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Anmelder: Boehringer Ingelheim KG
W - 6507 Ingelheim am Rhein (DE)

Pof, Gerhard
Zum Buchenhain 16 a
W - 6905 Schriesheim (DE)
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Cranachstrafe 20
W - 6000 Frankfurt/Main 70 (DE)

Kihnel, Andreas
Taunusstrafe 71
W - 6370 Oberursel 6 (DE)

Vertreter: C. WeiR
Abraham-Lincoln-StraRe 7
Postfach 46 60
2 W - 6200 Wiesbaden (DE)

Gegenstand der Entscheidung: Widerspruch gemaf Regel 40.2 c) des Vertrages
: Uber Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Patentwesens gegen die Aufforderung des
Europdischen Patentamts (Zweigstelle Den Haag)
vom 4. November 1991 zur Zahlung einer
zusidtzlichen Recherchengebihr.
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Am 22. August 1991 reichten die Anmelder die auf ein
treibgasfreies Inhalationsgerat mit Fremdluftstrom
gerichtete, 24 Anspriiche umfassende internationale
Patentanmeldung PCT/EP 91/01 593 beim Europdischen
Patentamt ein.

Mit Datum vom 4. November 1991 richtete das Europidische
Patentamt als zustdndige Internationale Recherchenbehérde
an die Anmelder gemaB Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT
eine Aufforderung zur Zahlung einer zusatzlichen
Recherchengebihr innerhalb einer Frist von 30 Tagen. Darin
vertrat das Amt die Auffassung, daB die Anmeldung dem
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemis '
Regel 13.1 PCT nicht entspreche.

Zur Begrundung wurde ausgefuhrt, daB sich die Anspriche 1
bis 17 einerseits und die Anspriche 18 bis 24 andererseits
auf unterschiedliche Erfindungen beziehen wirden, die
nicht so zusammenhidngen, daB sie eine einzige allgemeine
erfinderische Idee verwirklichen.

a
Die Anmelder haben am 4. Dezember 1991 die geforderte
zusatzliche Recherchengeblhr unter Widerspruch gezahlt.
Das Widerspruchsschreiben enthdlt als Begrandung lediglich
folgenden Satz:

"Die Zahlung erfolgt unter Widerspruch, da wir die
Auffassung vertreten, daB8 der Gegenstand gemas den
Anspruchen 18 bis 24 sehr wohl einheitlich ist mit jenem
gemaBf der Anspriuche 1 bis 17."
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Entscheidungsgrinde
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GemaB Artikel 154 (3) EPU sind die Beschwerdekammern des
Europdischen Patentamts zustadndig, tber Widerspriiche von
Anmeldern gegen vom Amt nach Artikel 17 (3) a) PCT
festgesetzte zusatzliche Recherchengebihren zu
entscheiden.

Nach Regel 40.2 c) PCT koénnen die Anmelder “"die
zusatzliche Gebihr unter Widerspruch zahlen; dem
Widerspruch ist eine Begrindung des Inhalts beizufiigen,
daB die internationale Anmeldung das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung erfiille oder daB der Betrag
der geforderten zusatzlichen Gebihr Uberhéht sei'.

Wenn also die Anmelder die zusdtzliche Gebihr unter
Widerspruch zu zahlen beabsichtigen, miilssen sie eine
Begrindung der Einheitlichkeit der Erfindung beifiigen. Da
diese Geblhr nach Artikel 17 (3) a) und Regel 40.3 PCT
innerhalb einer bestimmten Frist zu entrichten ist, mus
nach standiger Rechtsprechung (vgl. Entscheidung W 04/87,
ABl. EPA 1988, 425) folglich auch die Begriindung innerhalb
dieser Fristaseingereicht werden.

Die Anmelder haben innerhalb der gesetzten Frist die
zusatzliche Gebuhr unter Widerspruch gezahlt und zur
Begrundung lediglich ausgefihrt, daB der Gegenstand gemaB
den Anspruchen 18 bis 24 sehr wohl einheitlich sei mit
jenem gemdB der Anspriche 1 bis 17. ‘

Diese Erklarung stellt jedoch eine bloBe Behauptung und
keine Begrﬁndung (in der englischen Originalfassung der
Regel 40.2 c) PCT "reasoned statement" genannt) im Sinne
der Regel 40.2 c) PCT dar. Denn sie enthalt keine
nachvollziehbaren Gruinde, die erkennen lassen, weshalb die
Anmelder die Einheitlichkeit der Erfindung fiir gegeben
erachten.
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Der Widerspruch ist somit innerhalb der dafur vorgesehenen

4.
Frist (vgl. oben Abschnitt 2) nicht hinreichend begriindet
worden. Er ist daher unzuldssig und muB zurickgewiesen
werden.

5. Aus diesem Grund kann die von den Anmeldern entrichtete

zusatzliche Recherchengebihr nicht zuriickgezahlt werden.

;iginntscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:
Der Widerspruch gemdaBf Regel 40.2 c) PCT wird als unzulassig

verworfen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

S,

S. Fabiani . $zabo
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