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Sachverhalt und Antréage
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Am 20. Septenber 2001 hat die Annelderin die
i nternational e Pat ent annel dung PCT/ DE 01/ 03672 mt dem
Titel "Biologisch abbaubare Funktionsfl Gssigkeit fur

mechani sche Antriebe" eingereicht.

Das EPA, handel nd als International e Recherchenbehdrde
imSinne des PCT ("IRB"), hat die Annelderin nach
Artikel 17 (3) a) PCT und Regel 40.1 PCT zur Zahl ung
von 3 zusat zli chen Recherchengebihren aufgefordert.

Die IRB hat in ihrer Aufforderung zur Zahl ung
zusét zl i cher Gebihren vom 11. Februar 2002 die
Auf f assung vertreten, dass die vorliegende Annel dung 4
ver schi edene Erfindungen enthalte, namich:

Erfindung 1 (Anspriche 1, 2, 3, 6, 8, 9):

Funkti onsfl Ussi gkeit auf WAsserbasis mt einem Zusatz

von Pol yaspar gi nsaur e;

Erfindung 2 (Anspriche 4, 6, 8, 9):

Funkti onsfl Ussi gkeit auf Basis von 1, 2-Monopropyl en-
glycol mt einem Zusatz von Pol yaspar gi nsaur e;

Erfindung 3 (Anspriche 5, 6, 8, 9):
Funktionsfl Gssi gkeit auf Basis von Pol yethyl en- oder

Pol yal kyl engl ycol en oder deren M schungen mt ei nem

Zusat z von Pol yaspar gi nsaure; und
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Erfindung 4 (Anspriche 7-9):

- Funkti onsfl Gssi gkeit bestehend aus Vitam n E und

ei nem Zusatz von Pol yaspar gi nsaur e.

Die I RB hat die Zahl ungsaufforderung damt begrindet,
dass die all geneine erfinderisch Idee, die die
unabhangi gen Anspriche 1, 4, 5 und 7 verbinde, der
Zusat z von Pol yaspar gi nsdure sei. Diese |dee sei aber
imH nblick auf die Druckschrift

(1) WO A-97/ 04052

ni cht neu. Daher bestehe zw schen den Gegenst anden

di eser Anspriche kein techni scher Zusammenhang i m Si nne
der Regel 13.2 PCT, d. h. es gebe in den Ansprichen

kei nen gl ei chen oder entsprechenden Beitrag zum Stand
der Techni k. D e nach Regel 13.1 PCT erforderliche

Ei nheitlichkeit der Erfindung sei daher nicht gegeben.

Mt am 9. Marz 2002 i m EPA ei ngegangenen Schrei ben hat
di e Annel derin gegen di e Aufforderung Wderspruch

ei ngel egt. Di e Zahlung der zuséatzlichen

Recher chengebihren wurde von der Annelderin mt
Uber wei sung vom 12. Mirz 2002 veranl asst. Der Betrag
ging am 14 Mirz 2002 auf dem Konto des EPA ein. Auf
Auf f orderung des EPA gemal3 Artikel 8 (3) b) GebO
entrichtete die Annel derin einen 10% gen Zuschl ag.

Al's Ergebnis der Uberprifung der Aufforderung zur

Zahl ung der zusét zlichen Recherchengebihren gemal
Regel 40.2 c), d) und e) PCT vom 29. Juli 2002 hat die
| RB der Annelderin mtgeteilt, dass di ese Aufforderung
in vollem Unfang richtig und gerechtfertigt gewesen sei
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AulBerdem hat sie die Annelderin zur Zahlung der
W der spruchsgebihr innerhal b ei nes Monats aufgefordert.

Die IRB hat in der betreffenden Mtteilung ausgef hrt,
der Begriff "Funktionsfl Ussigkeit"” als solcher werde in
ver schi edenst en Zusamrenhdngen gebraucht und sei nicht
auf Fl Ussigkeiten fir nmechani sche Antriebe begrenzt.
Auch treffe er keine Aussage Uber die tatséachliche
Funktion der Fl Ussigkeit oder die Anforderungen, denen
si e genluge. Jede Fl Ussigkeit, die eine Funktion habe,

al so auch eine Schnei defl Gssi gkeit, konne als
Funkti onsfl Gssi gkeit bezei chnet werden.

I n di esem Zusammenhang hat sie auch darauf hi ngew esen,
dass di e Angabe ei ner beabsichtigten Verwendung ei nes
Produktes in ei nem Produktanspruch nicht als

Ei nschr ankung des beansprucht en Gegenstandes betracht et
werden konne. Sie konne daher nicht dazu benutzt werden,
den beanspruchten Gegenstand vom Stand der Technik

abzugrenzen.

Di e Annel derin hat die Wderspruchsgebiuhr am
8. August 2002 entrichtet.

Ent schei dungsgr inde

2463.D

Der Wderspruch ist zul dssig. Die zusatzlichen
Recher chengebihren wurden gemél3 Regel 40.3 PCT,
Artikel 8 (3) b) GebO und Zuschlag und damt ebenso w e
di e Wderspruchsgebuhr rechtzeitig entrichtet.

GemalR Artikel 154 (3) EPU sind die Beschwerdekanmmern fur
Ent schei dungen Uber W derspriche gegen von der | RB nach
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Artikel 17 (3) a) PCT festgesetzte zuséatzliche Gebihren
zust dndi g. GemalR Regel 40.2 c) PCT kdnnen sie den

W der spruch gegen die zusatzlichen Gebihren priufen und,
insoweit er als berechtigt befunden wrd, die vollige
oder teilweise Rickzahlung der zusatzlichen Gebihren

anor dnen.

I mvorliegenden Fall hat die Annelderin drei zusatzliche
Recher chengebihren fir die in der Zahl ungsaufforderung
definierten Erfindungsgegenstande 2, 3 und 4 unter

W der spruch bezahlt.

D e Kanmmer entnimt der Zahl ungsaufforderung, dass die
| RB den Ei nwand mangel nder Einheitlichkeit auf die

O fenbarung in der Druckschrift (1) gestutzt hat. Der
Ei nwand der | RB beruht daher auf der Feststellung der
Unei nheitlichkeit a posteriori.

Ei ne Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher

Recher chengebihren wegen Unei nheitlichkeit a posterior

i st nach der Entscheidung G 1/89 (ABI. EPA 1991, 155)
noglich. Die G oflRe Beschwerdekanmer hat jedoch in der
genannten Entschei dung ausgefihrt, dass eine

Beanst andung di eser Art durch die IRB i mer unter

Ber ticksi chti gung des Unstandes erfol gen sollte, dass der
Annel derin eine gerechte Behandl ung zuteil wird und dass
di e zusatzliche Gebuhr nach Artikel 17 (3) a) PCT nur in
ei ndeutigen Fallen verlangt werden sollte. Da die

Annel derin bei dem Verfahren nach dem PCT, auller in

i hrer Begrindung des Wderspruchs, keine Cel egenheit zur
Stel l ungnahne erhalte, solle die | RB bei der Beurteilung
der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit Zurickhal tung
tiben; sie solle insbesondere in Genzfallen nicht davon

ausgehen, dass ei ne Annel dung das Erfordernis der



2463.D

- 5 - W 0018/ 02

Ei nheitlichkeit der Erfindung wegen mangel nder Neuheit
oder erfinderischer Tatigkeit nicht erfille (siehe
Punkt 8.2 der Entschei dungsgrinde).

AufBerdem si nd nach Regel 40.1 PCT in der

Zahl ungsauf forderung die G unde fiur die Feststellung
anzugeben, dass die internationale Anmel dung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht
entspricht. Nach stéandi ger Rechtsprechung der

Beschwer dekanmern bedeutet das, dass mt der

Auf f orderung zur Zahl ung der zuséatzlichen Cebihren eine
nachvol | zi ehbar e Begrindung gegeben werden nuss. Dabei
sind nicht nur die G unde anzugeben, weshalb die im
unabhéangi gen Anspruch definierte einzige Erfindung
(L6sung der im Hinblick auf den nachsten Stand der
Techni k definierten techni schen Aufgabe) nicht neu oder
ni cht erfinderisch ist, sondern auch, warum nach Wegf al
der einzigen allgeneinen erfinderischen |dee der

Erfi ndung zwi schen den als uneinheitlich angesehenen neu
definierten alternativen Erfindungsgegenstanden kei ne

Ei nheitlichkeit nmehr besteht, falls dies nicht aus der
Definition der alternativen Erfindungsgegenstdnde heraus
ohne weiteres klar ersichtlich ist.

I mvorliegenden Fall hat die IRB imHi nblick auf die

O fenbarung in der Druckschrift (1) den im Anspruch 1
der urspringlichen Anmel dung definierten Gegenstand in 4
von ei nander getrennte Erfindungen unterteilt, welche
sich durch unterschiedliche Basisfl issigkeiten

unt er schei den (siehe Punkt 111 oben).

Dabei hat sie die Uneinheitlichkeit ausschliel3lich damt
begr indet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 und auch
die all geneine erfinderische Idee, die die unabhéangi gen
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Anspriche 1, 4, 5 und 7 verbinde, namich der Zusatz von
Pol yaspar gi nsaure, i mHi nblick auf die Druckschrift (1)
ni cht neu seien. Es bestehe daher zw schen den

Cegenst anden di eser Anspriche kein technischer
Zusamenhang i m Si nne der Regel 13.2 PCT, d. h. es gebe
in den Ansprichen keinen gl ei chen oder entsprechenden
Beitrag zum Stand der Techni k.

8. Es ist nun zu priufen, ob die IRB mt dieser Feststellung
i hre Begrundungspflicht erfullt hat.

9. W e oben unter Punkt 6 angegeben, muss nach st andi ger
Recht sprechung der Beschwer dekamrern ei ne Anforderung
zur Zahl ung zuséat zl i cher Recherchengebuhren eine
Ausei nanderset zung mt der Aufgabe der Erfindung und
i hrer Losung enthalten, wenn nicht ohne weiteres
ersichtlich ist, dass die in der Aufforderung
auf gezéahl ten techni schen Sachverhalte verninftigerwei se
ni cht unter eine Gesant auf gabe subsum ert werden kdénnen
D e bl oRe M ssachtung dieses Prinzips wird also als
ausrei chender Gund fir die Rickerstattung der
zuséat zl i chen Recher chegebihren angesehen.

Die Ermttlung der der Erfindung zugrunde |iegenden

t echni schen Auf gabe unfalRt (i) die Feststellung des
"nachst kommenden Standes der Techni k", wobei es sich -
nach der standi gen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
- in der Regel umein fruheres Dokument handelt, das

ei nen CGegenstand of fenbart, der dem gl ei chen Zweck w e
di e beanspruchte Erfindung dient und die neisten

rel evanten techni schen Merknmale mt ihr genei nsam hat,
(ii) die Bestinmung der gegenuber di esem nachstkonmenden
Stand der Techni k gl aubhaft erzielten techni schen

Er gebni sse oder Wrkungen (Lei stungsergebnis), und (iii)

2463.D
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di e Formulierung der Aufgabe als die Zielvorstellung,
das tatséachlich erreichte Leistungsergebnis

her bei zuf Ghr en.

Weil imvorliegenden Fall eine solche Ermttlung der

t echni schen Aufgabe in der Aufforderung der |SA fehlt,

i st die Aufforderung nicht ausreichend begrindet im

Si nne von Regel 40.1 PCT und damt rechtsunwirksam Die
von dem Annel der zuséatzlich bezahlten Recherchegebihren
si nd daher gemalR Regel 40.2 c) PCT zurickzuzahl en

I n di esem Zusammenhang wei st di e Kamrer noch darauf hin,
dass nach der vorliegenden Patentannel dung di e Auf gabe
darin besteht, biologisch abbaubare und unt oxi sche

Funkt i onsfl Gssi gkeiten fir nmechani sche Antriebe zu
schaffen, die in geschl ossenen Triebwerksystenen auch
bei Sunpftenperaturen von héher als 120°C anwendbar und
auf Wasser basieren oder mt Wasser verdinnbar sein
(siehe Seite 2, vorletzter Absatz). Dagegen betrifft die
in der Druckschrift (1) angegebene Aufgabe di e Schaffung
von bi ol ogi sch Abbaubare Fl Ussi gkeiten auf Basis von
Wasser, die fiar die Metall bearbeitung, z. B. als
Schnei df | issi gkeit, geeignet sind (siehe Seite 2,

Zeilen 22 bis 25, und Seite 3, Zeile 24 bis Seite 4,
Zeile 9). Weil, w e oben unter Punkt 9 bereits angegeben
nach st andi ger Rechtsprechung der Beschwerdekanmern eine
Druckschrift sich nicht aufgrund der bl oRen Ahnlichkeit
der Zusamrenset zung der Produkte als nachster Stand der
Techni k qualifizieren kann, aber vielnehr auch die

Ei gnung der Produkte fir den erfindungsgenal
angestrebten Zweck beschrei ben nuss, ist die
Druckschrift (1) als Ausgangspunkt fir die Ermttlung
der der vorliegenden Annel dung zugrunde |iegenden

Auf gabe faktisch ungeei gnet.
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D es bedeutet jedoch auch, dass die Druckschrift (1)
keinerlei Einfluss auf die in der vorliegenden Annel dung
angegebene Aufgabe und die erfinderische Tatigkeit der
beanspruchten Losung hat und dass imvorliegenden Fal
das Erfordernis der Einheitlichkeit nach Regel 13.2 PCT
dadurch erfuallt wird, dass durch den Zusatz von

Pol yaspar gi nsaure nach den unabhangi gen Pat ent -
ansprichen 1, 4, 5 und 7 zur LOsung der angegebenen

Auf gabe al s besonderes techni sches Merkmal ein

t echni scher Zusammenhang best eht .

Die IRB hat vorgebracht, der Begriff

"Funktionsfl lGssigkeit" als solcher werde in

ver schi edenst en Zusamrenhdngen gebraucht und sei nicht
auf Fl Ussigkeiten fir nmechani sche Antriebe begrenzt.
AufBerdem hat sie in di esem Zusanmenhang dar auf

hi ngewi esen, dass di e Angabe ei ner beabsichtigten
Verwendung ei nes Produktes in einem Produktanspruch

ni cht dazu benutzt werden koénne, den beanspruchten
Gegenstand vom St and der Techni k abzugrenzen.

D eses Vorbringen der IRB konnte zwar fir die Neuheit
der beanspruchten Gegenstéande im Hi nblick auf die
Druckschrift (1) zutreffen; beziglich der Ermttlung der
erfinderischen Tatigkeit und somt der Einheitlichkeit
der Erfindung im Sinne der Regel 13 PCT ist es, w e aus
den obi gen Ausf uhrungen der Kanmmer hervorgeht, jedoch

irrel evant.

Unter di esen Unstanden kommt di e Kammrer zu dem Schl uss,
dass i m Hi nblick auf Regel 40.2 e) PCT auch die
W der spruchsgebihr zurtckzuzahl en i st.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Die Aufforderung der IRB wird als rechtsunw rksam

auf gehoben.

2. Di e zusat zl i chen Recherchengebihren und die
W der spruchsgebihr sind zurickzuzahl en.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

N. Maslin A. Nuss
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