BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAISCHEN OF THE EUROPEAN DE L’OFFICE EUROPEEN
PATENTAMTS PATENT OFFICE DES BREVETS

Veroéffentlichung im Amtsblatt Ja / Nein

Aktenzeichen: T 87/88 - 3.2.1
Anmeldenummer : 85 103 050.2
Veréffentlichungs-Nr. : 0 i59 525

Bezeichnung der Erfindung: MeBgerat fur Getrankeleitungen

Klassifikation: B67D 1/12, GO1F 1/06, GOlF 15/14, GO1F 15/18

ENTSCHEIDUNG
vom 29. November 1991

Anmelder: Digmesa AG

Stichwort: Weitere Recherchengebuhr/DIGMESA

EPU

PCT

Artikel 17, 76, 82, 97 (1), 106 (1), 113 (1), 123 (2);
Regeln 30, 46 (1), 67, 68 (2)

Artikel 17 (3) a)

Schlagwort: "Uneinheitlichkeit bei der Recherche beanstandet” -

I1.

"Die Mitteilung der Recherchenabteilung keine beschwerdefahige
Entscheidung" -

"Uberprifung durch die Prifungsabteilung bei Nichtzahlen der
weiteren Recherchengebihr und Einreichung neuer Anspriche" -
"Das Nichtzahlen der weiteren Recherchengebihr kein Verzicht”
"Rickzahlung der Beschwerdegebihr abgelehnt” -
"Zurickverweisung an die Priufungsabteilung (ja)" -
"Wesentlicher Verfahrensmangel (nein)"

Leitsatz:

Die Rechtsfolge der Nichtzahlung einer weiteren Recherchengebihr (Regel 46
(1) EPU) fiir einen Gegenstand in einer europdischen Patentanmeldung kann
nicht als Verzicht auf den betreffenden Gegenstand in dieser Anmeldung
gewertet werden (andere Auffassung: Entscheidung T 178/84., AB1. EPA 1989,

157).

Wird wegen Nichtzahlung einer weiteren Recherchengebihr kein Recherchen-
bericht fiir den betreffenden Gegenstand erstellt, so ist eine Prifungs-
abteilung im Falle einer Anderung gemiR Regel 86 (2) EPU nur insoweit zur
Priifung der Einheitlichkeit (Artikel 82 EPU) der in den urspruinglich
eingereichten Unterlagen beanspruchten Erfindung verpflichtet, als

geinderte Patentanspriiche vorgelegt werden, die diesen Gegenstand
betreffen. derart. daR eine Zusatzrecherche durchgefiihrt werden muf.
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Européisches European Office européen
Patentamt Patent Office des brevets
Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

. .Aktenzeichen: T 87/88 - 3.2.1

ENTSCHEIDUNG

der Technischen Beschwerdekammer 3.2.1
vom 29. November 1991

Beschwerdefdhrer:

Vertreter:

2]

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Delbecque
Mitglieder: M. Ceyte
W. Moser

Digmesa AG Digitale Messtechnik
Diamantstrafe 14 - 16
CH-2403 Biel (CH)

Lempert, Jost Dipl.-Phys. Dr. Rer. Nat.
Patentanwélte Lichti & Lempert

Postfach 41 07 60

D-7500 Karlsruhe 41 (DE)

Entscheidung vom 6. November 1987, mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 85 103 050.2

aufgrund des Artikels 97 (1) EPU zurickgewiese
worden ist. '
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Sachverhalt und Antrage

IT.

III.
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Die Beschwerdefithrerin ist Anmelderin der mit einem
einzigen unabh&ngigen Patentanspruch 1 und sechs
abhangigen Patentansprichen eingereichten europdischen
Patentanmeldung 85 103 050.2 (Verdéffentlichungs-
nummer 0 159 525).

Mit Schreiben vom 6. September 1985 teilte die Recherchen-
abteilung gemdB Regel 46 (1) EPU der Beschwerdefihrerin
die mangelnde Einheitlichkeit (a posteriori) der
beanspruchten Erfindung mit und forderte sie auf, eine
weitere Recherchengebihr zu entrichten. Die zwei

Erfindungen wurden wie folgt dargestellt:

- Patentanspriche 1 der Einbau des MeBgerates in

bis 5: Leitungen
- Patentanspriche 1, das MeBgehause.
6, 7:

Die Beschwerdefilhrerin kam dieser Aufforderung nicht nach
und der Recherchenbericht wurde nur fir die an erster
Stelle aufgefihrte Erfindung, d. h. fir die Patent-
anspruche 1 bis 5, durchgefuhrt.

Nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Erhalt des
ersten. Prifungsbescheids reichte die Beschwerdefihrerin am
22. August 1986 neue Patentanspriche 1 bis 9 ein, von
denen sich der einzige unabhangige Patentanspruch 1 auf

den inneren Aufbau des MeRBgerates bezieht.

Mit Schreiben vom 3; April 1987, eingegangen beim EPA am
8. April 1982, wurde Uberdies hilfsweise beantragt, das
Verfahren mit einem Satz neuer Patentanspriche 1 bis 8
weiterzufihren, von denen der einzige unabhangige

Patentanspruch 1 die Anschlufenden des Meflgerates, das
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Gehause des Mefgerates bzw. dessen inneren Aufbau
betrifft.

Mit Entscheidung vom 6. November 1987 hat die Prufungs-
abteilung die europadische Anmeldung Nr. 85 103 050.2
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU zurickgewiesen. In der
angefochtenen Entscheidung stellte die Prifungsabteilung
fest, daB der urspringliche Patentanspruch 1 nicht
erfinderisch sei, und stimmte mit der Recherchenabteilung
hinsichtlich der mangelnden a posteriori-Einheitlichkeit
der beanspruchten Erfindung uberein. Sie war der
Auffassung, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemas
Hauptantrag und derjenige des Patentanspruchs 1 gemas
Hilfsantrag seien mit der recherchierten Erfindung nicht
einheitlich und kénnten daher nur in einer Teilanmeldung
weiterverfolgt werden.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefihrerin am
5. Januar 1988 unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwerdegebuhr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-
begrundung wurde am 22. Januar 1988 eingereicht.

Die Beschwerdefihrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und

1.1 ein Patent auf der Grundlage der am 22. August 1986
eingereichten Patentanspruche 1 bis 9 sowie noch
anzupassender Unterlagen zu erteilen (Hauptantrag):

1.2 hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der am
8. April 1987 eingereichten Patentanspriche 1 bis 8
sowie noch anzupassender Unterlagen zu erteilen
(Hilfsantrag):

1.3 weiterhin hilfsweise die Sache zur weiteren Prufung

an die erste Instanz zurickzuverweisen;
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hochst hilfsweise und fir den Fall, daB der
Beschwerde nicht stattgegeben wird, den Gegenstand
der Patentanspriche 1 bis 9, eingereicht am

22. August 1986, auszuscheiden und ihn im Rahmen

einer Teilanmeldung weiterzuverfolgen;

falls einem der Antrage 1.1 bis 1.3 nicht entsprochen
werden kann, Termin zur mindlichen Verhandlung
anzuberaumen, und

wegen einer "Reihe von Verfahrensfehlern", die

Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Die Beschwerdefihrerin stiitzt ihre Antrage im wesentlichen

auf folgende Argumente:

a)

b)

Gem&B Regel 68 EPU seien Entscheidungen des
Europaischen Patentamtes, die mit einer Beschwerde
angefochten werden kénnen, zu begrinden und mit einer
schriftlichen Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
Beides sei im Falle der Mitteilung nach Regel 46 (1)
EPU der Recherchenabteilung vom 6. September 1985
nicht geschehen. Eine beschwerdefdhige Entscheidung
kénne hierin schwerlich gesehen werden. Aber auch als
Aufforderung wirde sie dem Erfordernis des Art. 113
EPU mangels Angabe von Grunden fur die behauptete
angebliche Uneinheitlichkeit nicht geniigen und damit

keine Rechtswirkung entfalten kdénnen.

Im Falle einer Mitteilung nach Regel 46 (1) EPU musse
durch die Prufungsabteilung die Frage der mangelnden

Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung auch dann
uberpruft werden, wenn keine weitere Recherchengebuhr

entrichtet worden ist.

Daritber hinaus habe die Recherchenabteilung mit der

Prufung der Relevanz der entgegengehaltenen Druck-
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schrift und der Behauptung einer a posteriori -
Uneinheitlichkeit die ihr zugewiesenen Aufgaben
uberschritten.

Soweit die Priifungsabteilung sich in der
angefochtenen Entscheidung mit der Patentfahigkeit
des ursprunglichen Patentanspruchs 1 befasse, so
beziehe sie sich auf einen Gegenstand, dessen
Erteilung zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht
beantragt wurde, so daB die Ausfihrungen schon
Art. 113, Abs. 2 EPU widerspridchen und daher im
vorliegenden Fall grundsatzlich neben der Sache
lagen.

Der Einwand mangelnder Einheitlichkeit der in den am
22. August 1986 eingereichten Patentansprichen
(Hauptantrag) definierten Erfindung sei auch nicht
gerechtfertigt:

Gegenstand der vorliegenden Patentanmeldung sei ein
kompaktes, handhabbares, in sich einheitliches
MeBgerat, das in eine Mefleitung einzubauen ist.

Zum Reinigen misse ein solches MeBgerit aus der
MeBleitung ausgebaut und gedéffnet werden kénnen. Der
Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, das
Reinigen zu erleichtern bzw. zu ermdéglichen. Es
bestinde kein Zweifel daran, daB das Reinigen nicht
nur durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 sowie
derjenigen der Patentanspruche 2 und 3 vom

22. August 1986, sondern auch durch die Merkmale der
Patentanspriche 4 bis 9 des gleichen Datums zumindest
unterstitzt werde und diese bei der Lésung der
Aufgabe mitwirken. Es liege somit den Gegenstanden
dieser Patentanspriiche eine gemeinsame einheitliche

Problemstellung zugrunde, bei der Lésungsteile der
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unterschiedlichen Patentanspriiche zumindest geeignet

seien, zur Férderung der Ldésung beizutragen.

Es bestlinden weitere Bedenken, die zumindest bei der

Prifung mitzuberucksichtigen und zu beachten seien.

Soweit die Prufungsabteilung "unﬁerstellt", daR die
Beschwerdeflihrerin sich dafur entschieden habe, daB
die Anmeldung so weiterbearbeitet wird, als betreffe
sie die Erfindung, fir die der Recherchenbericht
erstellt worden ist, so kdnne eine solche

Unterstellung ebenfalls den BeschluB nicht tragen.

Diese Unterstellung laufe auf die implizite Annahme

eines Verzichts zumindest der Weiterverfolgung des
nicht recherchierten Teils in der vorliegenden
Anmeldung hinaus. Ein Verzicht kdénne aber nicht
einfach unterstellt werden; ein Verzicht kénne nur
vorliegen, wenn der Erklarende eindeutig einen
entsprechenden Verzichtswillen zum Ausdruck gebracht
habe. Dazu sei jedoch zumindest ein ausdriickliches
Handeln desjenigen Voraussetzung, der einen
entsprechenden Verzicht ggf. auszusprechen hat. Ein
Verzicht brauche zwar nicht ausdricklich als solcher
bezeichnet zu werden, er misse jedoch eindeutig zum'
Ausdruck kommen (so BGH, GRﬁR 87, 510 f Mittelohr-
Prothese) . '

Die urspringlich eingereichten Patentanpriche 1 bis 7

lauten wie folgt:

lll

MeBgerat zum Einbau in Leitungen fur Getranke,
insbesondere fir Bier, mit einem Mefgehduse sowie
Anschlufenden far Leitungen,

dadurch gekennzeichnet,

dafB die AnschluBenden als mit den Leitungsenden fest
verbindbare Zwischenstucke (7, 8; 6, 9, 10)

ausgebildet sind und die Zwischenstucke Uber
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Verbindungsteile (8, 6’, 4, 6) mit dem MeBgehause (1,
2) losbar verbunden sind.

MeBgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, das8
mit den Verbindungsteilen (4, 6’) des MeBgeh&duses in
Verbindung stehende Verbindungsteile (6, 8) der
Zwischenstiicke zueinander komplementdr ausgebildet
sind.

MeBgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daBf die Verbindungsteile (4, 6, 6’, 8) uber
Steckkupplungen (4.1, 8.1) miteinander verbunden
sind.

MeBgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Verbindungsteile (4, 6, 6’, 8)
bajonettartige Verschlusse aufweisen.

MeBRgerat nach einem der vorangehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindungsteile (4,
6’) des MeBgehduses (1, 2) mit diesem verschraubt
sind.

MeBgerat nach einem der vorangehenden Anspruche,
dadurch gekennzeichnet, daf das Mefgehause ein Ober-
und ein Unterteil (1, 2) aufweist und das Ober- und
Unterteil durch einen BajonettverschluB (1.1, 27,

2’’) miteinander verbunden sind.

MeBgerat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
daf in ihrer Innenseite mit Abschragungen (1’’)
versehene Staurippen (1’) zur Zentrierung eines
MeBfligels (3) in MeRgehausen (1, 2) vorgesehen

sind."
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Patentanspruch 1 gemaB Hauptantrag lautet wie folgt:

"l.

Mefgerat zum Einbau in Leitungen fir Getréanke, wie
Bier, Limonade oder dergleichen, mit einem aus Ober-
und Unterteil bestehenden Gehause sowie Anschlufenden
fir Leitungen, wobei im MeBgehiduse ein Flugelrad als
MeBkoérper drehbar gelagert ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Flugelrad (3) durch Spitzenlager
(3’) gelagert und durch Zusammenfigen der Gehdause-
teile (1, 2) zwangslaufig zentrierbar ist."

Die abhdngigen Patentanspruche 2, 3 und 9 enthalten

weitere Angaben zum inneren Aufbau eines MeBgerates nach

Patentanspruch 1, wahrend in den abhadngigen Patent-

ansprichen 4 bis 8 die AnschluBenden eines MeRgerates nach

Patentanspruch 1 spezifiziert sind.

Patentanspruch 1 gemdB Hilfsantrag lautet wie folgt:

"l.

MeBgerdt zum Einbau in Leitungén fir Getranke,
insbesondere fir Bier, mit einem MeBgehduse sowie
AnschluBenden fir Leitungen und einen Mefkodrper,
dadurch gekennzeichnet ,h daB
die AnschluBenden als mit den Leitungsenden'fest
verbindbare Zwischenstlicke (7, 8; 6, 9, 10)
ausgebildet sind und die Zwischenstiicke iiber
Verbindungsteile (8, 6’, 4, 6) mit dem MeBgehause (1,
2) lésbar verbunden sind, wobei die mit den
Verbindungsteilen (4, 6’) des MeBgehdauses in
Verbindung stehenden Verbindungsteile (6, 8) der
Zwischenstlicke zueinander komplementdr ausgebildet
sind und daB das Flugelrad durch Spitzenlager (37)
gelagert und durch Zusammenfiugen eines Oberteils (1)
und eines Unterteils (2) des Gehauses zwangslaufig

zentrierbar ist."
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Die abhangigen Patentanspriche 2 bis 4 betreffen die
Anschlufenden des MeBgeradtes nach Patentanspruch 1,
wahrend die abhidngigen Patentanspriiche 5 bis 8 sich auf
das Gehduse des MeBgeradtes bzw. auf dessen inneren Aufbau
beziehen.

Entscheidungsgriunde

1.

04916

Die Beschwerde ist zulassig.

Die GroBe Beschwerdekammer (Artikel 22 EPU) hat
entschieden, daf bei der Durchfihrung einer inter-
nationalen Recherche durch das EPA die Feststellung nach
Artikel 17 (3) a) PCT, daf eine internationale Anmeldung
das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht
erfillt, auch "a posteriori", d. h. nach Beruicksichtigung
des Standes der Technik und der daraus resultierenden
Bildung einer vorlaufigen Meinung Uber die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit, getroffen werden kann
(Entscheidung G 1/89 "Polysuccinatester" (ABl1. EPA 1991,
155) und Stellungnahme G 2/89 "Nichteinheitlichkeit

a posteriori" (ABl. EPA 1991, 166)). Dieser Grundsatz gilt
genauso bei der Durchfihrung einer europaischen Recherche
(Artikel 92 EPU), weil in beiden Fallen die Recherchen und
die Recherchenberichte praktisch identisch sind (vgl.
Richtlinien fir die Prufung im EPA, Teil B, Kapitel III,
Abschnitt 4.4). Der Einwand der BeschwerdefUhrerin, das
eine Recherchenabteilung nicht berechtigt sei, die
Feststellung einer mangelnden Einheitlichkeit der
beanspruchten Erfindung auch "a posteriori" zu treffen,
ist mithin nicht stichhaltig.

Die Recherchenabteilungen (Artikel 17 EPU) gehdren nicht
zu den Organen der ersten Instanz, die beschwerdefahige
Entscheidungen im Sinne von Artikel 106 (1) EPU erlassen.
Folglich sind die Vorschriften der Regel 68 (2) EPU auf
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Mitteilungen gemdf Regel 46 (1) EPU nicht anwendbar. Diese
Mitteilungen stellen des weiteren auch keine
Entscheidungen im Sinne des Artikels 113 (1) EPU dar, weil
es gemaB Artikel 97 (1) i. V. m. Artikel 82 und Regel 30
EPU in die Zustandigkeit der Prufungsabteilungen fallt,
Uber die Einheitlichkeit der Erfindung zu entscheiden. Die
von der Beschwerdefihrerin gegen die Mitteilung der
Recherchenabteilung vom 6. September 1985 erhobenen
Einwdnde sind mithin unbegrindet.

Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage, welche
Rechtsfolge eintritt, wenn ein Anmelder es unterlaft, eine
weitere Recherchengebihr gemdB Regel 46 (1) EPU zu
entrichten, und uberdies nicht ausdrucklich auf den
betreffenden Gegenstand in seiner européischen
Patentanmeldung verzichtet hat, ist folgendes

auszufluhren:

In der Entscheidung T 178/84 (ABl. EPA 1989, 157) wird in
der Form eines "obiter dictum" festgestellt, daB es
eindeutig die Absicht der Regel 46 (1) EPU sei, "von einem
Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten
Patentanmeldung auszugehen, wenn auf die Aufforderung nach
dieser Regel hin die weitere Recherchengebithr fur diesen:.
Gegenstand nicht innerhalb der dort festgesetzten Frist
entrichtet wird". Gemdp dieser Auffassung hatte somit

allein schon die Tatsache der Nichtzahlung dieser Gebuhr

zur Folge, daR zu Lasten des Anmelders ein Rechtsverlust
entsteht, nadmlich der Verlust des Rechts, daruber zu
entscheiden, welchen der ursprunglich offenbarten
Gegenstédnde er allenfalls bei der Weiterbearbeitung der
betreffenden europaischen Patentanmeldung weiterhin als
Erfindung beanspruchen will. Dem Anmelder bliebe dann nur
noch die Mdéglichkeit, den Gegenstand, fur den die weitere
Recherchengebihr nicht entrichtet worden ist, in einer
Teilanmeldung (Artikel 76 EPU) weiterzuverfolgen.
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Die Kammer teilt diese Auffassung nicht. Soll namlich die
Rechtsfolge einer Unterlassung ein Rechtsverlust sein, so
wird dies in den Vorschriften des EPU ausdrucklich gesagt
(vgl. Entscheidung der Grofen Beschwerdekammer G 1/88
"Schweigen des Einsprechenden/HOECHST"; ABl. EPA 1989,
189, 194). Die Wertung der Rechtsfolge einer Nichtzahlung
der weiteren Recherchengebihr im Rahmen der Regel 46 (1)
EPU als Verzicht auf einen Gegenstand in einer bestimmten
eurcpdischen Patentanmeldung widre somit nur unter der
Voraussetzung zulassig, daB sie im Text dieser Vorschrift
eine eindeutige Stiitze findet. Das ist jedoch nicht der
Fall. Vielmehr ist Regel 46 (1), Satz 3 EPU im
UmkehrschluB lediglich zu entnehmen, daf die Nichtzahlung
einer weiteren Recherchengebilhr zur Folge hat, daB die
zustandige Recherchenabteilung fir die Teile der
europdischen Patentanmeldung, die sich auf die betreffende
weitere Erfindung beziehen, keinen europdischen
Recherchenbericht erstellt. Dadurch wird jedoch die
Entscheidung Uber das kinftige rechtliche Schicksal dieser
Teile in keiner Weise prédjudiziert. Dariber hat
ausschlieBlich die zustandige Prifungsabteilung zu
befinden, weil bei ihr die Entscheidung uber die
Einheitlichkeit der Erfindung liegt (vgl. oben

Abschnitt 3). Werden jedoch die Unterlagen der
europaischen Patentanmeldung unmittelbar nach der
Durchfuhrung der Recherche geandert, so kann sich unter
Umstanden eine Entscheidung Uber das rechtliche Schicksal
dieser Teile erubrigen (vgl. unten Abschnitt 5).

Eine europaische Patentanmeldung muB nicht blof in ihrer
eingereichten Fassung, sondern vielmehr in jeder
beliebigen Fassung, die sie bis zur Patenterteilung im
Verfahren vor der zustandigen Prufungsabteilung erhalt,
jeweils das Erfordernis der Einheitlichkeit gemaf
Artikel 82 EPU erfillen (vgl. Entscheidung T 178/34;
ABl. EPA 1989, 157). Die Einheitlichkeit der Erfindung

kann daher immer nur gestutzt auf Unterlagen beurteilt
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werden, die zu einem beliebigen.Zeitpunkt wahrend des
Erteilungsverfahrens gerade die europaische
Patentanmeldung bilden (vgl. Entscheidung T 101/88 vom
21. Mai 1990). Andert demzufolge ein Anmelder gemidfR
Regel 86 (2) EPU die Patentanspriche seiner europaischen
Patentanmeldung in einer solchen Weise, daB sie sich
inhaltlich von den urspringlichen unterscheiden, so hat
die zustandige Priufungsabteilung insbesondere zu

untersuchen, ob diese gednderten Patentanspriche als

- solche dem Erfordernis des Artikels 82 EPU geniigen. Hat

der Anmelder es andererseits vor der Anderung unterlassen,
eine von einer Recherchenabteilung gestitzt auf

Regel 46 (1) EPU geforderte weitere Recherchengebﬁhf zu
entrichten, so ist die betreffende Priufungsabteilung nur
insoweit verpflichtet, die Einheitlichkeit der in den
ursprunglich eingereichten Unterlagen beanspruchten
Erfindung zu prifen, als im Verlauf des Prufungsverfahrens
geédnderte Patentanspruche vorgelegt werden, die sich auf
eine von der Recherchenabteilung in den urspringlich
eingereichten Unterlagen ermittelte weitere Erfindung
beziehen, fir die wegen Nichtzahlung der weiteren
Recherchengebihr kein europaischer Recherchenbericht
erstellt worden ist, derart, daR eine Zusatzrecherche
durchgefihrt werden muf, weil bei dieser Sachlage der
Anmelder ausschlieBlich in diesem Rahmen ein
Rechtsschutzinteresse an der Durchfiuhrung einer solchen
Prifung der urspringlich eingereichten Unterlagen geltend

machen kann.

Die Patentanspruche gema&B Haupt- und Hilfsantrag umfassen
Merkmale des ursprunglich eingereichten Patentanspruchs 6,
fir den kein europaischer Recherchenbericht erstellt
worden ist. Aufgrund der oben (in Abschnitt 5) gemachten
Ausfuhrungen ist daher zunachst zu prufen, ocb die
Recherchenabteilung zu Recht den Gegenstand dieses
urspringlich eingereichten Anspruchs nicht recherchiert

hat. Dazu ist im einzelnen folgendes auszufihren:
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Im Recherchenbericht vom 6. September 1985 wurde der
Beschwerdefihrerin mitgeteilt, daB die europdische
Patentanmeldung zwei Erfindungen oder Gruppen von
Erfindungen enthialt und daB die erste derselben sich auf
"den Einbau des MeBgerates in Leitungen" bezieht. Nach
Ansicht der Recherchenabteilung war diese erste Erfindung
oder Gruppe von Erfindungen in den urspringlich
eingereichten Patentansprichen 1 bis 5 erwahnt. Dabei hat
sie indessen uUbersehen, da8 der ursprunglich eingereichte
Patentanspruch 6 nicht nur eine Bezugnahme auf diesen
Patentanspruch 1 enthielt, sondern alternativ auch eine
Bezugnahme auf jeweils einen der ubrigen vorausgehenden
Patentanspriche 2 bis 5. Hinzu kommt, daB der
Patentanspruch 6 zu Recht sowohl auf den Patentanspruch 1
als auch auf die abhangigen Patentanspriiche 2 bis 5
zurickbezogen ist. Er betrifft namlich eine spezielle
Ausgestaltung des MeRgehduses, die sich als zusatzliches
Merkmal jedem der in den vorhergehenden Patentanspruchen
definierten Gegenstédnde hinzufigen 1l&ast.

Der Recherchenbericht fir die Teile der europaischen
Patentanmeldung, die sich auf diese erste Erfindung oder
Gruppe von Erfindungen bezieht, hatte folglich auch den
Gegenstand des urspringlich eingereichten Patent-
anspruchs 6 bericksichtigen missen, insoweit dieser
Anspruch eine Bezugnahme auf den urspringlich
eingereichten Patentanspruch 2, 3, 4 oder 5, in
Kombination mit dem urspringlich eingereichten
Patentanspruch 1, enthalt.

Da bereits aus diesem Grunde fur den Gegenstand des
urspriunglich eingereichten Patentanspruchs 6 ein
Recherchenbericht hatte erstellt werden miussen, erubrigt
sich daher eine Prufung, ob die ursprunglich eingereichten
Unterlagen der europdischen Patentanmeldung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Artikel 82
EPU) genugt haben.
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Patentanspruch 1 gemaf Hauptantrag (vgl. oben

Abschnitt IX) bezieht sich auf ein Mefgerat zum Einbau in
Leitungeh, mit einem MeBgehduse, einem MeRkdorper
spezieller Konstruktion und, ganz allgemein, AnschluBenden
fur Leitungen.

Es ist eindeutiqg, daB es sich hier nicht um einen
Gegenstand handelt, der eine Kombination von Merkmalen der
ursprunglich eingereichten Patentanspriche 1 und 6
darstellt, da die wichtigen "Zwischenstucke" fehlen. Des
weiteren ist der Beschreibung (auf Seite 2, Abschnitt 2)
zu entnehmen, daB diese Zwischensticke im Hinblick auf die
Lésung der Aufgabe unerlaflich sind. |

Es stellt sich deshalb die Frage, ob Patentanspruch 1
gemaB Hauptantrag Uberhaupt dem Erfordernis des
Artikels 123 (2) EPU genugt.

Nach Auffassung der Kammer betrifft der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gema&f Hilfsantrag (vgl. oben

Abschnitt X) ein einbaubares MeBgerat, das Merkmale der
urspfﬁnglich eingereichten Patentanspruche 1, 2 und 6
aufweist. Durch die Kombination dieser Anspriche wird
andererseits eine Ausfilhrungsform definiert, die unter die
im Recherchenbericht zuerst erwahnte Erfindung oder Gruppe
von Erfindungen f&llt (vgl. oben Abschnitt 6.2).

Im Hinblick auf eine eventuelle Prifung der Patentfdhig-
keit des Gegenstands dieses Anspruchs ist ferner

gegebenenfalls eine zusatzliche Recherche durchzufuhren.

Da die Priufungsabteilung die Zulassigkeit der
durchgefihrten Anderungen im Hinblick auf Artikel 123 (2)
EPU und die Patentfidhigkeit der von der Beschwerdefihrerin
gemdBR Hauptantrag beziehungsweise gemdf Hilfsantrag
beanspruchten Erfindung noch nicht gepruft hat, macht die
Kammer von der Moglichkeit nach Artikel 111 (1) EPU
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Gebrauch und verweist die Angelegenheit zur weiteren
Entscheidung an die Prifungsabteilung zurick.

Bei diesem Ausgang des Beschwerdeverfahrens ist der von
der Beschwerdefiihrerin hilfsweise gestellte Antrag, den
Gegenstand der Patentanspruche gemaf Hauptantrag auszu-
scheiden und im Rahmen einer Teilanmeldung weiterzu-
verfolgen, gegenstandslos. Dasselbe gilt in bezug auf den
ebenfalls hilfsweise gestellten Antrag auf mundliche
Verhandlung.

Die Tatsache, daB die erste Instanz im vorliegenden Fall
den mit der Einheitlichkeit der Erfindung verbundenen
Fragenkomplex generell anders beurteilt hat als die
Kammer, stellt keinen wesentlichen Verfahrensmangel im
Sinne der Regel 67 EPU dar, der eine Rickzahlung der
Beschwerdegebihr notwendig machen wirde. Der dies-
bezligliche Antrag der Beschwerdeflihrerin wird daher
zuruckgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens an
die Prufungsabteilung zurickverwiesen.

3. Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird
zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

fjojwm \:‘L‘ N

——

Fabiani P Delbecque i i



