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Sachverhalt und Antrage 

Die Anmeiderin hat am 29. Mai 1991 die internationale 

Anmeldung PCT/DE 91/00 460 eingereicht. 

Die Zweigstelle in Den Haag des Europàischen Patentamts 
(EPA) hat als zustãndige interriationale Recherchenbehörde 
(IRB) der Aninelderin mit Mitteilung vom 3. September 1991 
eine Aufforderung gemäB Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 

PCT zur Zahiung von zwei zusätzlichen Recherchengebühren 
zugestelit. Die IRB vertritt die Auffassung, daB die 
internationale Anmeidung dein Erfordernis der Einheitlich-
keit nicht entspreche. Diese Auffassung wird folgender-
ma3en begrundet. 

11 1. Patentansprüche: 1,2 4: Verfahren zur Dekontainination 
eines radioaktiv Oberflächenbereiches, bei dem die 
Ausbreitung radioaktiver Aerosole in der Umgebung 
verhindert wird. 

Patentanspruch: 3: Verfahren zur Strahibehandlung eines 
Oberflächenbereiches in zwei Verfahrensschritte. 

Patentansprüche: 5-23: Vorrichtung zur niechanischen 
Strahlbehandlung eines Oberflächenbereiches. 

Entsprechend Regel 13.2 (ii) PCT inuB die beanspruchte 
Vorrichtung oder das beanspruchte Mittel dent Umfang des 
Verfahrens zur Herstellung der Erzeugnisse mm wesentlichen 
entsprechen. 

Dies ist hier nicht der Fall. 

Somit liege keine einzige allgeineine erfinderische Idee 
vor, die die verschiedenen Anspruchskategorien umfaSt. 
Damit ergeben sich die nachstehenden Sachverhalte, von 
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denen jeder eine unterschiedliche, begrenzte erfinderische 
Idee verwirklicht, die durch den jeweiligen Umfang der 
Erzeugnisse in den verschiedenen Anspruchskategorien 
definiert ist. 

Ansprüche 1-4 Verfahren zur Dekontamination eines 
radioaktiv Oberflãchenbereiches, bei dern die Ausbreitung 
radioaktiver Aerosole in der Uingebung verhindert wird. 

Ansprüche 5-23 Vorrichtung zur mechanischen Strahi-
behandlung eines Oberflãchenbereiches. 

Die in unabhãngigen Anspruch 1 genannte, der Erfindung 
zugrundeliegende Aufgabe weist keine erfinderische 
Tatigkeit auf gegenüber dem Stand der Technik, bekannt aus 
der deutschen Of fenlegungsschrift DE-A-3 408 828. 

Die ursprüngliche einzige, allgemeine erfinderische Idee, 
die auch den Gegenstand des abhängigen Anspruchs (der 
abhängigen Ansprüche) einschlieSt, ist deshaib nicht mehr 
zulãssig; es muB soinit erneut festgestellt werden, ob die 
mi abhängigen Anspruch (in den abhãngigen Ansprüchen) 
genannten kennzeichnenden Merkmale technisch zusanimen-
hängen oder zusammenwirken. 

Dabei ergibt sich die folgende neue Einordnung unter 
verschiedene Sachverhalte, von denen jeder eine unter-
schiedliche erfinderische Idee verwirklicht, da er em 
eigenstãndiges, unabhángiges technisches Merknial 
darsteilt. 

1. Ansprüche 1, 2, 4 Verfahren zur Dekontaniination eines 
radioaktiv Oberflächenbereiches, bei dent die Ausbreitung 
radioaktiver Aerosole inder Unigebung verhindert wird. 
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2. Anspruch 3 Verfahren zur Strahibehandlung eines 

Oberflãchenbereiches in zwei Verfahrensschritte." 

III. 	Die Aninelderin hat mit Schreiben voin 30. September 1991 

Widerspruch nach Regel 40.2 (C) PCT eingeiegt und 

rechtzeitJig die zusàtzlichen Recherchengebühren 

entrichtet. 

Zur Begründung ihres Widerspruchs führt sie sinngemâB 
-- 	aus: 

Es sei der Aufforderung nicht zu entnehmen, auf 

weiche konkreten Gründe sich die Behauptung der 

fehienden Einheitlichkeit stütze. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch die 

Druckschrift DE-A-3 408 828 weder vorweggenommen noch 

nahegelegt. 

Entscheidungsgründe 

Der Widerspruch 1st zulãssig. 

Die Prüfung der Begründung der Aufforderung nach 

Artikel 17 (3) (a) und 40.1 PCT ergibt folgendes: 

2.1 	Erkennbar hat die IRB die Auffassung vertreten, daB 

- 	zwei Gruppen von Ansprüchen unterschiedlicher 

Kategorie, nàinlich die Ansprüche 1 bis 4 und die 

Ansprüche 5 bis 23, zwei unterschiedliche Erfindungen 

wiedergäben, die dem Erfordernis der Einheitlichkeit 

nicht entsprãchen -- Uneinheitlichkeit "a priori" -, 

und 
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- 	das Verfahren nach dem Anspruch 1 gegenüber dem aus 

der Druckschrift DE-A-3 408 828 bekannten Stand der 

Technik keine erfinderische Tâtigkeit aufweise und 

daher mangels einer einzigen aligemeinen 

erfinderischen Idee zwischen dem Gegenstand der 

Ansprüche 1, 2, 4 und dem Gegenstand des Anspruchs 3 

eine Uneinheitlichkeit "a posteriori" gegeben sei. 

2.2 	Die Beschwerdekannnern des EPA haben bereits in 

verschiedenen Entscheidungen zum Ausdruck gebracht, da 

die Angabe von Gründen in einer Aufforderung zur Zahlung 

gemã8 Artikel 17 (3) (a) und Regel 40.1 PCT em 

wesentliches Erfordernis für die Rechtswirksamkeit einer 

solchen Aufforderung sei (vgl. z. B. W 04/85 und W 07/86 - 

AB1. EPA 1987, 63 und 67; W 09/86 - AB1. EPA 1987, 459; 

W 07/85 - AB1. EPA 1988, 211). Nur in einfachen Fallen 

könne man demnach ohne eine ausreichende Begründung 

auskommen, wenn für die fehiende Einheitlichkeit 

"a priori" lediglich die Gegenstãnde der Anmeldung 

aufgezãhlt würden. 

Zudem hat die GroBe Beschwerdekainmer in ihrer Entscheidung 

G 1/89 (AB1. EPA 1991, 155) festgestellt, daB das EPA in 

seiner Funktion als IRB in eindeutigen Fallen nach 

Artikel 17 (3) (a) PCT eine vorläufige Prufung auf Neuheit 

und erfinderische Tätigkeit durchführen und weitere 

Recherchengebühren verlangen könne, wenn der 

internationalen Anineldung die Einheitlichkeit 

"a posteriori" fehle. Angesichts der Tatsache, daB bei 

einein soichen Verfahren die Anmelderin keine Gelegenheit 

zur Stellungnahine erhalte, wird empfohlen, bei der 

Beurteilung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit 

Zurückhaltung zu üben und in Grenzfällen nicht davon 

auszugehen, daB eine Annfeldung das Erfordernis der 

Einheitlichkeit der Erfindung wegen mangeinder Neuheit 

oder erfinderischer Tätigkeit nicht erfülle. 
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2.3 	Prüfung der Uneinheitlichkeit "a priori" 

2.3.1 In der Frage der Uneinheitlichkeit "a priori" könnte es 
sich irn vorliegenden Fall urn einen der seltenen "einfachen 
Fãlle" handein, weil durch die Aufteilung der Ansprüche in 
Verfahrensansprüche (Ansprüche 1 bis 4) einerseits und 
Vorrichtungsansprüche (Ansprüche 5 bis 23) andererseits 
der Unterschied zwischen den Gegenstãnden der beiden 
Anspruchsgruppen augenfãllig ist. 

Es ist deshaib zu prüfen, inwieweit die Anineldung den in 
der Regel 13.1 PCT niedergelegten Kriterien genügt, nach 
denen gemäB Regel 13.2 Abschnitt ii) PCT auch die 
Nöglichkeit zugelassen ist, mit einemn unabhängigen 
Anspruch für ein bestimrntes. Verfahren innerhalb derselben 
internationalen Anmneldung einen unabhängigen Anspruch für 
eine Vorrichtung, die zur Ausführung dieses Verfahrens - 
besonders entwickelt wurde, zu verbinden. 

2.3.2 Wie der Anmnelder in der Beschreibung seiner Anmneldung 
angibt, 1ä1t sich bei den aus den Druckschriften EP-B- 
0 018 152 und DE-A-3 429 700 bekannten Verfahren und 
Vorrichtungen zur Dekontamination radioaktiv 
kontaminierter Oberflãchen eine Aerosolbildung nicht 
vollstàndig vermneiden. Darüber hinaus ist beim Stand der-
Technik die Effektivität der Strahibehandlung verringert., 
da das abrasiv wirksame Strahlmittel im gesamten Strahigut 
nur in niedriger Konzentration vorliegt und auJerdern fällt 
dabei eine groBe Menge radioaktiv kontamninierten Schlamnmes 
an, der nur mit hohem Aufwand entsorgt werden kann. 

2.3.3 Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, em 
Verfahren zur Dekontamination eines radioaktiv 
kontaminierten Oberflàchenbereiches anzugeben, mit dem em 
Abtrag der radioaktiv kontaminierten Oberflâchenschicht 
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wirksam und schnell durchgeführt werden kann und bei dem 
die Ausbreitung radioaktiver Aerosole in der Umgebung 

verhindert wird. Daruber hinaus soil das Volumen des 

anfallenden radioaktiven Abfalles môglichst gering sein. 

Der Erfindung liegt auerdem die Aufgabe zugrunde, eine 

geeignete Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens 

anzugeben. 

- 	2.3.4 Diese Aufgabe wird nach der Lehre des Anspruchs 1 dadurch - - 
	gelãst, daB der zu dekontaminierende Oberflãchenbereich 

wãhrend der Strahibehandlung durch ein trockenes 

mechanisches Strahlrnittel von einer nach auBen staubdicht 

abgeschlossenen Kammer umgeben ist und eine mit Druckgas 

betriebenen und nach auBen staubdicht abgeschlossene 

Strahianlage zum Einsatz komrnt, was eine Ausbreitung 

radioaktiver Aerosole in die Umgebung verhindert. Durch 

die in der Strahianlage durchgeführte Strahlmittelrück-

gewinnung wird auBerdern die Menge des anfailenden 
radioaktiv kontaminierten Abfalls verringert und die 

Aktivitãt konzentriert. 

Nach der Lehre des Anspruchs 5 enthãlt die Vorrichtung 

einen im Inneren eines Rohrs oder Behâlters, in dem sich 

der zu dekontaminierende Oberflâchenbereich befindet, 

bewegbaren Manipulator mit einem Strahlkopf, der - urn das 

Strahimitel mit Druckgas irn Sinne des Merkmals b) des 

Anspruchs 1 der Strahlanlage zuführen zu kânnen - über 

eine Druckleitung an die Strahianlage mit geschlossenem 

Strahlmittelkreisiauf angeschlossen 1st, was eine 

Fraktionierung des Strahirnittels (vgl. Merkrnaie C), d) und 
e) des Anspruchs 1) erleichtert und dadurch die anfallende 

Abfallmenge reduziert. Das Rohr oder der Behâiter mit der 

zu dekontaminierenden Oberfiáche 1st wãhrend des 

Reinigungsvorgangs in einer staubdichten, an den Strahi-

rnittelkreislauf angeschlossenen Kammer untergebracht (vgl. 

Merkmal b) des Anspruchs 1). 

00099 



-7- 	 W44/91 

Aus dern obigen geht hervor, daB die vorrichtung nach 
Anspruch 5 zur Ausführung des Verfahrens nach Anspruch 1 
besonders entwickelt worden ist. 

2.3.5 Bei den Gegenstànden der unabhängigen Ansprüchen 1 und 5 
sowie der jeweiligen abhângigen Ansprüchen handelt es sich 
deiunach urn zwei Gruppen von Erfindungen, die so zusammen-
hàngen, daB sie eine einzigeallgerneine erfinderische Idee 
verwirklichen, nârnlich das Verfahren zur Dekontarnination 
radioaktiv kontarninierter Oberflãchen und die dazugehörige 
Vorrichtung so auszubilden, daB die durch das Verfahren 
anfallenden Staubpartikel oder Aerosole die IJingebung nicht. 
verunreinigen. 

2.4 	Prüfung der Uneinheitlichkeit "a posteriori" 

liii Gegensatz zur Frage der Uneinheitlichkeit "a priori. VI 

hat die IRB als Grund für eine tJneinheitlichkeit "a 
posteriori"zwischen dein Gegenstand der Anspruche 1, 2 und 
4 •einerseits und dern Gegenstand des Anspruchs 3 anderer-
seits nur angegeben, daB die mi unabhängigen Anspruch 1 
genannte, der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe keine 
erfinderische Tätigkeit gegenüber dern aus der Druckschrift 
DE-A-3 408 828 bekannten Stand der Technik aufweise. 

Die IRB hat jedoch keine Begründung dafür gegeben, daB der 
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen 
Tätigkeit beruhe. Sie hat es versàuint, darzulegen: 

erstens, weichen Stand der Technik sie als den ansehe, der 
un Sinne der Regel 6.3 b) i) PCT die technischen Merkinale 
enthalte, die für die Festlegung des beanspruchten 
Gegenstands des vorliegenden Schutzbegehrens notwendig 
seien, jedoch - in Verbindung rniteinander - zuin Stand der 
Technik gehôren; 
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zweitens, weiche Aufgabe ausgehend von diesem Stand der 
Technik nach ihrer Ansicht durch den Gegenstand des 
vorliegenden Schutzbegehrens gelóst verde, und 

drittens, wo und warum der Fachmann die Lôsung der Aufgabe 
in dem Stand der Technik gemâB der von ihr genannten 
Druckschrift finde. 

Die Möglichkeit, vie die dieser Druckschrift zu 
entnehinende Lehre mit der Lehre des vorliegenden Schutz-
begehrens zu verknüpfen sei, hat die IRB nicht 
aufgezeigt. 

Der bloBe Hinweis auf die Druckschrift DE-A-3 408 828 und 
die Aufteilung der Ansprüche 1 bis 4 in zwei Gruppen 
erlauben es der Kaininer deshaib nicht, die Uberlegungen der 
IRB nachzuvollziehen, inwiefern der Gegenstand des 
nspruchs 1 nicht erfinderisch sei. 

Die IRB hat deinnach nicht dargelegt, warum die nach ihrer 
Ansicht zwischen deni Gegenstand der Ansprüche 1, 2 und 4 
und dem Gegenstand des Anspruchs 3 bestehenden Unter-
schiede Veranlassung zu zwei unterschiedlichen 
erfinderischen Ideen gãben. 

Aufgrund der fehienden Begründung in der Aufforderung zur 
Zahiung vermag die Kammer den Uberlegungen der IRB, die zu 
dem Einwand der Uneinheitlichkeit "a posteriori" führen, 
nicht zu folgen (vgl. auch die nicht veröffentlichte 
Entscheidung W 14/91 der Kainmer voin 3. Juni 1991). 

3. 	Aus den obigen Darlegungen ergibt sich, daB die 
Aufforderung zur Zahiung zusàtzlicher Recherchengebuhren 
nicht gerechtfertigt wai. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zusàtzlich entrichteten Recherchengebühren 

wird angeordnet.> 

Der Geschãftsstellenbeanite: 
	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C. Andries 
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