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Sachverha].t und Aziträge 

I. 	Die internationale Arimeldung PCT/DE 97/02559 mit der 

internationalen Veröffentlichungsnurnmer WO 98/22146 

tragt das internationale Arimeldedatum 29. Oktober 1997 

und beansprucht die deutsche Prioritât vom 

19. November 1996. 

Anspruch 1 dieser Anmeldung lautet wie folgt: 

"Verbindungen der ailgemeinen Formel I 

Fm (A.) (-Ba ) (-W0 ) 	 (I) 

worm 

F ein Farbstoff-Signalmolekul ist, weiches mindestens 

rein Absorptionsmaximum im Bereich von 600 bis 1200 nm 

aufweist, 

A ein an -Arny1oid-P1aques bindendes Biomolekul ist, 

B ein an f3-Amyloid-Plaques bindender Farbstoff ist, 

W ein an f3-Arnyloid-Plaques bindendes hydrophiles, 

niedermolekulares Strukturelement ist, 

m für die Zahi 1 oder 2 steht oder, mit der Ma1gabe, daS 

n und o Null bedeuten, für eine ganze Zahi 3 - 20 steht, 

lund n unabhangig voneinander für eine Zahi 0, 1 oder 2 

s tehen, 

o für eine garize Zahi 0, 1, 2, 3, oder 4 steht, mit der 

Maigabe, da:& die Summe aus 1, n und o ~: 1 ist 

sowie deren physiologisch verträgiiche Salze.° 

II. 	Nit Aufforderung vom 22. Nai 1998 hat das Europäische 

Patentaint (EPA) handeind als Internationale 

Recherchenbehörde (IRE) der Arimelderin mitgeteilt, daf 
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die internationale Anmeldung fünf Erfindungen urnfasse 

und sie aufgefordert, vier zusätzliche Recherchen-

gebuhren im Einklang mit Artikel 17 (3) a) PCT und 

Regel 40.1 PCT zu bezahien. 

Die IRB hat hierzu ausgefuhrt, dais die der Anxneldung 

zugrundeliegende Aufgabe in breitester Form darin 

gesehen werden könne, Verbindungen für die Nah-Infrarot--

Diagnostik des Morbus Alzheimer zur VerfUgung zu 

stellen. 

Als einzige Gemeinsaxnkeit der verschiedenen Lösungen 

dieser Aufgabe gem&g den in der Anmeldung beanspruchten 

Verbindungen einer aligemeinen Formel I sei die 

Verwendung von Farbstoffen F in der Diagnostik des 

Morbus Alzheimer durch Bestirnmung des f3-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, 

die Aufnabxne von mit Cy3 markiertem 1-42 13-Arayloid in 

Microglia vorbeschreibe, sei die Idee, Farbstoffe in der 

Nah-Infrarot-Diagnostik des Morbus Alzheimer durch 

Bestimmung des 13-Arayloid-Proteins zu verwenden, bereits 

bekannt. 

Somit könne besagte einzige Gemeinsarnkeit der Lösungen 

nicht mehr als besonderes technisches Merkmal im Sinne 

von Regel 13 PCT angesehen werden. Da auch kein anderes 

tehnisches Merkmal als sogenanntes besonderes Merkmal 

einen technischen Zusarnmerthang zwischen den Erfindungen 

herstelle, sei das Erfordernis der Einheitlichkeit nach 

Regel 13 PCT nicht erfüllt. 

0087.D 	 . . . 1... 



- 3 - 	 W 0016/99 

Urn aber die Vielzahl der denkbaren Gegenstände soweit 

als möglich zu beschräriken, werde die Amne1dung in die 

in Anspruch 2 genanriten Farbstoffgruppen aufgegliedert. 

Die mit der Aufforderung Ubersandte Teilrecherche wurde 

nur für Verbindungen, in denen "F" der Formel I für 

einen Cyaninfarbstoff steht und deren Verwendung zur 

in-vivo-Diagnostik neurodegenerativer Krankheiten 

mittels Nah-Infrarot Strahiung durchgeführt. 

III. Die Anmelderin hat mit ihrem am 29. Mai 1998 

eingegangenen Widerspruch alle geforderten zusätzlichen 

Gebflhren entrichtet und zur Begründung geltend gemacht, 

"Eine Erfindung ist ein.hei tlich, wenn das ihr 

zugruncZeliegende Problem (Aufga.be) einheilich ist". Und 

zwar werde durch die Auswahl der Farbstoffe F eine 

• 	Gruppe von Erfindungen hervorgebracht, die so 

zusarnmerihingen, dag sie irn Sinne von Regel 13.1 PCT eine 

einzige ailgerneine erfinderische Idee verwirklichten. 

Gem&S der Beschreibung der Erfindung, insbesondere auf 

• 	.Seite 5, Absatz 4 bis Seite 6, lthsatz 1 sowie Seite 17, 

Absatz 2 und 3, bestehe durch die Ausgestalturig von "F" 

auch der in Regel 13.2 PCT geforderte Zusainmenhang in 

entsprechenden besonderen technischen Merkmalen. Gemäi. 

Regel 13.4 PCT seien auch die abhangigen AnsprUche 

zulassig, selbst wenn die Merkmale eines abhängigen 

Anspruchs für sich genommen als unabhangige Erfindung 

gesehen werderi könriten. 

• IV. 	Am 24. August 1998 hat die IRB (ISA) der Arunelderin als 

Ergebnis der vorherigen t)berprufung der Aufforderung zur 

Zahiurig der zusätz lichen RecherchengebUhren gemäi 

Regel 40.2 e) PCT mitgeteilt, dais. der Einwand der 

Nichteinheitlichkeit aufrechterhalten werden müsse und 

hat die Anmelderin für die weitere Prufung des 

Widerspruchs zur Zahiung einer Widerspruchsgebuhr von 

DM 2000,- innerhaib eines Monates aufgefordert. 

0087 .D 
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In der Begründung wird sinngem&Z ausgefuhrt, daS im 

Einklang mit den AusfUhrungen der Anmelderin die 

bestehende Aufgabe für alle beanspruchten Losungs-

alternativen zwar als einheitlich angesehen werden 

könne, der alien beanspruchten Alternativen gemeinsame 

sogenarinte Farbstoffanteii "F" jedoch in der Diagnostik 

des Morbus Aizheimer aus der Entgegenhalturxg (1) bereits 

bekanrit sei und somit die IRB zu Recht festgestelit 

habe, dais der Molekülteii "F" ais Farbstoffsignalmolekül 

in aligemeiner Form kein besonderes Merkmal im Sinrie der 

Regel 13.2 PCT darstelle. Bei dieser Sachiage konne die 

vom Anmelder geitend gemachte "Ausgestaltung von F" 

nicht als besonderes Merkmal im Siririe der Regel 13.2 PCT 

angesehen werden. 

V. 	Die Widerspruchsgebflhr wurde mit dem am 

7. September 1998 eingegangenen Schreiben bezahit. 

Ent scheidungsgrtinde 

Im Einklang mit Artikel 154 (3) EPU sind die 

Beschwerdekaitmern des Europäischen Patentamts als 

zuständige höhere Behörde im Sinne von Regel 40.2 c) PCT 

zustandig für Entscheidungen uber einen Widerspruch des 

Anmelders gegen eine vom Europäischen Patentamt nach 

Artikel 17 (3) a) des Zusainmenarbeitsvertrages für die 

internationale Recherche festgesetzte zusàtzliche 

GebUhr. Die Icainmer hat somit die Zustandigkeit, den 

Widerspruch im Rabmen der voranstehend unter den 

Absätzen II und III aufgefuhrten Sachverhalte zu prüfen. 

Der Widerspruch ist zulassig. 

pie Kainmer kann den Ausführungen der Anmelderin 

dahingehend zustirnmen, da:9 es für eine Beurteilung der 

Einheitlichkeit der Erfindung im Rahmen von 

0087.D 	 . . . 1.. 
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Regel 13.1 PCT - dort ausgedrucktals "eine einzige 
aligemeine erfinderische Idee" - erheblich ist, ob 

mehreren alternativen Ausführungsformen einer Erfindung, 

im vorliegenden Fall die Farbstoffe der sogenarinten 

Gruppe "F", eine gemeinsame Aufgabe zugrundeliegt (vgl. 

W 11/89 - AE1. EPA 1993, 225 - und W 14/89, zitiert in 

Rechtsprechung der Beschwerdekainmern des EPA, 3. Auflage 

1998, II.C.6.1). 

Darüber hinaus karin die Kaznmer der Anmelderin folgen, 

dag nach Regel 13.2 PCT das Erfordernis der 

Eirtheitlichkeit der Erfindung als erfüllt gilt, wenn 

zwischen den Gruppen von Erfindungen ein technischer 

Zusainmenhang besteht, der in "besonderen technischen 
Merkznalen" zum Ausdruck kommt. 

Die Kainmer kann aber nicht der Auffassung der Anmelderin 

folgen, die Ausgestaltung der Farbstoffe der Gruppe "F" 

begründe den für das Erfordernis der Einheitlichkeit 

notwendigen technischen Zusaxnmenhang für die 

verschiedenen Erfindungen. Dem steht die Feststellung 

der IRB entgegen, dag der Stand der Technik riach der 

Entgegenhaltung (1) zeige, dais ein bestirnmter Farbstoff, 

und zwar Cy3, in der Diagnostik des Morbus Alzheimer 

durch Bestirnmung des 13-Amyloid-Proteins bereits bekannt 

sei. 

Die Anxnelderin hat in ihrem Widerspruch in keinster 

Weise zu dem von der IRB aufgezeigten Vergleich des in 

der internationalen Anmeldung beanspruchten Gegenstandes 

zum Stand der Technik nach der Entgegenhaltung (1) 

Stellung genommen und somit die Feststellung der IRB 

nicht in Frage gestelit. 

Nach der Entscheidung der Grolen Beschwerdekainmer G 1/89 

(AB1. EPA 1991, 155) ist die IRE befugt, den Einwand 

mangeinder Einheitlichkeit in kiaren Fallen auf den in 

0087.D 	 . . . 1... 
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der Recherche ermittelten Stand der Tecimik zu stützen, 

also zur Zahiung zusätzlicher Recherchengebflhren wegen 

Uneinheitlichkeit a posteriori aufzufordern. Die auch 

für die Beschwerdekammern des Europàischen Patentamtes 

in ihren Entscheidungen verbindlichen internationalen 

Rechercherichtlinien zum PCT (vgl. PCT Gazette-Section 

Iv Special Issue vom 8. Oktober 1998, Paragraph VII-9 

insoweit unverändert gegenuber der vorhergehenden 

Fassung in PCT-Gazette vom 10. Dezeinber 1992) schreiben 

vor, da ein Einwan.d mangeinder Eiriheitlichkeit 

a poseriori dann erhoben werden kann., wenn eine in der 

internationalen Recherche ermittelte Entgegenhaltung 

vermuten 1at, dag Neuheit oder erfinderische Tãtigkeit 

mit Bezug auf einen Hauptanspruch fehit. 

Nach Auffassung der Kainmer läft die Begründung der IRB 

zur Aufforderung zur Zahiung zusätziicher GebUhren gemaf 

Formblatt PCT/ISA/206 erkerinen, dais die im inter-

nationalen Recherchebericht aufgefuhrte Entgegenhaitung 

(1) zu der Annahine fiihrt, dag Neuheit oder erfinderische 

Tätigkeit mit Bezug auf Arispruch 1 der internationalen 

Anmeldung fehit. Die Anmelderin hat dies nicht in 

Zweifel gezogen, sondern lediglich auf Aussagen der 

Beschreibung der Anmeldung zu den Vorteilen der 

Erfindung verwiesen, die den ermittelten Stand der 

Tecimik nicht berucksichtigen. Dagegen hat sie nichts 

dazu vorgetragen, in weichen gleichen oder 

entsprechenden besonderen technischen Merkmalen der 

Beitrag der verschiedenen Lösungen gerade im Hirthlick 

auf die Entgegenhaltung (1) gesehen werden soil. Da die 

Karnmer keine Gründe sieht, den von der IRB heran-

gezogenen Of fenbarungsgehalt der Entgegenhaitung (1) 

anzuzweifein, kanri sie zu keinem anderen Sch1ui 

geiangen, als da:9 die Aufforderung zur Zahiung von vier 

zusätzlichen Gebühren im Einklang mit Artikei 17 (3) a) 

und Regei 40.1 PCT erfolgt 1st. 

0087.D 	 . . ./. 
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Entscheidungs forme]. 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Der Widerspruch gem&S Regel 40.2 c) PCT wird zurflckgewiesen. 

Die Geschàftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Dainese 	 P. A. M. Lançon 

0087.1) 


