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Ei nschr @nkung der Anspriche oder zur Zahl ung
zusat zl i cher CGebulhren.
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Sachverhalt und Antréage
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Die Annelderin reichte eine internationale
Pat ent annel dung ( PCT/ EP99/04957) mit 10 Ansprichen ein.
Der Anspruch 1 hatte fol genden Wortl aut:

"1l. Herbizide Mttel, enthaltend einen oder nehrere
her bi zi de Wrkstoffe aus der G uppe der substituierten

Phenoxysul f onyl harnstoffe der Fornel | und deren Sal ze
(Fornel)

und

B) ei ne oder nehrere herbizid w rksame Verbi ndungen

aus der G uppe der Verbi ndungen, wel che besteht
aus

Ba) selektiv in Reis vorw egend gegen G aser
wi rksanen Herbi zi den ausgewdhlt aus der G uppe
best ehend aus Fentrazam d (NBA 061), Hal oxyfop,
Set hoxydim Dithiopyr, Cefoxidim KIH 6127 und
Cl et hodi m

Bb) selektiv in Reis vorw egend gegen di kotyle
Schadpfl anzen und Cyperaceen w rksanmen Her bi zi den
ausgewahlt aus der G uppe, bestehend aus 2, 4-D,
MCPA, Mecoprop, Mecoprop-P, Tritosul furon,

Hal osul furon-net hyl, Di canba, Acifluorfen,
Carfentrazone, Bentazon und Tricl opyr,

Bc) selektiv in Reis, vorw egend gegen G aser und
di kotyl e Schadpfl anzen sow e Cyperaceen w rksanen
Her bi zi den ausgewahlt aus der G uppe bestehend
aus Pendi net halin, C omazone, KIH 2023,
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Oxadi argyl, Cyclosul famuron (AC 322, 140),
Azi msul furon (DPX-A-8947), Nicosul furon

G nnet hyl i n, I ndanofan, Pentoxazone,

Pyri benzoxi m Oxazi cl onnmef one (MY-100),
Fluthiam d und Mesotrione."

1. Am 22. Novenber 1999 ubersandte das EPA in seiner
Funktion als International e Recherchenbehdrde (1 SA) der
Annel derin gemald Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT
ei ne Aufforderung zur Zahlung acht zuséatzlicher
Recher chengebuhr en.

In der Aufforderung stellte die | SA fest, dalR der

Annel dung di e Aufgabe zugrunde |iege, weitere herbizide
Zusanmenset zungen bereitzustellen, die Ethoxysulfuron in
M schung mt weiteren Herbiziden enthalten.

Al's Losung werde vorgeschl agen, Zusammenset zungen zu

verwenden, die A) Ethoxysul furon der Fornel | (sow e
dessen Sal ze) und Herbizide B) gemal3 Anspruch 1
ent hal ten.

Ei ne synergi stische herbizide Mschung von

Et hoxysul furon mt Dithiopyr sei aber bereits bekannt,
W e bei spi el sweise i mDokunent (1) DE-A-3 933 543 bel egt
sei. Die nunnehr beanspruchten herbizi den Zusamen-

set zungen sei en nicht durch besondere techni sche

Mer krmal e m t ei nander ver bunden

Daher |iege der Vielzahl der Erfindungen nicht eine
ei nzi ge erfinderische Idee zugrunde.

Die | SA unterteilte die Erfindung in neun G uppen:

- 1. Anspriuche 1 bis 10 (teilweise):
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Her bi zide Mttel, enthaltend A) und Fentrazam d sow e
i hre Verwendung und Herstell ungsverfahren.

- 2. Anspriuche 1 bis 10 (teilweise):

Her bi zide Mttel, enthaltend A) und Hal oxyfop sow e ihre
Ver wendung zur Bekéanpfung von Schadpfl anzen und i hr

Her st el | ungsver f ahr en.

- 3. Anspriuche 1 bis 10 (teilweise):

Her bi zide Mttel, enthaltend A) und Sethoxydi m sow e

i hre Verwendung zur Bekanpfung von Schadpfl anzen und i hr
Her st el | ungsver f ahr en.

- 4. Anspriche 1 bis 10 (teilweise):

Her bi zide Mttel, enthaltend A) und Dithiopyr sowe ihre
Ver wendung zur Bekéanpfung von Schadpfl anzen und i hr

Her st el | ungsver f ahr en.

- 5. Anspriuche 1 bis 10 (teilweise):

Her bi zide Mttel, enthaltend A) und C ef oxi di m sow e

i hre Verwendung zur Bekanpfung von Schadpfl anzen und i hr
Her st el | ungsver f ahren.

- 6. Anspruche 1 bis 10 (teilweise):

Her bi zide Mttel, enthaltend A) und KIH 6127 sowie ihre
Verwendung zur Bekanpfung von Schadpfl anzen und i hr

Her st el | ungsver f ahren.

- 7. Anspruche 1 bis 10 (teilweise):

Her bi zide Mttel, enthaltend A) und C ethodimsow e ihre
Verwendung zur Bekanpfung von Schadpfl anzen und i hr

Her st el | ungsver f ahr en.

- 8. Anspriuche 1 bis 10 (teilweise):
Her bi zide Mttel, enthaltend A) und eine Verbindung der
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G uppe Bb) sow e i hre Verwendung zur Bekanpfung von
Schadpfl anzen und i hr Herstellungsverfahren.

- 9. Anspriche 1 bis 10 (teilweise):

Her bi zide Mttel, enthaltend A) und eine Verbindung der
G uppe Bc) sow e i hre Verwendung zur Bekanpfung von
Schadpfl anzen und i hr Herstellungsverfahren.

Die | SA fuhrte weiter aus, dalB die Recherche nur fir den
ersten Gegenstand durchgef ihrt wurde und dalR die

wei teren Anspruchssatze weitere Erfindungen unfassen
kénnten, sah sich jedoch ausserstande, diese G uppen von
Erfi ndungen ohne zuséatzliche Recherchen weiter zu
unterteilen.

Die Annel derin zahlte am 22. Dezenber 1999 zwei
zusat zl i che Gebuhren unter Wderspruch genmal
Regel 40.2 c) PCT und begrindete di esen i m EPA
ei ngegangenen W derspruch we folgt:

Al l e beanspruchten M schungen sei en dadurch einheitlich,
dall si e neue herbizide Konbi nati onspartner fir

Et oxysul furon mt einer synergistischen Wrkung in

Rei skul turen betrafen. Sie vertrat die Meinung, dal die
Neuartigkeit der Konbinationen das besondere genei nsane
t echni sche Merkmal sei und dall eine bereits bekannte

rei ssel ektive synergi stische Herbizi dkonbi nati on di es

ni cht &ndere.

Sie fuhrte weiter aus, daf aufgrund der strukturellen
und funktionell en Genei nsankeiten der Konbi nati ons-
partner (B) die Unterteilungen der Erfindungen
verringert werden mnif3ten

Am 24. Marz 2000 erlieR die | SA eine weitere
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Auf f orderung zur Zahlung zwdl f weiterer Recherchen-
gebuhren fur die nun in siebzehn G uppen unterteilte
Er fi ndung.

Daraufhin entrichtete die Annelderin am 25. April 2000
fanf zusatzliche Gebihren unter Wderspruch gemal
Regel 40.2 c) PCT.

Am 18. Juli 2000 bestatigte die Upberpriufungsstelle der
| SA di e Festellung mangel nder Einheitlichkeit und
forderte die Annel derin auf, die Wderspruchsgebuhr zu
entrichten.

Die Annelderin entrichtete am 26. Juli 2000 die
ver |l angte W derspruchsgebuhr.

Ent schei dungsgr inde
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Der Wderspruch ist zul &ssig.

Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale

Pat ent annmel dung nur auf eine Erfindung oder eine G uppe
von Erfindungen bezi ehen, die so zusamenhéangen, dal3 sie
ei ne einzige allgeneine erfinderische |dee

verwi rklichen. We in der Entscheidung G 1/89 (ABl. EPA
1991, 155) festgestellt wurde, ist die |ISA befugt, einen
Ei nwand wegen nmangel nder Einheitlichkeit a posteriori,

d. h. nach Wirdi gung des Standes der Technik, zu

er heben.

In ihrer Aufforderung vom 22. Novenber 1999 zur Zahl ung
acht zuséatzlicher Gebihren hat die | SA auf die
Druckschrift (1) verw esen, die ihres Erachtens fur den
Cegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschadlich ist.
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D ese Druckschrift aus dem Stand der Techni k beschrei bt
eine M schung von Et hoxysul furon und Dithiopyr als

herbi zides Mttel. D e synergistische herbizide Wrkung
di eser Kombi nation sowi e die Sel ektivitéat gegeniber Reis
werden in di esem Dokunent ebenfalls offenbart

(Tabelle 1, Beispiel 6, Seite 9, Zeilen 3 bis 5 und
Zeilen 22, 23, 37, 38).

I n Anbetracht der vorstehenden unrissenen O f enbarung
kann di e Kanmer nur zu dem Schl uf3 gel angen, dal

herbi zide Mttel, enthaltend ei ne Konbi nation einer
Ver bi ndung A) mt einer Verbindung der G uppe Ba) genmal
Anspruch 1, sowi e die synergistische herbizide Wrkung
und die Selektivitat gegeniber Reis dieser Kombination
am Annel det ag bereits bekannt waren.

Nach Regel 13.2 PCT ist das Erfordernis der

Ei nheitlichkeit der Erfindung nur erfullt, wenn zw schen
den Erfindungen ein technischer Zusamenhang best eht,

der in einem oder nmehreren gl eichen oder entsprechenden
besonderen techni schen Merkmal en zum Ausdruck kommt .

Unter dem Begriff "besondere techni sche Merknal e" sind
di ej eni gen techni schen Merkmal e zu verstehen, die einen
Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum
Stand der Techni k besti nmen.

Zur Beantwortung der Frage, ob imvorliegenden Fall die
Erforderni sse der Regel 13.2 erfullt sind, ist daher der
CGegenstand der vorliegenden Annel dung, der auf

rei ssel ektive synergistische herbizide Mttel,

gekennzei chnet durch einen w rksanmen Gehalt einer
Ver bi ndung der Fornmel (A) oder deren Sal ze und ei ner
Ver bi ndung der Gruppe (B) gerichtet ist, mt dem
bekannten Stand der Techni k zu vergl ei chen.
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Von den in der Aufforderung der |SA genannten Dokunenten
komt nach Auffassung der Kanmer Dokunent (1) dem
beansprucht en Gegenstand am nachsten, da dieser Stand
der Techni k bereits synergistisch w rksame Herbi zi d-
zusamenset zungen beschrei bt, bestehend aus ei ner
Ver bi ndung der Formel (A) und einer Verbindung der

G uppe (B) (vgl. Punkt 4 voranstehend).

CGegenuber Dokunent (1) bestand fur den Fachmann daher
di e Aufgabe lediglich darin, weitere Alternativen fur
di e vorbeschri ebenen synergi stisch w rksanmen Herbi zi d-
zusamenset zungen zu fi nden

Al's Losung di eser Aufgabe wurden genald Anspruch 1 der
vor | i egenden Annel dung die jeweils speziellen

Konbi nati onen von ei nem Herbi zid aus der G uppe der
Ver bi ndungen (B) mit der Verbindung A beansprucht.

Ei ne der nun beanspruchten Herbi zi dzusammenset zungen
wird, we voranstehend bereits aufgezeigt, in Dokunent
(1) neuheitsschadlich vorbeschrieben (vgl. Punkt 4 und
5).

Di eser Befund fir sich alleine hat aber imvorliegenden
Fal | keine Ausw rkungen auf die Einheitlichkeit der
Erfindung, da hierdurch | ediglich nachgew esen wurde,
dall ei ne der beanspruchten LOsungen nicht mehr neu ist.
Dar aus ergi bt sich jedoch kei neswegs automati sch, dal
der Annel dungsgegenst and ni cht auf einer einzigen

al I genei nen erfinderischen | dee beruht.

Dem Ei nwand der mangel nden Neuheit kann der Annel der
nam i ch i mLaufe der spéateren Sachprifung bei spi el swei se
dadurch abhel fen, daR er den Annel dungsgegenstand durch
geei gnet e MalRnahnen gegeniber dem neuheitsschadl i chen
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Stand der Techni k ei nschrankt (vgl. W5/85 vom

21. Marz 1986, insbesondere Punkt 10 der Entschei dungs-
grinde und W10/ 89 vom 27. Septenber 1991, insbesondere
Punkt 6 der Entschei dungsgrinde).

We aus Punkt 6.1 und 6.2 oben ersichtlich, besteht die
er fi ndungsgenéf3e Losung der Aufgabe in einer Reihe von
Her bi zi dkomnbi nat i onen, di e gegeniber dem nachst komrenden
Stand der Technik reine Alternativen darstellen, und
zwar aufgrund ihrer Geichwertigkeit mt |letzterem Da
dem Fachmann bei der Suche nach der LOsung aber bereits
aus Dokunment (1) bekannt war, dal er als festen oder
unver anderlichen Bestandteil einer synergistischen

Her bi zi dzusanmenset zung ei ne Ver bi ndung der Fornel (A)
verwenden konnte, bestand seine Arbeit daher vornehmich
darin, andere Zweitverbi ndungen als die schon bekannten
zu finden. Es ist nicht undenkbar, dal3 er dabei eine
Anzahl von Verbi ndungen hatte finden konnen, die
aufgrund i hres strukturell en Zusammenhangs eine Famlie
von Ver bi ndungen gebi |l det hatten und wodurch di e Ldsung
der Aufgabe aus lediglich einer Alternative hatte

best ehen kénnen. Das Ergebni s di eser Suche waren aber

ni cht Ver bi ndungen ei nes bestimten Typs, die der
Fachmann i nnerhal b einer bestimten Fam|ie oder Klasse
von chem schen Ver bi ndungen finden konnte, sondern - we
von der | SA treffend benmerkt - eine nicht geringe Anzah
von Ver bi ndungen, di e aufgrund erheblicher
Strukturunterschiede in zahlrei che G uppen von

St of f ver bi ndungen zerfallen

Von einer einheitlichen Losung der Aufgabe kann bei

di eser Sachl age keine Rede sein. Vielnmehr gibt es im
vorliegenden Fall ein Nebenei nander von nehreren

vonei nander unabhangi gen Losungswegen, die in keinerlei
Zusanmenhang m tei nander stehen. Eine einzige allgeneine
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erfinderische Idee in diesen verschi edenen Losungen i st
ni cht zu erkennen.

7. I n der Begrindung i hres Wderspruchs hat die Annel derin
gel tend gemacht, das Erfordernis der Einheitlichkeit der
Erfindung sei erfallt, weil die beanspruchten
synergi sti schen herbi zi den Konbi nati onspartner mt
Sel ektivitat in Reiskulturen neu seien, wobei allen
Konbi nati onen des Anspruchs (aufler der in Dokunment (1)
of f enbart en Konbi nati on) das besondere techni sche
Mer kmal genei nsam sei, dalR sie neuartig seien. Sie
vertrat die Meinung, dal eine bekannte reisselektive
synergi sti sche Herbi zi dkonbi nati on an di eser Tat sache
ni chts andere.

8. We unter Nummer 4 festgestellt, sind in der Tat eine in
der vorliegenden Annel dung beanspruchte herbi zi de
Konmbi nati on sowi e i hre reissel ektiven synergistischen
Ei genschaften bereits aus der Druckschrift (1) bekannt.

AuBerdem ergi bt sich aus Punkt 6, dald die Ubrigen

Konbi nati onspartner des Anspruchs 1 im H nblick auf den
ermttelten Stand der Techni k keine strukturellen bzw.
funktionell en Ei genschaften als genei nsanes Merkma
vorwei sen. Zwar sind di ese Konbi nati onen gegentber
Dokurment (1) im Sinne von Artikel 33 (2) PCT als neu zu
bewerten. Bei dieser Bewertung handelt es sich aber
Uber haupt nicht umein techni sches Merkmal, sondern

| ediglich umeine rechtliche Ei nordnung der unter
Anspruch 1 fall enden Ubrigen Konbi nati onen.

9. Die |SAist somt in diesem Stadi um des Verfahrens zu

recht von mangel nder Einheitlichkeit a posteriori der
ubri gen beanspruchten Kombi nati onen ausgegangen.

1137.D Y A
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Was di e daraus resultierende grol3e Zahl der
Unterteilungen in weitere Erfindungen und die Tatsache
anbel angt, dal die | SA keine der weiteren beanspruchten
Konbi nati onen in i hre Recherche fur die Erfindungen

m t ei nbezogen hat, fur di e Recherchengebihren entrichtet
wur den, nbchte die Kammer fol gendes benerken

GemalR Kapitel VII-11. und 12. der PCT- Recherchen-
richtlinien (Directives concernant |a recherche
internationale selon | e PCT, Gazette du PCT du

8 octobre 1998) liegt es imErnessen der |SA weitere
Erfindungen in die Recherche mteinzubezi ehen, wenn dies
nur eine vernachl dssi gbare Mehrarbeit verursacht (12.),

i nsbesondere i mH nblick auf eine Recherche in den far
di e Recherche der Haupterfindung herangezogenen

Kl assi fi kationseinheiten (11.). D e Ausibung di eses

Er messens kann di e Beschwer dekamrer nur in beschr&anktem
Unf ang Uber prifen und das Handel n der | SA insoweit nur
dann beanstanden, wenn die |ISA i hr Ernmessen fehlerhaft
ausgelbt hat. Dazu hat die Annelderin jedoch nichts

vor getragen, insbesondere auch nicht, dalR ei ne Recherche
zu weiteren der beanspruchten Konbi nationspartner in den
Kl assi fi kati onsei nheiten noglich gewesen ware, in denen
die I SA zur Erstellung des Recherchenberichts fur

di ej enigen Teile der Annel dung recherchieren nuldte, fair
di e Recherchengebiren entrichtet wurden.

Auf grund des Vertrags uber die Zusanmenarbeit auf dem
Cebi et des Patentwesens (PCT) ist die Internationale
Recher chenbehtdrde (1SA) i m Rahnmen der Erstellung von

i nternational en Recherchen gl eichzeitig zustéandig fur
die Klassifikation der von ihr recherchierten

i nternational en Annel dungen (siehe Regel 43.3 PCT). Die
| SA verfiugt somt Uber eine unfassende Kenntnis des zu
verwendenden Prifstoffs. Sie ist daher sachkundig zu
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beurteil en, wel che Kl assifikationseinheiten
vernunftigerwei se fur die international e Recherche
heranzuzi ehen sind. I n Abwesenheit eines andersl autenden
Sachvortrages der Annel derin dazu nuf3 di e Kammer daher

i mvorliegenden Fall davon ausgehen, dalR die

Dur chf thrung einer als vol |l standi g anzusehenden
Recherche weitere Recherchen vorausgesetzt hatte. D e
Kanmer hat kei ne Anhal t spunkte daf ir, dalR die |ISA das

i hr zust ehende Ernessen fehl erhaft ausgelbt héatte.

Unter di esen Unstanden kann der | SA auch nicht zum
Vorwurf gemacht werden, ihre Aufteilung der Erfindungen
fuhre zu einer zu grofRen Zahl von Erfindungen. Diese
ergi bt sich viel mnehr aus dem auf gezei gt en Mangel an

Ei nheitlichkeit der Erfindung und der daraus

resul tierenden Vielzahl an Erfindungsgegenst anden.

Die weitere Aufforderung der | SA vom 24. Marz 2000 zur
Zahl ung weiterer Recherchengebihren hatte nicht ergehen
dirfen, da weder der PCT noch die PCT-Richtlinien dafdr
ei ne Recht sgrundl age bieten (vgl. W1/97, ABI.1999/1,

S. 211, Punkte 11 bis 16 der Entschei dungsgrinde).

Deshal b sind die aufgrund di eser Aufforderung zusétzlich
entrichteten Recherchengebihren zurickzuzahl en.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1137.D

Der W derspruch von 22. Dezenber 1999 wird
zur ickgew esen

D e Aufforderung der |ISA vom 24. Marz 2000 zur
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Entrichtung weiterer Recherchengebihren i st
gegenst andl os.

3. D e zusat zli chen Recherchengeblihren, die auf die
Auf f orderung der | SA vom 24. Marz 2000 entrichtet
wur den, werden zurickgezahlt.

Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

A. Townend U Oswald



