Europaisches European Patent Office européen
Patentamt Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Aktenzeichen: W 04 /85

ENTSCHEIDUNG
einer Technischen Beschwerdekammer
vom 22. April 1986

Gegenstand der Widerspruch gem#s8 Regel 40.2(c) des Vertrages iiber
Entscheidung: Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens gegen die Aufforderung des
Europaischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag)
zur Zahlung zusdtzlicher Recherchengebiihren.



Europdisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets
Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Publication In the Official Journal Yes/N

Verdffentlichung Im Amtsblatt Ja/Ne
Publication au Journal Officlel Oui/Nen

Aktenzeichen / Case Number / N° du recours : W 04/85
Anmeldenummer / Filing No / N de la demande :

Verdffentlichungs-Nr. / Publication No / N° de la publication :

Bezeichnung der Erfindung:

Title of invention:

Titre de I'invention :

Klassifikation / Classification / Classement :

ENTSCHEIDUNG / DECISION
vom / of / du 22. April 1986

Anmelder / Applicant / Demandeur :

Patentinhaber / Proprietor of the patent /
Titulaire du brevet :

Einsprechender / Opponent / Opposant :

Stichwort / Headword / Référence : PCT/S
Begrindung der Aufforderung nach
EPO / EPC/ CBE PCT Art. 17 (3) a, Regel 13 und 40

Leitsatz / Headnote / Sommaire

In der Aufforderung zur Zahlung zus#tzlicher Recherchengeblihren nach
Artikel 17 (3) a PCT sind die Grlnde flr die Feststellung anzugeben,
daB die internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit
der Erfindung nicht entspricht. Eine Aufz¥hlung der in der Anmeldung
enthaltenen Erfindungen genligt dann nicht, wenn der Anmelder allein
dieser Aufz¥hlung nicht entnehmen kann, daB8 in seiner Anmeldung
nicht eine einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel

13.1 PCT verwirklicht ist.
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GEKURZTE FASSUNG

Sachverhalt und Antrdge

Der Anmelder hat eine internationale Anmeldung fUr eine
Erfindung eingereicht. Die Anmeldung enthdlt 45 Ansprliche.

Die Zweigstelle in Den Haag des Europdischen Patentamts hat
dem Vertreter des Anmelders eine Aufforderung zugestellt, in
der die internationale Recherchenbehdrde die Auffassung
vertritt, daB8 die internationale Anmeldung dem Erfordernis
der Einheitlichkeit nicht entspricht. Zur Begrlindung werden
zehn Erfindungen samt den maBgebenden Ansprlichen aufge-
fihrt.

In der Aufforderung heiBt es dann weiter, daB die inter-
nationale Recherchenbeh®rde den internationalen Recherchen-
bericht flir die Teile der internationalen Anmeldung er-
stelle, die sich auf ndherbezeichnete Anspriliche der

Er findung beziehen. FUr die Ubrigen Teile der
internationalen Anmeldung werde der internationale
Recherchenbericht nur erstellt, wenn zusdtzliche Geblhren
entrichtet werden. Die flir die Recherche iUber jede
zusdtzliche Erfindung zu entrichtende Geblhr betrage 2 095
DM. Der Gesamtbetrag der zusdtzlichen Geblihren belaufe sich
auf 18 855 DM. Der Anmelder werde aufgefordert, innerhalb
von 30 Tagen seit dem in der Aufforderung genannten
Absendedatum den angegebenen Betrag zu entrichten.

Der Vertreter des Anmelders entrichtete daraufhin fUnf
weitere Recherchengeblihren im Gesamtbetrag von 10 475 DM. In
einem bestdtigten Fernschreiben flihrte der Vertreter aus,
daB8 diese Geblhren funf Qeitere Er findungsgruppen abdeckten.
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Aber auch die weiteren Anspriiche seien abgedeckt, da diese
mit den vorhergehenden einheitlich seien. Worin die Einheit-
heitlichkeit zu sehen sei, legte der Anmelder im einzelnen

dar.

Falls die Recherchenbehdrde seine Ausfihrungen nicht aner-
kenne und damit seinen Widerspruch ablehnen sollte, bean-
trage er, hilfsweise flinf andere Anspruchsgruppen zu
prifen.

In einem Telefongespr8ch mit der Zweigstelle Den Haag des
Europdischen Patentamts erkldrte der Vertreter des Anmel-
ders, das die fuUnf zus¥tzlichen Geblhren flir die in seinem
Hilfsantrag genannten Anspruchsgruppen bestimmt seien und
gab zu erkennen, daB seine Eingabe als Widerspruch gemis
Regel 40.2.c PCT anzusehen sei. Diese Erkldrungen wurden dem
Vertreter des Anmelders mit einer Mitteilung bestdtigt. Es
wurde ihm weiter mitgeteilt, daB die Akte der Technischen
Beschwerdekammer zur Entscheidung vorgelegt worden sei. Der
Anmelder hat im Widerspruchsverfahren vor der Kammer keine

Erklidrung abgegeben.

Entscheidungsgrlinde

Der Widerspruch ist gem%8 Regel 40.2.c PCT zuldssig, da der
Anmelder die zusitzlichen Gebllhren unter Widerspruch gezahlt
und er seinem Widerspruch eine Begrlindung beigefligt hat, das
die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheit-
lichkeit der Erfindung erfiille.

Der Widerspruch ist begriindet, da dem Anmelder keine rechts-
wirksame Aufforderung gemdB Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a
PCT zur Zahlung zusditzlicher Gebllhren zugestellt worden ist.
Die Recherchenbehdrde hat dem Anmelder zwar eine vordruck-
miBige Aufforderung gemd8 Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a
PCT und Regel 40.1 PCT zugestellt; diese Aufforderung ent-
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hielt jedoch keine ausreichende Begriindung flir die Feststel-
lung der internationalen Recherchenbehtrde, das8 die inter-
nationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der
Er findung nicht entspreche. In dem Vordruck war in dem
Freiraum, der flir die Begriindung unter Angabe der

maBgeblichen Ansprlche flir jede Erfindung vorgesehen ist,
lediglich der Hinweis enthalten: "“siehe Blatt 2". Auf diesem
Blatt 2 waren die oben unter II. genannten zehn Erfindungen
samt den jeweiligen Anspruchsgruppen listenartig aufgeflihrt.
Weitere Ausfiihrungen zur Begrlindung enthielt die
Aufforderung nicht.

3. Nach Regel 40.1 PCT sind in der Aufforderung gemds Artikel
17 Absatz 3 Buchstabe a PCT die Grilinde flir die Feststellung
anzugeben, daB die internationale Anmeldung dem Erfordernis
der Einheitlichkeit der Erfindung nicht entspricht. Auch die
Richtlinien fUr die internationale Recherche nach dem PCT
vom 18. November 1977 weisen in Kapitel VII. 2 darauf hin,
daB die Aufforderung die Grinde, aus denen die interna-
tionale Anmeldung als nicht einheitlich erachtet wird,
spezifizieren und die einzelnen Erfindungen angeben muB. Die
Aufforderung enthilt lediglich die Angabe der einzelnen
Er findungen, jedoch keine Begrlindung, warum die
internationale Recherchenbeh8rde diese nach ihrer Auffassung
einzelnen Erfindungen flir nicht einheitlich h#lt. Damit
erflillt die Aufforderung nicht die Erfordernisse der Regel
40.1 PCT. Die Angabe von Grinden in einer Aufforderung gemis
Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a PCT und Regel 40.1 PCT ist
aber ein so wesentliches Erfordernis, da8 eine Aufforderung
ohne Begriindung nicht als rechtswirksam angesehen werden
kann. Die Begrlindung soll dem Anmelder und im Fall eines
Widerspruchs der Rechtsmittelinstanz die Nachprlifung
ermdglichen, ob die Forderung zusdtzlicher Geblihren wegen
Nichteinheitlichkeit der Erfindung gerechtfertigt ist. Die
Begrindung mu8 daher die tragenden Erwdgungen flr die
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Feststellung der Nichteinheitlichkeit in logischer
Gedankenflihrung enthalten.

Die Grlinde missen flir den Anmelder zumindest erkennen
lassen, welche Uberlegungen flir die Entscheidung maBgebend
waren. In einfachen Fillen mag es durchaus ausreichend sein,
daB8 zur Begriindung der Nichteinheitlichkeit die Gegensté&nde
der Anmeldung lediglich aufgez¥hlt werden, n8mlich wenn
bereits aus der Aufzihlung ohne weiteres ersichtlich ist,
daB in der Anmeldung nicht eine einzige allgemeine er-
finderische Idee im Sinne der Regel 13.1 PCT verwirklicht
ist. Um einen solchen einfachen Fall handelt es sich hier
jedoch nicht. Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Wdarme- und Stoffaustausch zwischen zwei oder mehr strdmungs-
f&higen Medien. Nach der Aufgabe soll die Vorrichtung so
ausgebildet werden, daB sich die Riume, durch die die ver-
schiedenen Medien durchgefiihrt werden, leicht gegeneinander
abdichten lassen und da8 die Medien durch die Vorrichtung
nicht nur getrennt voneinander durchgeflihrt, sondern in ihr
auch miteinander reagieren knnen. Die Aufforderung ldst
nicht erkennen, warum die dort aufgezihlten zehn Erfindungen
im Sinne der gestellten Aufgabe nicht als Verwirklichung
einer einzigen allgemeinen erfinderischen Idee im Sinne der
Regel 13.1 PCT angesehen werden kdnnen. Weder der Anmelder
noch die Kammer vermSgen daher festzustellen, ob die Auf-
forderung zur Zahlung zusitzlicher Geblhren zu Recht er-
gangen ist. Da die Aufforderung somit unter VerstoB8 gegen
die Begrundungspflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit
Regel 13.1 PCT ergangen ist, kann sie nicht als rechts-
wirksam angesehen werden. Ist aber die Aufforderung zur
Zahlung rechtsunwirksam, so hat der Anmelder die zusdtz-
lichen Geblihren ohne rechtlichen Grund entrichtet. Er kann
sie deshalb zurlickverlangen.

01292 .../...



5 W 04/85

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Riickzahlung der vom Anmelder entrichteten fUnf zus#tzlichen

Geblihren wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende

B A Norman C Maus
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