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Sadhverhalt_und Antrage

~Am 23. Juni 1999 hat die Anmelderin die internationale

Anmeldung PCT/DE 99/01827 eingereicht.

Die unabhangigen Anspriuche 1, 20, 30 und 31 dieser
Anmeldung lauten wie folgt:

"y, Verfahren zum Abldsen von Edelmetallschichten von

entsprechend beschichtetem Material durch Ldsen der

“"Edelmetalle in einér éin Oxidatidnsmittel umfasseénden
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salzhaltigen Alkalicyanidlésung, dadurch gekennzeichnet,
daR die Alkalicyanidldsung zur Gewinnung und/oder
Regeneration des Oxidationsmittels elektrolytisch

aufoxidiert wird."

"20. Verfahren zur elektrolytischen Abscheidung von

'Edelmetallen und/oder metallischen Verunreinigungen aus

einer Alkalicyanidlésung, insbesondere zur Abscheidung
von Gold, Silber, und/oder Platin, dadurch
gekennzeichnet, daff die Alkalicyahidlésung durch den
Kathodenraum (28) einer Elektrolysezelle (26) geleitet
wird, der von dem mit einem starken Elektrolyten
gefillten zugehdrigen Anodenraum (30) durch eine

Kationenaustauschermembran (32) abgetrennt ist."

"30. Verfahren zur Rickgewinnung von Edelmetallen von
oberfléchenbeschichtetem Material durch Ablédsen der
Edelmetallschicht mittels eines Verfahrens nach einem

der Anspriuche 1 bis 19 und elektrolytische Abscheidung

der geldsten Edelmetalle durch ein Verfahren nach einem
der Anspriiche 20 bis 29."

"31. Verfahren zur Regeneration einer zumindest einen
Nitroaromaten umfassenden salzhaltigen
Alkalicyanidlésung zum Abldsen von Edelmetallen von

oberflichenbeschichtetem Material, insbesondere zum
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Ablésen von Gold, Silber, und/oder Palladiumschichten
oder entsprechenden Legierungsschichten, dadurch
gekennzeichnet, daf die Alkalicyanidlésung durch ein

Aufoxidationsverfahren nach einem der Ansprltiche 11 bis

16 elektrolytisch aufoxidiert wird."

Mit Bescheid vom 16. Dezember 1999 informierte das EPA

in selner Eigenschaft als Internationale Recherchen-
behdérde (IRB) die Anmelderin dahlngehend daR die
Anmeldung dem Erxrfordernis der Einheitlichkeit der

- Erfindung nach Regel “13.1 bis 13.3 PCT nicht “entspreche,

da sie zwei Erfindungen enthalte. Die Anmelderin wurde
nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT aufgefordert,
innerhalb von 30 Tagen eine weitere Recherchengeblihr zu

entrichten.

In einer dieser Aufforderung beigefiigten Anlage
(gesondertes Blatt) wurde der Anmelderin u. a. die
Auffassung der IRB mitgeteilt, daf die beiden
Erfindungen durch dig folgenden Anspruchsgruppen

bestimmt seien:
1. Anspriche 1 bis 19, 30 bis 32
2. Ansprliche 20 bis 29.

Die erste Anspruchsgruppe betreffe ein Verfahren zum

Abldsen von Edelmetallschichten mittels einer ein

’ Oxidationsmittel enthaltenden Alkalicyanidlésung, die

durch elektrolytische Oxidation gewonnen und/oder
regeneriert wird, wdhrend die zweite Anspruchsgruppe auf -
ein Verfahren zur kathodischen Abscheidung von
Edelmetallen und/oder metallischen Verunreinigungen aus
Alkalicyanidldésungen gerichtet sei. Beide Aufgaben und
Ldsungen seien technisch jedoch so verschieden, daf im
Hinblick auf die technischen Merkmale keine gemeinsame’

erfinderische Idee formuliert werden kdnne.

o
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Die Anmelderin zahlte am 11. Januar 2000 die zusétzliéhey
Recherchengeblhr unter Widerspruch nach Regel 40.2 c)
PCT, der am 17. Januar 2000 eingereicht wurde und worin
die Anmelderin die Rickzahlung der zusatzlichen

Recherchengebihr beantragte.

In der Begrindung des Widerspruchs erlauterte sie im
einzelnen ihre Ansicht, daf die beiden von der IRB
genannten Gruppen eine einzige erfinderische Idee

bildeten und da die zweite Gruppe 1ediglich einen

“Teilaspekt dereinzigen—lUbergeordneten Aufgabe-bzw. Idee

darstelle. Die Anmelderin bemingelte weiterhin, daR die
gemadfR Regel 40.1 PCT geforderte Begrindung der IRB in
sich widersprﬁchiich und daher nicht ausreichend sei. So
beanstande die IRB in der Mitteilung vom

16. Dezember 1999 nicht die Einheitlichkeit der
Anspriiche 1 bis 19 und 30 bis 32, obwohl Anspruch 30
gleichzeitig auf die Ansprliche 1 bis 19 und 20 bis 29

‘rliickbezogen sei und somit ‘die Lehre der nach Ansicht der

IRB vorhandenen beiden Erfindungen umfasse. Aufgrund
dieses Widerspruchs habe die IRB die'erforderliche

Begrilindungspflicht nicht erfallt.

In ihrer Mitteilung Uber die Uberpriifung der

Aufforderung zur Zahlung der zus&tzlichen

Recherchengeblthr vom 17. Marz 2000 unterrichtete die IRB

die Anmelderin, daff die Aufforderung berechtigt war und
forderte sie auf, fir die weitere Priufung des
Widerspruchs eine Widerspruchsgébﬁhr von 1022,00 Euro
innerhalb eines Monats zu entrichten. In ihrer

Begrliindung legte die IRB-dar, daf? insbesondere Anspruch

30 sich auf zwel getrennte Gruppen von Erfindungen

beziehe (Abldésung der Edelmetalle - elektrolytische
Abscheidung der Edelmetalle), die aufgrund-ihrer

Unterschiede nicht als gleiche gemeinsame besondere
technische Merkmale nach Regel 13 (2) PCT angesehen
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werden kénnen. Ferner werde die in der Anmeldung
genannte Aufgabe nicht dur¢h die in den Ansprichen 20
bis 29 bezeichneten technischen Merkmale geldst.-

Die Widerspruchsgebthr wurde von der Anmelderin am
14. April 2000 entrichtet. In einer weiteren Eingabe
legte die Anmelderin erneut dar, daR es sich bei der
Anmeldung um ein im Hinblick auf den Chemikalien-
verbrauch und Entsorgungsaufwand optimiertes

Riickgewinnungs- oder Recyclingverfahren handele, das

‘nach dem 1.7"Schritt, namlich dem Ablosen dér Edelmetalle

von dem beschichteten Material durch eine chemische
Lésung, zwangslaufig auch die nachfolgende Abscheidung
der geldsten Metalle aus der Ldésung und damit deren
Rlickgewinnung umfasse. Dies gehe aus Seite 4, Absatz 2
der Beschreibung unmiffverstandlich hervor. Zu diesem
Verfahren gehdre ebenfalls die Regenerierung der
verwendeten Alkalicyanidlésung. Alle drei Teilaspekte
trligen gemeinsam zur Lésung des Problems, namlich der
Optimierung des beanspruchten Riuckgewinnungsverfahrens,
bei. Das Erfordernis der Einheitlichkeit sei mithin
erfullt.

In einer Stellungnahme, eingereicht am 23. Mai 2000,
bemangelte die Anmelderin auflerdem die fehlenden

Unterschriften der fiur die ﬁberprﬁfung zustandigen

Bediensteten. Die Erfordernisse von Regel 70 (2) EPU

seien mithin nicht erfillt. Weiterhin sei die
Unparteilichkeit der Uberpriifungsstelle aufgrund der
Mitwirkung des (gleichen) Recherchenprﬁferé nicht
gegeben und der Verdacht der Befangenheit bestehe. Es
1iege somit ein Verstof gégen das Unparteilichkeits-
prinzip vor. Aus den genannten Grinden sei das Ergebnis
der Uberpriifungsstelle somit rechtsfehlerhaft, was
allein schon die Rickzahlung der Widerspruchsgebﬁhr
rechtfertige. Da es sich in beiden Fallen um

grundsatzliche rechtliche Probleme handele, werde
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deshalb im Rahmen von Artikel 112 (1) a) EPU beantragt,
diese aufgetauchten Rechtsfragen der GrofRen

Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen.

Entscheidungsgriinde

1.

2937.D

Der Widerspruch ist zuléssig.

Die Zusténdigkeit der Beschwerdekammern zur Priifung von

~Widerspriichen-nach-Artikel--154--(3)~EPU in -Verbindung mit -

Regel 40.2 c¢), Satz 2 PCT ist erst dann gegeben, wenn
die vorherige Uberpriifung durch die IRB wie in

Regel 40.2 e), erster Satz PCT vorgeschrieben
stattgefunden hat.

Im vorliegenden Fall bemdngelt die Anmelderin, daR

derjenige Prifer, der die mit dem Widerspruch
angefochtene Aufforderung nach Artikel 17 (3) PCT

erlassen hat, auch bei deren Uberprifung mitgewirkt hat.

- Die Unparteilichkeit der Uberpriifungsstelle sei mithin

nicht gegeben.

Es ist jedoch zwischen i) der Priifung des Widerspruchs
und ii) der Uberpriifung (der Berechtigung) der
beanstandeten Aufforderung zur Zahlung zusitzlicher
Gebiihren zu unterscheiden. Im ersteren Fall ist der in
Regel 40.2 c) bis e) PCT und Regel 68.3 d) PCT
bezeichnete Ausschuf fir das Europidische Patentamt als
IPEA nach Artikel 155 (3) EPU in Verbindung mit

Artikel 34 (2) a) PCT zweifellos die Beschwerdekammer.
Zum zweiten Fall enthdlt der PCT betreffend das
zustandige Gremium keine Angaben, jedoch gelten hierfir
die in den gemidR Regel 89 PCT erlassenen Internationalen
Richtlinien fir die Recherche im PCT unter Sektion IV,
Kapitel VII-3c genannten Bestimmungen (siehe PCT Gazette
Special Issue, October 1998, S-O6/1998(E)). Danach darf

it
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die Uberprifung nicht allein durch den Prﬁfer'effolgen,
der die Uneinheitlichkeit festgestellt hat, sondern sie
muf entweder

i) durch den Vorgesetzten dieses Prifers, oder
ii) durch eine ﬂberprﬁfungsstelle (review body)

erfolgen, der dieser Prifer jedoch angehdren
_darf.

-SémitwsehenmdiewRichtlinienwdeswPCwaereitstaBnahmen

vor, welche den rechtlichen Anforderungen der
Unparteilichkeit und Objektivitdt dem Anmelder gegeniber
Rechnung tragen. Im vorliegenden Fall belegt der
Akteninhalt, daR sich die Uberpriifungsstelle
vorschriftsgemaf aus drei Mitgliedern, namlich dem
Leiter der Direktion, einem weiteren sachkundigen Prufer
und dem Recherchenprﬁfer, welcher die
Einheitlichkeitsbeanstandung erhoben hat,

zusammensetzte.

Im Hinblick auf die in den PCT Richtlinien gegebene
Regelung und dem Beschluff des Vewaltungsrates vom

5. Juni 1992, Artikél 1 bis 3 in Verbindung mit dem
BeschlufR des Pradsidenten des EPA vom 25. August 1992,
Artikel 1 (ABl. EPA 7/1992, 322, 323 und ABl. EPA
9/1992, 547) ist die Zusammensetzung der mit der
vorliegenden Uberprifung befaBten Uberprifungsstelle

mithin nicht zu beanstanden.

Die Anmelderin bemdngelt ferner die Angabe nur eines
Namens (nadmlich des Prufers, der die Aufforderung
ergehen lieR) auf der Ubersandten Mitteilung Uber das
Ergebnis der Uberpriifungsstelle. Die Entscheidung der
Uberpriifungsstelle sei deshalb rechtsfehlerhaft und

somit aufzuheben.

i

fi,
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Eine allgemeine Regelung bezuglich Unterschrift, Name
und Dienstsiegel, wie sie das Europaische Patent-
Ubereinkommen in Regel 70 (1)'EPﬂ fir Entscheidungen,
Bescheide und Mitteilungen des Europ&ischen Patentamtes
vorsieht, findet sich im weder im PCT selbst noch in
seiner Ausfihrungsordnung. Zwar sieht Regel 43.8 PCT
vor, daR im Internationalen Recherchenbericht der Name
des verantwortlichen‘Bediensteten anzugeben ist.
Dasselbe gilt nach Regel 70.14 PCT fir den inter-
nationalen vorlaufigen Prufungsbericht. Fiur die
Mitteilung tber die Uberprifung der Aufforderung zur .
Zahlung zusétzlicher Recherchengebluhren besteht dagegen
keine entsprechende Vorschrift. Dies 1la&8t sich dadurch
erkléren, daR die Uberpriifungsstelle keiné Ubergeordnete
Instanz darstellt, deren Priufungsergebnis eine
beschwerdefdhige Entscheidung ist. Vielmehr handelt es
sich - im Gegensatz zu dem in Regel 40.2 e) PCT
erwahnten Ausschuf bzw. der besonderen Instanz oder
héheren Stelle - um eine interne Uberpriifung durch die
jeweilige IRB. Es ist somit weder eine Vorschrift noch
ein anderer Grund erkennbar, welche die Anbringung der
Namen oder die Unterschrift (en) der Mitglieder der
Uberprifungsstelle auf der Mitteilung tiber die -
Uberpriifung erfordern. Es muf jedoch aus dem Akteninhalt
erkennbar sein, daf die in den genannten PCT-Richtlinien

festgelegten Bedingungen fir die ﬂbérprﬁfungsstelle

~erfldllt wurden. Wie oben bereits festgestellt wurde, ist

dies der Fall.

Die von der Anmelderin beantragte Vorlage an die GrofRe
Beschwerdekammer der angesprochenen Rechtsfragen wird
aus den oben genannten Grlinden nicht fir erforderlich
erachtet, zumal der Widerspruch aus anderen Griinden
Erfolg hat.

Die IRB stiitzt ihren Einwand der mangelnden
Einheitlichkeit nicht auf den in der Anmeldung selbst

genannten oder den bei der Recherche ermittelten Stand
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der Technik. Daraus folgt, daf es sich um eine
"a priori" Einheitlichkeitsbeanstandung im Sinne der

oben genannten PCT Richtlinien zur Durchfﬁhrung der

" Internationalen Recherche Sektion-IV;vKapitel ViI,

ziffer 9 handelt. In einem solchen Falle ist
ausschlieﬁlich die von der Anmelderin genannte,

subjektive Aufgabe heranzuziehen. Dies ermdbglicht die

- Beurteilung, ob der Gegenstand der Erfindung, der als

Losung dieser Aufgabe beansprucht wird, eine einzige

allgemeine erfinderische Idee darstellt.

Gedéﬁ Seite 4, Absatz 2 und 3vdefvvor1iegenden Anmeldung
besteht die subjektive Aufgabe in der Bereitstellung
eines Verfahrens, das es ermdglicht, Edelmetalle von
damit beschichtetem Material mit minimalem Chemikalien-
und’Entsorgungsaufwand_kostengﬁnstig zuriickzugewinnen.
Die Bedeutung des Wortes "zurlickgewinnen" ergibt sich
unmiffverstandlich aus dem folgenden Satz, wonach
darunter i) eine verbesserte Abldsung der Edelmetalle
und ii) eine verbesserte Abscheidung der gelésten
Meﬁalle aus dem Ldsungsmittel zu verstehen ist. Es ist
somit unstrittig, daf’ die Rlickgewinnung beide Vorgénge
umfaRt. Zudem wird klargestellt, daf das beanspruchte
Verfahren auch eine verbesserte Regeneration der
verwendeten Alkalicyanidlésung anstrebt. Alle diese
Teilaufgaben dienen in ihrem Zusammenwirken dem
Ubergeordneten gémeinSamen oben genannten Ziel. Es kann
nicht bPestritten werden, daR diese Aufgabe zumindest
durch die im Anspruch 30, der auf die Anspriche 1 bis 19
und 20 bis 29 rlckbezogen ist, genannten Merxkmale geldst
wird. Dies scheint auch die IRB zunachst so zu bewerten.
Wahrend die IRB.in der Mitteilung vom 16. Dezember 1999
einerseits Anspruch 30 zusammen mit den Anspriichen 1 bis
19, 31, 32 als erste Gruppe und damit als einheitlich
ansieht, stellt sie andererseits diese Aussage in der
Mitteilung vom 17. Marz 2000 dadurch wieder in Frage,
daR sie die in Anspruch 30 zusammengefaften Verfahren

einzeln nicht 'als "besondere technischen Merkmale" im

fe
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Sinne von Regel 13 (2) PCT ansieht. Der Anmelderin ist
insofern zuzustimmen, daR die Aussagen der IRB in diesem

Punkt in sich widersprlichlich sind. '

Die Kammer kann sich auch nicht der Ansicht der IRB
anschlieRen, daf die Abldsung der Edelmetalle einerseits

und deren Abscheidung aus dem Lésuhgsmittel andererseits

so grundlegend voneinander ve

technischer Zusammenhang zwis

- keine gemeinsame erfinderisch

.In beiden Fallen handelt es s

gleichen chemischen Reaktions
Reduktion), deren Ablaufricht

wurde. Es ist mithin nicht ge

so verschiedenen Aufgaben und

a priori keine einzige erfind

werden kénnte.

AuBerdem gibt die Uberprifung
nachvollziehbare Begrindung,
Anspruch 20 bis 29 nicht zur

rschieden seien, daR kein
chen ihnen bestehe und sich
e Idee formulieren liefRe.
ich um die Anwendung der
gleichung (Oxidation -

ung lediglich umgekehrt
rechtfertigt, von technisch
Lésungen zu sprechen, daf

erische Idee formuliert

sstelle in Punkt 3 keine
warum die Merkmale von

Lésung der gestellten

Aufgabe beitragen. Die Anmeld
Abs
daf durch die gewadhlte elektr

Zusammenhang auf Seite 7,

< 2 %, vorzugsweise auf < 1 %
als besonders vorteilhafter A
verfahrens angesehen wird.

In diesem Zusammenhang wird n
der Groflen Beschwerdekammer G

hingewiesen. Danach ist die m

eindeutigen Fidllen zu beanstanden,

zugunsten des Anmelders zu en

sollte kein am Wortlaut haftendender,

Standpunkt vertreten werden.

fng enthdlt in diesem

atze 1 bis 3 die Aussage,
olytische Abscheidung die

Verunreinigungen im pulverférmig abgeschiedenen Gold auf

herabgedrickt werden, was

spekt des Riuckgewinnungs-

och auf die Entscheidungen
1/89 und G 2/89

angelnde Einheitlichkeit in
jedoch in Grenzféllen
tscheiden. Insbesondere

akademischer
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7. Da somit die in der Aufforderung der IRB vom
16. Dezember 1999 angegebenen Grunde fur die
festgestellte Uneinheitlichkeit nicht tberzeugen kénnen,
war die Aufforderung zur Zahlung einer zusétzliche
Geblthr nicht gerechtfertigt. Demzufolge sind die
zusdtzliche Gebihr und die Widerspruchsgebihr gemaf
Regel 40.2 c) bzw. Regel 40.2 e) PCT in.vollem Umfang

zurlickzuzahlen.

8. Das Widerspruchsverfahren nach Regel 40.2c) PCT dient
"”derwmateriell:rechtlichén#ﬁberprﬁfungmderwBereehtigung

der Zahlungsaufforderung. Es ist daher lediglich zu
priifen, ob in Anbetracht der von der IRB angeflhrten
Griinde im Lichte des Widerspruchsvorbringens die
Einbehaltung weiterer Recherchengebiihren gerechtfertigt
war. Die Kammer kann daher nicht von Amts wegen
untersuchen, ob der Einwand der mangelnden
Einheitlichkeit aus anderen als den angegebenen Grinden
gerechtfertigt gewesen wAre. Es kénnte somit in einem
mdéglichen spéteren Verfahren nach Kapitel II PCT der
Einwand mangelnder Einheitlichkeit mit anderer

Begrﬁhdung erneut erhoben werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

- Die zusatzliche Recherchéngebﬁhr und die Widerspruchsgeblhr

sind zurltckzuzahlen.

Der Geschiftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
ﬁUdL‘QS‘ /44//'
. : {
',

W. D. Weil

Commare
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