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Sachverhalt und Antréage
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D e Annel der haben am 19. Juli 2001 die Internationale
Anmel dung PCT/ EP 01/ 08352 ei ngereicht. Am

16. Oktober 2001 forderte das EPA als Internationale
Recher chenbehdrde (1SA) die Annel der zur Zahl ung
zuséat zl i cher Gebihren auf, da die Annel dung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht
entspreche. Die zusatzlichen Gebihren wurden unter

W derspruch entrichtet. Al's Ergebnis der Uberprifung der
Zahl ungsaufforderung teilte die | SA am 18. Februar 2002
den Anneldern mt, dall die Aufforderung zur Zahl ung
zuséat zl i cher Gebihren nicht berechtigt war. D e Gebihren
wur den zurickerstattet. Der Recherchenbericht fur alle
Anspr iche wurde der Annel derin ebenfalls am

18. Februar 2002 uUbermttelt.

Antrag auf internationale vorlaufige Prifung gemal
Kapitel 1l PCT wrde am 20. Februar 2002 gestellt. Am
18. Marz 2002 hat das Européische Patentant als mt der
i nternational en vorl aufigen Prifung beauftragte Behorde
(I PEA), einen schriftlichen Bescheid gema3 Regel 66 PCT
(Formbl att 408) zugestellt; in diesem Bescheid wirde den
Annel dern u. a. mt Bezugnahnme auf den internationalen
Recherchenbericht mtgeteilt, dal fdr nicht

recherchi erte Anspriche kei ne Sachprifung stattfinden
wer de. Mangel nde Ei nheitlichkeit der Erfindung wurde

ni cht beanstandet. |In Beantwortung di eses Beschei ds
stellten die Annel der gemall Brief vom 22. April 2002
Ander ungen zuriuck bis zum Erhalt eines unfassenden

Pr Gf ungser gebni sses fur alle Anspriiche.

Mt Aufforderung gemal? Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2
PCT (Fornmblatt 405) vom 23. Mai 2002 teilte die | PEA den
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Annel dern mt, die Annmel dung genige dem Erfordernis der
Ei nheitlichkeit nicht. Die | PEA vertrat die Auffassung,
drei Erfindungen wirden beansprucht. D e Annel der wurden
zur Ei nschrankung der Anspriche oder Zahlung von zwei
zuséat zl i chen Pruf ungsgebtuhren in Hohe von EUR 3060

auf gefordert.

D e Annel dung enthélt fol gende Anspruchsgruppen: -

1) Anspruche 1-8
Optisch wirksame M krostruktur far Datentrager,
gekennzei chnet durch zwei durchsichtig ausgebil dete
Ber ei che, von denen ei ner eine Beugungsstruktur tragt

und der andere beugungsstrukturfrei ist.

2) Anspriche 9-19
Verfahren zur Herstellung einer Mkrostruktur fur
Dat entr ager, dadurch gekennzei chnet, dal die
M krostruktur aus einer hol ogrammahnlichen Folie
besteht, in welche eine Gtterstruktur mttels eines
Pr agest enpel s ei ngepragt wird.

3) Anspriche 20-28
Verfahren zur Herstellung einer Mkrostruktur fur
Dat entr ager, dadurch gekennzei chnet, dal die
M krostruktur in einer Folie als Vol unmentrans-

m ssi onshol ogr amm ausgebi | det i st.

In einer Anl age zu der genannten Aufforderung wurde den
Annmel dern mitgeteilt, die | PEA sei der Auffassung, der
Cegenstand des unabhangi gen Anspruchs 1 sei aus

f ol gendem Dokunment bekannt:

D1: US- A- 6024455



VI .

VII.

2418.D

- 3 - W 0003/ 03

Ferner seien die Gegenstande der Unteranspriche 2 - 4
und 6 aus D1 bekannt. Als besondere techni sche Merkmal e
der ersten Anspruchsgruppe seien die besonderen
Ausbi | dungen der M krostruktur gemal3 den Ansprichen 5
und 7 zu betrachten. Bei den Verfahrensansprichen | agen
di e besonderen techni schen Merkmal e, die den Beitrag zum
Stand der Techni k bestimten, in der Benutzung eines

Pr agest enpel s zur Ei npragung der G tterstruktur
(Anspriche 9 - 19) bzw. in der Ausbil dung der
Herstel l ung der M krostruktur als

Vol unment r ansm ssi onshol ogram (Anspriuche 20 - 28).

Da di e besonderen techni schen Merknal e verschi eden und

ni cht mteinander korrespondi erend seien und die drei
Anspruchsgruppen verschi edene techni sche Aufgaben [ dsten,
gebe es keinen techni schen Zusammenhang zw schen den
Anspruchsgruppen im Si nne der Regel 13.2 PCT und somt
nicht die erforderliche Einheitlichkeit im Sinne von
Regel 13.1 PCT.

D e Annel der haben am 20. Juni 2002 di e zusatzlichen

Pr Gf ungsgebihren unter Wderspruch bezahlt. Der

W der spruch wurde damt begrindet, dal} bereits im
Recher chenverfahren der Ei nwand der mangel nden

Ei nheitlichkeit erhoben, jedoch nach ei nem damali gen

W der spruch zurickgezogen wurde. D1 bezi ehe sich auf
retrorefl ektierende Schichten, die das Licht vorw egend
in die Richtung reflektieren, aus der das Licht
eingestrahlt wrde. Die retroreflektierende Schicht sei
so ausgebil det, dal nur in bestimten

Vel | enl &ngenber ei chen ei ne hohe Refl ektivitat vorhanden
sei . Dengegenitber sei die Erfindung fur alle

Vel | enl &ngenber ei che wi rksam Cegenstand der Erfindung
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sei ein Sicherheitsnmerkmal fir Wertdokunmente. Ein

Ki ppef f ekt werde dadurch erzeugt, dald die Schicht mt

der M krostruktur mt einer Schicht, die Informationen
tragt, zusammrenw rke. Dieser Kippeffekt erscheine nicht
nur in einer retroreflektierenden R chtung. Ausgehend
davon konne di e Auf gabenstel lung fur alle unabhangi gen
Anspriche darin gesehen werden, ein Sicherheitsel enent

mt Kippeffekt zu schaffen, das einfach herzustellen ist.

VIII. Mt der Aufforderung vom 10. Dezenber 2002 genald
Regel 68.3 e) PCT zur Zahlung der Wderspruchsgebuhr hat
die | PEA den Anneldern mitgeteilt, dall die Aufforderung
gemalR Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT zur Zahl ung
zuséat zl i cher Prufungsgebuhren berechtigt gewesen sei und
di e Geblihren nicht erstattet werden kdnnten. Sie hat
hierzu i mwesentlichen ausgefihrt, dal eine
Streifenm krostruktur in kei nem der unabhé&ngi gen
Anspr iche beansprucht werde. Cbwohl vom Gegenstand eines
prazi sierten Anspruchs 1 gesprochen werde, sei der
CGegenstand des Anspruches nicht beschrankt bzw.

prazi siert worden.

I X. Di e Wderspruchsgebihr wurde fristgemalz am
9. Januar 2003 ei ngezahlt.

Ent schei dungsgr inde

1. Der W derspruch entspricht Regel 68.3 c¢) PCT und i st
daher zul assi g.

2. I mvorliegenden Fall wurde ein bei der |SA erhobener
Ei nwand der Uneinheitlichkeit nach Wderspruch
zur uickgenommen. Die Annel der durften somt davon

2418.D
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ausgehen, dall zu di esem Zeit punkt kein

Ei nheitlichkeitsprobl em nehr bestand und hatten kei nen

G und, entsprechende Anderungen zu beantragen. |n der

i nternational en vorl aufigen Priufung wird jetzt erneut

ein Uneinheitlichkeitseinwand a posteriori erhoben, d. h.
auf Grund der Ergebni sse des international en

Recher chenberi chts.

I mersten schriftlichen Bescheid genal3 Regel 66 PCT

wur de j edoch anschei nend féal schlicherwei se angenomen,
dall der von der | SA erhobene Ei nwand der

Unei nheitlichkeit nach wi e vor aufrechterhal ten wurde.
So wird in diesemBescheid mtgeteilt, daR fiar die nicht
recherchi erten Anspriche kei ne Sachprifung stattfinden
werde. Die Einheitlichkeit der Erfindung wurde nicht
beanst andet .

Die Kammer stellt fest, dall bereits der internationale
Recher chenberi cht vom 18. Februar 2002 alle ursprunglich
ei ngerei chten Anspriche abdeckt. Der genau ei nen Monat
spat er abgesandte erste schriftliche Bescheid (Fornblatt
408) beruht somt auf einer Uberholten Sachlage. Erst in
der Aufforderung gemald Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2
PCT (Fornmblatt 405) vom 25. Mai 2002 wurde fehl ende

Ei nheitlichkeit a posteriori benmingelt.

Aus Artikel 34 (2) c) PCT geht hervor, dal der Annel der
von der | PEA "wenigstens einen schriftlichen Bescheid"
erhalt. Gemall Artikel 34 (3) a) PCT kann die | PEA im
Fall e der Uneinheitlichkeit, "den Annel der auffordern,
nach seiner Wahl entweder di e Anspriche einzuschrénken
um si e auf diese Weise mt den Anforderungen in

Uber ei nsti nmmung zu bringen, oder zusétzliche Gebihren
zu bezahl en". Cbwohl weder in den Artikeln noch in den
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Regel n ei ne Rei henfol ge vorgeschrieben ist, geht aus den
PCT Richtlinien fiar die internationale vorl aufige
Prufung hervor, siehe zZiff. VI-5.3, dall mangel nde

Ei nheitlichkeit normal erweise vor dem ersten
schriftlichen Bescheid oder, falls angebracht,

gl eichzeitig damt abgehandelt w rd.

Ferner ist den Richtlinien unter zZiff. VI-5.13 zu

ent nehnen, dalR ein erster schriftlicher Bescheid auf
mangel nde Einheitlichkeit a posteriori hinweisen soll.
Ei ne erst spatere Erhebung di eses Ei nwands i st nicht
vor gesehen. Auf diese Wise soll es dem Annel der

of fenbar erndglicht werden, auf den Ei nwand mangel nder
Ei nheitlichkeit rechtzeitig in angenessener \Wise zu
reagi eren

Das EPA als international e Recherchenbehtrde und als mt
der internationalen vorl aufigen Prifung beauftragte
Behorde hat sich in Artikel 2 der (geanderten)

Ver ei nbarung vom 31. Oktober 2001 mt dem

| nternational en Biro der Wl torganisation fir geistiges
Ei gentum (ABI. EPA 2001, 601) dazu verpflichtet, bei der
Dur chf thrung der international en Recherche und der

i nternational en vorl &ufigen Prifung nach den Richtlinien
fur die Recherche und den Richtlinien fiar die

i nternationale Prifung zum PCT vor zugehen. Diese
Richtlinien sind demmach fir das EPA als internationale
Recher chenbehtdrde bzw. al s ausgewdhltes Ant insofern

bi ndend, als dies in den Richtlinien sel bst vorgesehen
ist. Die "PCT International Prelimnary Exam nation

Gui del i nes” vom 29. Cktober 1998 stellen dazu in Zff.

| -3.2. folgendes fest: "(The guidelines) are intended to
cover typical occurrences. They should therefore be
considered only as general directives; examners wll
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have to go beyond the instructions in exceptional cases.
Nevert hel ess, applicants can expect the International
Prelim nary Exam ning Authority to act, as a general
rule, in accordance with the Guidelines (...)."

Auch wenn sich somt die genannten Richtlinien sel bst
nicht als formell bindend erkl aren, sollen die Annel der
darauf vertrauen dirfen, dall davon nur ausnahmswei se,
d. h. in begrindeten Fallen, abgew chen wrd. Dies
erschei nt besonders wegen der engen zeitlichen Abfol ge
der Verfahrensschritte in der internationalen

vor | dufigen Priufung von Bedeutung, die den Annel dern
ohnehin nur wenig Spielraumfur ihre D spositionen,

i nsbesondere fir die Vornahne von Anderungen | assen.
Derarti ge Ausnahnesituati onen kénnten sich nach
Auf f assung der Kanmer insbesondere aus den Dispositionen
der Annel der im Verfahren ergeben, nicht jedoch aus
Fehl ern der | PEA.

I mvorliegenden Fall konnten di e Annel der aufgrund der
oben genannten klaren Aussagen der Richtlinien und der
Zur uicknahme des Unei nheitlichkeitsei nwands durch die
Recher chenabt ei | ung darauf vertrauen, dal3 i hnen ein
allfalliger Ei nwand mangel nder Einheitlichkeit a
posteriori imErstbescheid mtgeteilt worden ware,

wor auf sie gegebenenfalls - w e angekundigt - mt
Ander ungen nach Regel 66 PCT hatten reagi eren kénnen

Die Kammer stellt somt fest, daR der Ablauf nicht dem
von den Richtlinien vorgesehenen Verfahren entspricht;
mangel nde Einheitlichkeit a posteriori wrde im

i nternational en vorl &ufi gen Prifungsverfahren weder vor
noch mt demersten schriftlichen Bescheid beanstandet.
Nach Ansicht der Kanmer nufl3 der Wderspruch der Annel der
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auf grund der aufgezei gten VerstoflRe gegen di e PCT-
Richtlinien zum Erfol g fdhren.

9. In der Sache W6/ 99 (ABlI EPA 2001, 196) wurde entschi eden
dall ei ne Aufforderung gemall Artikel 34 (3) a) und
Regel 68.2 PCT nur nach einem ersten, einen E nwand
mangel nder Einheitlichkeit a posteriori enthaltenden
schriftlichen Bescheid genal? Regel 66 PCT ergehen kdnne.
Qb eine derartige zeitliche Abfol ge von beiden Aktionen
der I PEA n6tig ist, oder ob sie gleichzeitig vorgenomen
wer den kdnnen, ist in der vorliegenden Angel egenheit
ni cht zu entschei den, da die Aufforderung zwar zusanmen
mt dem Unei nheitlichkeitsei nwand nach dem ersten
schriftlichen Bescheid ergangen ist, dieser Ei nwand aber
weder vor noch mt dem Erstbescheid erhoben wirde, we
es genmall den fidr das vorl aufige Prufungsverfahren nach
Kapitel 1l PCT geltenden Richtlinien zu geschehen hat.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Riuckzahl ung der zuséatzlich entrichteten Recherchengebihren
und der Wderspruchsgebiuhr wi rd angeordnet.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Ki ehl S. V. Steinbrener
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