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Sachverhalt und Antrage
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Am 23. Juni 1999 hat die Anmelderin die internationale
Anmeldung PCT/DE 99/01827 eingereicht.

Die unhangigen Anspriche 1, 20, 30 und 31 dieser
Anmeldung lauten wie folgt:

"1. Verfahren zum Abldsen von Edelmetallschichten von
entsprechend beschichtetem Material durch Ldésen der
Edelmetalle in einer ein Oxidationsmittel umfassenden
salzhaltigen Alkalicyanidldésung, dadurch gekennzeichnet,
da diebAlkalicyanidlésung zur Gewinnung und/oder
Regeneration des Oxidationsmittels elektrolytisch

aufoxidiert wird."

"20. Verfahren zur elektrolytischen Abscheidung von
Edelmetallen und/oder metallischen Verunreinigungen aus
einer Alkalicyanidlééung, insbesondere zur Abscheidung
von Gold, Silber, und/oder Palladium,

dadurch gekennzeichnet,

daf? die Alkalicyénidlésung durch den Kathodenraum (28)
einer Elektrolysezelle (26) geleitet wird, der von dem
mit einem starken Elektrolyten gefﬁllten zugehdrigen
Anodenraum (30) durch eine Kationenaustauschermembran

(32) abgetrennt ist."

"30. Verfahren zur RUckgewinnung von Edelmetallen von
oberflachenbeschichtetem Material durch Abldsen der
Edelmetallschicht mittels eines Verfahrens nach einem
der Anspriliche 1 bis 19 und elektrolytische Abscheidung
dér geldsten Edelmetalle durch ein Verfahren nach einem

der Anspruche 20 bis 29."

"31. Verfahren zur Regeneration einer zumindest einen
Nitroaromaten umfassenden salzhaltigen Alkalicyanid-

16sung zum Abldsen von Edelmetallen von oberfliAchen-
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beschichtetem Material, insbesondere zum Abldsen von
Gold, Silber, und/oder Palladiumschichten oder
entsprechenden Legierungsschichten,

dadurch gekennzeichnet,

daf? die Alkalicyanidldésung durch ein
Aufoxidationsverfahren nach einem der Ansprﬁche 11 bis

16 elektrolytisch aufoxidiert wird."

Mit Bescheid vom 17. Mai 2000 informierte das EPA in

seiner Eigenschaft als mit der internationalen Prifung

“beauftragten Behdrde (IPB) die Anmelderin dahingehend,

daf die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit
der Erfindung nach Regel 13.1 bis 13.3 PCT nicht
entspreche, da sie zwei Erfindungen enthalte. Die
Anmelderin wurde nach Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2
PCT aufgefordert, innerhalb eines (1) Monats éntweder
die Anspriiche einzuschrdnken oder eine weitere
Prufungsgeblhr fiar eine zusatzliche Erfindung

entrichten.

In einer dieser Aufforderung beigefligten Anlage
(gesondertes Blatt) wurde der Anmelderin u. a. die
Auffassung der IPB mitgeteilt, daR die beiden
Erfindungen durch die folgenden Anspruchsgruppen

bestimmt seien:
1. Anspritiche 1 bis 19, 30 (teilweise) 31, 32 (teilweise)
2. Anspriche 20 bis 29, 30(teilweise), 32 (teilweise).

Die erste Anspruchsgruppe betreffe ein Verfahren zum
Abldsen von Edelmetallschichten mittels einer ein
Oxidationsmittel enthaltenden Alkalicyanidldsung, die
durch elektrolytische Oxidation gewonnen und/oder
regeneriert wird. Die zweite Anspruchsgruppe sei auf ein
Verfahren zur kathodischen Abscheidung von Edelmetallen
und/oder metallischen Verunreinigungen aus Alkalicyanid-

ldésungen gerichtet.
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Beide Aufgaben und Lésungen seien technisch jedoch so
verschieden, daff im Hinblick auf die technischen
Merkmale keine gemeinsame erfinderische Idee formuliert
werden koénne. Auch sei die Aufgabe, na&mlich die
Rickgewinnung von Edelmetallen durch deren Abldsen in
Cyanidldsungen und das elektrolytische Abscheiden der
Edelmetalle aus diesen Ldsungen bereits aus dem Stand
der Technik (z. B. US-A-4 625 351) bekannt und kdnne
somit nicht als erfinderische Idee der unabhingigen
Anspriiche 1 und 20 angesehen werden. Die Erfordernisse

von Regel 13.1 PCT seien somit nicht erfallt.

Die Anmelderin zahlte am 16. Juni 2000 die zusatzliche
Prifungsgeblhr, legte mit Schreiben vom 18. Juni 2000
Widerspruch nach Regel 68.3 c¢) PCT ein und beantragte

die RlUckzahlung der zusdtzlichen Prifungsgebiihr.

In ihrer Begrundung des Widerspruchs vom 18. Juni 2000
vertrat die Anmelderin die Ansicht, daf die beiden wvon
der IPB genannten Gruppen eine einzige erfinderische
Idee bildeten und daR die zweite Gruppe lediglich einen
Teilaspekt der einzigen Ubergeordneten Aufgabe bzw. Idee
darstelle. Bei der Beurteilung derbEinheitlichkeitsfrage
seli die IPB jedoch von einer unzutreffenden Aufgabe als
auch von einer falschen Ldsung ausgegangen, was
zwangslaufig zu einer unzutreffenden SchlufRfolgerung der
Einheitlichkeitsfrage fihre. Bei der Anmeldung handele
es sich jedoch um ein im Hinblick auf den Chemikalien-
verbrauch und Entsorgungsaufwand optimiertes
Rickgewinnungs- oder Recyclingverfahren, das nach dem

1. Schritt, namlich dem Ablésen der Edelmetalle von dem
damit beschichteten Material durch eine chemische
Lésung, zwangslaufig auch die nachfolgende Abscheidung
der geldsten Metalle aus der Lésung und damit deren
Rickgewinnung umfasse. Dies gehe aus Seite 4, Absatz 2
der Beschreibung unmif3verstédndlich hervor. Zu diesem

Verfahren gehdére ebenfalls die Regenerierung der
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verwendeten Alkalicyanidldsung. Alle drei Teilaspekte
triigen gemeinsam zur Losung des Problems, namlich der
Optimierung des beanspruchten RlUckgewinnungsverfahrens,
bei. Das Erfordernis der Einheitlichkeit sei mithin
erfullt.

Die Anmelderin bemdngelte weiterhin, daf die gemaf

Regel 68.2 PCT geforderten Grunde der IPB in sich
widersprichlich und daher nicht ausreichend seien. So
beanstande die IPB in der Mitteilung vom 17. Mai 2000
die Einheitlichkeit der Anspriche 1 bis 19 und 30 bis 32
nicht mehr, wenn die in den Anspriichen 30 und 32 jeweils
enthaltene RlUckbeziehung auf die Anspriche 20 bis 29
beseitigt und stattdessen die Merkmale des Anspruchs 20
explizit in den Anspruch 30 bzw. 32\aufgenommen wirden.
Der sachliche Inhalt eines unabhé&ngigen Anspruchs hénge
jedoch nicht davon ab, ob die beanspruchten technischen
Merkmale durch Ruckbezug auf andere Anspriche oder durch
die explizite Aufnahme dieser Merkmale definiert werden.
Aufgrund dieses Widerspruchs habe die IPB die
erforderliche Begrindungspflicht nicht erfullt.

In einem weiteren Schreiben vom 25. Oktober 2000
beanstandete Anmelderin die fehlenden Unterschriften der
fir die Uberpriifung zusténdigen Bediensteten. Es sei
somit nicht erkennbar, welche Prifer an der Uberpriifung
des Widerspfuchs mitgewirkt haben. Die Erfordernisse von
Regel 70 (1) EPU seien mithin nicht erfallt. Weiterhin
sei die Unparteilichkeit der Uberpriifungsstelle aufgrund
der Mitwirkung des (gleichen) Recherchenprtfers sowohl
bei der Erstellung des Recherchenberichts als auch bei
der Beurteilung der Einheitlichkeit in der inter-
nationalen PrUfung nach Kapitel II PCT nicht gegeben und
es bestehe der Verdacht der Befangenheit. Bei der
vorliegend angewandten Verfahrensweise kdénne der gleiche
Prifer zweimal den Einwand der mangelnden
Einheitlichkeit erheben und auch zweimal bei der

Uberpriifung des Widerspruchs mitwirken, d. h. insgesamt
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viermal in der selben Angelegenheit entscheiden. Dies
filhre zu einem Verstoff gegen das Gebot der
Unparteilichkeit. Aus den genannten Grinden sei das
Ergebnis der Uberpriifungsstelle somit rechtsfehlerhaft,
was allein schon die RlUckzahlung der zusatzlich
gezahlten Gebuhr rechtfertige. Da es sich in beiden
Fadllen um grundsatzliche rechtliche Probleme handele,
werde deshalb im Rahmen von Artikel 112 (1) a) EPU

beantragt, diese aufgetauchten Rechtsfragen der Grofien

. Beschwerdekammer zur Entscheidung vorzulegen.

In ihrer Mitteilung vom 25. September 2000 tber die

Uberpriifung der Aufforderung zur Zahlung der

‘zusdtzlichen Geblihr teilte die IPB der Anmelderin ihre

Auffassung‘mit, dafR die Aufforderung zur Zahlung einer
weiteren PrlUfungsgeblihr berechtigt war und forderte sie
nach Regel 68.3 e) PCT auf, fir die weitere Prifung des
Widerspruchs eine Widerspruchsgebihr von 1022 Euro

innerhalb eines Monats zu entrichten.

In ihrer Begrindung legte die IPB dar, dafd durch die
Riickbeziehung der Ansprliche 30 bzw. 32 auf die

" Angprliiche 1 bis 19 und 20 bis 29 eine sehr grofe Anzahl

von Ansgspriiche entstehe, wodurch das Erfordernis der
Klarheit nicht erfdllt werde. Durch ihren Ruckbezug auf
Anspruch 1 bewertete die IPB die Anspriche 30 bis 32 als
"abhangige" Anspruche, die zusammen mit Anspruch. 1, der
laut Recherchenbericht gegeniber dem Stand der Technik
neu ist und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht,
einheitlich seien. Dagegen seien die in Anspruch 20
genannten Merkmale bereits aus der Druckschrift D1: US-
A-4 652 351 bekannt und kdénnten somit keine "besonderen
technischen Merkmale" im Sinne von Regel 13.2 PCT

darstellen.
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Die der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabe werde nach
Ansicht der IPB nur durch die Merkmale der Anspriiche 30
oder 32 geldst, nicht jedoch durch die Merkmale der
Ansprﬁche 1 oder 20. Die unabhé&ngigen Anspriche 1 und 20
seien somit nicht durch eine gemeinsame erfinderische
Idee verbunden (siehe dazu Administrative Instructions
Under the PCT, Section IV, Annex B, Part 2, Examples 2
and 10).

Die Widerspruchsgebiihr wurde von der Anmelderin am
24 . Oktober 2000 entrichtet.

Entscheidungsgrinde

0527.D

Der Widerspruch ist zuléssig.

Die Zustandigkeit der Beschwerdekammern zur Prufung von
Widersprichen nach Artikel 155 (3) EPU in Verbindung mit
Regel 68.3 c) PCT ist erst dann gegeben, wenn die
vorherige Uberprifung durch die mit der vorlaufigen
Prufung beauftragten Behdrde wie in Regel 68.3 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 34 (3) a) PCT
erlassen hat, auch bei deren Uberpriifung mitgewirkt hat.
Die Unparteilichkeit der Uberpriifungsstelle sei mithin

nicht gegeben.

Es ist jedoch zwischen i) der Priifung des Widerspruchs
und ii) der Uberprifung (der Berechtigung) der
beanstandeten Aufforderung zur Zahlung zusdtzlicher
Gebilithren zu unterscheiden. Im ersteren Fall ist der in
Regel 68.3 d) PCT bezeichnete Ausschuff fir das

Europdische Patentamt als mit der internationalen
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vorlaufigen Prifung beauftragten Behdrde nach
Artikel 155 (1) und (3) EPU in Verbindung mit
Artikel 34 (2) a) PCT zweifellos die Beschwerdekammer.

Zum zweiten Fall enthalt der PCT betreffend das
zustidndige Gremium keine Angaben. Es gelten jedoch
hierflir die im Beschlufl des Verwaltungsrates vom

5. Juni 1992, Artikel 1 bis 3, in Verbindung mit dem
Beschluf? des Prasidenten des EPA vom 25. August 1992,
Artikel 1 (ABl. EPA 7/1992, 342,v343 und ABl. EPA
9/1992, 547) genannten Bestimmungen. Danach wird die
Berechtigung einer Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Geblihren nach Regel 40.2 e) oder 68.3 e) PCT von einer
aus drei Mitgliedern bestehenden Uberpriifungsstelle
Uberpriift; ihr gehdren an: der Leiter der Direktion, aus
der die Aufforderung erging, ein Prufer mit besonderer
Sachkenntnis auf dem Gebiet der Einheitlichkeit der
Erfindung und normalerweise der Prlifer, der die
Aufforderung ergeheh lie3. Diese Bestimmungen gelten
sowohl fir die internationale Recherche als auch fir die
internationale vorlaufige Prifung (siehe dazu PCT
Guidelines for International Preliminary Examination
(PCT/GL/3), Original English, March 1, 1993,

Chapter III, 7.8 in combination with Chapter VI, 5.7 to
5.9). Diese sind auch in Ubereinstimmung mit den gemaf
Regel 89 PCT erlassenen Internationalen Richtlinien fur
die Recherche im PCT unter Sektion IV, Kapitel VII-3c
genannten Bestimmungen (siehe PCT Gazette Special Issue,
October 1998, S-06/1998(E)). Danach darf die Uberprifung
nicht allein durch den Prifer erfolgen, der die

Uneinheitlichkeit festgestellt hat, sondern sie muf’

entweder
i) durch den Vorgesetzten dieses Prlufers, oder
ii) durch eine Uberpriifungsstelle (review body)

erfolgen, der dieser Prifer jedoch angehdren
darf.
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Somit sehen die Richtlinien des PCT bereits Mafnahmen
vor, welche den rechtlichen Anforderungen der
Unparteilichkeit und Objektivitédt dem Anmelder gegeniiber
Rechnung tragen. Im vorliegenden Fall belegt der
Akteninhalt, daf sich die Uberpriifungsstelle
vorschriftsgemd aus drei Mitgliedern, n&mlich dem
Leiter der Difektion, einem weiteren sachkundigen Priufer
und dem Recherchenpriifer, welcher die Einheitlichkeits-

beanstandung erhoben hat, zusammensetzte.

Da die internationale Recherche (nach Kapitel I PCT) als
auch die internationale vorlaufige Prifung (nach
Kapitel II PCT) in manchen Fidllen von dem gleichen
Prifer durchgefihrt werden, kann die Beanstandung der
mangelnden Einheitlichkeit zweimal von demselben Priifer
erhoben werden. Ohne die oben genannten Bestimmungen zu.
verletzen, kann dieser PrlUfer auch zweimal bei der
Uberprifung des Widerspruchs durch die Uberpriifungs-
stelle beteiligt sein. In beiden Fallen besteht fiir den
Anmelder die Mdglichkeit, die (davon unabhdngige)
Prifung des Widerspruchs durch die in Regel 40.2 c) bzw.
68.3 ¢) und d) genannte Instanz, namlich die
Beschwerdekammer zu beantragen. Somit entsteht dem
Anmelder weder ein Instanzenverlust noch besteht die

Gefahr der Befangenheit.

Im Hinblick auf die in den PCT Richtlinien gegebene
Regelung und dem Beschluf des Verwaltungsrates vom

5. Juni 1992, Artikel 1 bis 3, in Verbindung mit dem
Beschluf? des Prasidenten des EPA vom 25. August 1992,
Artikel 1 (ABl. EPA 7/1992, 342, 343 und ABl. EPA
9/1992, 547) ist die Zusammensetzung der mit der
vorliegenden Uberpriifung befaRten Uberprifungsstelle

mithin nicht zu beanstanden.
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Die Anmelderin bemdngelt ferner die Angabe nur eines
Namens (namlich des Prufers, der die Aufforderung
ergehen liefd) auf der Ubersandten Miﬁteilung uber das
Ergebnis der Uberpriifungsstelle. Die Entscheidung der
Uberpriifungsstelle sei deshalb rechtsfehlerhaft und

somit aufzuheben.

Eine allgemeine Regelung beziglich UnterSchrift, Name
und Dienstsiegel, wie sie das Européische
Patentlbereinkommen in Regel 70 (1) fiur EntscheidungenL
Bescheide und Mitteilungen des Europdischen Patentamteé
vorsieht, findet sich 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 internationalen
vorlaufigen Priufungsbericht. Fir die Mitteilung tber die
Uberpriifung der Aufforderung zur Zahlung zusitzlicher
Recherchengeblihren besteht dagegen keine entsprechende
Vorschrift. Dies laf3t sich dadurch erkldren, daR die
Uberpriifungsstelle keine Ubergeordnete Instanz
darstellt, deren Uberprifungsergebnis eine
beschwerdeféhige Entscheidung ist. Vielmehr handelt es
sich - im Gegensatz zu dem in Regel 40.2 e) bzw.

Regel 68.3 c¢) und d) PCT erwdhnten Ausschuf bzw. der
besonderen Instanz oder héheren Stelle - um eine interne
Uberprifung durch die jeweilige Behdérde. Es ist somit
weder eine Vorschrift noch ein anderer Grund erkennbar,
welche die Anbringung der Namen oder die
Unterschrift (en) der Mitglieder der ﬂberprﬁfungsstelle
auf der Mitteilung {iber die Uberpriifung erfordern. Es
muf3 jedoch aus dem Akteninhalt erkennbar sein, daR die
in den genannten PCT-Richtlinien festgelegten
Bedingungen fiur die Uberprifungsstelle erfiillt wurden.

Wie oben bereits festgestellt wurde, ist dies der Fall.



0527.D

- 10 - W 0023/00

Die von der Anmelderin beantragte Vorlage an die GroRe
Beschwerdekammer der angesprochenen Rechtsfragen wird
aus den oben genannten Grinden nicht flr erforderlich
erachtet, zumal der Widerspruch aus anderen Grunden
Erfolg hat.

Die IPB stutzt ihren Einwand der mangelnden
Einheitlichkeit im wesentlichen nicht auf den in der
Anmeldung selbst genannten oder den bei der Recherche
ermittelten Stand der Technik. Daraus folgt, daR es sich

um eine "a priori" Einheitlichkeitsbeanstandung im Sinne

der oben genannten PCT Richtlinien (PCT/GL/3,

Chapter III, 7.5) handelt. In einem solchen Falle ist
ausschlieflich die von der Anmelderin genannte,

subjektive Aufgabe heranzuziehen. Dies ermdglicht die
Beurteilung, ob der Gegenstand der Erfindung, der als
Lésung dieser Aufgabe beansprucht wird, eine einzige

allgemeine erfinderische Idee darstellt.

Gemafy Seite 4, Absatz 2 und 3 der vorliegenden Anmeldung
besteht die subjektive Aufgabe in der Bereitstellung
eines Verfahrens, das es ermdglicht, Edelmetalle von
damit beschichtetem Material mit minimalem Chemikalien-
und Entsorgungsaufwand kostenglUnstig zurlickzugewinnen.
Die Bedeutung des Wortes "zurlickgewinnen" ergibt sich
unmiffverstandlich aus dem folgenden Satz, wonach
darunter i) eine verbesserte Abldésung der Edelmetalle
und ii) eine verbesserte Abscheidung der geldsten
Metalle aus dem Ld&sungsmittel zu verstehen ist. Daraus
folgt, daff die Ruckgewinnung beide Vorgange umfaft.
Zudem wird klargestellt, daf’ das beanspruchte Verfahren
auch eine verbesserte Regeneration der verwendeten
Alkalicyanidldésung anstrebt. Alle diese Teilaufgaben
dienen in ihrem Zusammenwirken dem Ubergeordneten
gemeinsamen oben genannten Ziel. Es ist unstrittig, daR
diese Aufgabe zumindest durch die in Anspruch 30, der
auf die Anspruche 1 bis 19 und 20 bis 29 ritckbezogen

ist, genannten Merkmale geldst wird. Dies scheint auch
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die IPB so zu bewerten, denn im Gégensatz zu ihrer
ersten Stellungnahme sieht die Uberpriifungsstelle die
der Anmeldung zugrundeliegende Aufgabé durch die
Merkmale der Anspriche 30 und 32 éelést.

Die Kammer kann sich auch nicht der Ansicht der IPB
anschliefen, das Abldsen der Edel%etalle einerseits und
deren Abscheidung aus dem Lésungsﬁittel andererseits
seien so grundlegend voneinander Qerschieden, dafR kein
technischer Zusammenhang zwischen ihnen bestehe und sich
keine gemeinsame erfinderische Idee formulieren liefRe.
In beiden Fallen handeltAes sich um die Anwendung'der
gleichen chemischen Reaktionsgleiéhung (Oxidation -
Reduktion), deren Ablaufrichtung lediglich umgekehrt
wurde. Es ist mithin nicht gerechtfertigt, von technisch
so verschiedenen Aufgaben und Lésgngen zu sprechen, daf
a priori keine einzige erfinderische Idee formuliert

werden kénnte.

AuRerdem gibt die ﬁberprﬁfungssteile der IPB keine
nachvollziehbare Begrindung, waru$ die Merkmale von
Anspruch 20 bis 29 nicht zur Lésuﬁg der gestellten
Aufgabe beitragen. Die Anmeldung énthélt in diesem
Zusammenhang auf Seite 7, Absétzell bis 3 die Aussage,
daff durch die gewahlte elektrolytische Abscheidung die
Verunreinigungen im pulverfdérmig abgeschiedenen Gold auf
< 2 %, vorzugsweise auf < 1 % herébgedrﬁckt werden, was
als besonders vorteilhafter Aspekﬁ des Ruckgewinnungs-
verfahrens angesehen wird. %

Der Uberprifungsstelle der IPB is? auch nicht in der
Ansicht zuzustimmen, Anspruch 30 éei von Anspruch 1
abhédngig, denn Anspruch 30 bildet den breitesten
Anspruch der Anmeldung. Weiterhin:ergibt sich entgegen
der Ansicht der IPB durch den Rﬁc%bezug in Anspruch 30

auf die in den Ansprlichen 1 bis 19 und 20 bis 29

enthaltenen Merkmale kein Klarheitsmangel, und es
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besteht sachlich kein Unterschied zu einer
Anspruchsfassung, welche alle Merkmale des Anspruchs 20
explizit aufzahlt.

SchlieRlich sieht die Uberpriifungsstelle der IPB keinen
Zusammenhang zwischen den Gegenstanden der Ansprlche 1
und 20, da deren Merkmale verschiedene Aufgaben lésten.
Sie verweist dazu auf die "Administrative Instructions
under the PCT, Section IV, Annex B, Teil 2, Beispiele 2
und 10. In Beispiel 2 handelt es sich jedoch um
Ansprliche verschiedener Kategorien (Verfahren,
Vorrichtung), wdhrend alle Anspriche der vorliegenden

Anmeldung auf ein Verfahren gerichtet sind.

Beispiel 10 betrifft zwar

a) eine Vorrichtung mit Merkmal A,

b) eine Vorrichtung mit Merkmale B und

c) eine Vorrichtung mit den Merkmalen A und B,

wobel zwischen a) und b) keine Einheitlichkeit besteht.

Die genannten Beispiele kdénnen jedoch nur als allgemeine
Anhaltpunkte bei der Beurteilung der Einheitlichkeits-
frage dienen. Im vorliegenden Fall scheint die Anmeldung
jedoch aufgrund der Beschreibung und der Anspriche eine
gemeinsame Idee (a common inventive concept) zu
enthalten, die neu und erfinderisch zu sein scheint,
denn laut Recherchenbericht sind gegenliber den
Anspriichen 1 und 30, der auch die Merkmale von

Anspruch 20 beinhaltet, lediglich Druckschriften der
Kategorie "A" zitiert (Verdffentlichungen, die den
allgemeinen Stand der Technik zitieren, aber nicht als
besonders bedeutsam anzusehen sind). Es bestehen somit
berechtigte Zweifel an der Annahme der IPB, die

vorliegende Anmeldung genlge nicht dem Erfordernis der
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Einheitlichkeit. In diesem Zusammenhang wird auf die
Entscheidungen der Grofen Beschwerdekammer G 1/89 und

G 2/89 hingewiesen. Danach ist die mangelnde
Einheitlichkeit nur in eindeutigen Fallen zu
beanstanden, jedoch in Grenzfallen zugunsten des
Anmelders zu entscheiden, und vorhandene Zweifel sollten
zugunsten des Anmelders ausgelegt werden (siehe dazu
auch PCT/GL/3, 1993, Chapter III, 7.6).

Es mag zwar zutreffen, daR die im vorliegenden Fall die
urspriinglich eingereichte Formulierung der unabhdngigen
Anspriiche 1, 20, 30 und 31 im Hinblick auf die Frage der
Einheitlichkeit der Erfindung nicht als optimal zu
betrachten sind. Der Priifer kann jedoch den Anmelder auf
diesen Umstand hinweisen, und der Anmelder hat die
Gelegenheit, die Anspriiche im Rahmen der vorlaufigen
Prifung nach Artikel 34 (2) a) PCT zu &ndern, um auf
diese Weise mdglicherweise bestehende Schwierigkeiten

bezliglich der Einheitlichkeit der Anmeldung auszuraumen.

Da somit die in der Aufforderung der IPB vom

15. Mai 2000 angegebenen Grinde flir die festgestellte
Uneinheitlichkeit nicht Uuberzeugen kénnen, war die
Aufforderung zur Zahlung einer zusdtzlichen
Prifungsgebihr nicht gerechtfertigt. Demzufolge sind die
zusiatzliche Gebithr und die Widerspruchsgeblhr gemaf
Regel 68.3 c¢) und e) PCT in vollem Umfang zurlckzu-

zahlen.

Das Widerspruchsverfahren nach Regel 68.2 und 3 PCT
dient der materiell-rechtlichen Uberpriifung der
Berechtigung der Zahlungsaufforderung. Es ist daher
lediglich zu priifen, ob in Anbetracht der von der IPB
angefliihrten Grinde im Lichte des Widerspruchsvorbringens

die Einbehaltung weiterer Gebllhren gerechtfertigt war.
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Die Kammer kann daher nicht von Amts wegen'untersucheh,
ob der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit aus
anderen als den angegebenen Grunden gerechtfertigt

gewesen ware.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die zusdtzliche Prtfungsgebihr und die Widerspruchsgebithr sind

zuruckzuzahlen.

Der Geschéftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

Commare W. D. Weifd




