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Sachverhalt und Antrage

I. Der Widerspruch richtet sich gegen die Einbehaltung
einer gemaf® Artikel 34 (3) a) und Regel 68.2 PCT unter
Widerspruch entrichteten zusatzlichen Prifungsgebiihr
durch das Europdische Patentamt als die mit der
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behdrde

(IPEA) .

IT. Fir die unter der Nummer WO 03/073499 verdffentlichte
internationale Anmeldung PCT/DE03/00406 wurde bei der
IPEA am 22. September 2003 ein Antrag auf internationale

vorlaufige Prifung gestellt.

IIT. Am 27. Oktober 2003 wurde der Anmelder aufgefordert, die
Ansprliche einzuschranken oder eine weitere
Prifungsgeblhr zu entrichten. Der Anmelder entrichtete

die zusatzliche Prlifungsgeblhr unter Widerspruch.

Iv. Am 14. Januar 2004 erging ein schriftlicher Bescheid und,
parallel dazu, eine Aufforderung zur Zahlung der
Widerspruchsgeblhr gemass Regel 68.3 e) PCT. Die

Widerspruchsgeblhr wurde am 13. Februar 2004 entrichtet.

V. Der Anmelder reichte am 29. April 2004 neue Ansprilche
ein. Diese Anspriliche bildeten die Grundlage fir den am
13. Juni 2004 fir alle Teile der Anmeldung erstellten

internationalen vorlaufigen Prlufungsbericht.
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Entscheidungsgrinde

1. Der Widerspruch ist zulassig.

2. Gemass Regel 68.2) PCT muss eine Aufforderung begrinden,
warum nach Auffassung der IPEA die Anmeldung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht

entspricht.

2.1 Die in der Zahlungsaufforderung angegebenen Grinde
miissen den Anmelder in die Lage versetzen, darUber zu
entscheiden, ob er seine Ansprliche einschrénken oder
zusdtzliche Geblhren bezahlen soll. Hierflr ist es
unerlasslich, dass die Grinde flUr die Forderung
zusatzlicher Geblhren in der Zahlungsaufforderung
vollstandig und abschlieflend dargelegt werden. (W004/93,
Punkt 2.2).

2.2 Im vorliegenden Fall enthielt die Aufforderung nach
Regel 68.2 PCT, die AnsprlUche einzuschranken oder eine
zusatzliche PriUfungsgeblhr zu entrichten, zusatzlich zu
einer Auflistung der Dokumente D1 bis D3 lediglich die
folgende Feststellung:

Es seien in der Anmeldung zweil verschiedene Gruppen von

Erfindungen:
i) der Gegenstand der Anspriche 1 bis 17, und
ii) Gegenstand der Ansprliche 16 und 18.

Der Gegenstand der Anspriiche 1 und 16 sei sowohl aus
Dokument D1 als auch aus Dokument D3 bekannt und daher

nicht neu. Die erforderliche Einheit der Erfindung
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gemass Regel 13.1 PCT seil damit insofern nicht mehr
gegeben, als zwischen den Gegenstanden der Gruppen
abhdngiger Ansprliiche 17 und 18 und dem entsprechenden
Gegenstand der Anspriche 2 bis 15 kein technischer
Zusammenhang im Sinne der Regel 13.2 PCT bestehe, der in
einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden

besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt.

2.3 Die Aufforderung enthalt somit zwar eine Feststellung
der rechtlichen Voraussetzung fir mangelnde
Einheitlichkeit (d.h., dass kein technischer
Zusammenhang der beanspruchten Erfindungen im Sinne der
Regel 13.2 PCT bestehe), jedoch weder eine Aufzahlung
noch eine Analyse der betroffenen technischen Merkmale
auf die sich die Schlussfolgerung Uber die mangelnde

Einheitlichkeit stutzt.

2.4 In der verdffentlichten Entscheidung W 3/93, ABl. EPA,
1994, 931 ff., Punkt 3.1 der Entscheidungsgriinde) war
die Kammer der Auffassung, dass eine Begrindung zu
welcher der Anmelder sachlich Stellung genommen hat,
aufgrund dieser Stellungnahme als ausreichend angesehen

werden kdnne.

2.5 Im hier vorliegenden Fall hat der Anmelder als
Beantwortung der knappen Mitteilung der Prufungsbehdrde
eine verhaltnismassig ausfihrliche Stellungnahme
verfasst. Jedoch beschrankt sich diese Stellungnahme
darauf, die Unterschiede zwischen der Erfindung und dem
Stand der Technik hervorzuheben, um Neuheit und
erfinderische Tatigkeit zu begrlinden. Zur Frage der
mangelnden Einheitlichkeit wird ausser einer kurzen
Bemerkung, dass der wegen fehlender Neuheit gedusserte

Einwand nicht greife, keine Aussage gemacht.
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Im vorliegenden Fall liegt daher weder eine ausreichende
Begriindung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit
seitens der Prufungsbehdrde vor, noch eine Stellungnahme
des Anmelders, aus der sich schliessen liesse, dass die
Begriindung dennoch als ausreichend anzusehen war. Die
Aufforderung enthalt auch keine Angabe der HOhe der zu

zahlenden Gebiihr oder Gebihren.

Aufgrund der mangelhaften Begrlindung der ursprlinglichen
Aufforderung vom 27. Oktober 2003 zur Einschridnkung der
Ansprliche oder Zahlung zusétzlicher Geblhren, erftllt

diese Aufforderung die Erfordernisse der Regel 68.2 PCT

nicht.

Des Weiteren ist die Zusammensetzung des in

Regel 68.3 c) PCT genannten, aus drei Mitgliedern
bestehenden, Ausschusses der IPEA weder aus der
vorliegenden Akte noch aus der Aufforderung zur Zahlung
der Widerspruchsgeblhr bekannt. Da die Zusammensetzung
des Ausschusses nicht ersichtlich ist, ist die Kammer
auch nicht in der Lage festzustellen, ob die gemadfs der
Regel 68.3 e) PCT erforderliche vorherige Uberpriifung
durch einen den Vorschriften der Regel 68.3 c) PCT
entsprechenden Ausschuss stattgefunden hat. Mangels
Beweises einer vorschriftsgemdRen Uberpriifung ist die
Aufforderung zur Zahlung der Widerspruchsgebihr als

rechtsfehlerhaft und somit rechtsunwirksam anzusehen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Dem Widerspruch wird stattgegeben.

2. Die zusatzliche Prifungsgeblhr und die

Widerspruchsgeblhr sind zuritickzuzahlen.

Geschdftsstellenbeamtin Vorsitzender

C. Eickhoff R. G. O'Connell
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