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Sachverhalt und Antrage

I.

IT.

III.

01982

Der Anmelder hat am 18. Mai 1988 die internationale
Patentanmeldung PCT/EP 88/00 436 eingereicht.

Die Zweigstelle in Den Haag des als Internationale
Recherchenbehérde handelnden Europaischen Patentamts hat
dem Anmelder eine am 12. August 1988 abgesandte Auffor-
derung zur Zahlung von vier zusatzlichen Recherchen-
gebuhren innerhalb von 30 Tagen vom oben genannten
Absendedatum zugestellt, in der sie die Auffassung
vertritt, daB die internationale Anmeldung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht
entspricht.

Zur Begrundung ihrer Aufforderung weist die Inter-
nationale Recherchenbehérde darauf hin, daB8 der Gegen-
stand der Anspriche 1 und 2 der Anmeldung zu dem aus der
Druckschrift EP-A-0 190 416 bekannten Stand der Technik
gehére und sich die Anmeldung a posteriori als unein-
heitlich erweise. Insbesondere umfasse sie finf verschie-
dene Erfindungen, die in folgenden finf Anspruchsgruppen
ihren Niederschlag fanden:

1. Patentanspriche 1 bis 3, 8, 13, 14 (soweit sich auf
1 bis 3 beziehend)

2. Patentanspriuche 4, 8, 13, 14 (soweit sich auf 4
beziehend)

3. Anspriche 5 bis 7, 8, 13, 14 (soweit sich auf 5 bis
7 beziehend)

4. Anspriche 9 bis 12, 13, 14 (soweit sich auf 9 bis 12
beziehend)

5. Anspruche 15 bis 18.

ceifenn
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Zur Begrundung ist insbesondere ausgefihrt, daB die
Gegenstande der 1. Anspruchsgruppe zwar in sich unein-
heitlich seien, von einem diesbeziiglichen Einwand aber

- . | -

abgesehen werde, weil diese Gegenstdnde offensichtlich
nicht patentfahig seien, und daB8 die in der 2. Anspruchs-
gruppe beanspruchten Stoffe sich so wesentlich von den in
den Ansprichen 2 und 3 genannten unterschieden, daB sie

ein anderes Losungsprinzip darstellten.

Am 12. September 1988 hat die Internationale Recherchen-
behorde dem Anmelder telefonisch mitgeteilt, daB die
Frist zur Zahlung der zusatzlichen Gebihren am

13. September 1988 abliefe.

Mit Schreiben vom 12. September 1988, das am

13. September 1988 bei der Internationalen Recherchen-
behérde eingegangen ist, hat der Anmelder eine zusatz-
liche Recherchengebihr unter Widerspruch gezahlt, ohne
jedoch anzugeben, fir welche Gruppe von Patentansprichen
diese zusatzliche Gebuhr bestimmt sei.

Am 13. Dezember 1988 beantragte der Anmelder, die
Recherche, fir welche eine zusatzliche Gebuhr bezahlt
worden ist, auf die zweite Gruppe der Patentanspriche zu
erstrecken.

Zur Begrindung seines Widerspruchs macht der Anmelder im
wesentlichen'geltend, daB die Erfindung in einer syner-
getisch wirkenden Kombination von folgenden Zusatzen
bestehe:

- oberfldchenaktive Substanzen/Verbindungen

- katalytisch wirkende bzw. schwermetallbindende
Substanzen/Verbindungen

e
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sowie

- alkalisch wirkende Substanzen.

Daher sei der wesentliche Kern der Erfindung in den
Patentanspruchen 5, 6, 7, 9, 10, 11 und 12 enthalten.

Entscheidungsgrinde

1.

01982

Zulassigkeit der Zahlung der zusatzlichen Gebuihr und des
Widerspruchs.

Einhaltung der gema8 Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a)
i.V.m. Regel 40.3 PCT gesetzten Frist.

In Anwendung der Bestimmungen der Regel 80 Absatze 3 und
5 PCT ist die von der Internationalen Recherchenbehérde
in ihrer Aufforderung vom 12. August 1988 gesetzte Frist
von 30 Tagen am Montag, dem 12. September 1988 abge-
laufen.

Die zusdtzliche Recherchengebihr und der Widerspruch sind
bei der Internationalen Recherchenbehérde jedoch erst am
13. September 1988 eingegangen.

Die von der Internationalen Recherchenbehérde am

12. September 1988 (irrtimlich) gemachte Mitteilung an
den Anmelder, da8 die Frist erst am 13. September 1988
ablaufe, kann als Gewdhrung einer Fristenverlingerung
ausgelegt werden.

et e,
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Die Regel 40 Absatz 3 PCT lautet namlich wie folgt:

"Die in Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a vorgesehene Frist
wird in jedem Einzeifall entsprechend den Umstanden
dieses Falles durch die Internationale Recherchenbehérde
festgesetzt; sie darf nicht kirzer als 15 Tage oder
gegebenenfalls 30 Tage vom Zeitpunkt der Aufforderung an
sein, je nachdem der Anmelder seine Anschrift im Sitz-
staat der Internationalen Recherchenbehdérde oder in einem
anderen Staat hat; sie soll 45 Tage nicht Ubersteigen."

Die Bestimmung in Regel 40 Absatz 3 PCT, wonach die Frist
in jedem Einzelfall entsprechend den Umstdnden dieses
Falles festgesetzt wird, ist so auszulegen, daB die
Internationale Recherchenbehdrde auch die Befugnis hat,
eine urspringlich festgelegte Frist zu verladngern, wenn
es die Umstande rechtfertigen (selbstverstandlich unter
Bericksichtigung der in der Regel 40 Absatz 3 PCT fest-
gelegten Grenze von 45 Tagen).

Die Entrichtung der zusatzlichen Gebihr und der Eingang
des Widerspruchs sind deshalb unter den gegebenen
Umstdnden fristgemaB erfolgt.

Bezeichnung der Anspruchsgruppe, fiur die die zusatzliche
Recherchengebihr entrichtet worden ist.

Der Anmelder hat die von der Internationalen Recherchen-
behérde definierte Anspruchsgruppe, fir die eine zusatz-
liche Recherche erstellt werden sollte, nicht gleich bei
Zahlung der entsprechenden Gebihr bezeichnet, sondern
erst am 13. Dezember 1988, also drei Monate spater.

Nach Auffassung der Kammer kann das Fehlen der Bezeich-
nung der Erfindungsgruppen, fir die ein Recherchenbericht

e
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erstellt werden soll, mangels einer entsprechenden
Bestimmung im PCT-Vertrag nicht die Unzulassigkeit der
Zahlung von zusatzlichen Gebihren zur Folge haben.

Eine Zielsetzung des PCT-Vertrages ist es, die
Veroffentlichung des internationalen Recherchenberichtes
méglichst zusammen mit der internationalen Anmeldung

zu erlangen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe a) V) PCT) .

Es ist daher wichtig, daB die Zusatzrecherchen, die
bereits wegen der dem Anmelder fir seine Antwort gewiahr-
ten Frist zeitlich aufgeschoben werden missen, keine
weitere Verzdgerung erfahren, nur weil der Anmelder nicht
alle zusatzlichen Gebihren bezahlt und dabei nicht ange-
geben hat, fir welche Teile seiner Anmeldung eine Zusatz-
recherche ausgefihrt werden soll. Da gemdB Artikel 17
Absatz 3 Buchstabe a) PCT der "normale" Recherchenbericht
fir die Teile der internationalen Anmeldung, die sich auf
die in den Anspriichen zuerst erwidhnte Erfindung beziehen
(Haupterfindung), erstellt wird, vertritt die Kammer die
Auffassung, daB die erste zusatzliche Recherche fiur die
nachstfolgende, in den Anspriichen definierte und in der
Aufforderung der Internationalen Recherchenbehérde
angegebene Erfindung zu erstellen ist, wenn der Anmelder
selbst nicht ausdricklich einen anderen Wunsch geauBert
hat.

Einer Bezeichnung der zusdtzlich zu recherchierenden
Erfindung innerhalb der Zahlungsfrist bedurfte es daher
fir die Zulassigkeit des Widerspruchs nicht.

Begrundetheit des Widerspruchs
Die Kammer stellt fest, daB der Anmelder in der Begriin-

dung seines Widerspruchs nicht die Uneinheitlichkeit der
Gegenstidnde der Anspriche in ihrer eingereichten Fassung

ceiSenn
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bestreitet, sondern lediglich behauptet, daB der Kern der
Erfindung in einer Kombination von Merkmalen bestehe, die
jedoch, insbesondere infolge zahlreicher, in den Anspru-
chen vorhandener Alternativformulierungen, tatsachlich

voneinander getrennt beansprucht worden sind.

Die Fassung der Anspriche, aufgrund welcher die inter-
nationale Recherche gemag Artikel 15 Absatz 3 PCT durch-
gefihrt werden soll, kann der Anmelder in voller Freiheit
wahlen. EntschlieBt sich der Anmelder, wie im vorliegen-
den Fall, nicht lediglich eine Kombination von Merkmalen
zu beanspruchen, sondern auch deren einzelne Elemente,
kann er sich nicht auf die Einheitlichkeit der gesamten
Kombination stutzen, um das Vorhandensein einer einzigen
allgemeinen erfinderischen Idee zwischen den einzelnen
Elementen darzutun.

Das weitere Argument des Anmelders, wonach der wesent-
liche Kern der Erfindung in den Patentanspruichen 5, 6, 7,
9, 10, 11 und 12 enthalten sei, ist fir die vorliegende
Entscheidung ohne Belang, weil der Gegenstand dieser
Patentanspriche zu keiner der Erfindungsgruppen, fir
welche eine Recherchengebihr entrichtet worden ist,

gehort.

Unter diesen Umstanden kénnen die vom Anmelder in der
Begrundung seines Widerspruchs vorgetragenen Argumente
nicht zum Erfolg fihren.

Die Kammer hat deshalb von Amts wegen untersucht, ob die
Aufforderung zur Zahlung von zusadtzlichen Recherchen-
gebihren im Hinblick auf die, die Einheitlichkeit der
Erfindung betreffenden Bestimmungen des PCT-Vertrags
begrindet war.
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Uneinheitlichkeit a posteriori

Die Internationale Recherchenbehérde hat die Einheitlich-
keit der in den Ansprichen der internationalen Anmeldung
definierten Erfindung nicht "a priori" beanstandet.
Dagegen hat sie die Auffassung vertreten, der Gegenstand
der Anspriuche 1 und 2 der Anmeldung sei im Hinblick auf
die Druckschrift EP-A-0 190 416 nicht neu, so daB8 sich
die ubrigen Anspriche auf funf verschiedene Erfindungs-
gruppen bezdégen (Uneinheitlichkeit a posteriori).

Bevor gepruft wird, ob diese Erfindungsgruppen eine
einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne von

Regel 13 Absatz 1 PCT verwirklichen, ist zunichst zu
untersuchen, ob die Internationale Recherchenbehérde zur
Erstellung des internationalen Recherchenberichts
uberhaupt die Befugnis besitzt, eine Aufforderung zur
Zahlung von zusdtzlichen Recherchengebihren mit einer

a posteriori gegebenen Uneinheitlichkeit zu begriinden.

Zahlreiche Entscheidungen der gema8 Artikel 154 (3) EPU
als besondere Instanz im Sinne von Regel 40 Absatz 1
Buchstabe c¢) PCT handelnden Beschwerdekammern haben die
Befugnis der Internationalen Recherchenbehérde anerkannt,
die Einheitlichkeit internationaler Anmeldungen aufgrund
von im Laufe der Recherche ermittelten Druckschriften zu
beanstanden, die dem Gegenstand eines Hauptanspruches die
Neuheit oder die erfinderische Tatigkeit nehmen, wenn die
davon einzeln abhdngigen Ubrigen Anspriiche dann keine
einheitliche Erfindung mehr definieren.

ceitenn
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Von dieser fruheren Rechtsprechung weicht jedoch eine
neuere Entscheidung einer Beschwerdekammer (W 03/88, wird
verdffentlicht) ab, die der Internationalen Recherchen-

abspricht, die Einheitlichkeit einer Anmeldung aufgrund
eines im Laufe der Recherche ermittelten Standes der
Technik zu beanstanden.

GemaB Artikel 15 Absatz 1 der Verfahrensordnung der
Beschwerdekammern werden im folgenden die Grinde
dargelegt, warum die Kammer es fur notwendig halt, der
friuheren Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu folgen
und somit von der oben erwahnten Entscheidung W 03/88

abzuweichen.

Die Entscheidung W 03/88 stitzt sich im wesentlichen auf
folgende Uberlegungen in bezug auf den PCT-Vertrag:

Die Verpflichtungen der Internationalen Recherchenbehérde
bezuglich der Anwendung des Artikels 17 PCT seien aus-
schlieBlich auf die Durchfuhrung der internationalen
Recherche und die Erstellung eines internationalen
Recherchenberichts beschrankt (Punkt 5, vierter Absatz).

Der Ausdruck "eine einzige allgemeine erfinderische Idee"
in der Regel 13 Absatz 1 PCT musse im Rahmen der inter-
nationalen Recherche im Sinne einer einzigen als erfin-
derisch behaupteten Idee ausgelegt werden. Dieser Begriff
beziehe sich also auf den Gegenstand, den der Anmelder am
Anmeldedatum und unabhdngig von einem spater ermittelten
Stand der Technik als seine Erfindung betrachtet. Anders
ausgedruckt beziehe sich die allgemeine erfinderische
Idee im Sinne der Regel 13 Absatz 1 PCT lediglich auf die
erfinderische Idee dessen, was der Anmelder subjektiv als
seine Erfindung beansprucht (Punkt 6).
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Die Internationale Recherchenbehérde habe gemaf dem PCT-
Vertrag weder die Verpflichtung noch die Befugnis, eine
sachliche Prifung der Anmeldung (d. h. eine Prifung, die
die Neuheit und/oder die erfinderische Tatigkeit berick-
sichtigt), die Voraussetzung fir eine a posteriori-
Prufung im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlich-
keit ware, durchzufihren. Eine Untersuchung des der
Erfindung zugrundeliegenden technischen Problems und
seiner Lésung liege auBerhalb der Zustdndigkeit der
Internationalen Recherchenbehérde, eine derartige Prufung
und Analyse entsprdchen nicht dem Prinzip des PCT-
Vertrages und dessen besonderen, sich auf die Durch-
fihrung der internationalen Recherche beziehenden
Bestimmungen (Punkt 8).

Somit fihren die obigen Uberlegungen zu einer Auslegung
des PCT-Vertrages, nach der der in der Regel 13 Absatz 1
PCT definierte Begriff der erfinderischen Idee fiir die
Durchfihrung einer internationalen Recherche anders
(behauptete erfinderische Idee) als fiur die spatere
Durchfihrung einer Sachprifung interpretiert werden
sollte, mit der Begrindung, daB die Internationale
Recherchenbehérde gar nicht die Kompetenz habe, eine
sachliche Prifung durchzufiithren.

Nach eingehender Prifung des PCT-Vertrags, seiner Ausfiih-
rungsordnung, der Richtlinien fur die unter dem PCT-Ver-
trag durchzufihrende internationale Recherche (PCT/INT/5)
vom 18. November 1977 und der Vereinbarung zwischen WIPO
und der EPO vom 7. Oktober 1987 (ABl. EPA 1987, 515) Uber
die Aufgaben des Europidischen Patentamts als Internatio-
nale Recherchenbehérde und als mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragte Behérde nach dem PCT,
kann sich die Kammer jedoch dieser Auffassung nicht
anschlieBen.

ceeS s
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Bestimmungen des PCT

GemaB Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe iii) PCT hat die
nm i

internationale Anmeldung den vorgeschrishenen Anfor-

[l Yo

Y
2
derungen an die Einheitlichkeit der Erfindung zu

entsprechen.

GemaB Artikel 15 Absdtze 2, 3 und 4 dient die internatio-
nale Recherche der Ermittlung des einschlagigen Standes
der Technik.

In Artikel 17 ist das von der Internationalen Recherchen-
behorde anzuwendende Verfahren festgelegt, wobei diese
gemaB Absatz 3 Buchstabe a) den Anmelder zur Zahlung von
zusatzlichen Gebihren aufzufordern hat, wenn nach ihrer
Auffassung die Anmeldung nicht den Anforderungen an die
Einheitlichkeit der Erfindung entspricht.

Somit ist im Text des PCT das Prinzip festgelegt, daB die
internationale Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlich-
keit genigen muB, wobei die internationale Recherchen-
behérde die Befugnis hat, die mangelnde Einheitlichkeit
zu beanstanden, und daB die internationale Recherche dem
Zweck der Ermittlung des relevanten Standes der Technik
dient.

Bestimmungen der Ausfihrungsordnung zum PCT

Die Regel 13 Absatz 1 definiert das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung, wie es fir den gesamten
PCT gilt, 4. h. sowohl im Rahmen der internationalen
Recherche (Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a)) als auch im
Rahmen der vorldufigen internationalen Prufung (Artikel
34 Absatz 3 Buchstabe a)).

ceiS e
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In Regel 33 ist festgelegt, was unter dem Begriff ein-
schlagiger Stand der Technik zu verstehen ist, wobei in
den Absatzen 33.2 und 33.3 der Umfang der Recherche
prazisiert ist, der den gesamten Gegenstand zu erfassen
hat, auf den die Anspriche gerichtet sind, oder auf den
sie, wie verninftigerweise erwartet werden kann, nach
einer Anspruchsanderung gerichtet werden kénnten.

In Regel 40 sind die materiellen Bedingungen, denen die
Aufforderung zur Zahlung von zusatzlichen Gebihren
etwaige Widerspriche genugen missen, angegeben und die
Errichtung einer besonderen Beschwerdeinstanz

vorgesehen.

In Regel 43 ist angegeben, in welcher Form der inter-
nationale Recherchenbericht zu erstellen ist. Insbe-
sondere sind Unterlagen von besonderer Bedeutung gemas
Regel 43 Absatz 5 Buchstabe c) hervorzuheben. Sind vom
Anmelder zusatzliche Gebihren gezahlt worden, so ist dies
gemaB Regel 43 Absatz 7 im Recherchenbericht anzugeben,
sowie auch gegebenenfalls fir welche Teile der Anmeldung
eine internationale Recherche durchgefithrt worden ist und
far welche nicht. Daruber hinaus darf der Recherchen-
bericht (im Gegensatz etwa zur Aufforderung zusidtzliche
Gebuhren zu entrichten) gemaB Regel 43 Absatz 9 auBer den
in den Regeln 33.1 (b) und (c), 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 44.2 (a) und (b) aufgefiuhrten Angaben und dem Hinweis
nach Artikel 17 (2) (b) keine MeinungsiduBerungen,
Begrundungen, Argumente oder Erlauterungen enthalten.

Bezlglich des Kapitels II des PCT iiber die internationale

vorlaufige Prufung ist in der Regel 66 das von der mit
der internationalen vorlaufigen Priifung beauftragten

ceiSenn
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Behorde anzuwendende Verfahren niedergelegt, wahrend die
Regel 70 sowohl den Inhalt als die Form des internatio-
nalen vorlaufigen Prifungsberichtes festlegt, wobei das
vorlédufige Prifungsverfahren und der Prufungsbericht
aufgrund ihres verschiedenen Zwecks von dem internatio-
nalen Recherchenverfahren und dem internationalen
Recherchenbericht abweichen.

2.3.11 Aus den oben erwahnten Bestimmungen der Ausfihrungs-
ordnung ist nach Auffassung der Kammer eindeutig ersicht-
lich, daB:

- es nur eine Definition der Einheitlichkeit der
Erfindung sowohl fir die Durchfuhrung der inter-
nationalen Recherche als auch fiur die Durchfuhrung
der vorlaufigen internationalen Prifung gibt:;

- die Internationale Recherchenbehérde zur Erfillung
des Zwecks der Recherche, der gem@B Regel 33 Absatz 1
in der Ermittlung des einschldagigen Standes der
Technik zu sehen ist, die allgemeine erfinderische
Idee des Gegenstandes der Anspruche zu bestimmen hat,
wobei eine derartige erfinderische Idee nur anhand
einer Untersuchung der Anmeldung im Hinblick auf den
Stand der Technik (Regel 33 Absatz 2) bestimmt werden
kann, die zwangsldufig eine Beurteilung der Neuheit
und der erfinderischen Tatigkeit zur Festlegung des
Umfangs der Recherche erfordert;

- die Recherche aufgrund der Anspriche durchgefihrt
werden muB (Artikel 15 (3) und Regel 33.3) und die
Uneinheitlichkeit beanstandet werden muB, wenn sich
die Anspriche als verschiedene Erfindungen betreffend
erweisen, weil es fuir die Erfullung der Ziele des PCT

01982 ceiSonn
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wesentlich ist, im Laufe der internationalen
Recherche den Stand der Technik beziglich aller von
dem Anmelder beanspruchten Erfindungen, und bezuglich
der Erfindungen, von denen verniunftigerweise erwartet
werden kann, daB er sie beanspruchen kénnte, nachzu-
weisen, oder zumindest die Erfindungen, fur welche
der Stand der Technik nicht recherchiert wurde, zur
Information Dritter und der nationalen Bestimmungs-
amter eindeutig anzugeben;

der internationale Recherchenbericht selbst, obwohl
er kurze Angaben iber die eingeschatzte Relevanz der
zitierten Druckschriften beinhalten muB8 (z. B. "aw,
"Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der
Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam
anzusehen ist", "X", "Verdéffentlichung von besonderer
Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als
neu oder auf erfinderischer Tatigkeit beruhend
betrachtet werden", "Y", "Verdéffentlichung von
besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann
nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend
betrachtet werden, wenn die Veréffentlichung mit
einer oder mehreren anderen Verdffentlichungen dieser
Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese
Verbindung fir einen Fachmann naheliegend ist"), die
bereits eine Beurteilung der Neuheit und der erfin-
derischen Tatigkeit des Gegenstandes der Anspriiche
voraussetzen, keine Begrindung dafiir enthalten darf,
warum die Internationale Recherchenbehérde zu diesem
SchluB8 gekommen ist, um einer spateren Priifung der
Patentfahigkeit nicht vorzugreifen (Regel 43

Absatze 5 und 9).

Die Internationale Recherchenbehérde hat demnach aufgrund
der Bestimmungen des PCT und seiner Ausfihrungsverordnung
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die Befugnis und die Verpflichtung, die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit des Gegenstandes der Anspriche,
auf deren Basis die Recherche durchgefihrt wird, zu
untersuchen, um festzustellen, ob die internationale
Anmeldung entweder "a priori" oder im Hinblick auf den im
Laufe der Recherche ermittelten Stand der Technik

("a posteriori") dem Erfordernis der Einheitlichkeit
gemaB Regel 13 PCT entspricht, weil eine solche Fest-
stellung einen unmittelbaren Einflu8 auf den Umfang der
durchzufuhrenden Recherche hat. Andernfalls wiirden
entweder nicht einheitliche internationale Anmeldungen
ohne entsprechenden Hinweis im Recherchenbericht Gegen-
stand einer unvollstdndigen internationalen Recherche
sein, im Gegensatz zum grundsdtzlichen Ziel des PCT, oder
die Internationale Recherchenbehérde miBte in ungerecht-
fertigter Weise mehrere Recherchen fur eine einzige
Gebuihr durchfihren. Dabei darf jedoch nicht ubersehen
werden, daB es sich bei dieser Untersuchung nicht um eine
kontradiktorische Patentfahigkeitsprifung handelt, und
daB sie lediglich zur Erstellung des Recherchenberichtes
durchgefihrt wird, was auch in dem der Internationalen
Recherchenbehérde auferlegten Verbot, ihre Auffassung im
Recherchenbericht selbst zu begrinden, seinen Nieder-
schlag findet.

Die obigen Erwagungen der Kammer fihren im Ubrigen zu
einem Ergebnis, das im Einklang ist mit den Richtlinien
fir die internationale Recherche nach dem Vertrag uber
die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT), die im folgenden als "die
Richtlinien" bezeichnet werden.

Aufgrund der in Artikel 56 Absatz 3 Buchstabe i) und ii)

PCT erwahnten Notwendigkeit der Gewdhrleistung eines
hochstméglichen Grades an Einheitlichkeit, insbesondere
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in den Arbeitsmethoden der verschiedenen, mit der inter-
nationalen Recherche und mit der internationalen vorlau-
figen Prifung beauftragten Behorden, sind diese Richt-
linien von besonderer Bedeutung, wie auch in deren
Kapitel I.3 aufgefihrt:

"Um eine einheitliche Praxis zu gewadhrleisten, ist die
internationale Recherchenbehdérde aufgefordert, sich nach
den vorliegenden Richtlinien zu richten, insofern sie
durch den gemdB Artikel 56 des Vertrags geschaffenen
AusschuB fir technische Zusammenarbeit weder abgedndert

noch widerrufen wurden."

Diese besondere Bedeutung der Richtlinien ist auch in der
Vereinbarung zwischen der EPO und WIPO nach dem PCT vom
7. Oktober 1987 hervorgehoben, deren Artikel 2
"Grundlegende Verpflichtungen" festlegt, daB bei der
Durchfiihrung der internationalen Recherche die Inter-
nationale Recherchenbehdérde nach den Richtlinien vorzu-
gehen hat ("Die Behorde fiuhrt nach MagBgabe ... der
Verwaltungsrichtlinien ... durch ..."; "The Authority
shall carry out ..."; "L’Administration procéde ...").

Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daf die
Internationale Recherchenbehérde verpflichtet ist, sich
an die Richtlinien zu halten, insbesondere an deren
Auslegung des PCT. Die Richtlinien wdren von der Inter-
nationalen Recherchenbehérde nur dann nicht zu beruck-
sichtigen, wenn und soweit sie im Gegensatz zu dem PCT
oder seiner Ausfihrungsordnung stinden.

Die Richtlinien sind jedoch bei richtiger Auslegung des
PCT und seiner Ausfilhrungsordnung mit diesen in
Einklang.
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So sind in den Richtlinien in bezug auf die Notwendigkeit
fir den mit der internationalen Recherche beauftragten
Prufer, die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit zu

"Fur die Entscheidungen iber die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit sind die Bestimmungsamter
zustandig. Der mit der Recherche beauftragte Priufer mus
jedoch diese Fragen auch bericksichtigen, um eine
effiziente internationale Recherche zu gewahrleisten"
(Kapitel III.1l.1):

"Die abhdngigen Anspriche sind so auszulegen, als wiren
sie durch alle Merkmale der Anspriche von denen sie
abhangig sind, eingeschriankt. Daher ist der Gegenstand
der abhdngigen Anspriche als neu zu betrachten, wenn
derjenige des unabhdngigen Anspruchs neu ist. Wenn die
internationale Recherche die Neuheit und die erfin-
derische Tatigkeit des Gegenstandes des unabhangigen
Anspruchs nicht in fraqe stellt, ist es nicht notwendig,
eine zusatzliche Recherche fiur den Gegenstand der
abhangigen Anspruche als solche durchzufihren®" (Kapitel
ITI, 3.8).

"Wenn jedoch die Neuheit oder die erfinderische Tatigkeit
des Gegenstandes des unabhdngigen Anspruchs fraglich
sind, kann es notwendig sein, um die erfinderische
Tatigkeit des Gegenstandes eines abhangigen Anspruchs zu
beurteilen, zu bestimmen, ob die Merkmale letzteren
Anspruchs als solche neu sind, anhand von in mehreren
zusatzlichen Einheiten der Klassifikation durchgefihrten
Recherchen®™ (Kapitel III, 3.9).
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"Dann fihrt der mit der Recherche beauftragte Priufer die
internationale Recherche durch, wobei er zwar zunichst
die Neuheit der Erfindung prifen sollte, den Stand der
Technik, der einen EinfluB auf die erfinderische Tatig-
keit haben kénnte, jedoch auch gleichzeitig beriick-
sichtigen sollte" (Kapitel IV, 2.4).

"Um die Neuheit zu beurteilen ..." (Kapitel VI, 2).

"Die erfinderische Tatigkeit wird zu beurteilen sein"
(Kapitel VI, 7).

Der Frage der Einheitlichkeit ist ein ganzes Kapitel
(Kapitel VII) der Richtlinien gewidmet.

Nachdem die Richtlinien darauf hinweisen, daB die Ent-
scheidung uber die Einheitlichkeit der Erfindung der
Internationalen Recherchenbehérde obliegt (Kapitel VII,
4) und die Auslegung der Regel 13 Absidtze 2 und 3 PCT
erlautern, enthalten sie noch folgende Anweisungen:

"Die mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung kann
entweder unmittelbar a priori offensichtlich sein, d. h.
bevor die Anspriche im Lichte des Standes der Technik
untersucht worden sind, oder sie kann erst "a posteriori"
erscheinen, d. h. nach Bericksichtigung des Standes der
Technik; z. B. kann eine im Laufe der internationalen
Recherche ermittelte Druckschrift zeigen, daB der Gegen-
stand eines Hauptanspruchs nicht neu ist, wobei zwei oder
mehrere abhdngige Anspriiche ohne gemeinsame allgemeine
erfinderische Idee bleiben".

Daher vertritt die Kammer die Auffassung, daB die Inter-

nationale Recherchenbehérde im vorliegenden Fall die
Befugnis sowie auch die Verpflichtung hatte, zu unter-
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suchen, ob der Hauptanspruch 1 der internationalen
Anmeldung im Hinblick auf die Druckschrift EP-A-0 190 416
als neu zu betrachten war, und, wenn nein, zu bestimmen,
ob die in den ubrigen, inshesondere abhidngigen Anspriichen

angegebenen Erfindungen noch eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verwirklichten.

Ein Vergleich der internationalen Anmeldung mit der
Druckschrift EP-A-0 190 416 ergibt, daB weder der Gegen-
stand des Anspruchs 1 der internationalen Anmeldung noch
die Gegenstande der Anspruche 2, 3, 4 und 6, sowie der
Anspriche 8 und 13, soweit sich diese auf die Anspriche 1
bis 4 und 6 ruckbeziehen, neu sind.

Aus dieser Druckschrift ist ndmlich bereits ein Verfahren
zur Herstellung reaktionsfahiger Calciumhydroxide fir die
Gas- und Abgasreinigung bekannt, bei welchem, insbeson-
dere wahrend des Loéschens, die Reaktionsfahigkeit des
Calciumhydroxids steigernde Stoffe zugesetzt werden,
wobei zur Bindung saurer Schadstoffe Alkalihydrogen-
carbonate wie z. B. Natriumhydrogencarbonat, hydrat-
bildende Verbindungen wie Calciumchlorid, oder Verbin-
dungen wie wasserldsliche Eisensalze, vorzugsweise als
Chloride, zugesetzt werden, die, insbesondere bei der
Abscheidung von sauren Schadstoffen (SO; oder HCl) aus
Gasen oder Abgasen, katalytisch wirken, wobei die Reini-
gung im Temperaturbereich von 20 bis 1200°C durchgefihrt
wird (z. B. zwischen 30 und 400°C) und die Abscheidung
der Feststoffe an Staubabscheidevorrichtungen erfolgt
(Tuchfilter) (vgl. Druckschrift EP-A-0 190 416,
insbesondere Seite 8, Zeile 2 bis Seite 9, Zeile 19).

Daher ist in den von der Internationalen Recherchen-

behérde in ihrer Aufforderung als erste und zweite Gruppe
bezeichneten Patentanspriichen lediglich der Anspruch 14
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von der genannten Druckschrift nicht neuheitsschadlich
getroffen, der auf eine besondere Ausfihrungsform des
Verfahrens gerichtet ist, bei dem die Calciumhydroxide
eine (feste oder bewegte) Schicht bilden, durch die das
zu reinigende Gas geleitet wird. Im Gegensatz dazu werden
im bekannten Verfahren die Sorbentien dem zu reinigenden
Gas zugemischt.

Anspruch 14 definiert, jedenfalls sowelit er auf die
Anspriche 1 bis 4, 6, 8 und 13 der hier ausschlieBlich zu
prufenden, in der Zahlungsaufforderung mit 1. und 2.
bezeichneten Anspruchsgruppen zurickbezogen ist, eine
einheitliche Erfindung; denn er gibt eine Lésung fir die
ihm in Hinblick auf den genannten Stand der Technik
objektiv zugrundeliegende Aufgabe, namlich die aus der
Druckschrift EP-A-0 190 416 bekannten Stoffe auf eine
andere Weise als dort beschrieben mit den zu reinigenden
Gasen in Kontakt zu bringen.

Die Aufforderung vor Erstellen einer internationalen
Recherche fir die in den Ansprichen 4, 8, 13 und 14 der
zweiten Gruppe definierten Erfindungen eine zusatzliche
Gebihr zu entrichten, erging somit 2zu unrecht.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Ruckzahlung der von der Anmelderin entrichteten zusatzlichen

Recherchengebihr wird angeordnet.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

F. Klein ' K. Lederer
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