnrelchung des Wlderspruchs gegen die
Aufforderung zZur Zahlung zuséatzlicher Recherchengebuhren

vom 4. Juli 1992 wird stattgegeben.

Die Ruckzahlung der zusatzlich entrichteten Recherchen-

gebthr wird angeordnet.

Die Geschaftsstellenbeamtin: o Der Vorsitzende:

/
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