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Die internationale Anmeldung PCT/DE 97/02559 mit der
internationalen Verdffentlichungsnummer WO 98/22146
trdgt das internationale Anmeldedatum 29. Oktober 1997.

Anspruch 1 dieser Anmeldung lautet wie folgt:

"Verbindungen der allgemeinen Formel I

F.(-A,) (-B,) (-W,) (1)

worin

F ein Farbstoff-Signalmolekiil ist, welches mindestens
ein Absorptionsmaximum im Bereich von 600 bis 1200 nm
aufweist,

A ein an B-Amyloid-Plaques bindendes Biomolekiil ist,
B ein an B-Amyloid-Plaques bindender Farbstoff ist,

W ein an B-Amyloid-Plaques bindendes hydrophiles,
niedermolekulares Strukturelement ist,

m flir die Zahl 1 oder 2 steht oder, mit der MaRgabe, daR
n und o Null bedeuten, filir eine ganze Zahl 3 - 20 steht,
1 und n unabhéngig voneinander fiir eine Zahl 0, 1 oder 2
stehen,

o filir eine ganze Zahl 0, 1, 2, 3, oder 4 steht, mit der

Maftgabe, daf die Summe aus 1, n und o > 1 ist

sowie deren physiologisch vertrigliche Salze."

In dem dem vorl&ufigen Priifungsverfahren vorausgehenden
Rechercheverfahren hatte das Europdische Patentamt
(EPA), handelnd als Internationale Recherchenbehdrde
(IRB), der Anmelderin am 22. Mai 1998 mitgeteilt, daR
die internationale Anmeldung fiinf Erfindungen umfasse
und sie aufgefordert, vier zus#tzliche Recherchen-
geblihren im Einklang mit Artikel 17 (3) a) PCT und
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Regel 40.1 PCT zu bezahlen. Die Anmelderin hatte dem
widersprochen und am 29. Mai 1998 alle zusédtzlich
geforderten Gebiihren bezahlt und die Widerspruchsgebiihr
am 7. September 1998 entrichtet.

In der das Datum 2. September 1998 tragenden
"Aufforderung zur Einschrénkung der Anspriiche oder zur
zZahlung zusdtzlicher Gebitihren" im Rahmen von

Artikel 34 (3) a) PCT und Regel 68.2 PCT wurde der
Anmelderin mitgeteilt, daR das Europédische Patentamt als
"die mit der internationalen vorl&dufigen Priifung
beauftragte Behdrde" (IPEA) der Auffassung ist, daR mit
der internationalen Anmeldung fiinf Erfindungen
beansprucht werden und demzufolge entweder, wie
dargelegt, die Anspriiche einzuschrénken oder vier
zusitzliche Priifungsgebiihren in HShe von insgesamt

DM 12 000 zu bezahlen seien.

Die IPEA hat hierzu ausgefiihrt, daff die der Anmeldung
zugrundeliegende Aufgabe in breitester Form darin
gesehen werden kénne, Verbindungen fiir die Nah-Infrarot-
Diagnostik des Morbus Alzheimer zur Verfiigung zu
stellen.

Als einzige Gemeinsamkeit der verschiedenen L&sungen
dieser Aufgabe gemdf den in der Anmeldung beanspruchten
Verbindungen einer allgemeinen Formel I sei lediglich
die Verwendung von Farbstoffen F in der Diagnostik des
Morbus Alzheimer durch Bestimmung des p-Amyloid-Proteins
erkennbar.

Da aber der Stand der Technik nach der Entgegenhaltung

(1) : "Neuron', Band 17, Nr. 3, September 1996, auf den
Seiten 553 bis 565,
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die Aufnahme von mit Cy3 markiertem 1-42 B-Amyloid in
Microglia vorbeschreibe, sei die Idee, Farbstoffe in der
Nah-Infrarot-Diagnostik des Morbus Alzheimer durch
Bestimmung des B-Amyloid-Proteins zu verwenden, bereits
bekannt.

Somit kénne besagte einzige Gemeinsamkeit der Loésungen

nicht mehr als besonderes technisches Merkmal im Sinne

von Regel 13 PCT angesehen werden. Da auch kein anderes
technisches Merkmal als sogenanntes besonderes Merkmal

einen technischen Zusammenhang zwischen den Erfindungen
herstelle, sei das Erfordernis der Einheitlichkeit nach
Regel 13 PCT nicht erfiillt.

Um die Zahl der L&sungen, die allen denkbaren und
voneinander verschiedenen Erfindungen zugrundeliegen,
sinnvoll zu begrenzen, seien die zu betrachtenden
Verbindungen in Gruppen zusammenzufassen, in denen F fiir
einen Cyanin-, Sguarilium-, Croconium-, Merocyanin- und
Oxonolfarbstoff stehe.

Die Anmelderin hat mit ihrem am 3. September 1998
eingegangenen Widerspruch alle geforderten zusitzlichen
Geblihren entrichtet und zur Begriindung u. a. geltend
gemacht, "Eine Erfindung ist einheitlich, wenn das ihr
zugrundeliegende Problem (Aufgabe) einheitlich ist".
Dies sei hier der Fall. Durch die Auswahl der Farbstoffe
F werde eine Gruppe von Erfindungen hervorgebracht, die
so zusammenhingen, da sie im Sinne von Regel 13.1 PCT
eine einzige allgemeine erfinderische Idee
verwirklichten. Gemif der Beschreibung der Erfindung,
insbes. auf Seite 5, Absatz 4 bis Seite 6, Absatz 1
sowie Seite 17, Absatz 2 und 3, bestehe durch die
Ausgestaltung von "F" auch der in Regel 13.2 PCT
geforderte Zusammenhang in entsprechenden besonderen
technischen Merkmalen. GemdR Regel 13.4 PCT seien auch
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die abhingigen Anspriiche zul&ssig, selbst wenn die
Merkmale eines abhidngigen Anspruchs fiir sich genommen

als unabhingige Erfindung gesehen werden kénnten.

Am 23. Oktober 1998 hat die IPEA der Anmelderin im
Rahmen von Regel 68.3 e) PCT als Ergebnis der vorherigen
Uberpriifung der Aufforderung zur Zahlung der
zusdtzlichen Priifungsgeblihren mitgeteilt, daff der
Einwand der Nichteinheitlichkeit aufrechterhalten werden
miisse und die Anmelderin fiir die weitere Priifung des
Widerspruchs zur Zahlung einer Widerspruchsgebiihr von
DM 2 000,- innerhalb eines Monates aufgefordert.

In der Begriindung wird sinngemdf ausgefiihrt, daf im
Einklang mit den Ausfiihrungen der Anmelderin die
bestehende Aufgabe fiir alle beanspruchten L&sungs-
alternativen zwar als einheitlich angesehen werden
kénne, der allen beanspruchten Alternativen gemeinsame
sogenannte Farbstoffanteil "F" fiir den Cyanin-Farbstoff
Cy3 jedoch in der Diagnostik des Morbus Alzheimer aus
der Entgegenhaltung (1) bereits bekannt sei und somit
die IPEA zu Recht festgestellt habe, daR der Molekilteil
"Fv als Farbstoffsignalmolekiil in allgemeiner Form kein
besonderes Merkmal im Sinne der Regel 13.2 PCT
darstelle. Bei dieser Sachlage kénne die vom Anmelder
geltend gemachte "Ausgestaltung von F" nicht als
besonderes Merkmal im Sinne der Regel 13.2 PCT angesehen

werden.

Die Widerspruchsgebiihr wurde mit dem am 27. Oktober 1998

eingegangenen Schreiben bezahlt.

Auch am 23. Oktober 1998 hat die IPEA im Rahmen von
Regel 66 PCT der Anmelderin in einem ersten
schriftlichen Bescheid mitgeteilt, da® durch den
Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (1) der in der
internationalen Anmeldung beanspruchte Gegenstand

neuheitsschidlich getroffen werde und die Anmeldung
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Im Einklang mit Artikel 154 (3) EPU sind die
Beschwerdekammern des Europdischen Patentamts als
zustédndige hShere Beh6érde im Sinne von Regel 68.3 c) PCT
zusténdig fiir Entscheidungen iliber einen Widerspruch des
Anmelders gegen eine vom Europdischen Patentamt nach
Artikel 34 (3) a) des Zusammenarbeitsvertrages fiir die
internationale Priifung angeforderte zusitzliche Gebiihr.
Die Kammer hat somit die Zust#dndigkeit, den Widerspruch
im Rahmen der voranstehend unter den Absitzen II und IIT
aufgefiihrten Sachverhalte zu priifen.

Der Widerspruch ist zulédssig.

Im Unterschied zur internationalen Recherche, die sich
auf die urspriinglichen Unterlagen bezieht

(Artikel 19 (1) PCT), ist dem Anmelder in der
internationalen vorliufigen Priifung die Mbglichkeit
gegeben, Méngel der Anmeldung durch Anderungen zu
beseitigen (Artikel 34 (2) b) PCT). DemgemiR wird der
internationale Recherchenbericht normalerweise ohne
Korrespondenz mit dem Anmelder erstellt, wogegen dem
internationalen vorliufigen Priifungsbericht bei
Einwdnden der IPEA ein Dialog vorausgeht, der dem
Anmelder die Moglichkeit gibt, Mingelriigen entgegen-
zutreten oder vorhandene Mingel zu beseitigen.

Im Fall der Uneinheitlichkeit kann die IPEA entweder
nach Artikel 34 (3) a) i. V. m. Regel 68.1 PCT die
Prifung fir die gesamte Anmeldung fortsetzen oder den
Anmelder nach Artikel 34 (3) a) i. V. m. Regel 68.2 PCT
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zur Einschrénkung der Anmeldung auf einen einheitlichen
Gegenstand oder zur Zahlung zusdtzlicher Priifungs-

gebiihren auffordern.

Die Uneinheitlichkeit ist ein Mangel der Anmeldung, auf
den im ersten Bescheid der IPEA hinzuweisen ist
(Artikel 34 (2) ¢) i. V. m. Regel 66.2 a) PCT;
Richtlinien fiir die internationale vorldufige Prifung
VI-5.13, Satz 3, PCT Gazette, special issue,

No. 07/1993, am 1. Juli 1992 in Kraft getretene Fassung;
unverindert in der am 9. Oktober 1998 in Kraft
getretenen Fassung, PCT Gazette, special issue,

No. 07/1998). Sind die Griinde fiir den Einwand nicht
offensichtlich, sind sie im Bescheid anzugeben
(Richtlinien fiir die internationale vorldufige Prifung
VI-5.13, Satz 1, Halbsatz 2, a. a. 0.).

4. Im vorliegenden Fall hat die IPEA die Aufforderung nach
Regel 68.2 PCT und den Bescheid nach Regel 66.2 a) PCT
gleichzeitig erlassen. Dieses Vorgehen ist nicht in
Einklang mit den maRgebenden Vorschriften. Die das EPA
in seiner Eigenschaft als IPEA bindenden Richtlinien fir
die internationale vorldufige Priifung schreiben in
Kapitel VI-5.13, Satz 3 (a. a. 0.) vor, daR eine
Aufforderung nach Regel 68.2 PCT ergeht, nachdem die
Antwort des Anmelders auf den Einwand der Uneinheit-
lichkeit im ersten Priifungsbescheid den Mangel der
Einheitlichkeit nicht ausgerdumt hat. Es ist also
eindeutig eine zeitliche Abfolge von beiden Aktionen der
IPEA vorgeschrieben, die erst den Priifungsbescheid und
dann die Aufforderung nach Regel 68.2 PCT vorsieht.
Damit soll dem Anmelder ersichtlich die M&glichkeit

gegeben werden, auf den im ersten Prifungsbescheid

0963.D R TR
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substantiierten Einwand mit Argumenten oder Anderungen
zu reagieren, bevor er gezwungen ist, iiber méglicher—
weise weitreichende Folgerungen aus der behaupteten
Uneinheitlichkeit zu entscheiden.

Die der Kammer vorliegende Akte 1&Rt nicht erkennen, dag
der das Datum 2. September 1998 tragenden "Aufforderung
zur Einschrénkung der Anspriiche oder zur Zahlung
zusédtzlicher Gebiithren" im Rahmen von Artikel 34 (3) a)
PCT und Regel 68.2 PCT eine schlissige Priifung des
verfligbaren Standes der Technik unter Einbeziehung einer
Antwort des Anmelders im Rahmen von Regel 66.2 c¢)
vorausging, vielmehr hat die IPEA im vorliegenden Fall
den ersten schriftlichen Bescheid unter Regel 66 PCT
(Formblatt PCT/IPEA/408), enthaltend erstmalig einen
Neuheitseinwand unter Artikel 33 (2) PCT, dem Anmelder
am 23. Oktober 1998, gleichzeitig mit dem Ergebnis der
vorherigen Uberpriifung der Aufforderung zur Zahlung der
zusdtzlichen Recherchengebiihren im Rahmen von

Regel 68.3 e) PCT zugesandt.

Die Akte l&Rt zwar erkennen, daf der Anmelder im Rahmen
von Regel 40.2 c¢) PCT in seinem Widerspruch vom

2. Juni 1998 zur Aufforderung zur Zahlung zus&dtzlicher
Gebihren unter Artikel 17 (3) a) PCT und Regel 40.1 pCT
den von der IRB aufgezeigten Offenbarungsgehalt der
Entgegenhaltung (1) nicht in Frage gestellt hat, dies
kann jedoch den vorgeschriebenen Ablauf des weiteren
Verfahrens vor der IPEA nicht &ndern, auch wenn, wie im
vorliegenden Fall aus der Akte ersichtlich, das
Verfahren vor der IRB und der IPEA von ein und demselben
Prifer und offensichtlich auch von ein und derselben
Uberpriifenden Instanz im Rahmen von Regel 68.3 e) PCT
stattgefunden hat.

Es liegt auf der Hand, daR die mit der vorlaufigen
internationalen Priifung beauftragte Behdrde bei ihrer
Verfahrensweise das Verfahren beschleunigt hat. Dies
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kann aber eine Abweichung von der nach den bindenden
Richtlinien im Interesse des Anmelders vorgeschriebenen
Verfahrensweise nicht rechtfertigen und kann im Rahmen .
der vorliufigen Priifung keinesfalls den Mangel
mindestens eines ersten schriftlichen Bescheides unter
Regel 66 PCT vor der Aufforderung unter

Artikel 34 (3) a) PCT in Verbindung mit Regel 40.2 e)

und Regel 68.2 PCT ausr&umen.

Bei dieser Sachlage ist es nicht erforderlich, auf die
Begriindung der IPEA zur Aufforderung zur Zahlung
susitzlicher Gebiihren vom 2. September 1998 gemdf Anhang
zum Formblatt PCT/IPEA/405 einzugehen.

Die voranstehenden SchluRfolgerungen zur zeitlichen
Abfolge des Erlasses eines ersten Bescheides nach

Regel 66 PCT und einer Aufforderung zur Zahlung
zusitzlicher Gebiihren nach Artikel 34 (3) a) PCT in
Verbindung mit Regel 68.2 PCT betreffen nicht den Inhalt
der Zahlungsaufforderung. Daher ist es im Rahmen des
vorlaufigen Priifungsverfahrens vor der IPEA nicht
ausgeschlossen, eine im Recherchenverfahren von der IRB
ergangene und zutreffend begriindete zahlungsaufforderung
bei unveridnderter Sachlage mit gleicher Begriindung zu

wiederholen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Rilickzahlung der zusé&dtzlich entrichteten Priifungsgebiihren

und der Widerspruchsgebiihr wird angeordnet.

Die Geschidftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Dainese P. A. M. Lancon
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