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Sachverhalt und Antréage

2773.D

Am 2. Juli 2001 hat die Annelderin die internationale
Annel dung PCT/ EP 01/07518 mit insgesant 16 Ansprichen
bei m Eur opai schen Patentant eingereicht. D e

unabhangi gen Anspruche di eser Annel dung | auten

f ol gender mal3en:

"1. Zusamrenset zung, unfassend ein Repellent und ein

11.

13.

15.

Addi tiv, dadurch gekennzeichnet, dal das Additiv aus
der G uppe, bestehend aus Phenol, Benzal dehyd,
Benzoesaure oder Derivaten davon, ausgewahlt und in
ei nem Verhéal tnis von 10: 100 bis 200: 100 Gew. - % zum
Repel | ent vorhanden ist, mt der MlRgabe, dal das
Repel l ent nicht Diethyl-mtoluamd (DEET) ist.

Ver wendung der Zusanmenset zung genmall ei nem der
Anspriuche 1 bis 8 zur Abschreckung von kriechenden
Schadi nsekt en.

Verfahren zur Abschreckung kriechender Schadi nsekten,
unf assend das Auftragen ei ner Zusamensetzung genaf
ei nem der Anspruche 1 bis 8 auf eine Oberfl &che,

wel che von den | nsekten nicht Uberwnden werden soll.

Ver wendung ei ner Zusammenset zung, unfassend Di et hyl -
mtoluam d (DEET) und ein Additiv gemal3 ei nem der
Anspriche 1 bis 3, 6 oder 7 zur Abschreckung von

kri echenden Schadi nsekt en.

Verfahren zur Abschreckung kriechender Schadi nsekten,
unf assend das Auftragen einer Zusammenset zung,
unfassend Diethyl-mtoluam d (DEET) und ein Additiv
gemalR ei nem der Anspriche 1 bis 3, 6 oder 7, auf eine



2773.D

- 2 - W 0016/ 02

Oberfl ache, wel che von den I nsekten ni cht Uberwinden
werden sol |

Mt Bescheid vom 24. Cktober 2001 forderte das

Eur opai sche Patentant als zusté&ndige Internationale
Recher chenbehtdrde (1 RB) die Annmel derin gemal

Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT zur Zahl ung ei ner
(1) zusatzlichen Recherchengebihr auf. Di e Aufforderung
wur de damt begrindet, dall di e Annel dung dem Erfordernis
der Einheitlichkeit der Erfindung gemal3 Regel 13.1, 13.2
und 13.3 PCT nicht gentuge. In der Aufforderung wirde
festgestellt, dall die Annel dung zwei G uppen von

unt erschi edl i chen Erfindungen enthalte, nanlich

1. Anspriuche 1-12: Zusanmmensetzung enthaltend ein
| nsekt enrepel | ent (ausgenonmen DEET) und ein Additiv,
ausgewahlt aus der G uppe bestehend aus Phenol
Benzal dehyd, Benzoes&ure und Derivaten davon, sow e
Verwendung der Zusanmensetzung zur Abschreckung von
Schadi nsekt en.

2. Anspriche 13-16: Verwendung ei ner Zusanmenset zung
ent hal tend DEET und ein Additiv, ausgewdhlt aus der
G uppe bestehend aus Phenol, Benzal dehyd, Benzoesaure
und Derivaten davon, zur Abschreckung von kriechenden

Schadi nsekt en.

D e mangel nde Einheitlichkeit wurde damt begrindet, dal
Zusanmenset zungen ent hal tend DEET und ein Additiv aus

der in den Ansprichen 1 und 13 genannten G uppe von

Addi tiven bereits zum Stand der Techni k gehorten.

Denent sprechend werde in der Annmel dung auf Seite 2,

Zeil en 14-16, auch eingeraunt, dall aus der

Verof fentlichung von AA Khan et al. (Mdysg. News 35(1975),
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223-225) eine verlangerte abschreckende Wrkung der
Konmbi nati on DEET und Vanillin (4-Hydroxy-3-nmethoxy-
benzal dehyd) auf Moskitos bereits seit 1975 bekannt sei.
DEET al s Repellent sei daher folgerichtig durch

Di scl ai mer von Anspruch 1 ausgenonmen. Somt | agen der
Annel dung zwei verschi edene Auf gaben zugrunde, namich
ei nerseits

- "weitere Zusammenset zungen, die allgenein zur
Abschreckung verwendet werden kénnen, bereitzustellen”
und andererseits

- "weitere Verwendungen fur an sich bekannte
Zusanmenset zungen zur Abschreckung von kriechenden

Schadi nsekt en".

Da di e bei den genannten Aufgaben sowohl "a priori" und
in Hnblick auf die oben genannte Veroffentlichung nach
Ansicht der IRB auch "a posteriori™ keine genei nsane
neue und erfinderische | dee erkennen |ielien, mangel e es
den beiden in den oben angefidhrten Anspruchsgruppen
genannten Erfindungen entgegen den Besti nmmungen von
Regel 13 PCT an der erforderlichen Einheitlichkeit.

| V. Mttels dem der Ei ngabe 23. Novenber 2001 bei gef lgten
Abbuchungsauftrag bezahlte die Annelderin eine (1)
wei t ere Recherchengebihr unter Wderspruch gemal
Regel 40.2 c) PCT.

In ihrer Eingabe vertrat die Annelderin die Ansicht, dal
sich die Annel dung genmal? Regel 13.1 PCT nur auf eine

G uppe von Erfindungen bezi ehe, die so zusamrenhi ngen
dalR sie als einzige allgeneine erfinderische Idee die

Ei gnung besti mt er bekannter und neuer Zusanmensetzungen
fiar di e Abschreckung von kri echenden Schadi nsekten

verwi rklichten. Da die Erkennung auf zwei in der

2773.D
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Annel dung vorl i egende Erfindungen durch die I RB nach
Ansi cht der Annel derin aus der Fassung der Anspriche zu
resultiere scheine, |ege sie zu Anschauungszwecken ei ne
alternative Fassung der Patentanspriche mt

unver andertem sachli chen Unfang vor, wobei die gegebene
Ei nheitlichkeit dadurch verdeutlicht werde, dalR die

Ver wendungsanspr tiche zusamengef allt und den auf die
Zusanmenset zung geri chteten Ansprichen vorangestellt
seien. Da die Einheitlichkeit der Erfindung gemal

Regel 13.1 PCT unabhéangi g von der Fassung der

Pat ent anspriche sei, erfillten auch die der

i nternational en Recherche zugrunde |iegenden Anspriche
das Erfordernis der Einheitlichkeit.

V. Mttels Bescheid datiert mt 29. April 2002 teilte die
| RB der Annel derin als Ergebnis der Uberprifung nach
Regel 40.2 c) PCT mt, dalR der mt der Eingabe der
Annel derin vom 23. Novenber 2001 ei ngereichte
Anspruchsatz nicht in Betracht gezogen werden kdénne, da
das PCT in di esem Stadi um des Verfahrens kei ne
Mgl i chkeit zur Anderung der Annel dung vorsehe und daB
die I RB keinen G und erkenne ihre Minung hinsichtlich
des im Fornbl att 206 er hobenen Ei nwands der
Ni chtei nheitlichkeit zu andern. Zur Begrindung fihrte
die IRB imwesentlichen aus, der im Fornblatt 206
angef Uhrten Argunentation sei zu entnehnen, dal das
besondere techni sche Merkmal, nadm ich der Zusatz von
Addi tiven zu Insektenrepellents, bereits bekannt sei.

\Y/ Di e Wderspruchsgebihr wurde fristgemaR mt dem
Schrei ben der Annel derin vom 22. Mai 2002 entrichtet.

2773.D
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Ent schei dungsgr inde

2773.D

Der Wderspruch entspricht Regel 40.2 c) und 40.3 PCT
und ist somt zul &ssig.

Nach Artikel 154 (3) EPU in Verbindung mt Regel 40.2 c)
PCT sind di e Beschwerdekamern des Europai schen
Patentants fir Entschei dungen Uber einen Wderspruch des
Annel ders gegen ei ne vom Eur opéi schen Patentant nach
Artikel 17 (3) a) des Zusanmenarbeitsvertrags fur die

i nternational e Recherche festgesetzte zuséatzliche Gebihr
zustandi g. D e Kammer hat daher zu untersuchen, ob der
Ei nwand mangel nder Ei nheitlichkeit bezuglich des in der
strittigen Zahl ungsaufforderung definierten zweiten

Er fi ndungsgegenst andes (Anspriche 13 bis 16) zutrifft
und ob deshal b die Aufforderung zur Zahlung der
zuséat zl i chen Recherchengeblihr gerechtfertigt war.

I mvorliegenden Fall hat die IRB in der

Zahl ungsauf f orderung den Ei nwand der mangel nden

Ei nheitlichkeit darauf gestitzt, daf die beiden von ihr
gegeniuber dem Stand der Technik ermttelten, der

Annel dung verneintlich zugrundel i egenden Auf gaben (siehe
Paragraph 111 oben) "keine genei nsane neue erfinderische
| dee aufw esen, sowohl a priori als auch a posterior
bezuglich der oben erwdhnten Schrift”, d. h. der in der
Beschrei bungseinleitung zitierten Verdffentlichung von
AA Khan et al. (Mdsqg. News 35(1975), 223-225).

Bei einem "a priori"-E nwand wegen nangel nder

Ei nheitlichkeit im Sinne von Kap. VII1, Punkt 9 der

Ri chtlinien zur Durchfidhrung der International en
Recherche nach dem PCT handelt es sich um ei nen Ei nwand,
der nicht auf den in der Annel dung genannten oder bei
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der Recherche ermttelten Stand der Techni k gest Ut zt

wer den kann. Abgesehen von detaillierten Ausfuhrungen
zur Breite der Anspriche, ist der Zahl ungsaufforderung
nur die allgeneine Feststellung einer Uneinheitlichkeit
"a priori", aber keine konkrete Begriundung fir den "a
priori"-E nwand wegen mangel nder Einheitlichkeit im
Rahmen von Regel 13.1 PCT zu entnehnen. Sol che all genein
gehal t enen Angaben genigen nach st andi ger Recht sprechung
der Beschwerdekammern (vgl. z. B. W4/85, ABlI. EPA 1987,
63) der sich aus Regel 40.1 PCT ergebenden

Begr indungspflicht nur in Ausnahnefallen. D e Annel derin
konnte auf den all genein und sehr vage gehaltenen "a
priori"-Ei nwand i mvorliegenden Falle auch nur allgenein
antworten. Unter diesen Unstanden hatte di e Kanmer
bereits wegen mangel nder Begr indungspflicht die
Rickzahl ung der geforderten Gebihren als gerechtfertigt

ansehen konnen.

Fir die Beurteilung einer "a priori" Einheitlichkeits-
beanst andung i st die von der Annelderin gewollte

subj ekti ve Aufgabe der Erfindung heranzuzi ehen (vgl

W 7/99 vom 30. Juni 2000). Der Annel dungsbeschreibung in
i hrer Gesamtheit und insbesondere den Angaben auf

Seite 3, zweiter Absatz ist eindeutig zu entnehnen, dal3
di e von der Annelderin gewllte, also nur diese fir eine
"a priori" Anal yse heranzuzi ehende subjektive Aufgabe
der Erfindung, darin zu sehen ist, Zusanmensetzungen zu
finden, die fur eine | anganhal tende abschreckende

W r kung von kriechenden Schadi nsekten verwendet werden

konnen.

Mangel s ei ner ausrei chenden Begr indung in der
Zahl ungsauf f orderung, kann di e Kamrmer den "a priori"-
Ei nwand wegen mangel nder Einheitlichkeit, der keinerlei
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Ausei nanderset zung mt der in der Annel dung genannten
konkr et en Auf gabe erkennen | aRt (vgl. W11/89, ABI. EPA
1993, 225), nur dahi ngehend verstehen, dalR die IRB ihren
"a priori" Ei nwand ausschliel3lich auf die strukturellen
Unt er schi ede zwi schen den in den Stoffansprichen 1-8 und
den Verwendungs- bzw. Verfahrensansprichen 9-12 durch

ei nen Verweis auf Anspruch 1 gleichlautend definierten
Zusanmenset zungen ei nerseits und den in den Verwendungs-
bzw. Verfahrensansprichen 13-16 genannten

Zusamenset zungen andererseits stitzen wollte. Aus

di esem Sachverhalt konnte jedoch |ediglich der Schlul3
gezogen werden, dafll die Anmel dung nicht nur eine einzige
Erfi ndung, sondern eine G uppe von Erfindungen enthalt.

Auch ei ne sol che G uppe von Erfindungen darf genal
Regel 13.1. PCT dann in einer Annel dung beansprucht
werden, wenn sie eine einzige erfinderische |dee
verwirklicht. Die I RB hat jedoch nicht dargetan, warum
di ese Vorausset zung hier nicht vorliegt. Der

Beschrei bung zur Annel dung, insbesondere den Angaben auf
Seite 3, Zeilen 23 bis 26 und den Beispielen 1 und 2,

i st eindeutig zu entnehnmen, dall sowohl die in den
Ansprichen 1-12 einerseits als auch die in den
Ansprichen 13-16 andererseits definierten

Zusamenset zungen, trotz ihrer unterschiedlichen
Struktur, erfolgreich zur Bekanpfung kriechender

Schadi nsekt en verwendet werden konnen.

Bei di esem Sachverhalt ist dann davon auszugehen, dal
die in den Ansprichen 1-12 und 13-16 genannten
Zusamenset zungen di esel be Auf gabe | 6sen, also a prior
durch eine allgeneine erfinderische Idee imSinne der
Regel 13.1 PCT verbunden si nd.



2773.D

- 8 - W 0016/ 02

Da die in der Beschreibungseinleitung zitierte

Verof fentlichung von AA Khan et al. (Mdysqg. News 35(1975),
223-225) nicht in den Recherchenbericht aufgenommen

wur de, ist davon auszugehen, dalR di e Angaben in der
Beschrei bungsei nl ei tung vol |l standig und richtig sind,
wonach bekannt ist, dal die in der zitierten

Ver 6f fent | i chung genannte Zusammenset zung ent hal t end
DEET als Repellent und Vanillin als Additiv (siehe |
oben) "eine verl angerte abschreckende Wrkung gegen

Fl ugi nsekten wi e Moskitos zeigt", aus der

Ver 6f fentlichung jedoch nicht hervorgeht, dal "derartige
Zusamenset zungen ei ne | anganhal t ende abschreckende

W r kungen kri echende Schadi nsekten aufwei sen" (siehe den
die Seiten 2 und 3 der Annel dung Ubergreifenden Absatz).

Di e vorliegenden Anspriche 9-12 sind ausdrucklich auf
di e Verwendung von Zusanmenset zungen genall ei nem der
Anspriche 1 bis 8 zur Abschreckung von ausschliel3lich
kri echenden Schadi nsekten bzw. auf ein Verfahren zur
Abschreckung von ausschlief3lich kriechenden

Schadi nsekten mttels di eser Zusammenset zungen
beschréankt. Sie stinmren in dieser Hinsicht mt den
Ansprichen 13-16 uberein, die auf die Verwendung von
Zusanmenset zungen ent hal tend DEET und ein Additiv genmald
Anspruch 1 (d. h. der aus Anspruch 1 durch D sclainer
ausgenonmenen Zusammenset zungen ent hal tend DEET al s
Repel l ent) ebenfalls zur Abschreckung von ausschliel3lich
kri echenden Schadi nsekten bzw. auf ein Verfahren zur
Abschreckung von ausschlief3lich kriechenden

Schadi nsekten mittel s di eser Zusammenset zungen geri chtet
sind. Trotzdem hat die IRB in der Zahl ungsaufforderung
die Ansicht vertreten, die Anspriche 1-12 betrafen eine
Zusanmenset zung ent hal tend ein Repell ent (ausgenommen
DEET) und ein Additiv bestehend aus Phenol, Benzal dehyd,
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Benzoesaure oder Derivaten davon und deren Verwendung
zur Abschreckung [von Schadi nsekten] im all genei nen.
Daraus hat sie abgeleitet, dieser ersten der in der
Annel dung beanspruchten Erfindungen |iege die Aufgabe
zugrunde, "weitere Zusammensetzungen bereitzustellen,
die allgenmein zur Abschreckung [von Schadi nsekten]
verwendet werden koénnen". Dengegeniber hat sie die der
zweiten der in der Anmel dung beanspruchten Erfindungen,
d. h. die den Ansprichen 13-16 zugrundl i egende Auf gabe,
"in weiteren Verwendungen von an sich bekannten
Zusanmenset zungen zur Abschreckung von kriechenden

Schadi nsekt en" gesehen.

Bei einer G uppe von Erfindungen, we sie hier vorliegt,
i st nach Regel 13.2 PCT das Einheitlichkeitserfordernis
der Regel 13.1 PCT erfdllt, wenn zw schen den einzel nen
Erfi ndungen ein techni scher Zusammenhang besteht, der in
ei nem oder nehreren gl ei chen Merkmal en zum Ausdr uck
kommt, wobei di ese besonderen Merkmale jeweils den
Beitrag der Erfindung als Ganzes zum Stand der Techni k
besti mmen.

D e Begrindung fur den "a posteriori"- Ei nwand wegen
mangel nder Einheitlichkeit in der Zahlungsaufforderung
ist allein schon deshal b schwer nachvol |l zi ehbar, da die
| RB bei m Versuch, die den Ansprichen 13-16 ihrer Ansicht
nach zugrundl i egende Aufgabe imLichte des zitierten

St andes der Techni k zu formulieren, Aufgabe und Ldsung

i n unzul 8ssi ger Wi se mteinander verm scht hat. Die den
tat sachli ch beanspruchten Gegenstanden zuw der | auf ende
Feststellung in der Zahl ungsaufforderung, wonach die

Vor ausset zungen fir die Einheitlichkeit u.a. deshalb
nicht erfallt sind, da die Zusanmenset zungen gemal3 den
Ansprichen 1 bis 8 zur Abschreckung [von Schadi nsekten]
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i mallgenei nen geeignet sind, |aRkt zudem nur den Schl uf
zu, dall nach Ansicht der IRB zur Erfidllung des

Ei nheitlichkeitserforderni sses der Regel 13.2 PCT im
vorliegenden Fall die Zusanmenset zungen genmal3 den
Anspriuche 1 bis 8 ausschlielllich zur Bekanpfung

kri echender Schadi nsekten geei gnet sein durften. Dieser
Auf f assung kann di e Kanmer nicht fol gen.

4.1.3 D e Verwendung der auf G undl age des in der
Zahl ungsaufforderung zitierten Standes der Technik als
neu anzusehenden Zusamensetzungen gemnéfl den
Anspriuchen 1 bis 8 wird in der Annel dung ebenso w e die
Verwendung der aus Anspruch 1 durch D scl ai ner
ausgenommenen bekannten Zusammenset zung (DEET und
Vanillin) einzig und allein fidr die Abschreckung
kri echender Schadi nsekten beansprucht. D ese Verwendung
der bekannten Zusanmensetzung ist in Ansehung des von
der IRB zitierten Standes der Techni k ebenfalls neu. Bei
di eser Sachl age | egt die Kanmer das in Regel 13.2 PCT
genannte Erfordernis des Vorhandensei ns von ei nem oder
nmehreren gl ei chen oder entsprechenden besonderen
t echni schen Merkmal en al s Voraussetzung fur die
Ei nheitlichkeit einer Guppe von Erfindungen imFalle
von Anspriuchen, die wie in der vorliegenden
Pat ent annmel dung ei nerseits auf neue Zusanmenset zungen
und andererseits auf die Verwendung di eser neuen und
ander er bekannter Zusammensetzungen fir einen
genei nsanmen neuen Zweck gerichtet sind, so aus, dalR das
Vor handensei n sol cher techni scher Merkmale in der Regel
bereits dann unterstellt werden kann, wenn di e neuen und
bekannt en Zusanmenset zungen fir den genei nsam
beansprucht en neuen Zweck (gegebenenfalls neben anderen,
ni cht beanspruchten Zwecken) tatsachlich geei gnet sind.
DalR dies der Fall ist, ist aus den Angaben in der

2773.D
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Annel dung herl eitbar. Eine engere Ausl egung dahi ngehend,
dall di e Zusammenset zungen i mvorliegenden Fal
ausschliefl3lich zur Bek&npfung kriechender Schadi nsekten
geei gnet sein durfen, wirde nach Ansicht der Kanmer dem
Nor neweck des Artikels 34 (3) PCT und der zugehorigen
Regel 13.1 PCT nicht gerecht. Di esen Nornezweck sieht die
Kanmer in Ubereinstinmmung mit denjenigen des Artikels 82
EPU darin zu verhindern, daB in ein und dersel ben

Pat ent anmel dung ni cht zusanmengehori ge CGegenst dnde
beansprucht werden (siehe z. B. T 110/82, Abl. EPA 1983,
274, insbesondere G inde, Punkt 5).

Aus den obi gen Ausfidhrungen ergi bt sich, dal das
"gl ei che oder besondere techni sche Merkmal " in der

bi sher im Stand der Techni k nicht bekannten Ei gnung der
in den Ansprichen 1-12 definierten Zusanmenset zungen
einerseits und der in den Ansprichen 13-16 definierten
Zusanmenset zungen andererseits zur | angabhal t enden
Abschreckung kriechender Schadi nsekten zu sehen i st.

Zwi schen den in der Zahl ungsaufforderung angefihrten
(G uppen von ) Erfindungen besteht daher der nach

Regel 13 (2) PCT erforderliche techni sche Zusanmenhang.
Fir die Frage der Einheitlichkeit ist es imvorliegenden
Fal | unerheblich, dal3 die in den Ansprichen 1-12

defini erten Zusanmenset zungen einerseits und die in den
Ansprichen 13-16 definierten Zusanmenset zungen
andererseits gegebenenfalls auch fir andere, nicht
beanspruchte Zwecke geei gnet sind.



- 12 - W 0016/ 02

4.1.5 Da di e Beschwerdekammern des Europdai schen Patentants
tuber den Wderspruch des Annel ders gegen die vom
Eur opéi schen Patentant nach Artikel 17 (3) a) des
Zusamenar bei t svertrags fur die international e Recherche
festgesetzte zusatzliche Gebuhr auf G undl age der in der
Zahl ungsauf f or der ung angef thrten Begrindung und des dort
zitieren Standes der Techni k zu entscheiden hat, ist
ei ne unterschiedliche Beurteilung der Einheitlichkeit
wahrend der Sachprtf ung unter Heranzi ehung des
vol | st andi gen, i m Recherchenbericht zitierten Standes
der Techni k und von ei nes der Priufungsbehtrde
gegebenenfal | s ent gegengehal t enen, zusatzlichen Standes
der Techni k durchaus nbgli ch.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Dem W der spruch wird stattgegeben.

2. D e Riuckzahl ung der zuséatzlich entrichteten
Recher chengebihr und der W derspruchsgebihr wird
angeor dnet .

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

A. Townend U OGswal d
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