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"Uneinheitlichkeit - Begriindungspflicht der
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Leitsatz / Headnote / Sommaire

Ohne Angabe von Griinden fiir das Vorliegen von Uneinheitlichkeit ist
eine Aufforderung zur Zahlung zus3tzlicher Recherchengebiihren nach
Art. 17 (3) (a) PCT nicht rechtswirksam (im Anschlu8 an die
Entscheidung W 04/85 vom 22.04.86).

Einfache Fdlle, in denen eine bloBe Aufzdihlung der verschiedenen
Erfindungsgegenstdinde als Begriindung angesehen werden kdnnte,
stellen - insbesondere auf dem Gebiete der Chemie - seltene
Ausnahmen dar.
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1 W 07/86

Sachverhalt und Antrdge

I. Am 27. November 1985 reichten die Anmelder die inter-
nationale Patentanmeldung PCT/EP 85/00647 beim Europdischen
Patentamt ein. Das Europdische Patentamt war Bestimmungsamt

im Sinne von Art. 2 (xiii) PCT.

II. Am 21. M3rz 1986 richtete das Europdische Patentamt als
zustdndige internationale Recherchenbehdrde an die Anmelder
‘eine Aufforderung gemaB Art. 17 (3) (a) und R. 40.1 PCT.

Aus der Aufforderung war ersichtlich, daB die Gegenstdnde '
der Anspriiche 1 bis 3 einerseits und des Anspruches 4
andererseits fir nicht einheitlich angesehen wurden, ohne

daB hierfiir - wie in R. 40.1 PCT und in dem fiir die
Aufforderung verwendeten Formblatt vorgesehen - eine

Begriindung gegeben wurde.

III. Am 16. April 1986 ging ein Abbuchungsauftrag der Anmelder
fir die geforderte zusdtzliche Recherchengebilihr zusammen mit
einem Widerspruch gemd8 R. 40.2 (c) PCT ein. Nach der Be-
griindung des Widerspruchs betreffen die Anspriiche 1 bis 3
eine Verwendung gewisser Stoffe in Kombination mit Anti-
phlogistika, Antibiotika und Chemotherapeutika, wobei
Anspruch 2 speziell auf die Verwendung von Substanzen in
Form ihrer Lithiumsalze gerichtet sei; Anspruch 4 richte
sich auf die - fiir neu angesehenen - Lithiumsalze als
solche. Daher sei Einheitlichkeit im Sinne des EPU und

seiner Ausfihrungsordnung gegeben.
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2 W 07/86

Entscheidungsgriinde

1. Zufolge Art. 154 (3) EPU und Art. 9 des Vertrages zwischen
WIPO und Europdischem Patentamt sind dessen Beschwerdekam-
mern fiir Entscheidungen i#iber Widerspriliche von Anmeldern
gegen die Anforderung zusdtzlicher Recherchengeblihren gemis
Art. 17 (3) (a) PCT zustdndig (ABl. EPA 4/1979, 249). Der
Widerspruch ist gemdB8 Regel 40.2(c) PCT zuldssig, da die
Anmelder die zus8tzliche Geblihr unter Widerspruch gezahlt
und ihrem Widerspruch eine Begrlindung beigefligt haben,
wonach die internationale Anmeldung das Erfordernis der
Einheitlichkeit erflille.

2. Die internationale Recherchenbehdrde hat mit ihrer Auf-
forderung zum Ausdruck gebracht, daB8 sie die Verwendung von
gereinigten Lipopolysacchariden und deren Derivaten zur
antiinfekti¥sen Prophylaxe in Kombination mit nicht
steroidalen Antiphlogistika, Antibiotika und Chemothera-
peutika, wobei die Lipopolysaccharide bzw. deren Derivate
sowie die Antiphlogistika insbesondere als Lithiumsalze
vorliegen k¥nnen, einerseits und die Lithiumsalze der

Lipopolysaccharide bzw. -derivate und der Antiphlogistika
als solche andererseits als eine Gruppe von Erfindungen

ansieht, die nicht so zusammenh$ngen, da8 sie eine einzige
allgemeine erfinderische Idee im Sinne von R.13.1 PCT
verwirklichen. Entgegen der Vorschrift von Regel 40.1 PCT
wurden zur Stlitzung dieser Auffassung keine Grlinde

angegeben.

3. In einer zur Verdffentlichung vorgesehenen Entscheidung
einer anderen Kammer (W 04/85 vom 22. April 1986) wird der
Standpunkt vertreten, daB die Angabe von Grinden in einer
Aufforderung gem3s Artikel 17, Absatz 3, Buchstabe a PCT und
Regel 40.1 PCT ein so wesentliches Erfordernis ist, daB eine
Aufforderung ohne Begriindung nicht als rechtswirksam ange-
sehen werden kann. Die erkennende Kammer schlieBt sich
dieser Rechtsauffassung an.
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4. Wenn in der angezogenen Entscheidung ferner ausgefiihrt wird,
daB es in einfachen Fillen durchaus ausreichend sein mag,
wenn zur Begriindung der Nichteinheitlichkeit die Gegenstdnde
der Anmeldung lediglich aufgez¥hlt werden, so erscheint der
Hinweis niitzlich, daB es sich hierbei nur um Ausnahmefdlle

‘handeln kann, die insbesondere auf dem Gebiet der Chemie
selten sein werden.

5. Um einen solchen einfachen Fall handelt es sich hier
jedenfalls nicht: Nach der in der Beschreibungseinleitung
dargestellten Aufgabe, an der sich die

internationale Recherchenbehdrde zu orientieren hat, soll
eine Verbesserung der bekannten antimikrobiellen Prophylaxe
vor Operétionen durch Verabreichung von Antibiotika und
Chemotherapeutika erreicht werden. Dies schlieBt =-jeden-
falls prima facie - nicht aus, daB zur Ldsung dieser Aufgabe
sowohl die Gegenstinde der Anspriiche 1 bis 3 als auch der
Gegenstand des Anspruchs 4 beitragen. Ohne Angabe von
detaillierten Griinden vermag die Kammer nicht festzustellen,
ob die Aufforderung zur Zahlung einer zus#tzlichen Gebihr zu
Recht ergangen ist.

6. Die Aufforderung ist somit wegen VerstoBes gegen die
Begriindungspflicht der Regel 40.1 in Verbindung mit Regel
13.1 PCT zu Unrecht ergangen. Sie ist daher nicht rechts-
wirksam, so daB die von den Anmeldern entrichtete
zusitzliche Gebilihr nicht einbehalten werden kann.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Riickzahlung der zusitzlichen Gebilihr an die Anmelder wird

angeordnet.
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